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Introduccl6n. 

"JusUflcacl6n y planteamiento del tema seleccionado" 

A tmvb de la dlnánllca comercial y de &cn1Clou que plantP.f\ nucet.ra munrto actual, la 

distancia se ha estrechado y la canUdad de elementos que confonnan el enlomo de los 

bienes materiales y de aquellos Intangibles que son necesarios para Incorporarse a la 

vtda nctunl. hoy se encuent.mn al alcance pm.cUcamentc de la mano de todo mundo, 

sin llmltnclón, modLOcando sustancialmente nuestros modelos mentales. y me atrevo o 

nfinnnrlo, también nuestras acUtudes. Día con día nos cnfrentnmos a nutvnS 

sltua.ctones que nos plnntcan retos que nnUguwnentc nl siquiera hubieran tenido 

cabida en un libro de la más cx6Uca y exagerada ficción. La convtvcncla con las 

máquinas y aparatos es algo coUdlano. En la actualldad no cabe pensar en una 

sociedad sin automóviles o computación. Hoy, por ejemplo, la capacidad de reproducir 

escenas de video en casa para retener mntcrtal audiovisual al gusto de quien lo desea. 

unlcamentc requiere de contar con un pequeño aparato que pemlltc retener, en 

pequeños cartuchos. esas lmdgenes que perdurarán en nuestro acervo documental 

casero: sin embargo el reto se sitúa en tener la capacidad de poder acUvar y manipular 

correctamente ese adminiculo llamado vldeograbador. De Igual forma podemos enviar 

un documenta al otro lndo del p1nneta en forma Instantánea. solamente con aprender a 

manejar un teletrnsmJsor facsimll, -popularmente· conocido como fax,, o aprender a 

cnfrcntnmos n los dañinos virus que pueden destruir el sistema opcmUvo de una 

computadora personal. SorPrende que alguien no tenga en su donUcl!lo, por ejemplo 
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una computadora. o no pueda ser Jocallzndo por un sistema de mdlolocallzac16n vía 

satélite. De la mlsma fonna podriamos seguir enumerando una gran canUdad de 

elementos que han apnrccldo en nuestro entorno tnmedlnto y que seguramente 

causarán r1sa a nuestros sucesores cuando en un futuro no muy distante puedan 

llegar a tener en sus manos este material con referencias que seguramente se 

antojruún ancestrales, lo cunl. dicho sea de paso, puede no ser en un lapso muy 

runpUo, dado que también la dlnámJca de la tecnología acorta los procesos y las nuevas 

genemcloncs se ven Invadidas en menos Uempo de nueva informacJ6n y elementos qua 

hanin más ágil su pensamiento. 

Las generaciones de hoy en Wa. conocen perfectamente por su acceso a los medios 

lnfonnaUvos y de comunicación en genernl, la gama de productos que el ramo 

Jndusbinl se encarga de elaborar para personas de todas las edades, sexos, gustos etc. 

No es roro que un niño de esta generación pueda desde sus nños más precoces elegir 

entre dJversos productos que se le ofrecen en materia de educación, vestuario, 

diversión, deporte etc., Uenen la cnpa..cldad de Identificar productos nacionales de los 

extranjeros y viceversa. Saben lo que les nlrae y desechan Jo que no llrunn su atención, 

Ello a diferencia de anteriores generaciones, no muy distantes en Uempo, en donde 

todo parecía mo.s o menos unifonne y no cxlstlan tnnlos sobresaltos por adquirir tal o 

cual articulo de una u otra ma.rcn. 

Hoy las cosas han cambiado. las marcas han adquirido una prepondemncla musitada. 

ello debido al desarrollo tecnológico y al crecimiento de los mercados en gran medida. 

Aslnllsmo ha Influido la mnquJno.rla mercndotCcnlcn que se ha encargado de explorar 

los confines de la pslqué humana descubriendo nuevas posibilidades de acceder a la 

mente e lnfluenctarla en el ó.nlmo de adqulrtr bienes o requerir serv1clos. 

En materia de tendencias, modas y modos de pensar existe una polénllcn entre los 

axtólogos y los doctrtnar1os en economía que, dependiendo la con1ente de pcnsam!ento 

a In que se nflllan Intentan detennlnar si lo nnter1or es bueno o malo. Seguramente los 
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de corte materinllstn censurarán ncrcrnC'nte esta consecuencia histórica, uc11sllndola de 

enejennnte: en tanto que otros, admlllrún con agrado ldea.ltstn que ello es, el producto 

de In evolución del mercado. No nos toen sumumos, por lo pronto en este trabajo n 

nln,'!una corriente del pensamiento, pero si resulta obll,i:tndo nctun.lll .. nr lmnbtén nuestro 

pensrunlento en tanto que todos somos, de una u otra fonna, consumidores. 

En razón de Jo anterior, la existencia de tnstlluctones que se han creado para la 

protección de aquellos Individuos que se dcdlcrut n In e.xploturlón comerclnl de 

nombres, n~urns y nrticulns, resulta de especial lnteres. puc9 la rna.rcn es en nuestros 

dins, parte de 11ucstm colldlnneldud. 

Sirvan las rrflc:dancs nuterlorcs para rcílcxlonnr respecto del rlr.recho como un 

producto eminentemente deri\'ado del pensamiento del ser humano, que se mueve 

aparcjndo a las nue\•as ctrcunstnnclns de In vida. ASi, drbcn sur~lr nuevas fónnulas 

para ganmllzar que las relaciones entre Individuos o entidades jurldlcumente 

reconocidas pu<'dnn seguir siendo annónlcas dentro de un marco de respeto al derecho 

y a Jn obligación. pese u que ello Implique el que los medios y vins para conseguirlo 

sean lnmblén no\'cdosos y que, en ocasiones, rompan con nlgunos de los fommtos y 

esquemas de In mñs añejn trndlclonjuridlca. 

El Derecho se mueve. Hoy por hoy se compmeba con mer1dlunn clar1tfod que ta ciencia 

juridlca no es estática. que su actividad es míl.s Intensa que nunra y en especial. al 

referimos uJ funblto de In técnica y de la cJencla aplicada, emerge con especial énfasis. 

la protección de Ju propiedad lncluslrtal. 

Por qué ele~lr el tema de la No Reglstrabilidad de las Marcas? 

Es una pre~unln de múlllples rcspuestm~ que nos mueve n pensar ncerta de· la 

upllcaclón de In normu admlnlslmllm referida a la protección de la propiedad 

Industrial. Vemos cada di•t con más famlllaridarl, que aparecen ruticulos y servicios 

cuya mejor motlvnclón para acerrar a una persona a adquirirlos es, en muchas 

ocuslones. In presentación atractiva camcteristtcn C'on que se exhibe o publicita un 
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producto, o bien el Impacto vlsunl qur pennlte asociarlo con algún elemento que nos es 

propio o que nos huce recordar por alguna fonna algo, por sus resultados. por Ju 

reconieridaclón que de CJ nos hayan hecho ele. 

Esos Sl~nos dlstlnt lvos pcm11ten al candldnto a consumidor extender su mano y Jlevur 

consigo un articulo o bien sollcllar el servicio. Sin embargo la crcallvfdnd del ser 

humano lleva aparejo.da la pnslblltdad de que, ulgun;is Ideas orlglnales, surjan en 

momentos similares o bien que de mala re Imiten o confu11dtut y pretendw1 coexistir en 

un medio en donde In competencia puerie, Inclusive, destmlr o perjudicar n persona'> 

que IJcll.umente Incursionan en el mercudeo de bienes o servicios. 

Este trabajo monognütco pretende ser uirn Ilustración de Ju sltuuclón actuul en rnoterla 

de no regl~trnblildnd ele la marra. sléndo nuestro objeto de estudio el Impedimento 

marcarlo y las figuras Jllridlcas c¡ue surgen en su derredor, la!ii vías que t"mplea la 

nutortdad parn Impedir que un signo dlstlnti\'O pueda convertirse en marca. vlolentundo 

la existencia de una antelior, le~almente obtenida y en general de aquellos recursos 

c:d8lent~s para preseTV!lr el orden jurídico en mater1a mnrcnrtn, concluyendo con 

nl~unos puntos de vlstu respecto de las ausencias. carencias o lagunas que aun 

existen en nuestro medio lt'glslallvo en matelia de protección de la proplednd 

Industria], con miras a hacer del proceso de cnllflraclim mnrcarln una rarea 

cstrlctrunente npcgudu a derecho y oticntada a la preservación de las Ganullias 

Individuales que nuestra Constllur.lón consa>(ra. 

No es materia dt' e~le tmbnjo el estudio de las ucr.lones que han sido creadas por parte 

de lrut autoridades para replimlr la mala fe en la propiedad JndustrlaJ mediante nontla<J 

represivas. El presente csh1dlo debe servir para hacer algunas ronsldcrac:toncs 

respt'Clo de aquellas suuaclones de hecho y de derecho. que conforman un 

procedhtllento que propende a evitar rl u.so htdlscrlmlrmdo de las marcas que puede 

rrsullnr en nhu~o y nfeC'tncJoncs a trrceros, íl<JÍ como de Jos rrllerlos preventivos para 

evitar la autorlzacJón de marca~ dobles, similares o ronfusns y con ello, en forma 



.v. 

ndmlnlstmtlvn prohibir Ju emisión de titulo~ de marcas que no deben eslar en el 

comercio. 



CAPITULO 1 

"REFERENCIAS HISTORICAS". 

Reseña retrospectiva del desarrollo de los Impedimentos para 
la concesión de Marcas y las caractertstlca& especiales de no 
reglstrabllldad segdn los cuerpos normativos que han regido 

la materia en México. 

1.1 llerecho Novohtspnno. 
1.1.1. Código de Comercio de 1851. 
1.1.2. Código Civil de 1870. 
l. 1.3. Código de Comercio de 1881. 
1.1.4. Ley de Marcas de Fñbrlcn de 

1889. 
1.1.5. Ley de Marcas Industrinles ch~ 

1903. 
1.1.6. Ley de Marra~. Avisos y 

Nombres Comcrclules tic 
1928. 

l. l. 7. Ley de In Propiedad 
Industrial de 1912. 

1.1.8. Ley de Invenciones y Mnrcas 
de 1975. 

1.1.íl. Ley ele Fomento y Protección 
de In Propiedad Industrial 
de 1991. 



Capitulo I 

"Referencias Históricas" 

~ 

Breve reseña retroapecUva del desarrollo de Jos lm¡1t:dfmento1 para la conce1l6n 

de Mucu y lu cuacter11Ucu especiales de no registrabilldad 1egtln loo cuerpos 

normativos que han regido la materia en Ml!Dco. 

Leglalaclón sobre los algno• dlaUntlvos y los Impedimentos para la obtención del 

derecho al 11.10 e.1:CIU1ivo de la marca a travl!s de la historia del Derecho me.Ucano: 

SI bien es cierto que la lden de la marca es cscncful y ordlnnrlnmenle entendldn como 

signo para distinguir acglin lo expresa el Dr. cesar Scpülveda(l) y que. n pnrtlr de tal 

concepción ~enCr1cn se desprenden un buen numero de apartados de cluslflcncJón 

sobre ese concepto. en las cuales se encuentran, no sólo aquellas que proporclonnn uJ 

hombre ln posJbJllditd ele pcrrJblr prt'slnclones orn:rosas por su uso y explo!nclón, sino 

las que simplemente tlt'nf'n urm función Jm.Jlcaliva o de diferenciación. F:s a tmvCs del 

tiempo que se ha ronslderaclo a In marrn como elemento de ílproplnclón y lnmhlt'n de 

valor pum su crcndor e Inclusive pam los suceosores de Cste. 

La protección marrnrJn sur~e hlslorlcmnentc, dentro del ámbito comcrchtl y del 

derer.ho, como un factor rJt'cesa.rio para la snl~uarda de los produrtos que los 

nnllglios mccadercs Jmponinn a sus bienes pan1 dlforcr1clnrlos de otros shnllnres y que, 
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desde tiempo~ Inmemoriales, han sido objeto de aproplnclón lliclta de competidores o 

de personas sin cscn'1pulos que han defiendo heneflclnrse con el esfuel"7.o ajeno. 

Es por el1o que, el Estado, asumiendo su papel rector del equlllbrto de los factores 

soclules, asumió la car~a de rc_glamcntar aquellos elementos del comercio que brindan 

signos de Jndcntldnd y diversidad a los productos y satlsfüclores materiales que se 

encuentran en el comercio. El desarrollo de la protección murcarta ha sido lento y hn 

Ido Incursionando t'n diversos ámbitos como lo son el comercio, la Industria. la 

D,l!rtcultura etc, parn llc~ar a compilrtlr su espcclro legal en la actualidad abarcando 

aquellos elementos dr los ne~oclos n los que ahom denominamos servicios que, u.1 pn'io 

del Uempo y Ja evolución del mundo clvlllzado. se han posicionado como productos de 

comercio también. 

La función rectora del Estado a la que rnr he rC"frrldo corresponde n las uccloneR 

neceswins par.i la salvaguarda de los bienes comerciales denominados marcas que es 

la mntcrln del prc'iente lmbajo. Dicha función, <'n un principio se tradujo en la mera 

expedición de nonnas encamlnndns n Ja represión de tus conductas m1Uétlcns de 

uproplaclón y uso rte In ldt>n ajena con fines ch.• lucro Jle,gal, derivando a la postre en 

la edificación de slslemus completos de registro y nlorgamlenlo material de títulos de 

protección jurídica. 

1.1. DERECHO NOVOHISPANO 

Al respecto. es de destacarse que tratadistas como Nnvn Ne,e;rete 12) túlm1an que: de 

tiempos precorteslnnos no se llene noticia de la existencia de marcas o de alguna 

disposición que se huya dictado al efecto, ni de entidades fom1alcs que hubieran 

organl7.ado los elementos de protección nmrcurla. No es sino hasta In época Colonial 

QU(' npareren referidos los medios represivos para rvttar el uso Ilegal d(' las marcas 
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fa; un hecho que. rl lnlnsllo de mcrcnderias hncln el Nuevo Mundo hizo que las 

autoridades reales de la Nueva Espmln y postertonnenle las del México Independiente, 

consldem.mn uproplndo el delinear pnrn In protección de los consumidores, reglas 

especificns que les resguardaran en relnclón a In selerctón del o los articulas que 

ndc¡ulrinn, dado que1cn la gnut cantidad de bienes procedentes del Ortente Medio y 

sobre todo del Lejano y de la nusmn Europn existía duplicidad, parecidos y sobre lodo 

fnlslílcuclón o menoscabo de In ralldnd. Así. en aras de un apego a las nonnas 

esenciales de la éllca men:antll, se dctem1lnó en el sl~lo XIX p,c11cmr reglas adecuadas 

al uso de la~ marcas y dCcadus después, se habluyu del otorgamtenlo c."icluslvo del uso 

de In mnrcu o sen In posibilidad jurídica de apropiación con fines de uso y r-xplotaclón 

lícita de la misma. P¡;1m ello dichas nonuas contenían yn lus cumctcrístlcas. 

lndlspensuhles para p:cvcnlr la concesión temporal y tmuhlén dentro del ámbito 

preventivo ni que noc;; hemos rt'fertdo, así como de los factores que hncian Imposible 

juridlcnmente In reserva de dicha prC'rro~allva. Por ello es que, st~ulendo el esquema 

evolutivo de lu ~r..m mayoría de las ramas del Derecho, de In nonna punitiva se pasó u 

Jn etnpn de la nonnn preventiva y. surp;e entonces In re¡¡lmncntaclón de la murca como 

tal y npnreJudo 11 ello aparcren tnrnblén hl tnstuuriones encurgndns de su 

administración y los procedimientos que u tmvés del tiempo se han empleado para la 

concesión del derecho a la marca y de nqut"llas causas tmpedlcntes pam lograrlo. 

Realllando unu crónica sucinta y retmspccllvn del proceso evolutivo de la legislación 

en nmterln de protección de Mnrcus y esperlOcurnente de las causas por las cun.les los 

pnrttculurc!i ~e enco11trubm1 Impedidos de St:r obsequiados en la concesión de una de 

ellas, podremos ldcnuncar plenamente lns disposiciones que se contenían, 

prirnemmcnte en los ordenamientos civiles y mr.rcwtlllc.s del siglo pasudo. hasta llegar 

u In k~islactón esperl11l11 . .arln dr Ja nmlt'r1u en el u1io de 1889 y las sucesivas ha.!'\ta 

nuestros dius en Mé.xlro. 
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derivados de In Jnílucncln espaf1oln y de las leyes que fueron lnrorporndns a los nuevos 

tenitortos. 

Se habla de Ju apllcnclónjurlsdlcclonnl en In Nue\•U España de tus Ordenanzas de 1653 

que, detennlm1ban como tipo prnnl. la contr.uuarca o falsedad de marcas ajenas. De 

Igual manera, se encuentra la Curia Flliplra cuyo libro l. comercio terrestre, capitulo 

VII que menciona que: 

"De que se 1lgue que no puede 
uno usar de ageno marca 
hacl6ndo en e10 Injuria a aqufl 
cuya ea, como mando de ella 
Ignominiosamente, por ser en 
dolo y fraude suyo, como por 
cato, no 1e puede hacer del 
agcno nombre, arma., e 
lnalgnlR de famllla principal )' 
noble, como 11e prueba en el 
Derecho: y citando otros, lo 
dicen Paulo, Parlalo y 
MaUcnzo". 

En estos cnsos. In sanción se homolo~aba a la del fnlsarlo, siempre y cuando se 

comprobare el fmudt' o la ma.lh.'hl. De l~mtl fonnn existieron nlgunas leyes dt" órden 

preventivo r.omo lo fue In disposición que rezaba: 

"Para evitar confualOn al se puede 
prohibir que uno use la muca de 
otro." 

Asi como lns disposiciones anterlonnente transcritas qur nos dm1 la Idea de que, no 

fue sino la experlencln In <'nwm rnottvnclorn dP. que las marcas lle~amn n tener um1 

rcgulaclón espcciflcn dentro de lus compllnclones nonnallvas dr tiempos pn~ndos. nos 

dnmos cuertln de que,ul paso del tiempo se ~cncra la necesidud de In reglameutaclón 

espedOcn de ellas. 



l.l.1.· código de comercio de l8e4 

La. mención que sobre el presente Código se hace, sirve untcamente para referir nuestro 

punto de partida en la compilación de nonnns pwu In regulación de Ja marca. 

Ln cnrencln en dicho CódJ~o respecto de unn regulación amplia en la mnterfn, 

simplemente refleja que el fenómeno marcarlo es, en realidad. un producto de una 

é'poca y que ''ª apar('.jado lnduscutlblcmenle ni progreso y ni desarrollo de Jns 

rclnclones cornerclulcs. 

En efecto, este Código de Comercio es sumamente escueto en Jo referente al control de 

In marcn y unframcnte refiere, en articulas aislados, la existencia de las mlsma.q, En 

mión dr lo anterior, n la \'lgcncla de dicho Código, 110 cxl!:itíun tmnpoco 111slltuclones 

especlnllmda'i para In concesión de rcservn.'i marcarlas y por ende dlflcllmenlc 

encontmremo~ cual em el espírllu que movía a la nutor1dnd ni Impedimento de otorga.r 

a una persona detennlnada el derecho ni uso y ~oce de Ja marca en culldad de 

proplelurlo. 

Sin embaq~o. debe destacarse que la fonna en la que las marca~ se encontrnbnn 

Incorporadas en el texto mismo del código romerclnJ de mento. resulta ser fiel reflejo de 

In necestdud protrctorn de productos que deben rrs~uardar.;c, en rontmposlctón de 

otros de su misma cnlldnd y especie. Al respecto sur.ge el mandato legal del articulo 

189 que ordenaba a los capitanes de navios mercu.ntes el a'ientur en un rc~lslro 

especial el Upo de mercaderius que llevaba en la nave, asentando sus respectivas 

mnrcns o signos exter1ores dr los bultos que las contenían. 

En cuanto al tratamiento concedido n lm.; marcas, el Ur. David Ran,ctcl Medina (3) 

apuntn al comentar aceren u1 Códl~o ele Comercio de 1854 lo sl~ulcnle: ''Escudrlímndo 

en npm1ndos preceptos, notamos que ya se hnr.e referencia n las nmrca<; de Jaq 
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nlercnderins: es decir, es omiso el Códl,go en cuanto n rt'gular en fonnn directa Jn.s 

lnsutuclones marcarlas. pero hnpllC"Jlam~nte reronore su exlstenclu". 

Resumléndo: La referencia documental que nqui se trata es lu muestra Incipiente de la 

Inquietud del legislador de Ja t".pocn que, en fonna global. Incorporó In protección 

mnrcurlu al ámbito comercial para proporcionar ni sujeto activo y pasivo del comercio 

elementos. si bien lmmflclc11Les. tal vez propios pam Ju protección marcruia que en la 

evolución leglslutlvn ripareccrán con runplíslmo dctnJlc. 

J.J.2.· Código Ciuil de 1870. 

Rcspec:lo de Ju Inclusión del tr.ma del hnpcdlmento pnrn la ronceslón de In muren en 

este Códl~o Clvtl cabe destacarse que, tal como quedó expresado unterlonuente, duda 

In novedad de la materia no existían aún reglas precisas pum Ju salv~mtrcla de los 

derechos de In nmrcu, 111 Ja deflnlclón de la rnnterln en fomm cxplíclttJ.: eran. udosudus a 

otros cuerpos Jcglslntlvos como se encontraban dispersas !ns nomms de protección a 

las mnrcns. En este caso vemos que la murcu queda lncorpomda al texto del Códl.c;o 

Civil en CUilnto al drrf'cho de obtener reproclucclo11cs ele sus marcns de fübrtcn. Sin 

embargo puede calificarse de un gran valor para la 1m1.ter1a. el hecho de que Ja 

Je~Jslnrlón CIVIi de 1870 por vez prtmera esbozó, si bien en fomrn rudlmentarJa, Ja 

postbllldnd de Ju nproplnclón nmteria.I de la man·n. la existencia de un pruce<lhnlentu 

pnru su oblcnclón y, por ültlmo la exl!":itencla ele un acto de ndmtnlstratlvo por medio 

del cual se declaraba la reserva de "la propiedad artística de Jos dibujos y lltogmfias 

que, como dlsllnllvo Ue\•nn las rnercnncins del fabricante". 

Aoilmlsmo, en otros ordenmnlcntos de materia dt\'er.sa se podí;.m lndentlflcar los 

nrticulo!i correspondientes n In mnterin de protecr.lón de marcas, como lo es el cnso del 

Códi~o Pemil de 1871 que conteniu nomms rcpreslvns par.>. el caso de uso llcp;uJ de In 

marca. En particular dt> fal.cilflcnclón. 
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Lu lmportnnclu de la época en la que coexisten lnnto las disposiciones del Códl~o Civil 

como las del Códlp;o Penal es justamente la apuntada en renAlones supm del presente 

análisis. En efecto, en el proceso evolutivo del Derecho Mnrcruio se uprccll\n 

clanunentc dos momentos en el tratmnlento jurídico de la marca: La época de la 

Represión y lu ern de Ja Prevención, Es justmnente en este momento en donde 

claramente se llprccla el "puente" entre una y otra. t::s aquí donde observamos que el 

Je~lslador cambia su óptica respecto de Ja lnte~ruclón de Ja nomm marcarta y deja de 

ser un lmpemtlvo el generar disposiciones represivas y convierte la lt'~lslaclón en un 

vehículo paro nonnnr el uso de la marcn. respetar la esfera de derechos de tercero5 y 

prevenir actos que. romo consecuencia lleven aparejada una sanción. Esto es, $In 

dcsupurcccr la protección punitiva que otor,(.!ll fuer1.n y reviste de respeto n las 

Instituciones nmrcur1us. El lcp;lsludor propone mm se1ic de medios pnm que el 

ciudadano evite Incurrir en c-onductas con!tldemdas tlicltas. 

l.l.3.· Código de Comercio de 1884. 

J..u creación de un breve mticulado que fue ndlclonado ni cuerpo del Código de 

Comercio de 1884, dio pauta para que las marcas fueran tomnndo cana de 

personnlldad propia en los cuerpos le~ules. creándoles un cnpltulo por separado. Ya en 

esta ley, podemos ldcnttílcar que el legislador se ocupa especialmente del tema ele las 

man:~as y aparecen rúsllramente t>sho1.ados al~unos de los elementos que resultan ser 

Impedimento para la concesión de la marca. Es de destacarse que, en los breves 

ruiic11los de este Código, no se encuentra prevista la expedición de algún elemento 

mater1al propio para acrrdltar la reserva del drrecho por la marca, como más adelante 

lo encorllmrcmos en In le,l!lslaclón de 1903, sino que unlcarnente se habla de 111 

posibilidad de someter delenniliados artículos a rc~lslro. 

Respecto del terna que es mntcna de este lmbajo drstacnn las disposiciones relativas a 

la protección dr las marcas de fábrica del Código de Comercio de 1884 y en especial el 

articulo 1421 que rezaba: 
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"Articulo 1421.· Nadie puede 
adoptar una marca que ya est~ 
adoptada por otro." 

El sentido del articulo estubu orientado justamente n Impedir que se concediera et 

amparo JcguJ n un comerclu11tc que aspiraba a Invadir In marca de otro y resulta por 

eso un Impedimento para su concesión que. entre otros cosas teníu una vlgenclu 

lndeOnidu. 

El artículo 1422 del mismo cuerpo lc,i!al que nos pcnnJtlmos romentar prescribia: 

"Articulo 1422.- Para adquirir 
la propiedad de Ja marca, ae 
necesita depositarla 
previamente en la Secretarla de 
Fomento: y esta concederé la 
propiedad siempre que la 
misma marca no se use ya por 
otra persona, o sea de tal 
manera semejante que se 
comprenda la lntenclOn de 
deúaudar lntereaea ajenos." 

Respecto de este articulo es claro que sur~en fonnu'i de Impedir el otorgamiento de 

dcrec:hos de excluslvJdud marcarlos. o como la ley lo propone -de propiedad-. Atento n 

las cunslderuclones de que, rcsultaria Impedimento pnm el sol1c1tanle del ít'J;?lslm de la 

marca el herho de que: 

- Dejare de hacerse el depósito en In fo mm y ténnlno que el mismo articulo Indica. 

- Existiere otra usándose. Cuya Interpretación -a contrario sensu- seria que, si ya no se 

usure si se podiu conceder. 

- Hubiere una marca ¡mtertor u la que se somete n rc~lstro que pudiere generar un 

per)ulclo a terceros. 
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No nos f'Xpllcn el texlu legal si el sentido de la nonna en comento se reílen.• a lar.; 

derechos de propiedad que seg(Jn el Código obtenía el titular de la marca o bien, si el 

propósito de defraudar es respeC'lo del público consumidor. 

La vigencia de estas dlspnslcloncs fue relativamente brevr, recordemos que los últimos 

arios de In centuria pa.<;adn fueron partlculannentc especiales y paradójicos pnrn tu 

vida del pni~. puf'slo quf'. por una parte, en lo Industrial existió bajo el régimen de 

Porfirio Dinz cierto ~mdo de evolución acelerada en razón de la tecnologin Importada 

de Europa y los Estados Unidos. En lo social. las condiciones de quienes soportaron 

ese aparente nu¡tr. enm los sectore!i obrero y campesino quc,cn las más de las \'CCe~se 

encontmron sometidos u verdaderos rcglmencs csclav1stas. Sc~ummentc en ruzón de 

lo anterior. estas dlsposlrloncs debieron ser dero~adas cnsl cinco nitos después, toda 

vez que el Impulso en el il.mb\to de los nc~oclos así lo requirió, pues a partir de In Ley 

de Marras de Flihr1cu de 1889, surRc una verdadera compilación rspet·lall1.ada de In 

nmtcr1a que detennlna por On, una rama casi nutónomn del Derecho rnextrnno. 

l. l .4.- Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre• de 16 de septiembre de 

1889. 

TaJ como ha quedado expuesto en párr.úos nnter1ores. In t'xlstencln de esln ley es 

detennlmlllte pam la nmtcrln de 111 protección de las marcas en nuestro pnis. 

Sin duda la producción legislativa orlp;lnal de un p<ÚS es directamente proporcional a 

su desarrollo. 

En el cuso del Mt·xlco ele finales del st,L!lo pnsado, el nu"'e porflrlano que no era sino el 

reflejo de In slluactón Industrial ruropen y nortemncricana hizo que el pais no se 

sustrajt'm a In adopción Industrial del nmqulntsmo. ni nl t!mplco de las 

comunlrnclones trnwmth1.ntkn5, ruyo'i hWt'ntos y mt-Joms fueron ampliamente 
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ndoptados paro producir brneOclo común y snbre lodo, pnm estrechar y eOrlentnr el 

tníOr.o romercl11l. 

Es t'laro que los lndustrll\lcs de esa Cpoca, preorupados por ncrcccntar sus capitales 

echnron mano de cuanto les ofrecía la técnica para producir nuevos y ortll,lnales 

productos y sobre todo en volúmenes umpllos; ello sin duda motivó la necesidad de 

qur. el Estado creara la nommtlvldnd adecuuda, para resolver In problemtitlcn existente, 

producto de la lnovacl6n. Por ello sin dulin es que el puso que ello cntmda a la 

e!ipcclal\1.aclón le~lslatlvíl de !u materia to coníonnó tu. l.cy de Marcas de Fábrtcn de 

1889 cuyo antecedente se utrtbuye dlrectrunente a la J.ey Francesa de 23 de junio ele 

1857(4). 

Respecto de los Impedimentos pnni logmr el título oficial por medio del cual unn mnrcu 

em concedida a pcrsonu dctcnnhmdn. esta lry amplió ln.q causales en lu búsqueda de 

una mñs efectiva protección ni r.omerclante e tndustrtal. A.si, encontramos que los 

artículos 3', 4 ', 8' y 16' partlculanncnte se refieren u ello; nnallcémoslo: 

El articulo :r de la Ley de Maroa.. de Fábrica de 1889 establecin: 

"Art. 3:No se con1lderart1.n como 
marca, la forma, color, locuclonea, 
o dealgnaclonea que no 
consUtuyan por al aolaa el algno 
detennlnmte de ta especialidad 
del producto. en nlng6n cuo cate 
algno podrA aer contrario a la 
moral.11 

Es de Importancia tal la Inserción de este nrliculo, todn vez que Ojn límites al 

otorgamiento de la. marca y dctennlna con un r.rltcrto e.<;pecíOco hnpcdlmentos parn dar 

trámite n solicitudes que nctuallzarnn In hipótesis restrtcllvn n que no~ refertmos. 

4) NAVA NE.QRETE, .Justo. 11¡t. dt. ¡.. !i!I 



·11· 

En cuanlo ni contenido riel numr.ml. es de destucnrse que el coneeplo -marca· queda 

lamhlén detennlnudo gener1camer1tr, pues a dlferrnclu de In anterior legislación o sen 

ln contenida en el Código de Comercio de 1884 que <leíinín n la marca de!aJlándoln 

mediante un sistema casuistlro, la Ley de Marca'i de Filbrica se reílen~ a la marca como 

signo detem1lnante de la e!'lpecln11dud pam el comcrclo de un producto lnduslrinl. En 

esle orden de ldem1. lo.1J signos utl)J;mdos por el lndustrlaJ y comcrcJante encuentran un 

Umlle para su uso y por ende para Ja resen•u de los derechos y prerro~nllvns lc~nles 

mediante los crtterios que el artículo 3' estnblccJó. 

Otra nnln espeeJul en relación u la restricción del otor,e;nmlento de lítutos marcarlos 

pum el uso exclusivo de la.o; mismas fueran extranjeros o nacionales lo consutuye el 

articulo 4' de Ju mullfrrferidu ley que n la letra dice: 

"Art, 4. • Cualquier propletarlo de 
una marca de fébrfca, ya aea 
nacional o extranjera, realdente en 
el pala puede adqulri.r el derecho 
exclutlvn a maria en la RepllbUca, 
1ajeündo1e a las fonnlllldades de 
la pre1ente ley, 
Los naclonalc1 y eztranjeroa que 
residan fuera del pala, pueden 
registrar propiedad de marca, 
teniendo en hte ''Emtableclmtento 
o agencia" fndmtrial 6 mercanUl 
para la venta de aua productos1 

salvo lo que, para toa ertranjcro1, 
d!Apongan 101 tratado•.'' 

O sea que. tu lej(Jslnclón que nos ocupa, se pronuncJó rt!stlictlvurncntc respecto de 

aquclJos propleturfos de uua lllarca sobr~ un criterio de residencia, como C'Ondlclán 

pan.l usplmr nJ reconocimiento sobrr d uso de In nllMnn. 

En udlcló11 de lo anterior, Jn misma trunblCn e.stabl<'cló como limite pum Ja concesión 

del df'recho n lu muren n aquellos cxtr.mjeros que no conrnrcn con "estoibleclmlento ó 

op;enclu" lnduslrJat o rnercantll pum la venta de sus productos. Lo que Jmpllcubn que, 
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queriendo dar especial protecr.lón a Jos Industriales o romcrclnntes que ejercieren sus 

actos de comercio en eJ territorio naclormJ, eJ legislador cerró Jns puertas al r.xtmnjem 

que no nporinre realmente un beneftcto al ¡mis u.J bJoqueur eJ uso de murcns que no 

tuvieren un uso real dentro de Méxlro para ator~ar una protección de mayor amplitud 

uJ residente en el tcnitorio nacional. 

De Igual fomm el articulo 8' de Ja le~Jslaclón rnnrcnrla de 1889 Incorporó Ja vieja 

fónnula del Derecho Hornano que consignaba "Primero en tiempo, primero en derecho": 

"Art. 8. El que primero hubiere 
hecho uao legalmente de una 
marca, es el <mico que puede 
pretender su propiedad. En caso 
de dlaputa entre doa 
propfetarloa de la mt1ma marca, 
la propiedad pertencecerá al 
primer poseedor, o bien al la 
po1e1t6n no pudiere 
comprobane, al primer 
aollcltante'' 

Asi en el coso de duplicidad en la lnto1clón de reservar el uso dr unu nutren por 

persona detcnnlnnd;.1, quedó re~trlnglrla a aqufl que primerumente In hublem utilizado. 

En tal virtud. encontramos una cuusnl de Impedimento que es Jn preexJstencla en el 

rornerclo de unu man-u determinada y nun cuando cstn ley no expllcHu las condiciones 

de publlcldud y conorlmlento cornlln y temtonuJldnd rcqueridus pard Impedir tu 

expedlrlón deJ titulo, es dnro que In lnlcnclón cm la de mantener la 011glnalldad y el 

respeto al comerclimte que. por sus hahllJdades en el rnercmlo o bJcn por el tmbnjo 

dedicado n ucrcdJturlu hl:io posible que unn marr.a nlr.nmmre reconor.lmlcuto popular. 

El nrtírulo resuha realrnentr corto en cuanto a su aJrance puesto que nos ublra rn dos 

sf111arlo11es a sul.Jer: La pnmcm de ellas en el cnso de que Ju muren hubiere sido 



11lll11.ndn Jegulmenle. Ju autortdnd In consldemni corno s11sce11t1ble de registro, sin 

emburgo no es clam. dicha ley en cuanto a lo que debe entenderse por -uso lcgal­

crcundo un ümblto de Interpretación que. según estñ asentado en obras de dl\•ersos 

tmtadlslns y en los nrchh·os de la época, ~enemron gran cnntldnd de Interpretaciones 

ante !ns mllortd11des judiciales tas cuales se encontraban desprovistas de una guia 

ortentndoru y unlfonne para emitir sus fnllos(5). 

l.n SC'~unda ele elhHi 8e refiere u1 caso de controvf'rsla drdamda entre dos Interesados 

en obtener el derecho al uso exclusivo de la muren, en que remite a las reglas de la 

posesión del Derecho Común y, tal como la ley lo prevé, en cn!>o de que ni de esa fonnn 

pudiere deducirse n qult>n toen la primacía sobre la mnrrn, entonces se refiere al hecho 

de Ju presentación de la solicitud más a11ll~1rn. 

Sólo resta mencionar que pese u que ~mn cmutdad de doctrtnarlos sefmlan n la 

presente Ir.y de Incompleta o poco cfecth•n. In misma representó un esfuenm 

lntereswlle que sc.e;ummentt" no ha sido del todo aqullutudo, pero que rrprcsentó para 

esta Rmnn del Derecho un palienp;uns del cual emergieron lns leyes posteriores que 

lntenlaron y lo siguen haciendo, acoplar n su tiempo las necesidades de protección 

lnduslr1nl. 

E~ preciso hacer mención de que, en fecha 17 de diciembre de l 897 se expidió un 

decreto por mrdto del cual se modlflcó el C'rlterto segregacionista para la concesión del 

uso y explotación de marcas a f'-Xtmnjeros que cstnbn detennlnndo en la ley de Ma.rms 

de Fdbrtca de 1889. Este drcreto permitió que nun los extmnjcros mdlcados fuera del 

p¿ús pudieran ser Ululares de marcas en México, derogando la fracción IV del nrticulo 

5' de la l.ey por consldrrarl11111opcmnte después de Ja refomm. 

5) JIAVA NEGR&TE, ,J1111tn. oh. di. p.ñ2. 



l.l.li. Le¡¡ de Marcas Industriales de 25 de agosto de 1903. 

Tal y como lo hromos venido reOrit:ndo. el pc1iodo denomllmdo segim los hlstorladorí's 

como ~El Porllrtalo- en razón dr la prolongada estadía del General Porfirio Oía?. en la 

Presldenclu de la Rcpübllcu, fue el que mñs ele\•ada produrr.lón leglslutlva proveyó ul 

p¡ús en matena ele protección mnrcnrta. Lo anterior qut>dn conflnnado por In npnrlclón 

en el wlo de 1903 de la Ley de Murcns Industriales y de Co111ercJo de 25 de agosto dt> 

1903, pulJJlcadu en el Dlarlo Ofü~lal de dos de seJJtlembre de t'Se mismo nho. 

documento altwucntc Integrado en materia de lnsllluclones reguladoras de In materia, 

que fue el producto dlrerto de In Ley de 28 de mayo de 1903 expedida por el Poder 

LcglslaUvo parn nutort7.1rr uJ Ejecutivo a refommr la legislación sobre Patenles de 

Jndustr1n, Mnrr.ns de fábrica y de1mis de propiedad lndustrfnl. 

En efecto. es de suhmyarM! con rsperlnJ nrllenclón e Interés que esta ley contiene una 

serle de conreptos mucho nhl'S cuidados que pt"n111ten drtennlnur cun precisión tus 

lnUlucJones que tutela. 

Respecto de los hnprdlmentos para la concesión de marcas es de destacarse 

partlculnm1ente que. en In ley de referencia, podcmo.'i 1dent10cnr rlnmmcnle dos 

vertientes pnm In concesión o en su ca~o el rechazo de sollclludes puru Ju obtención 

del derecho de uso y cxplatnrlón de Ju marca: Aparecen delineados en los artic-ulm:1 3' y 

IO' cunle~ eran Jo~ elementos de fonnn c¡ur In autoridad encnr.[!nda de la conct'slón dei 

respectivo titulo debería verlílcar. 

"Art. 3• .- Todo el que dea~e 
registrar una marca, deber4 
pre11entar a ta Oficina de Patente11 
y Marca. una 1ollcltud 
acompañada de lo siguiente: 

l.·Una descripción de la merca, 
termlnAndoJa con las reservas 
que de ella se hagan. En ese 
escrito 11e erpresan\n, adem4s, 
los 



En el cuo de que Ja Oficina de 
Patentee y Marcas est6 conforme 
con la regularldad de 101 
documento• pre1entados, Jo bar4 
saber aal al lntereaado por medio 
de un aviso." 

Por otm parte, se aprecia clammcnte que el articulo 5' del ordennmlento en cuestón 

detennlna n dcta!Jc cuales son los Impedimentos por los que el particular. no purle 

nsplmr a obtener d derecho exclusivo pam l'I uso y explolnclón de la mrm.t, 

pnrtlculartzando en cinco apartados sobre la daslficnclón de tales Impedimentos. 

"Art. 5". No podrAn regJ.atranc 
comomarcu: 
l.· Los nombre• o dctennlnacione1 
gen6rtcu, cuando la marca nmpnrc 
objetos que eat6n comprendidos en 
el gt!ncro o especie a que se refiere 
el nombre d d0nomlnaclón: pue1 el 
reqtú1lto lnd11pen1able para que 
una denominación O nombre pueda 
servir como marca ea el de que aea 
suaceptlble para señalar ó hacer 
dlltlngulr 101 efectos ul 
amparado•, precJaamente de otro• 
de 11u mllma especie ó clu:e: 
II.· Todo Jo que sea contrario a la 
moral, a tu buenas costumbresoó a 
las leyes prohibitivas: y todo 
aquello que Uenda a ridiculizar 
ideas, penonas 6 objetos dignos de 
conalderacldn. 
111.· Lu armu, escudos y emblemas 
nacionales. 
IV.· Las armas, eacudos y emblemas 
de los Estados de la Federación, 
cludade1 nactonales O extranjero, 
naciones y Eatados Extranjero•, 
etc., sin el respecUvo 
conaenUmlento de elloa¡ 
V.· Los nombres, firmaa, sellos y 
retrato• de los particulares sin su 
c.onsentlmlento." 
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1lgulcnte1 datos: nombre del 
propietario, nombro de au (librlca 
6 negociación, al lo tuvieren, 
ublcacldn de htaa y de1lgnacldn 
de tos objetos O productos a que 
ee vaya a aplicar la marca. 
11. Dos coplas del documento 
anterior. 
lll.· Un "cllcbe" de la marca: y 
IV. Doce ejemplares de la marca 
tal y como se vaya a usar." 

F.s claro que la falta de cuaJesqulcrn de estos requisitos tcndtía como consecuencia 

deflnlttvamrnle el rechazo de Ja solicitud, como claramente lo cstnblecló el urticulo 10 

n1 refer1rsc 11 lo que hoy Identificamos como exUmen de fomm: 

"Art. 10'. El Reg11tro de una 
marca ae buA ain previo eza\men 
de novedad, bajo la ezclualva 
re1pon1abWdad del 1ollcltante y 
sin perjuicio de tercero. 
La Oficina do Patentes y Marcaa 
barA un ezimen puramente 
admlnlatraUvo de los documentos 
presentados con el fin de 
cerclorane al eat4n completos y 
llenan 101 requ.llltoe que en 
cuanto a 1u forma previenen eata 
ley y 111 Reglamento. 
SI la Oficina de Patentes y Marcas 
encontrare que toa docwncnto1 
no llenan 101 requlattos de forma 
cuyo ezAmen le compete. que la 
marca no lleva en su caso laa 
leyendas de que habla la fracción 
m del articulo 9• o bien que lo 
que se pretende reg.llltrar no est4 
comprend.Jdo dentro de lo que 
previene el artfculo 3' en BUI 

fracciones 11 y W, conalderarA 
como no presentados Jos 
documentos y Jo har4 saber al 
interesado por medio de una 
aviso. 
SI el Interesado no estuviere 
conforme podrá ocurrir a loa 
Tribunales, de acuerdo a lo que 
previene el capitulo 111 de esta 
ley. 
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Debe deslncurse el hecho de que at"rn cuando esta ley atribuía uJ lnteresudo en el 

registro la responsabilidad de In novednd respecto de la marca en cuestión, si cxlstia ya 

la facultnd explícita de parte de In autoridad de vertflcnr cualquiera de las posibles 

Violaciones a tos cnf>os contenidos en el articulo 5' y, de ser preciso emitir una 

resolución que debía ser comunlcnda n1 sollcllunte. Hustll nuestros diaq subsiste In 

fncultnd de la nulorldnd sobre la verificación de In ·novedad- que debe contener toda 

marca que se quiera reservar, ilntes de conceder su título y sobre todo de emitir un 

pronunciamiento ni ft'speclo denominado entre nosotros: cita de antertortdad. 

Ln restlicclón por pllrte de Ju ley p¡im 11c~¡\f In rcscn•a en calidad de marca de las 

denominaciones genéricas apnrecldn desde la ley ele Marcas de F1.ibrtca de 1889, 

rrfrenda su Íllf'r7.il en Ja legislación que nos ocupa. 

El derecho al nombre, a In personalidad, n la propia lmúgcn tradlclonatmcnte tutelados 

por el Derecho Civil, adquieren especial cartz en nrnter1n dt>I Derecho Marcur1o y es, 

mediante la presrnte ley, que se dechrm su protección y regulación pnra efectos de 

llmltnr y restrtngtr le~ulmente su uso. 

Asimismo, In presente ley encamina .su lex.Lo a 1111petllr el uso tndlscr1mlnudo de 

nombres y emblrmns dr u.so oílclul, tanto naclormles como extranjeros, sin 

autorización. 

Cabe sefmlarsf' que a la apar1clón de f'slu ley, sur~e npnrejudo el H.eglamento 

correspondiente, que amplió la apllcnblllditd mediante proccdlmJentos definidos pn.m la 

lnterprctuclón de su urtlculado, lo que reprcsrntó también un a\'nnce en la nmlelia. 

Durante la vigencia de esta ley. surgieron algunos decretos adicionales que respecto 

del orden Internacional, rC"pcrc:uttr.ron c11 Ja forma en l;:t que Mi'xlco concedía las 

marras como lo fue el derreto de l l dr diciembre dr 1903 respecto dr Ja adhesión nl 

Tratado de Paris dr 1883 drl que hasta f'ntoncr~ no sr fommha parte. el cual 

anallmremos en capitulo por separado por su tmscendenclo. en Ja nmter1a. en el cual 
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se conllenen disposiciones precisas en malertu de pre8eivnclón, colnbomclón, 

concesión de uso y explotación de marcas, entre otros. 

Tnmblén durante ese periodo encontramos que el régimen portlristn. se ocupa de 

lnr.orporar u México al Arreglo de Mudl1d de 11 de nbl11 de 1891. decretando lo 

adhesión a sus lémilnos en fecha 6 de septiembre de 1909, y no fue sino mediante el 

Reglwncnto de 9 dP noviembre de 1909 pam el ílegl~tro de lns Marca<J Intemactonulcs. 

pubHcnclo en el Diario Oflrlnl el 12 de noviembre de 1909, que se ndecimn los ténnlnos 

de nplicubllidad del Arreglo de Madrid. 

A estn ley toen padecer el movllnlcnto revoluclonat1o de 1910 que habria de ser el 

detonador que modlOró las l'Stnirturas y pensamientos nuclumúrs y ve el final de su 

vida üUI hasta el uf10 de- 1928,o sea, un cuarto de siglo después de ser promul~ada. Sin 

embargo, Ja Jnestabtllducl soclul proplcladu por el movimiento armado dio lu~ar n unn 

serle de pronunrlamtentos de orden lr~al por las diversas fnrrlones contendientes. En 

realidad, prtrtl el temu que nos ocupa sohunrnte pudlrramos catalogar de relcvaule la 

disposición que se emitió el 25 de noviembre de Hll 5 por parte de In Dirección de 

Pulentes y Murcu.s, respecto dr requerir se comprobare In existencia legal de 1U8 

personas juñdlcas sol!cltnntes de 11nu mnrca. así como la personalidad de sus 

mandatnrlos. Sllunclón que, rn témllnos reales si generaba otro lmpcdlmeuto para 

obtener el lilulo nmrcarlo, toda vr1. qut: sin agotar tales requisitos no se concedía In 

marca. Esta refomm ndmlnlstmtlvn ha perdurado hasta nuestros días y representa unu 

fonnn dr ~<uuntlznr In segurtdnd juridlcn del sollcltnnte, de terceros y evltnr 

controversias. 

1.1.6.·Ley de Marcas Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928 

A la luz df"I Mfxlro po<Jt revoluclnnano. <'I ,rtrneral Plutarro Elins Caller;, a la snzón 

Presidente de lu Rcpllhllr.a. promulga Ju Ley dr. Marcas y Avisos Comerciales como 
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resullndo de una demanda del sector Industrial y de los ne,(i!oclos de un México que 

despuntaba huela la modemtdart. No es desc-onocldo que el gobierno callista generó un 

producción leglslatlvn nmplln y sobre todo trascendente. que situó al país a Ju 

vanguardia de lntlnmunérlca en tnsutuclones y estructum~ públlco-ndmlnlstmtlvas, 

bn~te recordar la Ley por la que se creó el Sc~uro Social. el Banco de México etc. 

En materia d~ Propiedad lnrtustr1al y en especial en lo referente n In re~ulaclón sobre 

marcas esta ley afinó mm serte de elementos que si bien yn exl.<ilinn en In legl!ilaclón de 

1903, no eran ya suílcl<'nles para resolver !ns pnicllcns comerciales de ese entonces. 

Encontn.unos romo elemento!l ort¡l.(lnales en Ju Jep;tsluclón calllstn de marcas algunos 

conceptos que. Inclusive en Ja actualidad han manknldo su vJp;enclu: exñmen de 

novt"dnd, ferhn 11.'~al l'tr. Que si bten en lt"~lsluclone~ unter1ores y por el uso de 

estudiosos y postulantes ya se v1slumhrnban, es hasta esta ley que pasan a fonnar 

parte de un lenguaje muy particular de la Huma del Derecho de lus Murcn.s y le otorJ.!un 

un srllo totalmente distlntl\'O y particular que Ir diferencia de Jns otras dert\'UClones de 

In r.lenclnju1idlca. 

Se lnrorpom a esta Jcp;islaclón el contenido de las dos revisiones del Tmtado de Paris, 

tanto la celebrada en Wnshln~ton en 2 de junio de 1911 oomo la de la. Haya de ü de 

diciembre de 1925 de las runles México fom1ó parte.(G) 

Esta leRlsluclón contiene ya una definición ampltn ele lu fonna en Ju que hn Je 

estudiarse el rurso de una petición de derecho exclusivo de uso y cxplotnclón de lu 

marca y re~ula en su artlc-ulado, de una fonna amplia y explicita las causales que 

pueden eventualmente llegar u ser constltull\'US de una nep;aUva de rep;lstro marcarte. 

Asimismo, es de deslaca~c que un elemento novedoso de la ley en ella es, 

precisamente el que rn estr cuerpo l<',Q;al se pennlte qu<' los Interesados en In concesión 

y /o ncguclón de un re~lslro marcarlo pucdm1 Uc~ur a la lrunsacclón justa medlunte un 

O) NAVA NltQRETE, Juato.ult.1'11 p.711. 



sistema de Jntcrvcnclón urbltm.I que anterionnenle no existía, o en su defrclo, rccurrtr 

n un pmcedlmlenlo detcnt1fnado por ella misma. 

En lo referente a las causales que hncen Imposible el otorgamiento de un derecho 

exclusivo sobre la marca. podemos citar Jos urliculos 9', 11 ', J 2', 14 ·, J 7'. 18', 19', 

20', 22' y 29' pr1MC'JpnJmcntc, sobre Jos CUa.ICS haremos u.lgUOOS COlllClllilr10S breves en 

esta re\•Jslón de Ja evolucJón de la no re,(!lstrubllldad de Ja marca y los dlvcr!>Qs crllcrfos 

de protección que ello Jmp!lca. 

El nrtir.ulo 9' de la ley que comentamos prescribía: 

"Articulo 9' Para obtener el 
reglltro de la marca, deberé. 
prcaentSJ11e al Departamento de la 
Propiedad lndUJtrlal una soUcltud 
acomp!Ulada de lo olgulente: 
l. Una deacrlpclón de la marca, 
tennln4ndoJa con Jaa reservas que 
de eUa 1e hagan y sujeta al modelo 
y cond.Jclonea prevenido por el 
Regl11J11ento de esta Ley. 
U.· Doa coplu del Documento 
anterior. 
lll.· Un cUs6 de la marca. 
IV.· Doce ejemplare• de la 
reproducción de este clls~. 
V.· Una declaraclOn de In fecha en 
que comenzó a usar Ja marca. 
VI.· El lmpueeto fiaca! rclaUvo al 
e.1:4.men de la 101lcltud." 

Sin duda es que. en esta Jey. queda deb1d1unentt' delineado tanto el procedimiento n 

seguir pnm Ju obtención úe unu nm.rcíl. tanto como el hecho de detennlnar el contenido 

del exámen administrativo o de fomtn. Es claro que Ja marca que se descare obtener 

para el uso y reserva exchJsfva, sohunentc Nería susceptible de entmr a lnimlte, 

habiendo a,gotudo Jos presupuestos contenidos en el articulo en cJtu. 

El articulo 11' detennlnó romo condlrlón. ~c~un\mc1llc para cvllur un pnkllca \'Jclosn, 

el qur no se otorgruia reserva alguna de aquellos elementos que no estuvJenu1 
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lncorpnmdos a la etiqueta muestra. En efecto, en unu pn\cllcn que nctunlmente ha sido 

desterrada, nnterlonnente se requeria que se ncllclonnra n In sollcllud en fonna esenia 

Y con lujo de delalle cunles emn los elementos que el Jnteresado deseabn reservarse 

pam su uso y explotación exclusiva, resultando qur, según estu ley se llmllaba tal 

resc1va unlcrunente n aquellos elementos perfectamente Indicados ul Drpnrtamcnto de 

Propiedad lndustr1u1 hoy desaparecido, de lo contnirlo no cabin la posibilidad de 

conrcder rl uso de In marca en la fonnu en que se tmllcitnba. Ello n•sulta entcndlble en 

razón de que, segur.unente en un lÚíl.n. que pudiera callílcurse de abusivo, el particular 

pretendia rebasar el marco de uso de una marca udlclnnándole elementos que pudiera 

emplear en lo sucesivo evltrmdo con ello recurrir de nuevn cuentu al registro, lo cual en 

estlicto sentido romrnria el espírHu de la ley y hubiera p,cnerado un clima de 

lnse,1itulidlld juridlca, pues en el momento en que un tndustrinl, ngr1eultor o 

comcrclnntc de buena fe lnlcntnren reservar nlglJn elemento que sí les em conveniente. 

se cncontmban Impedidos de ello, dudo que otro. untes. Jo reservó pam si, 

manteniendo ociosa dicha reserva por no ser ulllizuda realmente y dañando con eJlo, 

sin duda In dlmímlcn de los negocios. 

Es Interesante la redacción del articulo: 

11Arttculo 11' No podrán reaenane 
al solicitar el reg11tro de una 
marca, elemento& que no aparezcan 
en 1u eUquetu ejemplare• de ello 
ezhibldo1 al aollcltarlo." 

El articulo 12 reflejn por vez prtrnem el uso de la clnslficaclón oficlaJ. Es a partir de esta 

fecha en la que, se Incorpora en el cuerpo le~a.I una rclarlón de bienes que, dada Mt 

natunlleza se n,1itrupan por mbros y de una fnmm especlallzmln se califica el re~lslro. 

llmlllindose pnm su C'Onceslón al llpo de ne,1itoctos ul que se destina su uso, lo que 

pcrrnllin mlecunr l"I l lpo rlt- mrrc;mdn n la clns!Ocnrlón nacional correspondiente, 
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desechándose por ende el uso en nJgunns iireu~ en lnn que dlflr.Urnente el lndustrlnJ, 

agricultor o comerciante fncurslomlfin y abr1Cndose con ello Ju poslbllldacl de In 

coexlslencln de marcas apllcadil.5 u cosns dJvcrsns, sin menoscabo unns de otras: 

"ArtJculo 12• En la aollcftud de Ja 
rnarca. ut como en las 
de11crtpcJonea, deberán ezpreaarae 
loa objetos o llrt.lculoa que deba 
ampuu.r. No podrAn comprenderse 
en un 1dlo regi1tro artlcu101 que 
pertene1can a clases disUntaa, 
conforme a la claslficacJdn que 
c1tabJece el Reglamento de esta 
Ley," 

"Articulo 14' SI se encontraren en 
regla Joa documentos, ae procederé 
en aegutda a hacer una 
lnveattgacldn entre lu marcas 
regi1tradu, para averiguar al 
edate otra Jgual o semejante a la 
que ae trata de reglatrar, de 
manera que, tomadas ambas en 
conjunto o atendlendo a loa 
elementos que hayan 1ldo 
re1ervado1 puedan confundirse." 

l:o;J articulo M de la Jr~lslnclón cu estudJo, nos remite de plano a la re~tdaclón totnl del 

-exfunen de novedad-, el cunJ sólo pror.edia en el caso de que hubiere sido fmnqueudo 

el cxá.men admJnlstrnll\'O en Jn fonnn en la que el articulo 13 lndlrnbn y, aparecen ya n 

partir de ef-!la Je~lslaclón, ulRunos elementos de no re~lstrabJlldnd atendiendo a 

cr1terios de derecho qur. son la materia de este lrubi.1Jo. 

En efecto, encontramos en este artículo con clnrtdacJ, que se n·,gulan. para dJctamlmir 

aceren de In orlglnnlldnd de la marca sujetn n registro das entenas que son Ja condición 

de que NO EXISTIERA OTRA MARCA IGUAL O SEMEJAN'l'E y su metodología pura 

arribar ni dictamen: QUE ATENDIENDO A SU CONJUNTO o a ELEMENTOS QUE 

HAYAN SIDO PRESENTADOS PARA SU RESERVA pudieren GENERAR CONFUSIÓN, 
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Por fin, aparece detallado en In letra de mm ley, la fomm en la que In nutorldad, debe 

actuar, atento n1 principio consutuclonnl de LcgalJdnd de Jos netos udmlnlstrallvos. 

Este Rvnnce pennllf' nl punlculnr ejercitar con bast' y fundwnenlo In defensa de sus 

fnlereses y elnbontr defensas y urgumenlos de lnterpeluctón runpl1os y basados en un 

concepto prcdrtcnnlnndo por la ley. 

De ninguna fonnn pndt·mos ;úlnnar que In formula que el nniculo 14 sustenló fue. en 

deflnlttvu lo mejor. sin cmbarj?o abrió una luz para ncercnr al espíritu de congruencia 

de Ju Ley, sobre In fonna en la que sr t·mllian o denrgabnn los derechos de uso y 

exclusividad de las marcas. 

El nrtirulo 17' deslacn que la ley ~eneró un pror.edlmlento administrativo para que 

ante In dcpendencln se ventllnnm las cucsllonc!i surgidas con motivo dr Ja n¡mriclón de 

anterioridades. Es tmsrendenle el sentido de este numeral desde el punto de vista que, 

conlemplnlm la rcp,ulaclón de la gnmntiu Constlluclonal de Audiencia, pues se 

consignaba en dicha disposición que, em necesartn lít notlflcnctón de quien detentara 

la marra citada como anterlorldact para que mnnlfesture lo que a su derecho 

conVinlem. 

Queda rnbrlcnda In Intención del le~lslador C'on rl artículo J8' del mismo cuerpo le~al. 

en donde, previo a,li!otamlento de Jos plazos ahí establecidos, Ja autoridad se reserv·.i la 

fncultnd discreclDTlíll de analizar pum. en su caso, hacer Ja declnrntor1n 

correspondiente. 

Es de especial lrnportnncln para la ln\'estlguclón que se presenta. el artiruJo 19' de la 

Ley de 1928, pues aparece la poslhllidnd de Impedir el registro de uua marca. merced a 

In oposición de un particular. la cual qt1f'dn perfectamente re,(?ulada w el mismo. 

El articulo 20' resulta del todo curioso pam Jn malenn que nos ocupa. dcb!do a que, tal 

vez sin quererlo, la ley de 1928 ,l.!encró un Impedimento no pre\·Jslo, esto es: derivado 
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del procedimiento nrbllral 'que creó y re,l!uló estn le,l!lslnelón, las partes que se hubieren 

sometido u1 mismo, en caso de rf'sultarles adverso el fallo de los tres árbitros 

desl~nados, debían someterse u1 mismo lo cunl podía resultar que urdr.nnra la no 

rcglstrnhlllclad de esa muren. 

Limt novedad que es In excepción al principio de cnllílcaclón por concepto de parecido o 

tguulduc..I en el contenido de los productos protegidos lo fue el articulo 22 el cual 

clnmmentc establecía que las elementos cm1st1tut1vos de un producto como 

composlr.lcí11, Ju~ar de ori,gen ele. no serian considerado.<; como Imitación de Ja marca, 

siempre y cuando In que sr pretrndin rrAlsfrar tuviera los suflr.lrntes elementos que In 

hirieren dll'ltlnla a la re,glsl rada. 

"Articulo 22· No aerA considerada 
una marca como lmltnclón de otra 
registrada con anterioridad, por el 
hecho de aparecer en la primera, 
menclones aobre calidad, cantidad, 
detalles 1obre clase, época, lugar 
de fabricación, etc., si la morca 
posterior Uene caract~res 
dlsUnUvos que la hagan 
dlferenctar perfectamente de la 
marca anterior" 

Así como Ja ley que comentamos llene sus aciertos, lrunblCn es preciso lndlcur unu 

gran Injusticia n mu~slo parecer respecto de la forma en la que se dio lratamle11to a la 

necesldud de wnpllar ln protecdon mnrcmia. El articulo 22 establecin la negativa n 

m11pllar el cfipcrtro protcclor de una clase a aquellos artículos que en el momento de 

haberse realizado Ju Inscripción ort,[!inal no hubieren sido Incorporados a la solicitud. 

Ello sin duc..ln, contr.lrió In lnten{'lón ~eneral de la ley de apoyar el elemento creador 

pum npunlalar la nctl\'ldad Industrial y de comercio de la época. pues es llópJco u todas 

luces el hecho de que las empresas que llc¡:!amn n alcanzar niveles de cllclcncla y 

crecimiento muchas veces ortentarian sus planes expansivos hacia el lanzamiento de 

uuevos productos de lineas afamadas, sin emhnrJ:!,<1 resullulm totalmente conlradlclorto 



el hecho de que ya no podian Incorporarse nue\•os productos a Ja clase del re,glstro 

anterior. pero muy por el contmrto si se pemúlin restrtnp;lr los antes proLe~ldos. 

Esta disposición arortunadumenle desapareció postcrlonnente, sin embargo resulta 

propio señalar que. un tlesauuo lc~lslauvo puede p;enerar ~rnvcs trastornos n la 

Industria y consecuencias lrunentables a la economía de cualquier pais. 

A casi cutorce UJios de apllcaclón, In Ley de Marca, Avisos y Nombres Comerciales 

quedó derogada. dando paso a In Ley de Propiedad Industrial de 1942. 

1.1. 7.·Ler/ de la Propiedad lnduslrlal de 1942 

La teJ,tlslaclón que hn conlado por lo meno9 con muyor nivel de reconocimiento en 

cuanto a su cstmctura y dcflnlclón especlal.11.nda es sin duda la Ley de la Propiedad 

Industrial de 31 de diciembre de 1942, cuya vigencia se exllende en el presente siglo 

por mñs de trelntu aúos hasta J 975 en que surge la Ley de Patcnt~s y Marcas que la 

sustituye. 

Esta ley Incorpora, entre olru.'9 cosns. el contenido de Ja ConvencJón Unión de Pnris y la 

traduce a la reulldud nnclonnl (7) 

t:n mutertu de Impedimentos marcnrios. se incluyen como prohibiciones udemñs de las 

establecidas por la ley antertor de 1928 las siguientes: 

11Art. 105 frac. IV. Las Oguru, 
denomlnaclonea o frases 
descrlpUvu de lo• productos que 
tratan de amparar11e con la marca 
Incluyendo loa adjeUvo1 
callflcaüvo1 o genUllclo1, Una 
dcnomlnacldn descriptiva no 1e 
conalderar4 d11UnUva por el solo 
hecho de que ostente una 
ortografla caprichosa o se 
encuentre traducida en cualquier 
Idioma: frac V. Lo1 almplea colores 

7) Eapotld6n de MoUT09 do la Le1 de la Propiedad IndUltrlal. 1-:cllduu~ Androidr. Mr.d1'0. IUfü. pn¡.¡. 1 J. 
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aletadamente a menos que est~n 
comblnlld.01 o acompañados de 
elemento• tales como 11gnoe o 
denominaciones que tengan un 
car6cter particular y dlstlntJvo; 
frac. XI. Ju palabras de lenguu 
vivas extranjeras, cuando la marca 
11e pida para apllcarac a artJculos 
que el 1ollcltante fabrique 
solamente en Mblco o en cualquier 
otro palo de habla española: frac. 
Xlll. Lu denomlnaclone11 o signos 
auscepUblea de engaftar a1 pilbllco, 
entendl~ndo1e por tales lo& que 
constituyen fallas lndJcactones 
sobre la n1turale1a u orlgen de laa 
mercancfas o sobre las cualldadea 
de loa productos que pretendan 
ampararse; 

Es hnportnntc destncur que entre 111'3 parles C!icnclalcs que se eslublccen dcnlro de lo. 

legislación en nmillsls se percibe In prohibición pam constituir como marcn a una 

denonllnuclón que dcr1vura de palabras dr lcn~uas vl\•as extrnnjerns. nl preleuderse 

aplicar a produclos que solamcnle ~e elaboraban en MCxlco, lo cual se hizo 

seguramente pam evitar que el p(lb!Jro co11s11mldor fuem Inducido al error. 

Se establecieron í('~!as más estrictas pilm Impedir que se rep;lstmren marrus que 

pudieran <'fl~nñar al pi1bllco sobre In proredencln de lo~ nrtículos, o que constituyeran 

falsas lndfrarlones sobre In rn11urnlr1.a o ralldad de los productos amparados. Así 

tnmblen se especifica la ronsccucnrla juridlca del mticulo 7 fracción VIII de In ley de 

Hl28, correspondiente al artículo 105 105 fracción XIV de Ja ley de 1942, 

estableciéndose los Incisos: 

"a) Aquella que oea ldfoUca a otra 
anterior ya registrada y vigente 
aollcltada para los mismos 
artfculoa" etc, "b) Aquella que era 
semejante a otra ya registrada y 
vigente aplicada a loa mJsmoa 
artlculoa, en grado tal que pueda 
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confundirte con la marca anterior 
vigente apUcad a a loa mlomoa 
artlculoo: c) La que ten¡ia 
aemejanza dudoaa o Indeterminada 
con otra marca anterior vigente 
aplicada 101 mlsmo11 artJcuJoa etc." 
y trat4ndoae de artlculoa almllare•, 
cuudo el nuevo reglatro sea 
oollcllado, por peraono dlaUnta del 
propJetarlo de una marca anterior 
se apllcarln laa reglas del articulo 
105 fracción XIV, por decreto de 21 
de noviembre de 1966 publicado 
en el Diario Oficial de la Federación 
de 16 de diciembre del mismo año 
que eatablece que no se admltlrAn a 
regfatro como marca "el emblema 
del Comlt6 OUmplco Internacional 
y 101 elementos que lo integran, u( 
como lu denomlnaclonea, 
OUmplco, OUmplodo y Juegos 
OUmplco1" 

Es Importante destacur que e!:i esta ley ju~ta111ente la que tnmsllU en una etapa de auge 

económico de ln vlda nactonaJ y tamhten la que padece los embale!\ y reflejos que stn 

dudu u..~olnron a nuestro pnís dumnte lu Se~unda Guerra Mundial. En consecuencia de 

Jo anterior cabe apuntar que dictándose las polillcris del sistema. ~ubernamentnl 

postrevoluclonnrlo, en donde valores como el nar.lonaJ\smo y eJ Impulso que se dló n h1 

Industria naclonuJ proph:-huon la exlstwclu de disposiciones leJ;!ale!i que en el casu 

concreto devinieron en tmprdtmcntos nmrcurtos del tipo de aquel que resulta de las 

marcas que prote~inn n productos a los que pretendía hucerse pasar o aparecer como si 

fuemn extranjeros. repctlmo~. este cuerpo legal ha siclo hasta ahora el que más tiempo 

se aplicó en México de aquellos que hnn existido regulando lo muterta con dos Virtudes 

n su favor: la dr haht'r n·cogldo la expertenrta de Jus lc¡;!lslarlones ¡mlertores t' 

Jncorporamdo n su texto Jo mejor de clJus y. Ja sc,qunda: el haber proyectado desde la 

nonm1 la protección marrm1a en el tiempo y el espacio por un lapso suficiente en nrns 

de lu se~uridad de un slstcmaJuricllco estable. 



·:ll-4· 

l.l.8.·Le¡¡ de lnoencfones 11 Marcas de 30 de diciembre de l971l 

Esta ley promul~ada por el entonces Presidente de Ja República Lle. Luis Echevenia 

Alvnrez y publlradn en el Diario Oficial de 10 de febrero de 1976. si bien ha sido 

severamente criticada por algunos tmtudlstns respecto de la desafortunada elección de 

su nombre. que clertwncnte reprcsentu una llmltada Jden sobre el ámbito que pretende 

proteger, tuvo sin duda uclertos dignos de mencionarse, pues en tém1!11os gcnemlcs 

refleju la evolurlón económica del país y la consommcla con el crecimiento del 

comercio y de Jos pasos agigantados que se vivieron en esa épocn de Implementación 

de la tecnolo,gíu a tal ~rndo que. para ese entonces, el hombre yu había llcp;udo a Jn 

Lunn y múltiples elementos de Ja técnica din a día estaban Incorporados a la vida 

cotidiana no sólo de los países desarrollados, sino tumblCn de paises en vius de 

desnrrolJo como el nuestro. Bacite acotar que. pnm el aim en que se promulga Ju ley en 

cllu, Ju televisión hahia tmnsfonnado su presentnclón ori.glnaJ y en esos uñas ya 

nuestro pnis habiu generalizado ~l uso del televisor a colores, con el consecuente 

cúmulo de elementos alternos, to.les como In publlctdad, revistas relacionadas, 

noticieros televisados con los cuales hacen su npnrlr.lón Jos satélites etc. También en 

esos años los fono~nunus drjun de ser acaparados por las antl~uns y pesadas clntns de 

carrete o tos discos: aparece en nuetro medio el cassette. por medio del cual no 

solamente podían adquirirse grabarlonrs artisttr.ns, sino que lt1 proliferación de 

aparatos denominados grabadoras crunbluron el panorama de la captura de !ionldos 

qu·e nntes se encontraba totalmente fuera del pensamiento y posibilidades de los 

ciudadanos comunes. En fin. diversos fueron los mollvos que pnrn los nños sf'tenta 

cnmblnron el panorama de la vlcfn nonnal del mundo. Situaciones de orden político 

como Jo fue la crisis petrolera de los arios setenta y sus repercusiones en 111 econornín 

que obll~uron al Industrial u ,l{enerar medios novedosos y ucccsiblcs para ndaptarse a 

unu vldn menos dlspendlosn de cnergCtlcos: Los autos disminuyeron sus dimensiones. 



se genem Ju cultura del u.horro y npnrece npnreJndo ron etlo, como una somhra In 

len1ble contaminación, que mueve fomms de pensar de ser y de producir. En !negable 

que Jos modos del comercio habian cambiado y. qur el ro11cepto orlAlnal dl" la marca ya 

no eru del lodo uplicnble a las nuevas situaciones concrrln~ del mundo de Jos negocios. 

En este, habían ílJJarecJdo como consecuencia de la conclusión de Ju Segunda Guerra 

MundlaJ nuevaci manr.r.tit de generar y producir, entre ellas hace neto de presencia el 

concepto de servicio como el hnrt"r profe!-Jlonnl o tf'rnfro que por sus ca.rncteristlras 

representa un valor económico y susc:epUble de apropiación. 

Ahom. ya no solamenlr. eran umterlu de actos de c·omcrclo Jos bienes materfales, se 

presenta tmnbl~n como forma de neJ!oclnr la rnpnrld•td tfcnJcn npllcnda n casos 

concretos, cap<irldild que en si misma encleffi\ un valor y que por sus especlÍlcldndes 

purde llegar a cor1st1111lrsr. romo unu marr.a. 

De ludo de toda esa gumu de perspectivas del mundo nuc\•o, la legfslnclón marr.arta 

debió a.I t~uaJ, lransíonnarse y adaptarse para mantener vl~ente :su fuer/.a rC'~uJadoru. 

es por elJo que las Jnovarlones contenidas en el artlculado de Ja Ley de Invenciones y 

Marcas de 1975 fueron producto de un novedoso acontecer. 

El articulo 87 de dJrha ley definió por vez prtmem ln dlsUnclón entre Jo que es unn 

rnnrcn de productos y una mnrcn de scrvlclos. Resultando una lnovaclón afortunada 

pam lu protección de nqucllos que, producto de una preparación y el desarrollo de un 

tmbt!}o cflcnz eran ldentlOrados especialmente de los de su misma clase por el piibllco 

ronsumJdor. Aun r1mndo el hecho de que la nmrca de Sl'rvlclo no e!i el tema 

proplrunente de esta reseila, se lnrluye en este apartado, eu virtud de Ju gmn 

Importancia que c11 alws posteriores ha ulcnnzudo, y que por ello han cxlstldo cusas de 

lrre~lstrabllldad qut• si fonnan partr del presente trabajo. 

Gran purtt> del rntcrfo Je.qnl para el otorgamiento de unn marca, lo fue sin duda el 

articulo 90 el <.'llltl dctemll11ó qut" htf'nrs o ~wrvlclns srrím1 conlllutJvos de marca: 
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11Art. 90.· Pueden constituir una 
marca: 
J, .. Las denominaciones y 1tgnoa 

vtalblea, suficientemente 
dleUntlvos y cualquier otro medio 
1mcepUble de ldenUficar Jos 
productos o servicios a que se 
apliquen o traten de apllcane, 
frente a loa de au misma especie o 
clase. 
IJ ... Loa nombres comerclalea y laa 
ruonee sociales o 
denomlnaclonea sociales, siempre 
que no queden prevlatns en el 
arUculo olgulente. 

Es de comenturse el hecho de que, en el cn.'>o concreto de In ne~uuva para In concesión 

ni derecho y uso exclusivo de la marcn. el presente ruticulo deberla Interpretarse n 

contrarlo·sensu, eslnndo con ello en condiciones de tdenllflrar n aquellos productos o 

seMclos que usplnuim1 n ser susceptibles de adqulr1r un titulo de marca. 

El articulo 91 estableció a detalle las consldemrtones especificas a tr.wés de las cuales 

la autoridad pochii\ dene~ar In concesión al df"recho ele uso exC'lustvo de una llli1rcu. 

"Art. 91.- No son rcglatrable1 
como marca: 
I.- Las denominaciones y algnoa 
que no ret.man los requlslto1 que 
señala la fracclOn 1 del arUculo 
e.nterlor. 

ll.·Lo1 nombree propios, tecnlco1 
o de mo comt.m de 101 productos 
o servicios que pretendan 
ampararse con la marca, aal como 
aqnellu palabraa que en el 
lenguaje corriente o en lu 
prActtcu comerciales, se hayan 
convertido en la dest.gnaclOn 
usual o gen6rlca de loa mlsmoa. 

111.· La figura de los envases que 
sean del dominio p'1bllco o que se 
hayan hecho de uso com6.n y, en 
general, aquellos que carezcan de 
una originalidad tal que los 
distinga facllmente. 
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IV.· La fonna 111ual y corriente de 
loa productos o laa lmpueataa por 
la naturaleza ml1ma del producto 
o del aervlclo o por su functon 
Industrial. 

V.· Las denominaciones, flgmas o 
frases deacrlpUvas de Jos 
producto• o servicios que traten 
de protegerse como marca. Una 
denominación no se conalderarll 
dJaUntlva porque ostente una 
ortografla caprichosa, o 
construcción artlflclal, o eea el 
producto de la unión de do1 o 
m4a palabru que, analizadas 
aisladamente conUn6cn siendo 
descrlpUvu en su conjunto, 
Quedan tncluJdas en eJ supuesto 
anterior las palabras descrlpUvu 
o lndlcaUvu de las cuDlldades, 
caracterfatlcaa Datcaa. 
contenidos, WJO, destino o 
función, composición de 
propledodoo, tipo, especie, 
calidad, canUdad, valor, 
preaentaclón o epoca de 
elaboración de los productos o de 
la prestación de los servicios. 

VI.· Las letras al8ladu, los 
nluncroa y loa colorea aislados, a 
meno• que caten comblnado1 o 
acompañados de elementos tales 
como signos, dllleD.011 o 
denomlnactonea, que les den un 
carllcter d.isUnUvo. Se considera 
nfunero aislado, el compuesto por 
uno o mAa d.lgttoa ezpresados 
numerlcamente o con letra. 

vn.- Loa que reproduzcan o 
imiten sin autorización e8cudos, 
banderas y emblemu de 
cualquier pal1, Estado. Municipio 
o dlvialonea politlcaa slmllarea; 
ul como lae denominaciones y 
alglu de organizaciones 
Internacionales, gubernamentales 
lntergubernamcntalea, no 
gubemamtntalea o de cualquJer 
otra organlHclón reconocida 
oOclalmentc; asl como la 



deslgnaclOn verbal de los 
mismos. 

VJII.·Las que reprodmcan 
imiten signos o punzones 
oficiales de control y garuiUa 
adoptados por un Estado, aln 
autorlzaclOn de la autoridad 
competente. 

IX.· Las que reproduzcan o 
Imiten monedas, bWetca de 
banco y otros mcdl.oa oflclalcs de 
pago naclonalea o extranjeros o 
laa monedas conmemoraUvas. 

X.· Las que reproduzcan o Imiten 
condecoraciones, medallas u 
otros premios obtenidos en 
cxpoalclones, ferias, congresos, 
eventos culturales o deportivos 
reconocidos oficialmente. 

XJ •• loa nombres, seudónimos, 
firmu, aellos y retratos de 
pcraonaa aln consenUmlento de 
loa interesados o, si han 
fallecido, de su.a aaccnd.lentea o 
deaccnd.lentcs de grado mb 
próximo, 

XII. Los titulo• de obru 
llterarlu, artlaUcu, clentlficu y 
loa pcrsonl\lea flcUcloa o 
almbOllcoa, salvo con el 
conaentlmlento de su autor. 
cuando conforme a la ley de ta 
materia, este mantenga vigente• 
1ua derechos; ul como los 
penonajea bumano1 de 
caractertsacldn, al no ae cuenta 
con 1u conformidad. 

XIII. Las palabras simples o 
compuestas de lenguas vtvu 
ez.tranjeraa las construidas 
artlficloaamente de modo que, 
por su graflamo o fonéUca 
partezcan vocea vivas 
extranjeraa, cuando la marca se 
aollclte para aplicar a arUculoa o 
servtctos que el solicitante 
produzca o preste 
ez.cluslvamente en el paJs o en 



cualquier otro pals de habla 
española. 

XIV. Las denominaciones 
geogrülc:as propias o comúnes, 
asl como Jos genttllclos, nombres 
y adjetivos cuando indiquen ta 
procedencia de los productos o 
servicios y puedan originar 
confualón o error en cuanto a su 
procedencia, aal como laa 
denominaciones de poblnclOn o 
lugares que se caractericen por la 
fabrlcactOn de ciertos productos, 
para amparar estos, czcepto los 
nombres de propiedad particular, 
cuando sean capeclales e 
Inconfundibles y se tenga el 
conaentimlento del propietario. 

XV. Los mapas, sin embargo, 
podr4n usarse como elemento de 
tu marcaa, 11 coneaponden al 
pala de origen o al lugar de 
procedencia de los productos o 
servlcloa que o.qucllu dlaUnguen, 
siempre que en este pa.fa 
estuviesen registrados. 

XVI. Las denomlnaclonca, algnoa 
o figuras auacepUble1 de engañar 
al p6bllco o inducir a error, 
entendlendo1e por tales, loa que 
con1Utuyan falau lndlcaclonea 
sobre la naturaleza, origen, 
componentes o cualidades de Jos 
productos o servicios que 
pretendan amparar. 

XVII. Las denominaciones o 
atgnoa que conforme a otras 
dlapo1lctonea legales, no aea 
posible uUllzar para fines 
comerclalea o por razones de 
lnteres p6bllco, la Secrctnrla de 
Comercio y Fomento lnduatrlal 
considere 
registrar. 

Inconveniente 

XVIIl.·Todo lo que sea contrario a 
ta moral, a las buenu 
costumbres, al orden p'1bllco y 
aquello que tienda a rldlcullzar 
Ideas o personas. 
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XIX. Lu denomlnactones o 
1igno1 Jguales o semejantes a una 
marca, que la Secretarla de 
Comercio y Fomento Industrial 
c1tlme notoriamente conocida en 
~Uico, para proteger los mlsmo& 
o atmllares productos o servicios, 
o bten que sean auscepUbles de 
crear confuslOn e:n forma tal, que 
puedan inducir al p6bllco a error. 

X.X. La traducctOn a otros 
Idiomas de las palabras no 
reglstrablea. 
XXI. Una marca que sea ld6ntlca 
a otra, anteriormente reglatrada y 
vt¡ente, para amparar 101 miamos 
productos o servicios, aun 
cuando sea solicitada por el 
tltulu de la registrada o con el 
consenUmlento czpreao de cate. 

xxn... Una marca que sea 
semejante a olra ya registrada y 
vigente, aplicada loa mismos o 
1lmllares productos o 1ervtcloa, 
en grado tal que pueda 
confundirse con la anterior, 
tomAndola en su conjunto o 
atendiendo a Jos elementos que 
hayan sido reservados. 

XXIII.· Una marca que sea 
ldfotlca o semejante, en grado de 
confualón, a un nombre 
comercial aplicado a loa mismos 
o abnllues aervt.cloa, que se 
lJtCsten en el eatableclmlento 
cuyo nombre comercial se haya 
usado con anterioridad. 

l.a extensión del texto del presente nrtir.ulo sin cludn reílejil la problemático comUn por 

la que venían pasando tndusLr1n.lcs, comercluntcs. autoridades y todos los Implicados 

en el uso de las marras, es por ello que el kglslador, en un afíl.n de cubrir hasta el 

tílllmo ápice de la protección de la marcn lncunió ri nuMtro jutrlo en r.oníecrlonar un 

nrtir11ln t>l rnnl mmltó tnn cleiullmlo que cnsl pllt'Clt': mltíirnrsr. de r.asuisllro )' 

exDJtemdo. 
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A fin de slstcmal11.ar el comentano sobre el presente artículo se han elaborado cuatro 

bloques en Jos cuales han quedado nr~anl;:ndas las dJversa'> causales de no 

re~fstrabtlldad de nmrca, atendiendo prtmordluJmente n los siguientes rubros: Eo 

relac:lón a la denominación, esto es, de nqueJlac¡ que, en m7.ón de la fonna en la que 

se prescnl;m fonetlcnmentc, no son aptas pam reglstrnrsr: En se~tmdo ténntno se 

encuentran aquellas que, debido a crUertos de orden dJmenslonul y vlsuul no podian 

ser n"glstrados. A cslu claslflcnclón se le hn denominado por Figura, ya que 

pr1monUulmcnte atiende a ello: En tercer lugar. se ha contemplado el aspecto del 

impacto vtaual, que atiende al dlseiio con el que se ostenta In marcu cuyo re~lstro se 

persigue. En esle caso Ja lrná¡.ten es la buse de las rnu~nlcs legales que hacen 

lrreglstrablc el producto o servicio de que se trate y, por lllt1n10, en una claslflcaelón 

que pretende s.er unh•cí!ialisln. se ha dcnomlnndo "otroa" u aquella que comprende Jn 

comblm1clón de las anterlores o allende a crUerfos especlules romo lo son causns de 

órden público o bien las facuJtadcs dlscreslonalcs de Ja autoridad pam restringirlo o 

pnru ne~nrlo, entre otrns. 

A rescm.1 de In lmJlrer.lslóu que pudlem conllevar el ensayo, Ja clnsmcaclón 

mencton11du es lu siguiente: 

POR DENOMINAClÓN. Contiene las fmrr.lorJe!i: 

J.- que Impide el rc~lslro marcarlo sobre aquellas denomlnaelones que 110 sean 

suficientes pam enr.uadmr en t'I concepto dr. mnrC'a qur. In misma ley dctcnnlnó. 

ll.- Hace Imposible la n·serva en farnr de persona ulgwm. sobre fil hase de tratarse de 

nombres propios o tecnJcos de Jos procedimientos relativos a los produclos o servicios 

de que se Intente su rc~lstro. 

V.- El concepto -descrlpth'ldud-, entendido como el hecho de que Ja denominación 

rontu\'Jera en si misma elementos que definan el contenido cualidades o raracterisllcas 



·!lfi· 

del producto o seivlclo, que pudiera Inducir u error al consumidor era y es 

Impedimento para acceder al rc~lstro de marca nJguna. 

VI.- La ley de referencia lmpedia el registro sobre elementos tales como números. 

colores o letras en fonna ntsladu, no combinados, todn vez que los mismos en tenntnos 

~enerales son del dominio p(Jbllco. 

Xll.- Títulos de obra" literarias. En virtud de que el hecho dt' ocupar sin autori1.aclón 

de los propietarios elementos dertvudos de lu creatividad de terceros. hace que en 

ocuslones se desacredite el producto Intelectual al comcrclullzarse o favorecer u 

dettnnlnado tipo de artículos o bien se Invadieran con ello esferas de Intereses legales 

ajenos. 

XIII.- Lus referentes a lcn~uus vivas cxtrnnjems en unu fonna tal que se rnostmseu 

como si se tratare de productos Importados, siempre que el solicitante lo quisiera 

atribuir a productos que solamente ~e producen en el pnis o en paises de habla 

hispana. 

XIV.- Las denominaciones geogrñOcns, con lo o:ual se procumba Impedir que. al amparo 

de citar directa o Indirectamente ul~ún slllo, pudiera su~er1rs~ ni eon!iumtdor el hecho 

de que tul era el de la procedencia del nrticulo. Sin cmburgo se ubre unn excepción u 

dicho nrtírulo que lo consllluye el que. en CU!',O de sitios de orden partlc-ulnr si ero 

posible el re~lstro de la marca. previo r.onsentlmlento del propletar1o del sitio. 

XV.- Resultaba Impedimento pum la concesión del uso y explotnclón de marca el 

requerirlo respecto de mapas que. de al~una mnnem e.....:pllcllamn subrepticiamente el 

hecho de que el articulo o .'>eivlclo que se ampamrn con dicha marca tenia nexo o 

relnr.lón con el lu~ur presentado en el mismo. lo cual si constlluía una excepción a 

dicho concepto de negal\va. pues cuando el producto o servicio correspondiente si 

fueran ort~lmu1os del lugar si podia emplnrse como elemento de reserva. 

POR FIGURA; 

En relación n la." fmcclones stp,ulentcs: 
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111.- Que hacia Imposible el re~lstro de ngura.11¡ conslderada<J del dominio público o de 

uso común, recordemos que en esta ley, In protección marcarla se cxllende al reP,lstro 

de ngurus como los son empaques y envases que contuvJemn el producto. 

IV.- l.t.'tS fonnas nntumles adqulr1das por detennlnado tipo de productos, que 

finalmente se convertían del dominio público, resultnbnn, se,gún In ley de referencia 

lrregtstmhles. 

POR DISEÑO; 

l.a fmcclón Vll drl nrtículo en cltu detem1lnab11 la posibilidad de conceder registro n 

aquellas mnrcas rclutlvns a reproducciones de banderas y ernblemns oílclalcs así como 

de sl,izlus y elementos dlsllntlvos. dl' or,izanlzuclones reconocidas. En este punto lo 

relevante es In Intención del legislador, no sólo de proteger In esfera de los derechos de 

terceros, sino que tmnblén en este punto el Bstndo protc,(tc las propias y aun las de 

or¡.tnnl1.ncloncs oficiales rec:onocldas. 

VIII.- Al l.[tual que la fmcclón anlcr1ar, ln protección del presente urtículo se refiere a 

elementos dtsllnllvos o usuales del Estado, cxcepclonundo u1 Igual que en algunos 

otros cn'Jo~ In concesión en caso de contar con previa nutortzaclón. 

IX> Queda Igualmente Impedida de conslllutrse en marca registrada todn lmltuclón de 

monedas o billetes, o cualquiera otro mcc..llo de pas:;o reconortdo por el Estado. 

X.- Al l~ual que las tres fracciones antes citadas, es de mencionarse que, entre las 

IJmltnntes a los clisef10s se encuentran las condecoraciones oficiales. lo cual es 

perft>ctamente entcndlble desde el punto de vlsta de que no es compntlblc un artículo 

que se otor.ltn romo un estimulo o reconocimiento a personas destncndns por el 

Goblcmo y aquellos bkncs susccpllhlefi de nproplaclón en mzón de un acto de 

comercio. 

XI.· El derecho n In lndlvldualldnd y n Jos atributos dr. la personalidad que el derecho 

Civil mnpllmnentc tmlf1, snn tnmhlén nmtrrla del presente articulo, toda vc1: que en el 

mismo se prote,(te con meridiana claridad el derecho a ellos, esto es: se Impide como 



-:1/i· 

elemento constitutivo de unn mnrcn eJ uso de Jm~cn corporal de personas, de 

nombres. nrnms etc. sin contar con la autorl1.nc1ón de Jas mismas o de quien sea su 

cnusnhabJente. 

XVlo• Todo elemento vtsuuJ o Ideológico, esto es: denomlrmclones. signos y íl,gums que, 

en ténnlnos gcnerules Uendnn a engañar nJ pfJbJJco. Esta disposición lleva apar~jada 

una dualldnd rrspecto de su lnt~rpretnclón y apllcabllldad. puesto que, por una pnrtc 

se reconoce su senUdo dr. res,guardur el principio de le,l{nlidad sobre Ja concesión de 

01\.\fCl'\3 que pudJenu1 ser cnJ;?nllosas y generar error en el usunrJo o conswnldor. Sin 

embar~o. por otra parte resultn husta cierto grado cuesl/mmnte, rlesde el punlo de 

vlsla de ~u apllcahUJdad pnictlcu, toda vez que no delentllna el concepto de en~uño 

sobre el cual Ju autoridad debería cnUUr su resolurlón administrativa; revlstJCndo de 

una crusl omnipotente fürullnd n la misma pnru dcne.(!<ir marcas Robre Ja base de In 

lnducr.lón uJ t>rror. 

XVII.· Las drrrnmJnal'loncs o sl,ttnos c¡ue, por dJsµoslclón oficial. no sean susceptibles 

de ulllt7.n.rse por rd.7.ones de Interés piiblfro. Es r.Jnro el precepto en Lnnto que tntenln 

snlvil,l{uarclur los cfrn:chos comunltnrios y declumdos como JrrenunclabJes o 

tmpresclipllbJes por Ju Jey. 

XVIJJ. · De l~uuJ fontm que en la fmr:r!On anterior. la ley prescribe Ju poslhllldncl de 

delennlnar en que momento se vulnenm lnteresrs ~enerule~. tnJes como la moral y ni 

c.forecho. Sobre este particular es claro que el te111t1 de moralidad ha sido amplJamcnte 

trntndo por Ju doctrlnn y nos resta srñalar que el nrticulo representa Ja poslbllJdad de 

impedir la marca !iollrltndn, so pretexto de una callOc-arlón y apreciación subjeUvu de 

pane del funcionario t~ncnrg<1do de efectuar el cxümcu correspondiente y que, en un 

rnomcnlo detennlrmdo, pudiera convertirse en un elemento dañino paru la crentMdnd, 

y el desarrollo de pníctfcas comerciales que. en un Jugar y medo dctenulrmdos. no 

slgnlflrnren mala fe. I::n cunnto ul seJ{undo elemento. no es relevante, dado que l"ll el 
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caso de tnvocurse como Impedimento lu Lntns,:trcstón a algtín ordenwnlento vigente, 

simplemente deberla de fundarse y mollvnrse para acreditarlo. 

'fanto las fracciones XXI y XXll del articulo que nos ocupa se refieren a los conceptos 

de Identidad y semejurua de marC'a<i que se cncontmren vti:i;entes y de 1115 que se 

solicitare un nuevo registro. El comentruio muy en particular que se puede hacer a este 

precepto es el hecho de que, lal como quedó apuntado anterionnente, los autores del 

cuerpo legal se excedieron en su función n1 tratar de hacer obvio lo obvto. puesto que 

en estricto sentido y empleando el minlmo de sentido común, no cm necesario elaborar 

npartados rspeC'iOcos para Indicar que uno marcn reglstmda vl~ente excluye el 

otorgrunlento de olm del mismo tipo y condiciones. 

XXlll.- En rculldad la fracc1ó11 que comrntamos en este punto reviste especlnl 

cuJ1osldad, dado que la nusma enlill.a dos Instituciones del derecho de la Propiedad 

Industrial que sun la marca y el nombre rontt•rclal. pam comHllulr una causal de no 

re~lstr.ibllldad en el caso de ser solicitada una, cxtsllendo utm y para ser npliradu u los 

mismo$ o semejantes productos o servicios. 

lndcpendlenteml'ntc del prolongado contenido del articulo 91 de la Ley de Invenciones 

y Marcas, el articulo 92 rstahlcc16 un cnso de excrpctón .para el otorp;amlento de la 

Muren. En eferto, con hase en las atnbuclones di8crectona.les de la autoridad p11m 

conceder ('} uso de la marC'a Sf> C'onc:ede 11 la autoridad la facultad de denegar la el 

derecho al U'iO y cxC'luslvldad ele h.1 marca. cuando se considere que una rnarcn 

solicitada por persona nlgunn que no sea el tllular de la marca reglstmda,sollclte se le 

conceda otm que resulte ser aplicable n nrticulos similares que pudieren generar en el 

rosumtdnr confusión. Ello constituye también un motivo de lmglstrahtllclad que se 

condicionó al agotamtrnto del proccdim1ento adnllnlslmUvo coutem¡1lado por el mismo 

cuerpo legal que se refiere a In denominada ·cita de anteriortdndcs·, que, n dtferencln 

de la. ley de 1928 ya no req11tt"rr. de la Intervención del propietario de la murcu que 

pudlem resultar afectnda. sino unlcamr.nte se debe desacreditar el dicho de la 
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nutortdad, ya sea mediante la modtflcnclón de In marca o bien con aq¡tumentnclón 

suflclente pam demostrar buena fe. y ausencia de Intención respecto de la Invasión de 

derechos de tercero. 

t:n adición a Jo nntertor, encontramos que esta ley también cucntn en su articulo 100 

con In poslhllldnd de negar el derrcho ul uso y exclusividad de la marca por virtud de 

faltar ul~Un elemento de fonnu en el trámite rorrcspondlenlc. Al efecto, es preciso 

Indicar que la no re~istmbllldad de la marca dev1nle~c en resultados de forma, estos 

poctían ser repnrublcs medlante la reposición del procedimiento adml11lslruUvo. 

En realidad Jo Interesante del precepto es, baslcamentc lit Interpretación a contrario 

scnsu de que, en caso de no satisfacer los requisito,., d!!Lallados en el mismo. el trámite 

de registro de una rnarca no podni contlnuu.r sino hasta haber c:ublerto tale~ extremos. 

El artículo 102 de la Ley de Invenciones y Marras, nctunlmr.nle derogada, contenía una 

excepción al principio de reglstrabllldnd que es el rqulvulcntc a ln n~11m de In plus­

pcllllo, tomando rnmo brisc que el numcml en cita en fomm re.c;trtcllva cletcnntnó que 

un1cw11ente scrínn sus.cepl\bles de obtener registro los elementos que estuvtemn 

contenidos en las etiqueta.<> mucstm. excluyendo todos aquellos elementos que no 

hubieren sido incluidos en la mlsmu. 

Recordemos que el sistema unlcrlor de sollcltud dC' rc~lstro exigía la presentación de 

un documento dt'nomlnndo de -rcsetvas- por medlu del cunl rl tnteresudo debía unolar 

en det111le que elementos de la uum·a somellda a rcgl~tro tnte~r..uian su derecho de 

cxrluslvldut.I.. Con base en lo anterior la nutor1dml dett'mllnnbu si los elementos per-se 

o en coqjunto actualizaban alguna de ln:i hipótesis nonnaUvas de tmpedhnento 

contenidas en ta 1cy y de no ser nsí se expcdia el rorrespondlente registro y el título 

derivado. 

El presente articulo llevn tmplicltn nclemús de 111 antrrtor situación lle rcsgumdo una 

sc~undn para evitar que. el par1tr.ular, con lntcnrlón de sorprender la buenn fe de las 

nutorldndcs pudiere presentar a rc¡¡lstro nlf.!una mnrca cuyos elementos fueran 
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1mslerionnente descompuestos y lograr r.I uso de dos o más marcas al nmpuro de un 

sólo registro, Induciendo n t'rror al consumidor. 

En el ámhlto procedimental. lwnblén es oportuno señalar que esln ley estableció 

exprrsnmenle la fonna en la que el solicitante portia destruir Jos efectos de mm ella de 

nnterloridudes para casos en los que In muren pudleni resultar semejante ajuicio de la 

autoridad, ello mediante Ju modificación de In solicitud de mnnern tal que, una vez 

replanlt'mJn la petición administrativa, pudlrra someterse a un nuevo exfünen de 

novedad del cunl no dellc1ia resultar nuev-.unente citada otra ante11orldad, pues el 

mismo ruticulo detennlna In s1mclóo que es In no reglstmbllldad. Olm via contemplada 

en el ordennmlento es justnmcnte ta rcfrrente a la posibilidad de que. mediante una 

exposición y ar~umcntaclón r,uflr.lente. la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

quedara convencida de la no ufectnbllidnd murcnlia y diera continuidad al trfunlle. 

Una novedad resulta el articulo 108 ele esta ley debido u que e11 d se uprecJa 

clnrnrnente una ílgum poco usual f'n la concesión del derecho al uso y cxclustvldad de 

In marca, toda vez que, como hemos venido comentando anteriom1ente, !ns dos 

vertientes principales de la ncp;atl\'a del registro la constituye la falta de elementos pant 

satisfacer el cxurnen ndmlnlstrallvo y Ja srp:undn, el herho de que ante la cita de 

unterlorldadrs no dcstmidns por Jns fonnas previstas en la ley. se r.onílgum la negativa 

rorrespondtentr. 

Ahom bien. el urtirulo en rornrnto resulta part1culnm1cnll' esperlal, tocia \'C7. que abre 

una tercero íonna de impedimento nJ otor~amlcnlo de la marca. El articulo 108 prcn~ la 

figura de la no reglstrnb!Udad del otorgamiento del derecho al uso y exclusividad de 

una mnrcu en vlnud de rxlstlr contro\'er,,lu pendiente de resolver, o sea Ja no 

reglstmbllldad rondl<'lom1da a factores externos, dehirtn i1 Ja exl~tenr.ta de sltunclones 

de orden procesal. que Impiden a la autor1dacl el delennlnar en un primer momento el 

conft•rlmlento del dcrerho marcar1o o su ne~all\'U. El efecto que en este tercer caso se 
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genera es la suspensión del procedimiento ndmnJstratlvo ha<:1ta sobrevenir ln 

resolución deflnltlvn. 

Por último, dentro de Jas causns que pudieren generar el no registro de una muren, 

debemos mencionar aquella que se encuentra en el úlllmo párrafo del artículo 113 de 

la Ley de Invenciones y Marcas que atiende justamente a la marca prereglstrada ci-n el 

extranjero y que en In le~lslaclón que nos ocupa mereció tmuunlento del beneficio de 

reconocimiento del re~lstro retrotraído a In fecha le,gul, siempre qur se hubiere 

so!JcJtudo en el pais de origen antes de ~els meses, atendiendo a los ténnlnns del 

Tratado de Pnrt~,vtgcnle en MCxlco. 

El urtir.ulo menciona que, en el caso de que el Interesado adicionare productos que en 

la so!Jcltud original no estuvieren comprendidos la nulorldad deberá negar protección 

sobre laJes, conO~urúndosc entonces la ne,e;ath'a parcial del rt"glstro. 

El efecto de esta rc,qularlón marr11rlu extendió su upllcabllldnd Jmsta C"I Ul)o 1991 en 

que en el umbral de Introducir uJ p;ús en una política de apertura comerr.lal mediante 

In celcbniclón de un tratado trtlnteml de comercio lntemaclonul, sin barreras 

aran~clnrim~ el cual demandaba de mm serle ele modtncaclonc$ a la le¡!lslnclón, con 

miras a flexlblllzarlu y hncerlu adaptable a las persprrllvas futuras. 

1.1.9.·Ley para el Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. de 1991. 

Ha sldu el producto de una serte de expcr1cnclus de siglos piLo;ados que, aunada a las 

propuestar; "illl~tmrdl!itus de globallzaclón y apertura que en nuestros diag se viven, la 

promulgación de t'Slu nueva ley, Ja cual. ni Igual se~uramente que sus 1wtcccsoms han 

sido severamente juzgadas por ser. lndudnblementc como producto humano, 

pcrfer.tlbles. 

En rl desarrollo del presente trabajo, en rapí111lo aparte, anallzarcrno':! la forma en la 

que se regulu, en el momento que esto se escribe, la concesión de lns marcas, sus 
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vcntnjns y dC!SVentajus. Hoy por hoy, quedn esperar Jos resullndos de ~u npllcnbllidnd 

para pnder establecer un Juicio de valor y no rner en un juep;o de tnútilcs 

esprcularlones. Raste mrnclonnr que, a la fr.cha de cterrc <leJ prcst'ntc tmbajo hn 

nparecfdo en e) Dla~o Oflcfal <le Ja federación la prtmera rcfom1a l{'glslatlva qur sufre 

el cuerpo legal de referencia. se lnlcnta ron ello aparejar a los cur.rpo~ legnles 

nortewnerlcnuo y cnnndlcnse lo. lei!lslacJón marrarla nacional y con ello Iniciar d 

procesa de homo1ogacüin de leyes de propiedad Industrial para los tres paisrs hastn 

ahora nfiUudos ul TmlmJo Norteamericano de t.ibrc Comercio, lntluyéndose la 

Incorporación al ámbllo de laf> nulorldndes nmrcar1us el ln$lll11to Mexicano paru la 

Propiedad Indu!'tlr1nl, cuya op1:rurlón y resultado~ ~on, por d momento unn expectativa 

aun. 
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Capitulo 2 

IMPEDIMENTOS LEGALES DE REGISTRABILIDAD DE LAS 
MARCAS. 

Breve anüllls monogrAflco de loa Prlnctplos rectare. de la Marca, 
Funcione• de la mioma y 101 dlveno1 Impedimentos legalea para au 

conce1l6n y UID ezclusivo. 

2.1.·CARACTERJSTICAS DE LA MARCA. 

Ha quedudo claro n través del ucmpo, mediante el estudio e tntervcnctón en el 

cnmfJD del derecho de la Propiedad Jndustr1al, tanto por parte de lnvesll,(tudorcs 

como de estudiosos de lu mnterin que. Ju justtOcaclón de In existencia de In 

marra, debe utender precisamente a la satisfacción de una necesidad. 

Necesidad que, en el caso roncreto de In marca, se orienta a In segurtdnd 

juridlca, ni equilibrio de los factores de 111 cconomÍEl, a la libre conr.urrencla de 

mercado etc. Esto es que. partiendo del rcquertmlen'to de un sector o el grueso 

de los segmentos de la población la flgumjuridlcn de Ja marca cobm validez. 

Al respecto la trayector1n histórica de la nmrca, como fl~ura juridlca que es 

materia de capitulo por 8epnmdo, encontramos con ~mn wnplltud la 

panorcimlcn, de tu t'.'X.lstencla de esa deml\ndn popular sustentada en la 

necesidad de contar con elementos le~1tles de ~anmlía que, dentro del comercio 

de bienes y sc-rvlclos pennltun ldenllOcar plename-nte y sin error nquellos que 

son deseados por el consumidor. 



2.J.l FUNCIONES DELA MARCA. 

Al asomarnos suclntnmentc a lns funciones de Ja marca ldentlOramos cinco 

que n julolo de Mnrtln Ar.hmd (8) •on: Función de DlsUnclón reíerldo 

espec!Ocamente a lu cule,goria que debe teuer la nmn:a para precisar de entre 

otros productos de su misma especie a aquCI que la ostenta: FunclOn de 

Protección, que es el vinculo que se crea entre el lltulnr de la ntllfCU y la tutela 

jurídica que la ley le otorga pam oponerla illlle terceros. evitando con ello una 

Invasión de derechos patrlmonlalcs por uso Indiscriminado o defonnaclón de la 

misma, con 111 Onnlldad de pre8ervar de engnrio nl público que consumt y 

conflr1éndole una serle de prerrogutlvti~ de ejcrlclclo de ucc!Ones 

udmlnlstmttvas y judiciales: Funcldn de Indicación de Proeedencla, que no 

es otm cosa que pcntlltlr al sujeto pnslvo de In marcn: o sea n1 consumidor de 

bienes y !>cndclos, el poder detem1lnar quien es el fübrtcnnte. lntenuedlnrlo 

autorizado o prcstmlor del servicio de quien provene In marca, r.on el ánimo de 

~arantlzarsc lu nutenllctdad de los mlmsos: su legítimo procedimiento de 

elnbomclón o las cualidades que hucen que el consumidor ncuda n requerir su 

provisión recurrentemcnte y. por parte del sujeto ncttvo de la marca. sea 

fabr1cantc. comerciante. lntenncdlario nutorl7.ado o prestador de servicios 

ncrcdltnrse publlcamente como ~enerudor de dichos bleues. AslmJsmo 

Identifica rl autor en ella la denominada: funclOn de GaranUa de Calidad, 

tnrnhlCn llmnada funr.lón social qur allende n la congmencla que existe entre el 

producto que se ofn.·cc y el producto que se busca. cuyo elemento vincular es Ju 

veracidad, pues si el producto. llámese bien o servicio qul' ll' es ofrecido ni 

consumidor no es el deseado pOr su~ cualidades lntrínsrcns. puede Inducirse ul 

error, en tanto que, ni existir Ja marca que lo 

8) MARTIN ACHARD. <:11aclo por ltiu1¡.;t'I M1'tl!nn. CJ!J. rl!. 1~1¡::. 172 



denota, se cumple una función de unir In necesidad con el sattsfnctor que, en 

estrtcto sentido llega a justificar el porqué se dt'nomlnn n éstn como función 

social: toda vei que el hecho de nsegurur ni pübllco consumidor In real 

ldenlldud de los productos o seIVlclos que requiere, conlleva en si misma ln 

función preventiva del derecho y, por \Jlllmo, Función de Propaganda que en 

el mundo de 111 mercndotecnlu nctunl se ha dado en denomhmr la posibilidad de 

·poslclonar- un producto en el mercado. Esto es, de presentarlo por los 

diversos medios de comunicación masiva que se tienen ni alcance del 

propletarto de la mnrC'a,pwu exnltar publicwncntc sus cualidades y motivar a 

que el público relnclone el signo distintivo con el producto que representa. 

cmplctmdu para ello la lndMdunlidad de Ja marca para permitir que se asocie In 

Imagen, el efecto fonéllco o el factor Ideológico con un bien o servicio que se 

encuentra en el mercndo. SI bien. por tratarse de una claslflr.ar.lón de las 

funciones de In marca elaborada cuando nun el concepto de -st'rvlclo·no estaba 

totalmente asimilado ni ñ.mbllo mnrcu.rto, lo hemos considerado como válido y 

ndnptoble al servicio y sltve para Ilustramos sobre tas funciones de la marca y 

para redondenr la Idea del porque;> de In Importancia de In marcn en el mundo 

del derecho. 

2.J.2.-Prlnclplos de la Marca. 

Así como ha quedado sucintamente anall1.ado el aspecto de las funciones que 

cumple la mnrcn, debemos ahora pasar al úmblto de los ltamados 

-Prtnclplos Directores de la Marca· que. a diferencia de los primeros que son 

Ja connotacló11 del porqué de la marca, los segundos representan el cómo para 

tranfonnar un simple' signo común en una marca Investida de lns atribuciones 

que la ley le confiere y, siguiendo a Rodriguez y Rodrigue?., (9) ldenllflcamos 

9) RODRIGUEZ y RODRIGUEZ, JoaquJn. C11r .... 1 1k D1•norl10 Mrrpmtll l-:illtorlnl l~1mm. Mf:dcu 
IU!ll. p.1J.:. 417. 
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esencialmente tres, que son: el de Orden Pdbllco, cuyo fln es el de mantener el 

orden juridlco mediante la creación y upllcaclón de nornms que preserven el 

proceso de r.omerclal11.aclón bajo rrglas especiflens de Identidad de los 

productos y, el de la Protección del P6bllco cuya flrmlldud es, mantener al 

consumidor provt:ido de los bienes y servicios que demanda y no de otros, aun 

cuándo sean slmllart"s o Idénticos. Por últJmo el de la Protección del Titular 

rcfrr1do cscnrlahnente a preservar Jos hlcnes juridlcarnente tutelados a fin dr. 

que el proplet;uio de Ja marca ejercite cuuntns aecJones sean neccsarlns para 

defender la Integridad, el mal uso o la usurpación de su sf~no distintivo. 

Tomando como punto de partida de nuestra lnvestlgnclón y tmb;tjo de unñJlsls 

el conrepto marra. f'n el sentido en que ha sido definida por lmunembles 

trutudlslus, hemos asumido como mem rcfercncln la emitida por el doctrinarlo 

César Sep(llvcd:i f JO), c¡ue nos lncllca que la marca "es un signo pam distinguir. 

Se emplea para señalar y cnrnctetizar mercancías o productos de la lndustrJa. o 

bien. sel'Vlclos. clifen:nclándolos de los otros. 

Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos 

td nbrl~o de la competencia desleal mcdlnnle la ldentlflcnclón. Están destinadas 

a espectuli?.ur los productos que se usan o los servicios que se valen de ellns y a 

Indicar y garantl7.ar su procedencia o las empresas que los presum." Sin 

embargo podriamos tnmb!Cn resumir que por sus cualidades, la marca es: ·el 

recurso dlsllnUvo perceptible por los sentidos por el cual, bajo el prinlclpto de 

lu dlscr:lmlnnclón. un producto sea bien o servicio puede ser elegido de entre 

otros similares. en tanto que sus rankterístlcas lntrinseras sausft~un unu 

necesidad·. 

ID) S!PVLVBDA. ce.ar. Op. tll. f'· l Ja. 



La marca adquiere unu relt>vanrln especlnl dentro del mundo jurídico por las 

camctetisllcas que In misma leglslarlón le confiere. 

Ha stdo runpllrunente estudiado el perfil y naturale1.a jutidlca de la Ogura 

li:cnlca denominada marca, slCndo atribuibles a Ja misma los siguientes 

principios marcarlos: La DlstlnUvldad; Ja EspeclallzaclOn; la Novedad; la 

Licitud y la Veracidad. 

Es n partir de ellos que puede llegarse a com1ldemr un sl~no Lllsllntlvo como 

marra y, a contrario sensu. no pueden ser marca nquellos signos que carezcan, 

en pr1uclplo de estas camcterisllcns. 

PRINCIPIO DE DISTINTMDAD. En tCmllnos .generales podemos dcflrtlr este 

pr1nclplo como la caracterisllca connotuttva de un recurso sensorfnl. ya sea 

vlsunl, auditivo o ldeoló,glco que lndlvtduallza, slngulariza y espccla.llza ul 

producto en que se npllque para ldcntlílcnrlo de otros de su misma especie o 

Upo. Pura hablar de cllstlntlv1dml seni preciso remitimos a los ténnlno!:I 

originalidad y slngulartdud, elementos que le olor~an a un signo la 

rnn\cteristlca de ser diferente en lo general y en lo partlculnr dentro de un 

universo que es, el ámbito comerclnl, lndusUial, o de los seJVIClos, con miras a 

evllnr In confusión en la rlecctón del producto o del servicio. 

PRINCIPIO DE ESPECIALIZACION. Este principio allende a diversos ángulos 

de upreclnclón de lofi cuales tomun:mos unlcnmcntc los que nos parecen más 

1Justnttl\'os: En referencia a los elementos conslltuUvos de la marra. se 

consldem que lu mJsma debe estar lnte~rnda con elementos obtenidos de la 

combJnuclón de ~entes dlver.ios que existan en el mundo de lo material o Jo 

abstracto, pero que no sean de tal manera amplios o gcné'rlros que puedan 

denolar el uso ,e,lobal de uno sólo de uqucllos. Esto es: In especlalllnctón 
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derivndn de los elementos consututJ\•Os de Ja muren Impele ni re¡gl<Jlmnle u 

buscar en el mundo dr. lo matcrtul y Jo nbstrJcto elementos tales que no 

Impliquen In reservu de uso de aquellos que todos pueden empltnr, tnl es el 

caso de colores, divisas ~eométrtcas, números alslndos simples. ele. 

Por otm parte, cxlstr otro criterio de e!ipeclnJl7.aclón que es el referente ul tipo 

de producto para el que se desea la rC'serva de u_so de Ja marra y su aplicación, 

puesto que rs unlcnmcntC' susceptible de ser reservada una marca pam 

aquellos productos que efectivamente se elnhoren o provean en el comercio y la 

Industria, de tal mancrn que. Ju cspeclallzuC'lón se rcncrc ni género del producto 

al que será uplll'ada In marca. Al resperlo el tratadista Mnurtclo Ja.llfe Duher 

(J l) t•Xpresn "EJ derecho exclusivo de una marca, que se obtleue mediante su 

re~lslro, es un derecho qut! dchc enlcnder;e Hmltndo ni gmpo o fnmllln dr 

productos o de serv1clos pnm los que- lil<' re~lslrada. Una Interpretación en 

contrario, es decir. en e-1 ser1t1do de qur. uJ regtstrnr una marca quedase 

wnpnrado iodo e1 universo de productos o srrvtclos existentes, en favor de su 

titular provornrin, en el corto pl.v.o, que el rc~lslro se satumra de nmrcus 

ociosas que tmpedhian el rC'glstro de otras mnrcns coincidentes pero empleadas 

u productos o servicios diferentes u los realmcotc distinguidos por Ja mnrca 

Inicialmente rt',1.!lstmdn". 

Al res11~cto In Ley de Fomento y Protección n la PropJedud lndustrlRl en vigor 

desde 199 J. establece en su urtículo 88 que: 

"Se enUende por marca a 

11) JALIFE DAHXR, Mawldu. ~_A.~1~·1'1n:J l,.1•1•alr!! dr !un Maffil" C!! M(g!m-. l~d. Slslo. Méx!l'fl 
lllU'..! .p.fi 
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todo signo vtalble que 
d.iaUnga productos o 
servlcioa de otro• de •u 
mllma e1pecle o clase en 
~-" 

Jo anterior quiere decir que el Principio de Espcctallzaclón tlerJde a pennHlr u1 

consumidor r1rote,'!erse de lrnltnclón o dupllcaclón del producto, r.n vlrt ud de 

que entre una marca y otra relutlva a productos slmJJures no debe exlsUr otra 

Igual o parecida en grado tal que pueda generar confusión en el consumidor. 

He aqui que la dlsllntlvldad y lu especlullzaclón se conju.~an. En Ja actualidad 

In pnictlcn marcu.nu hu genemdo un subtipo de protección que está 

directamente vinculado al prtncplo de Espcclnllznclón de la marca y que lo 

ronformnn los denominados rl"gl!itros hose y rt>glstros df' defrnsn (12J cuyo 

propósito es el nmplfnr In protección de los produC'tos y servicios de diferentes 

clases pero que entre si contienen rns~os de sJmJlltud, para lo cual el 

reglslrante acude al registro de su producto o servicio dentro de la cln.c;e básica 

de su Interés Se!;:(im Iu cluslflcuclón vigente y, ul mismo tiempo o poslertonnente 

genem un registro de Ja marca en aquellas clases que tJenen relación con su 

producto o servicio. ampllnndo con ello su mdlD de excluslvtdud u tantos 

crunpos de Ju lndustnu. del comercio. etc. como convenga a sus Intereses. 

PRINCIPIO DE NOVEDAD. Este pr1nclplo queda enmarcado dentro del 

concepto -nuevo- cuya ncepclón en el Derecho Mnrcarto no es precisamente la 

que el tCnnlno de u<:to común contiene. que es: "Recién heC'ho o íabrtcado. 

Recten llr~ado a un pnís o lugar. Novicio, novato. piincJplante." (131 puesto que 

se reflere bnsfcamente a In npnrtclón de una marca dentro del universo de rllns 

12JJALIPE DAHER. M1111rJ1•Jo. up. r.lr .p.71. 
l3J RAUJ1' POUDEVIDA, Antn11111 . ..Jli!IJn.Jl!U1!.Uk.lil.J.l:l~Ull~lfu.JJ;(. 1-:.d11i1n.1I Pr>m·1,1, Mi-lllro 
U.P. l>forlnuqulnlu l'l/Jr!o11. lll!JI 1• p.fifiO 
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que dehc ser de lal manera original, dlferentr, a lo 1mterior. que no sen Igual a 

parecldu u las que ya cxJSlen registradas, usualmente llwnadas en el medio 

marcnrlo -anterioridades-. Sin embargo, el tmtamlento que de In novedad se 

ha desarrollado ~e orienta baslcmncnte a uquellos productos o servlC'los ruyn 

denomlnnclón o figum ya cm conoeldu o reglstmdu dentro de Ju chistnr.aclón a 

In que pretende lncorpomrse. Esto no quiere decir que represente lmpedhnenlo 

mnrcarlo, por el hecho ele que, existiere una marca l~ual o similar concedida 

para otm clase de bienes que los que se pretenda tunparur co11 ella. a contrario 

sensu. sí resultaría motivo de lrreglstrabllldad, el caso de que apareclcrsc unn 

nm.tta similar o Igual referida a los mismos bienes o servicios, srgtin lo previene 

el articulo 112 de la Ley dr Forncnlo y Protección de la Propiedad Jndustnal. 

La novednd, para el efecto de In protección al pl1bllr.o cornmrnldor !;e refiere 

baslcumente a que. en tr.itúndose de marC"as que se upllcu11 u productos o 

servicios s~an de tuJ mancm diferentes a las conocidas. 011glnales y fuern del 

conocimiento ordinario, qur. pennllan la libre concurrcncln de lu competencia 

de productos o servicios con buse en la calidad de los mismos y su prestlglo sin 

memmr por molivo de equivocas dcll!Jemdos la posibilidad de dcsplUY.umlcnlo 

comt'rclul de los bienes qur. amparan. Al efrcto. <"I articulo 91 de la Ley ck 

Fomento y Protección de In PrnpledmJ Jndustrinl seimln con precisión que, !ns 

Tlllll'Clt.'t re~lstrudas con unlcrioridad no pueden ser suscepUbles de otro 

restlstro. 

PRINCIPIO DE LICITUD El contenido de la llcllud pam la concesión de un 

registro ele marca está condicionado n que la d<"nonllnaclón o flgum no 

contravenga dlsposlc\m1es Ie~ales prohlhltlvas que dt·tennimu1 cun precisión 

aquellos supuesro~ en los que una marca t'~lú prohll.Jlda pum ser concctllda al 

particular pam su uso y cxplotnclón. Sltuuclón curiosa se presenta en la Ley de 



Fomento y Protección de Ja Propiedad lndustr1al, en In cual no existe 

nctualmenle disposición expresa respecto de In moral y lus buenas costumbres, 

como en anteriores cuerpos lc,i;tlslutlvos reguladores de la mater1n. sin embargo 

dentro del contexto general de la actual ley, se desprende Ja llcltttd como 

elemento persistente para la obtención de un registro mnrcwio, Dado que, en 

unu lnterpretuctón genérica del ariculo 89 y 90 de In precltnda ley, todos y cada 

uno de Jos supuestos nomiaUvos son, por antonomasia generadores de este 

principio de respeto u In nonnn y u los usos y costumbres de la comunidad u la 

que se npllcu. 

PRINCIPIO DE VERACIDAD: Unn \'C7. arnúl7.ndos los elementos Intrínsecos de 

Ja marca .vum constdernrla viable de registro, nos encontramos con un Ultimo 

principio que si hlen, resulta en la prñcllr.n dificil de comprobar, debe ser 

considerado, puesto que el tolerar In presencia en el comercio de bienes que se 

umpunm en una marca que Induce al error señalando falsos atributos y 

cualidades ni producto o seMclo que amparan, obviamente provoca engnño. 

2.2,· TIPOS DE IMPEDIMENTO MARCARIO. 

Podemos tdentlílcur que los lmpedlmenlo!t marcarlos se dividen espectalmentc 

en dos }i!;mndes rubros u sep;Un el proceso administrativo de rc~lstro de In 

murca y son: Impedimentos de fonna e Impedimentos de fondo. 

2.2.1,. lll!PEDIMEIVTOS DE FORMA. 

El Impedimento dl'! fonnn se refieren In auscnclu de un elemento admlntstmllvo 

que puede ser por cílfencln parcial o total de requisitos de proccdlbllldnd de In 
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sollcltud del registro de la marca. Este Impedimento generalmentr se canngum 

durrutte el exámen de forma n carp;o de personuJ de In Secretnrin de Comercio y 

fomento Industrial y, eu ténntnos generales lmpedlni que se dé curso u1 

tnimlle de exñmen de novech1d. Sin embarp;o existen casos en los que, ante la 

fnllbilldad del c1cmento humano al realizar el m1illlsls documental de la 

solicitud correspondiente. puede suceder que hubiere prop;resndo In gestión 

parn el olorp;amlento del n:gistro o Inclusive, hnbe~c entre~ado el lit ulo mismo. 

en estos cusas ya no se está ante una simple llgum de no rcglstmb1lldud, sino 

que aparece la posibilidad de Ja nulidad del registro, que no es materia del 

presente trabajo, Invocando el túcctudo, desde luego, este error. 

La~ causn.lt•s mas frecuentes de Impedimentos de re~lslro por la fultu de fonna 

son las siguientes: 

~En cuanto a la penonalldad del sollcltnnte. Errores en los poderes, falta de 

elementos exigidos por la Serretnrin de Relaclonr.~ Exter1orcs, fnltu de flnnn 

autógrafa: o bien la ausencia de ul~uno de los requisitos subjetivos a los que se 

refiere el nrticulo 87 de la Ley de Fomento y Proterclón de In Propiedad 

Industrlul, esto es, que no lo solicite un lnduslrlal, un comcrclw1tc o un 

prestador de servicios. 

"Articulo 87. Los lndustrlales, 
comerciante& o prestadores de 
acrvlclos podrán usar una mW"ca en 
la lnduatrla, en el comercio o en 101 
aervicloa que presten. Sln embargo, 
el derecho a su uso e.1:clU1lvo se 
obUene mediante su registro en la 
Secretarla.'' 

·En cuanto a la Irregular presentación de la sollcltud. Falta de etiquetas o 

signos distintivos, clases Jm~~ulann~11te sefmladas, carencia de fr.chn pr1mer 
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uso de Jn nmrcu. fnJsa o errónea Jndlcnclón del giro preponderante del 

sollclltullc. falta de donllclllo para olr y recibir notmcaclones. falta de 

cjemplnres ,(!ráflcos de In nmrca, cte. Tnl y como lo prevé el nrticulo 113 de la 

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad lndustriul. 

·En cuanto al manejo de la marca. Faltu de convenio de operación y uso del 

signo dlslhHJvo entre los propietarios, en el raso de marca colecllvu, en donde 

se finquen las bases del uso rornpartldo de la marra entre sus propietarios. 

Artículo 116 de la Ley de Fomento y ProteccJón de la Propiedad Industrial. 

-Ln ausencia o lncgulartdades en el cumplimiento de obllgaclone11 

acce11orlu. FaJta de cmnprobanle de pago de derechos Oscnles o puga 

lnrorrccto de dcrrrhos fiscales. en los tennlnos dcscrttos por el articulo 114 de 

la Ley de Ju muterlu. 

Es necesario acotar que, en estos cosos. se r.onfl~urn una no regllltrabllldad 

relaUva o ~ea que es posible subsnnur la omisión o las lrregulruidadcs 

mediante correcciones o reposición del procedimiento y una vez eliminada la 

fulla el trámlle podrá Ingresar a las etnpus postrrlorcs de vcrlflr.aclón y 

cnllOrarlón sobre Ja Idoneidad de la concesión del dt•rccho marcarto y, de ser 

far.llhle. cond11lrlo con la correspondiente orden de Inscripción y olorgamlento 

del titulo respectivo. Asimismo, la l..ey de Fomenlo y Protección de Ja Propledad 

Industrial delenntna el Impedimento de n:p,lstrar una marcn cuando ha 

tnmscurr1do el plazo que serialan los lmlndos 1nlemnclonales para la 

pmteccJón respecto de un rr~lstro de ori¡zcn extmnjero o bJen, después de seis 

meses de haberlo realizado en otros pafaes. 

Este Impedimento se refiere u11fcmne11le a la clcclararlón de prtortdnd que se 

re.e.lamenta en el articulo 118 de la prccttnda ley. 
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2.2.2.· l!IPEDIMENTOS DE FONDO. 

F!l lmpedlmf'nlo de fondo conllcvu el estudio por parte de Ju autoridad 

cnllflcndom rle In solicitud de unn muren de nquellos factores extrínsecos o 

lntrinsecos de Jos sl~nos dlsllnll\'os que pretenden conOgurar una marcn. La 

fomm en In que puede devenir un lmpecllmento rrsultn ser var1nble y su 

resultado puede ser la no reglatrllbllidad deílnlllvn o In no reglslmbllldud 

suspensiva con sujeción al proccdhnlento admlnlstr.tllvo de desestimación del 

hnpedlmento pu.m, eventunlmenle lo~mr el re~lslro nmrcarto. 

En relación con e1 artículo 88 de lu Ley de la Materia en vl,(!or. se establece cunl 

es la cnn1ctcrisllcu esencial para que un elemento sen considerado como mnrca: 

ArUculo 88. Se enUende por marca 
a todo algno vlalble que distinga 
productos o servicios de otroa de au 
ml1ma especie o clase en el 
mercado. 

Los ms~os esenciales n julrlo de nuestra le~lslar.lón son prtmordlalmente In 

exl.!itencla de un signo vi&lblc, o sea de nl~o que: 

J. Sen perceptible por medio dr.I sentido de la vista, que puedn ser leído, 

hnblado u oído. 

2·Dfstln,l!n producto!; o scrvlrtos de otros. o sea que sln•n para dlfcft!nclar 

bienes, gcnerlcamcnte hablando. 

3·Que sl11,t!11lalice productos o strv1rlos de otros de su misma especie o clase 

en rl mercado. esto es, que los bienes rnatclia.lcs o lntnn~lbles a Is que se 

aplique o asocie dcberñn estar rn el comercio. 

A conlrnlio scnsu, podemos cxtmt'r de la deílnlclóJJ de marca que nos 

proporciona In ley. que no pueden aspl mr u ~cr consltlcmdns como marcas: 



1- Aquellos elementos que carezcan de In conotoctóu de ser visibles, o sea que 

no pueden obtener reAlstro mnrcwio uquellos elementos que estando en el 

mundo de to materiul sew1 invisibles o no perceptibles por el sentido de 111 

vista. como por ejemplo sonidos que no puedan ser leidos, ni reproducidos 

por el habla. ni escritos. 

JI~ Tampoco akanzan"u1 la categorin de marca nquellos otros elementos 

materiales que no semi susceptibles de ser considerados como 

representw1tlvos de productos o seivlclos 

111- Que los bienes n Jos que se aplique no entren al juego de la oferta y la 

demanda o se empleen con flnes ajenos al de la especulación comercial. 

Cuulquler elemento del mundo de il's objetos reales, debe tener las 

cnmctcristlcus antes anotudus, de lo contrru1o esta lmpostbllltudo de ser 

considerado como marca en el mundo del derecho y por consecuencia no 

existe la posibilidad de obtenerse un re~lstro de ese Upo, según nuestra 

leglslnclón nctunl. 

Por otra parte el articuto 89 de la Ley de Fomento y Proteccclón de la 

Propiedad Industrial dctcnnlna, siguiendo el lilsteum mixto de re~lstmbtlldad 

cuales son los productos o servicios que SI pueden ser considerados como 

objetos de regl8tro marcarlo: 

Artfculo 89. Pueden consUtulr una 
marca loa algutcntc1 11.gnoa: 
1 Las denomlnaclonea y figuras 
villble1 1 suficientemente 
dlailnUvu, smceplblca de 
ldcnUfica.r loa productos o aenicloa 
a qu<: 1e aplquen o traten de 
aplicarse, frente a los de su ml1ma 
especie o clase; 
U Las formas trldlmenslonales. 
111 Loa nombres comerciales y 

denominaciones o razones sociales, 
siempre que no queden 
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comprendidos en el artfculo 
siguiente, y 
IV El nombre propio de una peraona 

Balea, siempre que no 1c confunda 
con una marca reglatrada o un 
nombre comercial publicado. 

Este articulo habla de lu.s cuutro ~mndes vertientes de apUrabllldad y 

concesión del registro marcruio: 

-Las denominaciones y ílgums: 

-1..as fonnas ttidlmenslonnlcs; 

·Los nombres, denominaciones y 1111.ones sociales y comercln.lcs: 

-Los nombres de personns. 

En lo que toca al tratamiento que Ja ley brinda a las denominaciones es de 

dcstncursc que cuulquler Upo de palnbm que no se encuentre dentro de los 

supuestos de rcstrtcclón que contempla lu misma Jeglslaclón pueden nlcni11.ar 

la calidad de marcu. J~uuJmente debe subrayarse que si bien. la misma ley 

contiene una sene de faclore~ descrlpllvos parn detennlnur qué es unu muren, 

los cuales han quedado antertonncnte Jndlcudos en el wiñllsls del articulo 87 

de la Ley de Fomento y Protección de lu Propiedad Industrial, quede claro que 

fucm de las restrtclones n que hace nluslón dtchu nonna, SI son rcl!lstmblcs 

como marcas al~unas denominaciones que, uun cuando no estén lntegrudus n 

vocablos, lenguas o dialectos, se cstmcturen de tal fonna que, con ellos se 

dlslln~n u productos o scivlclos determinados. La lln~uístlca moderna ha 

denomhmdo n esas palabras romo términos =eonstmctos; y de al.e;unn fonna 

en el uso del medio marcalio se han conocido como denominaciones de 

fnntnsin. pues son producto dt" Ja lmal,!lnaclón y las más de las veces sin un 

~IJ.?nlflcado t"Speciílco. Asimismo r.ncontrnmos que. sc,gim la ley, no c-xlstc de 

ht:cho lhnltnclón actual al uso de pulubms úc vocablos que no sean del Idioma 



oOcJnl de México. Dr l~ual forma no es Impedimento para el reR;lslm de Ju 

marca el empleo de lnlclnles o sl~Jus simples o compuestns. 

En cuanto n los sl,l;!llOS vJslbles que no son denomlm1clones, esto es, que no 

empleun en su constlturlón letras o ldeognunns que slgnlílquen voces, o sea 

simples sl,qnos, tnmhlén se pueden lnutsfonnar en marca siempre y cuando 

Jos mismos cumplun los prtnclplos y funciones bú.ctlcos de estas que hemos 

untertonnente anotado y que no lnrlcfan en las prohibiciones y llmltantcs de 

Ju pmpJaky. 

J..as fonna.s tr1dlme11slonalcs han sido lncl11idns ya en nuestra leglslaclón 

mnrcaria y elJo representa una lnovaclón en Ju nonnntJvldnd de la rnute11a. 

Probablemente debido n In lrlclplente exlslencJu de este tipo de registros, aun 

no se cuenta con suficientes elementos y nnteredentes para conocer por Ja 

expertencln las posibles causas pnictlcas de Impedimentos legales en este 

mbro. es por ello que nos limltaremos uJ texto legal para extraer de el Jns 

causales y factores de no re~lstmbllldud dl" lns formas tr:ldlmcnslonuJes. esto 

es, las denmnlnndas íl~uras o fonnac¡ de bulto. que pucd;m ser o no 

conslltullvas de envases o empaques de productos dctcm11nados o enseña de 

In prestación de servicios. 

En rferlo, la lt:y marcarla \1,gentc establece que Ju fonna ttidlmenslonal debe, 

ademñs de contener las caraeteristlcns gener.Ues de toda marca (Aniculo 88 

de In Ley de Fomento y Prolecclón de Jo. Propiedad Industrial), no ser 

cambiante. Esto quiere decir que las formas lrldUnenslonalcs deber.in ser 

cstñtlcus, sin movimiento al~1rno ni cambio. o sea que su nparlencJu sen imJcn 

y además orJglnaJ, eslo es. unu diversa n Ja aparlencla de las cosas que la 

natumkzn les Impuso o que no sean del dominio público (Articulo 99 Ley de 

Fomento y Protección de la Propiedad lndustrlnll. 
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En relnclón ni re~lslro de nombres comerciales y dcnomlnuctones o razones 

soctales no se encuentra mayor obslfü:uto pum su registro que los mismos 

casos hipotéticos del ar1Jculndo de la ley en Jos cuales se dctcnnlnn la no 

rcgtstmbllldnd, atendiendo n factores especiales QlU~ analizaremos a detalle en 

otra npnrtado del presente trabajo. Hoy en día el rej!lstro de los nombres 

comerciales ha adquirido especlnl Importancia, dado que. en lo locnnte nl 

mbro de los sen•lclos Jlíl.rtlculrumentc, en nuestro pais y n la creciente 

afluencia de ne~oCJílClones de cnpitaJ extn:uiJcro que llenen especial Interés en 

conquistar nuevos mercados otor,ltnndo concesiones y frunqutclas n 

Inversionistas nacionales pílra Ja apertum de nlinles de sus negocios se hn 

visto Incrementada Ja demanda de nmrcas y de nombres comerciales de 

razones y denominaciones soclnles. toda vez que es parte de In lmú~cn 

corporativa que venden conjuntamente con Ju nslstencla técnica n sus 

fmnqutclatarlos. 

Por úlUmo en rl'ferrncJn 1ú empleo de nombres proptos de pt'rsonas nos 

cnconlmmos con la llrnHnnle que el mismo Inciso del articulo B9 estnblece y 

que es In exigencia qut el nombre no Sl'a susceptible de confusión ron una 

marcn re,l:?lstmda o con un nombre rnmcrclnl. snlvedod que debe rcfcrtrse 

como en lodos lo!i casos anteriores íl la sltuuclón pmtlcular de In soUct<ud de 

re~tstro omrcano de no ser para Ju misma clase a para proteger los mtsmos 

urtículos, en los mismos ámbitos tcrrttoóalcs. 

En relación n la no rc,itlstrabllidacl ~ell~r1ca que dimana del texto de e!'l.te 

numernl. debemos mencionar que, a no ser que los impedimentos se 

encuentren cxplir.llamentl! señalados en el nusmo, su lnlerpretnclón ser.i · a 

conlmrfo sensu-. 

Pnsc:rnos nhom tú ami.llsl~ de las rausalcs expresíls de no rcJ..!lstmlJ!lldad de 

sJgnos o fi~uras que. siendo dlstlntlms no podnín constituirse como tnles: 
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ComenttHmmo5 nruenonnente que cJ sistema de reglstn1bllldad que nucstm 

Jey acoge es cJ denominado mixto, esto es. aquel que expresn en su texto 

leglslaUvo cuáles signos si son susceplJbles de ser marcn y cuaJes no lo son. 

En ese orden de ldens, el nrticulo antertonnente estudiado es <'I que refleja el 

aspecto de los supuestos positivos, en tanto que la que el articulo 90 de lu Ley 

que es materfa de nuestro estudio y que en seguida nnall;imrcmos se refiere n 

las situaciones Inversas. esto es u l11s que se expresan IJajo Ja premisa de Jo 

que no puede ser marca. 

Articulo 90. No ae regiatrantn como 
marca: 
I Las denomtnactonea, figuras o 

formas trldlmenelonalea antmadu o 
cambiantes, que ae es:preaan de 
manera dinAinlca, aun cuando sean 
vl1lble1: 

U Lo1 nombres t6cntcoa o de uso 
comt'ln de loa producto• o servlcfoa 
que pretenden amparane con la 
marca, uf como aquella& palabras 
que, en el lenguaje coniente o en Ju 
prd.cUcaa comerciales, ae hayan 
convertJdo en la de1lgnacl6n usual o 
gen6rfca de Jo1 mlamo1; 

lll Las form .. trldlmenalonales que 
1etlD del domlnlo p6bllco o que 1e 
hayan hecho de uso com1'm y 
aquellas que carezcan de 
originalidad que laa distinga 
racllmente, asf como la forma UJUal 
y corrlentc de 101 productos o Ja. 
!mpueeta por su naturaleza o 
función lndustrlal; 

IV Las denominaciones, llguras o 
formas trldlmenslonalea que, 
con.Jderando el conjunto de sus 
caractcrlaUcaa, sean de1crlpUvu de 
los productos o acrvictos que traten 
de protegerse como marca. Quedan 
lncJuldas en el supuesto anterior las 
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palabru deacrlpUvu o lndlcaUvu 
que en el comercio atrvan para 
de1lgnar la especie, calidad, 
canUdad, compoalel6n, destino, 
valor, lugar de origen de los 
productos o la ~poca de produccl6n: 

V Laa letras, los números o 1011 
colores ai1lado1, a menos que eat6n 
combinados o acompeñados de 
elementos tales como algnoa, 
diseños o denomlnaclone1, que lea 
den un carácter distintivo¡ 
VI La traducción a otroa ldlomaa, la 

varlacl6n ortogrAOca caprichosa o la 
cowtrucclOn arUflclal de palabru 
no reglatrables. 

Vil Las que reproduzcan o Imiten, 
aln autorlzacl6n, escudos, banderna 
o emblemas de cualquier pafn, 
E1tado, m\llll<:lplo o dlvislonea 
politlcu equivalentes, ul como las 
dcnomlnaclones, alglaa, almbolos o 
emblemas de organizaciones 
lntemaclonales gubemamentalea, 
no gubemamentalcs o de cualquiera 
otra organización reconocida 
oficialmente uf como la 
designación verbal de loa mllmos. 

Vlll Las que reproduzcan o imiten 
1tgnos o 1cllo11 oficiales de control y 
garanUa adoptados por un catado, 
sln autorlzac16n de la autoridad 
competente, o monedu, bllletca de 
banco, monedaa conmemoraUvu o 
cualquier medio oficial de pago 
nacional o extranjero: 

IX Las que reproduzcan o Imiten los 
nombres o la representación gr4flca 
de condecoraciones, medallas u 
otros premios obtenidos en 
exposlclonea, ferias, congresos, 
eventos cuiturale1 o deportivos, 
reconocidos oficialmente: 

X Las denomlnaclones geogr4ficas 1 

propias o comunes, y los mapas, uf 
como los gcnUllclos, nombres y 
adejUvos, cuando Indiquen la 
procedencia de los productos o 
servicios y puedan originar 
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confual6n o error en cuanto a au 
procedencia. 

XI Las denomlnaclones de 
poblaciones o lugares que se 
caractericen por ta fabrlcac!On de 
cierto• productos, para amparar 
citos, ezcepto loa nombres de 
lugares de propiedad particular, 
cuando eean eapcclalea e 
Inconfundibles y se tenga el 
consentimiento del propietario. 

xn Loa nombres, 1cuddnlmo1, 
firmas y retrato• de peraonas eln 
coneentlmlcnto de lo1 lntere11do1 o, 
si han fallecido, en su orden, del 
cónyuge, parientes consanguíneos 
en Unea recta y por adopción, y 
colaterales, ambos basto el cuarto 
grado. 

xm Los titulo• de obraa 
lntelectualea o artfsUcas asl como 
loo titulo• de publlonclone• y 
dlfuolonea perlOdlcaa, loa penonoJes 
ficticios o olmbOllcos,loa peroono,Jes 
humnnoa de caracterlzac16n, los 
nombre artfaUcoa y lu 
denominaciones de grupos 
artf1Uco1¡ a menos que el titular del 
derecho conespondJente lo autorice 
expreaamente. 

XIV Laa denomlnaclonea, figuras o 
formas tridimensionales, 
swiceptlbleo de engañar al p6bllco o 
Inducir a error, entend.16ndose por 
taleo las que constituyen faloaa 
lndJcaclone1 sobre la naturaleza, 
componentes o cualidades de loa 
productos o servtclos que pretenda 
amparar. 

XV Laa denominaciones, Oguru o 
formas tridimensionales, Iguale• o 
semejantes 11 una marca que Ja 
Secretarla esUme notoriamente 
conocida en Merlco, para ser 
aplicadas a cualquier producto o 
servtclo. 

Se entenderé que una marca es 
notoriamente conocida en Múico, 



cuando UD sector determinado del 
pítbllco o de 101 ctrculos comerciales 
de: pala conoce la marca como 
consecuencia de las acUvldadea 
comerciales deaarrolladu en M~xlco 
o en el extranjero por una penona 
que emplea eaa marca en relación 
con sua productos o senicioa. asl 
como el conocimiento que se tenga 
de la marca en el tcrrltorlo. como 
consecuencia de la promoción o 
publicidad de la misma. 
A efecto de demo1trar la notoriedad 
de la marca podrAn emplearse todos 
101 medios probatorios pennltldoa 
en esta Ley. 
Este impedimento proceded en 

cualquier caso en que el uso de la 
marca por quien solicita su registro, 
pudleae crear confusión o UD riesgo 
de aaoclaclOn con el Ulular de la 
marca notoriamente conocida. o 
conaUtuya UD aprovechamiento que 
cauae el deapresUglo de la marca. 
Dicho impedimento no serA 
aplicable cuando el solicitante del 
registro sea titular de ta marca 
notoriamente conocida. 

XVI Una marca que aea td~ntlca o 
semejante en grado de confualOn a 
otra en trilmlte de reglatro 
pre1entada con anterioridad o a una 
registrada y vigente, aplicada a los 
mismos o atmtlarea productos o 
servicios. Sin embargo, al podrA 
reglatrarse una marca que sea 
ldenUca a otra ya registrada, al la 
aollcltud ea planteada por el mlamo 
Utular, para apllcarla a productos o 
servicio• 1imllares: 

XVII Una marca que sea ld~nttca o 
a emejante en grad.o de confusión, a 
un nombre comercial aplicado a una 
empreaa o a un eatableclmtento 
Industrial, comercial o de aervtcloa, 
cuyo giro preponderante sea la 
eJaboraclón o venta de loa producto• 
o la prcataclón de loa aervlclos que 
se pretendan amparar con la marca, 
y siempre que et nombre comercial 
haya sido wado con anterioridad a 
la fecha de presentación de la 
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aollcttud de registro de ta marca o 
del mo declarado de la misma. Lo 
anterior no aerA aplicable, cuando la 
aoUcJtud de marca la presente el 
Utular del nombre comercia!, si no 
existe otro nombre comercial 
ldéntlco que haya sido publicado. 

2.2.2.J. NO REGISTRABILIDAD SEGUN lA LEY DE FOMENTO Y 

PROTECCION DE lA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Ahora nnullcemos cada una de las caracterisllcus y msgos esenciales de no 

reglslrabt!Jdad se~ím la ley vlgenle de Ja rnuterla. El aniculo 90 de la J.cy 

mnrcurJa es claro y contundente cuando expresa: " Articulo 90. No ae 

regJatrar4n como marca .. ,". 

Pura efectos del presente trabajo se han a,grnpndo por m7.ón de rubros de Ju 

siguiente fomia: 

Falta de Dlstlntlvldad 

Incorporación de etemento1 de DeacrlpUvidad 

Incorporacldn de sfmboloa reacrvadoa al uso del Estado 

Por Inducir al error o a la confusión 

Por provocar afectaciones a 101 derecl:oa de la personalidad y 

Por Ja preexistencia de marcaa de hecho o de derécho. 

Falta de Dlstintivldad. 

En primer tCnnlno hemos definido el prtnc:lplo y la funrlón de la dlstlntMdad 

de la marca situación que es premisa o requisito -sine qua non- de existencia 

de ésta, lm:luslve se expresa por diversos tmtad!Sl•ls romo Navu Ne~rete que le 

atribuyen la cnJldad de srr ronsldernda como un Hequlslto de vnlldez de Ju 

marca (1'J) quien nsevrm qur "La dcmunda de un producto o sen•/cto es posible 

mediante la rapacidad o fuerza dlstlnth'il que llene la marca .. " Esto quiere 

14) NAVA NEGRtl'B •• lm.10. Op. di. p.1~. JliH. 
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deC'lr, que si un símbolo curece del factor de tmnsfonnnr un producto o servtcto 

en ulgo especial, propio e Inconfundible, se cumple con este elemento. Sin 

embargo siguiendo al doctnnano Alne ( 15) podemos aflnnnr que In dlstlntlvldad 

no debe entenderse solamente por el aspecto más o menos original de In 

escritura. sino todo lo que puede dar a un nombre un carácter especial o un 

valor particular, todo empleo de una palabra que se distinga del uso vulgar y 

ordinario que de In mlsmu ya se efecttie. 

Tw1to In ley como In doctrina son claras en el sentido de señalar cuáles son los 

criterlos que hacen que se diluya de un slJ?no el carácter de dl!illntlvo y es, 

p;eneralmente. cuundo se trata de nombres o vocablos de uso común de los 

productos o servicios que pretendun wnparnrsc con ellos ya que el derecho ni 

uso exclusivo y de rxplotnctón de una marca no debe generar situaciones de 

pr1vlle~lo pnm nadie, en lo pu.rtlcular, sino unlcamente In posibilidad de unu 

explotnclón licita n la cual lodo Industrial o comerciante llene derecho dentro 

de un marco de competencia abierta y leal: 

D. Loa nombre• t~cn!cos o de uso 
comdn de Jo1 productos o 1c"1cio1 
que pretenden ampararse con la 
marca, aal como aquellu palabras 
que, en e1 lenlU1'Je contente o en 1u 
prAcUcns comercialea, 1e hayan 
converildo en la deelgneclGn usual 

o generlca de Jos miamos; 

Es de df.stncarse que en el mso de que. el Impacto popular de un producto o 

servicio sea tal que. en el ánimo del se~menlo consumidor. se adopte la 

UI) A11m Armengaud, Trntti· l'r.tr.11ijt11" rk" M11n¡111·!1o de rabr1t¡uio rt 1le Conlt'n"-". Cllm.Jo JIOr N».va 
Nc-l(n"tr, Op. dt. pa~. IUfl. 
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denomJnnclón como nombre genértco de los produclos que ampnru, Eslu 

fracción prevé la posibilidad de que el registro quede sin cfeclo n fln de que se 

lrnnsfonne libremente en una voz del dominio público. 

También se precisa como Impedimento marcario el hecho de carecer de 

Identidad propia los signos que pretenden rcglslmrse como marca. En la 

fracción que n cnntlnunr.lón se lrunscnbe queda claro que las fonnns que In 

natum.leza hn Impuesto n detcnnlnudos productos o bienes en gener.il o 

aquellos que $C rcflcran a su funrlón lndusltiul no pueden ser considerados 

para n..c;plmr nl re~lstra mnrcurto, 

lII Lu fonnaa tridlmenalonalea que 
aean del domtnlo p6bllco o que se 
hayan hecho de uso com<m y 
aquellas que carezcan de 
originalidad que laa distinga 
facllmente, aal como la forma usual 
y corriente de loa producto• o la 
impuesta por au naturale1a o 
funclCn Industrial; 

En In fracción V del articulo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la 

Propiedad lnduHtrtal se precisa que no son objeto de registro las letras, colores 

en íonnu Individual o por separado ni los números n excepción de que estos de 

presenten combinados, o St'll dtversus letras en conjunto como pueden ser las 

lnlctnles de un nombre, números y letras, colores y nUtneros, números y letras 

romblnados ron colores etc. Btlste110s decir que, pum el efecto de1 presente 

tmbajo que c1 lmpedlmtmto deviene en el caso de que alguien pretenda 

rrsenrnr pam su uso rxrluslvo y explotación alAtma(s) lctrn(s), nürnero(s) o 

color(e~) ulslados, dado que tal Intento devcndnt en re~oluclón administrativa 

del orden de neAatlYil c1enn1tlva. Encontramos ligado i1 rstn frarrlón rl lexto de 

In frnclón Vll del mismo artículo que exccpclonn de ronceslón como marca a la 
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combtnnclón de letras que reprodm~ca 1as slp;tas de organismos Internacionales 

gubernamentales, no gubernamentales o de cualqulem otra orguntzaclón 

reconocida oficialmente: 

V Laa letras, 101 nflmero1 o 101 
coloree alalado1, a menos que eat6n 
comblnado1 o acompailado• de 
elementoa tales como 1lgno1, 
dl1eñoa o dcnomtnaclonea, que tea 
den wi carécter dJatJnUvo; 

Incorporación de Elementos de Descriptluldad. 

El Impedimento marcarlo sur~e en mión de In Inserción dentro del símbolo que 

nsplm n convertirse en muren.. de C'lementos que asocian Ja !den de calidad, uso, 

venlnjns, propledudcs del producto o servicio en detrimento de otras que no lo 

conllencn. 

El lc14lslndor, al valomr bajo el pJinc\plo de Derecho Romnno que ''I.a jusllcln 

consiste t'.senchi.hnrnte de dar a cada quien lo que le corresponde", vela por 

favorecer u1 uso de nmrcns roncecl!Cndo un radio dl'lermtnado de ncclón ni 

Ulular de Cstn.~. pen111t1endo que. en tguuldad de circunstancias. lados puedan 

npoTiar su esfuer;;o tmnsformtldo en bienes al mercado, en el cual, la decisión 

sabia del ronsumldor s<1hni selt'cr:lonnr los snttsfnctores qur. mñs convengan a 

sus Intereses. 

El nrtir:ulo 90 de la l.cy de Fomento y Protección de 1n Propiedad InduRLr1nl 

establece cuales son lo., prt>•rnpuestos en los que purde pensarse que la mnrcu. 

puede estar vtr.lacln de fnr:tnrcs de descrlpllvltlud: 



IV Las denomJnacfonea, flguru o 
formu trtdlmenslonalea que, 
conalderando el conjunto de 1w 
caracterlatlcas, sean deacrlptlvas de 
101 producto• o 1ervtcto1 que traten 
de protegene como marca. Quedan 
Incluidas en el supuesto anterior las 
palabras dC1crlptlvas o Indicativas 
que en el comercio 1lrvan para 
designar la especie, calidad, 
cantidad, compo1lcl6n, deaUno, 
valor, lugar de origen de loo 
producto• o la epoca de producción: 

En el cnsn de In fmcctón que se comentu rxlsle la partlculandad de que la 

fonna en In que la aurorldud podr.i. emitir su cllctñmen respeclo de la 

regfsln1b1lldad o Imposibilidad de conceder el registro de Ju marca es 

atendléndo ni conjunto de sus elementos. Lo unlertur nos lle''ª a pensar que la 

ley de Ja mutcrfa pcnnlle conjuntar elementos que, en forma nlslndn, Inclusive, 

pudieran ser lrrcglstmbles. pero que. empleados en unión de dos o más pueden 

ser com1!demdos propios de elevurae a Ju calcgoria de marca. Es sumnmcnlc 

l111porta11le destacar Jo anterior, dado que puede resultar contrndlclorlo y hasla 

cierto grado parndójlc:o un apartado de esle Upo múx:Jme que. Ju experfenclu 

apunta hacia Ja Idea de que. no en todos los casos, los sollcJtantes de marcas Jo 

hncen de buena fe y buscan la manera de proveerse de elementos que hngnn 

que su producto se despince con mayor facllldmJ, fóm1uln.s que en ocnslones 

llevan lrnplir.llo un cngailo no sólo u Ju autortdud concedente del registro, sino 

al públJco, quien ni final de cuentas es el destinatario del contenido de Jn mnrc:n 

y del producto o servir.lo. 

Por otm rmrte, Just!Ocnclo resulta el prohibir el empleo de palabras que 

rc~mltun.:n descriptores directos o Indirectos de los productos o servlclos que 

pretendan registrarse como nmrca, asi como d~ las palnbms que Jndlquen In 

especie, la cnlldnd, el desuno. el v.Uor, el lugur de origen de Jos productos o su 
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época de producción. pues como lo hemos dicho con anterioridad, ello propicia 

una desleal confrontación mercantil entre aquellos comerciantes tndustrtnles o 

presta.dores de servicios que pudieran verse en un pastelón de privilegio frente 

n sus homólogos que carecen de una protección marcarta que proyecte 

elementos cualllattvos y cuanlltallvos de sus mercaderias. 

Impedimentos por Incorporación de Elementos de Uso Restringido o 

l!Xcluslvos del Estado. 

Eslos elementos de no re~lslml.Jllldnd allenden n la prohibición expresa 

derivada de la ley y de los Acuerdos lntemnclonalcs de respetar {no 

reproduciendo, Imitando o alterando) símbolos oftclnlcs o representativos de 

Instituciones de reconocido prestigio como pudlem ser In Cru1. Rojn, el Comité 

Olímpico, etc. 

Vemos sin t"mbnrJ!o, que In fomm en la que se encuentra redactado el articulo 

nada refiere rc!ipccto de extrJ.er elementos de algunos slmbolos o lnstmmcntos 

no rcglstmbles, crcándosr. con ello un vacío en cuanto a la posibilidad de que 

una solicitud de marco. que 1leJ!ue n contener purtcs de los bienes no 

susceplll.Jlcs de rcµ,tstro. 

En primer lugar encontmremos que está Impedida la nutortdad de reconocer 

como marca, aquel sl~no visible y d!sllnllvo que ostente símbolos oficiales o 

pntrtos tales co1110 el Escudo Nacional o la Uandcra, tanto del pais como de 

otros, emblemas y elementos de los Escudos que representa.o a los Estados de 

la Fcdemclón, Municipios y rtmle!iqUlcra otm dlvlslóu polillcu o cqutvulcnte a.si 

como de cnlltlallcs ¡:tuberrmmcntnles o no gubcrnamcntnlcs, tanto nacionales 

como extranjeras reconocidas oflctalmcnte. l.o nntertor, $Ur,1:t;e con total 



·70-

fndepcndencla de la clase a la que se pretenda upllca.r o ni tipo de bien que 

desée ampararse. 

VII Lu que reproduzcan o Imiten, 
sin autorización, escudos, banderu 
o emblemu de cualquier pala, 
Eltado, municipio o dlvialone11 
pollUcu equivalentes, aal como laa 
denomlnaclone11, aJglu, afmbolo11 o 
emblemu de organizaciones 
lntemaclonalea gubernamentales, 
no gubcmamcntalcs o de cualqutcra 
otra organización reconocida 
oficialmente aaf como la 
de11tgnacl6n verbal de loa mtamo11. 

Siguiendo la tónica de la fracción nntrr1or ele! mismo numeral encontramos que 

está rcstr1n~ldo el uso de signos o srllos oficiales de control y garantfa 

adoptados por un eslado. Lu convenlenclu pura el público usunrto de Jos bienes 

que pudieren ampamrsc con sellos y sl~nos oficiales de control y garantía, es 

justamente por cucstlonf'.S de equidad y transparencia en el libre juego de Ja 

compelenclu mercuntll. cu virtud de que una muren que se viera amparada buje 

detennlnado símbolo que dcnutam una gnmnlíu o prefcrcncln oílclal, 

lndlscuUblemcntc proyecta una Idea de que el bien así re~lslmdo conuene en 

su constltuctón elemenlos de calidad tul que otros que no In denoten. 

'iobresallcndo de Jos de su mlftma esprclc. 

Existe sin emhar.izo en el mlsrno cuerpo legal la excepción a esta re,gln, o sea ID 

poslbllltlad de destmlr cstr r.lcmcnto de Impedimento definitivo y es 

precisamente el que Ja autoridad competente sea nnclonul o extranjera emitiera 

urm n11tor11.aclón pum el uso del símbolo de que se lrate. 
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VIII Lu que reproduzcan o imiten 
1fgno1 o 1ello1 oficiales de control y 
ganmtfa adoptados por un estado, 
1ln autorlzaclOn de la autoridad 
competente, o monedas, blllctea de 
banco, monedu conmemoraUvu o 
cualquier medio oOclal de pago 
nacional o extranjero: 

Como puede verse, en la fracc;lón del articulo 90 que qucdil tmnscr1tn lineas 

aniba se encuentra otro supuesto que hucc imposible el registro de una muren 

y es la reproducción y la lmltnclón de Instrumentos de pago en general o 

similares que 8C cmplécn pum conmemorar eventos o acontecimientos de 

especial relevancia. lnslsttmos en que, el le,gt~lador ha omitido sefmlar con 

cuidado el hecho de la Loma de partes aisladas de Jos diversos documentos o 

lntnnnentos a que se refieren las fracciones V11, Vllt y IX del Articula 90 de In 

Ley de Fomento y Protección n la Propiedad Industrial. lo que con una 

argumentación clertmuente bien sustentada pudlcm permlttr reservar para el 

uso cxclu~tvo nlgtin elemento de los que el espirllu de la ley prevé como no 

reglstrnbles. 

Los mismos crltcrtos que el ordenamiento en estudio contiene respecto del 

lmtnmlenlo n los sl~nos oficiales es seguido en lo referente n In posible 

reproducción de condecomctoncs y rcconoclmtcntos diversos que fommn parte 

de nuestro mosaico nacional de lnslltucloncs y entldnde!i prtvadas reconocidas 

por el Estndo: 

IX Las que reproduzcan o lmlten loa 
nombre. o ta repreeentaclOn gr4flca 
de condecoraciones, medallas u 
otro a prcrnloa obtenidos en 
ezposlclonea, ferla.s, congresos, 
eventos cultwalc1 o deport1vo1, 
reconocidos oficialmente. 

Impedimentos por generar Inducción al I;'rror o a la Corlfusión. 
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En ténnlnos de Derecho Civil diremos que el error es, como lo aílmm Manuel 

Bejamno Sánchez( l(j) ·un concepto fnlso de lu realidad, es unu creencia no 

coníonne con In verdad· es por ello que la Ley de Fomento y Protección de In 

Prop!ednd Industrial precisa en un afün de evidente prevención, cmiJes son los 

cusos en los que ~e denegarú un signo dlsUntlvo que Uendu por el empleo de 

sus componentes a Impedir el que el consumidor de bienes o servicios lncurn.1 

en una falsa apreciación de la realidad. 

SI analizamos con detenimiento todus y cadn una de las causales que la 

legislación marrnria en vigor contiene en relación n los hup!:dlmentos que se 

consideran para no otorp;ar registro de marca a los signos que cneundmn en 

alguna de ellas, enconli-Memos, casi sin temor u equivocamos, que el moUvo o 

On subyacente en ellos es juslamentc el evitar error en el destinatario del 

producto o servicio. Sin embargo, por el momento, analttnremos aquellas 

fracciones del articulo en comento que se hnn callílcndo cspcclílrnmente como 

lmpcdlmc11los por Inducir directamente al error. 

En ténnlnos de facultades de lns aulortdades para la concesión de un registro 

de marca, en el capitulo 5 de este trabajo nos referiremos a la naturaleza de las 

rucultudcs de Ja autoridad para la drtem1\naclón de los criterios 

admh1lstmt1vos que se r.mplean pum emitir una nc~atlva. Por el momento es 

necesario expresar que no lmy. en todo el contenido del presente artículo, un 

apartado en el cuo.l se uprccle con meridiana claridad la posibilidad de Imponer 

las facullades dlscrerlonalrs de la autoridad callílcndom del rej.!lstro de muren 

como lo es en Ja írarclón XIV del mticulo 90 de la Ley de Fomento y Protección 

10) BEJ'ARANO SAMCHEZ, Manuel. 0!.ill.Wl!:lt!ll!:!!..!.J'i'il!."!!. ~l. lli1rln, S.t\. M1•1.K'l~ 1!1811. 5\~l p.p. 
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de Ja Propiedad Industrial, ya que pcnnlte a.J censor cmlllr una resolución 

admlnlstrnuvn apegada n clitelios de mern apreciación 

X Las denamlnaclanea geagrA!lcu, 
propio o comunes, y los mapas, ut 
como loa gentlllcloa, nombres y 
adjetlvaa, cuando Indiquen la 
procedencia tle loa productos o 
servicio• y puedan originar 
confW1Jdn o error en cuanto a su 
procedencia. 

El origen de esta llmllarlón ni registro de lugares Oslcamente ldr.nUflcados por 

In Geogmfin deviene de In leglslaclón de 1928 (ver capilulo 2 de esta misma 

monogmfia) y llene romo especial ln!enclón, eVftar que los productores y 

prestadores de servicios recurrun al uso de nombres de Jugares que son 

comunmente conocidos por el pUblJco consumidor y se apropien de dldm 

nomenclatura pam asociar el producto o seivlcJo con el lugar en el que 

trndlclonalmcnte se or1g1mu1, lo cunl seria un engaf10 a todas luces sobre la 

procedencia de los mismos. 

Xl Las deoomlnactones de 
poblaciones o Jugare• que se 
caractericen por Ja fabrlcacJdn de 
ciertos productos, para amparar 
estos. excepto loa nombre• de 
lugareo de propiedad particular, 
cuando sean especiales e 
Inconfundible• y oe tenga el 
consentJmlento del propietario. 

En el presente caso sur~e la posibilidad de el empico dr. nombres de 

propiedades partlrlllures, slcrnpn: que se encutntre udherldu a Ju so!Jcltud Ju 

nulor11.ac1ón por escrito del propietario del sil Jo. Es ele fonuularsc Ju siguiente 

rcflcxlón: En el presente raso rxlsfe la posibilidad de qur alguna persona con 

flncs liicltos y ni nmparo de la redacción de la fü1cc'.lón en cita pudiere íllegar 
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que el lugur de su propiedad resulta ser un homónimo de otro que es 

ciertamente famoso por la producción de detcnnlnndo artículo y ello propiciaría 

una situación deflnltlvmnente del orden eontcncloso que tecnlcamente 

analtzuda pudlem lcm1tnar en In conce$1Ón de un registro. Este cnso sur~e en 

virtud de que, a dlferenrln de lo que la Ley de la Propiedad Jndustrtal de 1942 

establecía, ahoru se hu desculdudo el requisito de que los lugares privados sean 

especla1es e lnconfundlblea, con lo que se evtturin la posibilidad de que Ja 

expectativa de registro dolosamente fonnulado se transfommre en una 

declamtorla de derecho lícitamente obtenida. 

Queda claro <1ue el nombre de un luRar detennlrmdo en el que se fabrican o 

procesan detcnnlnados bienes dr"be ser consldcmdo como patrimonio común y 

por ende no es dable n nlnRum1 persona en particular la poslbllldud de 

aproplncJón de aquél. dado que ello peljudlcnria al derecho de terceros en 

relaclón con la fama del sitio, en el eventual r.nso de una deficiencia en la 

calidad de ese producto o del seIVJclo en pmilcular, o bien, puede llegnr u 

pensarse en un clmio a la cconomia del lu~nr. 

Para el amillsls del siguiente upartudo del articulo 90 de ln Ley de Fomento y 

Protección ele In Propiedad Industr1al hemos de apuntar que es necesario tmer 

a colación el principio de licitud que debe Imperar en todo ri',li!lrnen de derecho. 

Este principio fundnmema.1 tomn especial rrlcvancla en este punto. pues es un 

Imperativo para la existencia de un sl~no que pretenda convertirse en marca. 

Aunque nuestra actual ley no lo mencione cxpllcltnmente, In marcu nO debe 

contmvcnlr disposiciones de orden público, la mor.ti ni las buenas costumbres. 

Lo anterior queda rlaro en la fonna en la que se ha rrdactado la fracción XIV 

del numeml en rita a1 detennlnursc que es 1111ped1men10 para obtener el 

registro como marca de cualquier sl~no visible el que Csta lleve lmpllclta o 
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cxpllcltumcnte elementos que denoten lu Intención de que su destinatario Onal: 

el consumidor, sea engw-mdo mcdhmlc lmJlcaclones que no correspondan a la 

reul nutumleza, compostclón o cualidades del producto o servicio, o sea: 

udvertenclas falsils. 

El artículo mcnclonndo en la fracción en comento proporctnnn también una 

especial cnracterísllr.11 que es In de dcc;crlblr qué debe entenderse por falsas 

Indicaciones. lo cual resulta lntcres.."lnle a la luz de la Interpretación jurídica 

porque determina los par.i.metros por los que la autoridad debe estudiar la 

pmcedthllldad o en su caso el rechazo de hl solicitud. 

En el capitulo 4 de esta rcsefla podrcmo!i apreciar que el Tratado Unión de 

Parls contempla exactamente la misma situación que hemos comentado, 

ampliando pues su ámbito protector u los p¡úscs unionistas. 

XIV Las denomlnaclonee. figuras o 
formas trldlmenslonalea, 1W1cep· 
Ubica de engañar al p(lbllco o 
lnduclr a enor, entend.16ndoee por 
tales las que consUtuycn filias 
lndlcaclonc1 sobre la naturaleza, 
componentes o cualldndce de loa 
productos o servlcloo que pretenda 
amparar. 

DIVersns hun sido en el tmyccto del prcscnlc siglo los pronunclamJcntos que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho sea medtnnte ejecutorl<lS, 

tanto como en la Jur1sprudcucln lntc~rnda. En el cnpitulo 5 de esta reseüa 

monográfica nnallzaremos algunns de las íomtas en la$ que el Máximo Tr1buna1 

ha resuelto ni respecto y en especial de lo~ c:r1ter1os, tunto administrativos 

como judtclales que hnper.m en el medio marcarlo. 

Al Igual que hemos tnvocado en el apnrtmlo Inmediato m1tcrlor el principio de 

ltcllud que debe cnvoh•cr a toda IJHenclón de registro de murca con la Idea de 

que la mlsmn "t'íl en decto un 1ncdlo de ldcnllficacló11 y de seguridad juridlca 
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de bienes y seivlclos que eventualmente ,e;enerarñ.n clientela, señalar.in 

procesos de elaboración de aquellos. tdcnllflcará.n a su creador, mas nunca con 

In Idea de legitimar acciones nntlétlcru, que tndu?.can al commmldor nJ fraude, 

el le~lslador retoma las bases del concepto =NOTORIAMENTE CONOCIDO= y 

se refrendan en esta ley al establecerse que, a juicio de la Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial, podr.i dene~arse un registro de marca en el 

caso de comprohnrse en la fase de ~exümen de fondo· que Ja misma no conllem 

el elemento de ser original, sino que es Igual o similar en grado de confusión a 

otras que, mm cuando en nuestro medio no sean explotndus, sus titulares en el 

extranjero trafican con los bienes que !ns rnnpnmn, en un grado tal que se 

considere que dicha marca es reconocida mñs allá del lerritorlo de su 

fnblcactón y venta, por ello es Imposible lep;almr.ntc hacer que una mí.lrrn que 

es casi del dominio común sea lle,gada a considerarse como lnJ, en razón de su 

populnrldnd y reconocimiento. 

Es de destararse que ru1les del dos de n~osto de mil novecientos noventa y 

cuatro la Jrglslaclón de la rnalerla adoler.iu de clemenlos específlcos pnm que In 

nutortdud rcsponsblc de la cal!flcuclón marcarltl pudlrm delennlnar con 

precisión que debe entenderse por notoriamente conoctdn, merred n !ns 

reformn.s de la fecha prccltadn, se ha Insertado en la frnrrlón XV de In Ley de 

Fomento y Protección n Ja Porptcdad Industrial un apartado en el que el 

lcgislndor vlerte los conceptos quc detenntnru1 Ja cn11dad de ·notoriamente 

conocido·. Lo Importante de estn refomm es justamente el hecho de que se 

puntualiza que una marca resultar.i con impedimento en el caso de ser Igual n 

otra que exista dentro o fuera del tcrrltortn nacional y que, el conocimiento que 

de In marca se tenga, resulte estur ubicado en sectores detennlnndos de 

pl1bllco u en circulas comerclaJcs clel pais. Se n,grep;a a cstn sltuarlón el hecho 

de que se requiere ndemíis de lo nntcrtor el que el conochnlcnlo qur. de la 
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rnnrca se obtenga sen el rcsultudo de: Jas -uctJvldndcs comercJaJes 

desarrolJadas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa 

marca en relllcfón con sus productos o seivlclos o bien como consecuencia del 

conoclrnlnto que se tenga de Ja mnrcu en el terr1Lorlo. como rcsullm.Jo de 

acllvldadc• de Upo publicJJUJio. 

Aun cuando Ja lnlencJón es loable, pues se refleja el Interés por parte del 

leglsludor de brlndur un espectro de protección murcnrtu u los lltulurcs de 

rnarcas de otms partes del orbe, consideramos que In redncrlón de In fmcclón 

que nos ocupa todavía resulta corta pnm Jogrur los efectos desendos. Esto es. 

que si bien se Jrllenta Imprimir un sello de fomerllo a la or1glnnlidad en Ja 

adopción de marrn.ct pum upJJcnrse n productos y servicios y evllar asi el 

apodemnllenlo de Ideas ;yenus qur han sido explotadas exllosmnente en otros 

lnUtudes. el efecto no es del todo complelo, pues el texto de Ja refomin Impone 

Jo que podriamos denominar -candados· al texto de la ley corno por ejemplo el 

hecho de que Ja declumclón de marca nolorlrunente conocida solamente puede 

darse prcvlil acrcdllaclñn de qur el sl,L!no cllstlrlll\•o es del dominio de un sector, 

ello dejn abierta Ja poslbilldnd de que quien de mala fe drscubre la existencia 

de man:ns prominentes de Incipiente vida o de llnlltudo ámblto puede 

deffnlllvamente solicitar el registro de Ja marca en el país, so pretexto de que no 

exlstr el monto de consumidores o de pí1bllro suficlrnte pnm considerar -

sector· n los conocedores de Ja marca y mucho menos el que dicho 

conocimiento obedezca a relaciones comcrcJalcs o promoción, lo que Jmpllca 

reitero. Ja posibilidad de mantener vJgente el concepto de plaRlo de marcas. 

XV LIUI denomlnacJonea, figuras o 
formas trtdlmenslonalcs, Iguales o 
semejantes a una marca que la 
Secretarla estime notoriamente 
conocida en M~xico, para ser 
aplicadas a cualquJer producto o 
seniclo. 



Se entenderA que una marca es 
notoriamente conocida en M6dco, 
cuando un sector determinado del 
píibllco o de loa ctrculoa comcrclalc1 
de¡ pala conoce la marca como 
consecuencia de lu actividades 
comerciales deaanolladu en Mbico 
o en el ea:tranjcro por una pcnona 
que emplea eaa marca en rclacl6n 
con aua productos o servicios, uf 
como el conoclmlento que ae tenga 
de la marca en el territorio, como 
consecuencia de la promoción o 
publicidad de la misma. 
A efecto de demostrar la notoriedad 
de la marca podntn emptearae todoa 
tos medios probatorios permlUdos 
en esta Ley. 
E1te lmpedlmento procederé. en 
cualquier caao en que el uso de la 
marca por quien solicita su regt1tro, 
pud.Jeae crear con(ualón o un riesgo 
do asoclac!On con el Ulular de la 
Platea notoriamente . conocida, o 
constituya un aprovechamiento que 
tauae el deapreatlglo de la marca. 
Dicho impedlmento no ocrA 
aplicable cuando el 1olicltante del 
reglatro sea Ulular de la marca 
notoriamente conocida. 

Impedimento derluado de la provocación de qfectac!ones a los derechos 

de la personalidad o del derecho de autor. 

La Fracción Xll del articulo en comento detem1tna como causal de 

trrcglstrabilldad de signos que pretenden consUtulrsc en marca nquellos que se 

refieren 11 lu Invasión de derechos de la personnlldnd que se encuentmn 

debidlUllCntc tutehu..los en el Derecho Civil como lo son; el derecho n la propia 

tmó~en, al nombre n la filma, ctr.. Ln legislación actual los rcco~e y dctennlnn 

que es tmportllnte In restricción de tmnsfnnnnr en marra uqut!llos npelaltvos 

que pudicm11 Invadir derechos de tercero, por lo que se cunsldcm como causnl 

de no r('glstro tfrOnltlvo como marra,aquellos que1 correspondan a nombres 
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propios. retratos, slgnacJones de personas vJvas sin huber extemado su 

vo1untad o de los fallecidos cuyos descendientes consanguíneos en grado más 

próxtmo no }o hubtenm autorizado. E!i de destacarse corno lo haremos en 

capílulo por separado el hecho de que. de nueva cuenla queda aJ arbitrio de Ja 

autoridad el definir cual serú pam el efecto de admitir una nutortzucfón de uso 

de nombre retrato o fimm de un difunto el grado de parentez.co más próxlmo y 

las implicaciones que pudieran darse en el caso de existir oposición entre 

parJentcs que ~e encuentren en el mismo nivel y grado tle purcntezco, sen 

ascendiente o descendiente. Sin embmgo encontmmos que pnra el efecto de 

nutor17..actón opem la posibilidad de que dicha autort7.acfón Ja fonnulen 

nqueJJns personas que hublernn sido, inclusive, adoptadas por el titular del 

nombre. ExJste sin embar~o un acercmnlcnlo de la Jcy u la situación dcr1vudu 

del empleo de los derechos de la personnlldad fJurn tmnsfonnarlm; en marcns 

en In rcfomu1 Vigente desde el primero de octubre de MU novecientos noventn y 

cuatro y lo trascendenle de dicha modJflcnctón nl ordenamlenlo rrctor de la 

muletia m.nrcariu lo consllluye el haber detcnnlnado un limite en gni.do de 

parentezco ni derecho de detentar la autorización ·en el uso de los derechos 

contenidos en tn fracctó11 que se comrnln, pues Ja actuuJ ley sólo reconoce 

como facultados para nutortzar el uso de personas ftúlccldna al cónyuge y de no 

cxJsUr este1n los parientes consanguineos en linea recta y por adopción, wnbos 

hasta en cuarto gr.ido, lo que quiere decir que, al no exJsllr personas en ese 

gmdo de parentezco, pracllCíUUente ln murcu qucdu a merced de quien se 

Interese en emplcnrJa. Tal puede ser el en.so de personas que tum cxJslldo hace 

ul~unas centurias y cuyos pruientes ya han desaparecido trunblén. 

XII Los nombres, seudónimos, 
firmas y retratos de peroonaa sin 
consentimiento de loo lntcresB.dos o, 

ESTA TESIS ND DEBE 
SAUS BE u· BIBUOfECA 
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el han fallecido, en su orden, del 
cónyuge, parientes conaangu1neo1 
en Unea recta y por adopclOn, y 
c0Jaterale1, ambos hasta et cuarto 
grado. 

En lo tocanle ni derecho de autor, la fomm en la que le ley consldcm que deben 

atenderse las peticiones que se le íonnulen sobre el particular es mediante la 

obtención del consentimiento del titular del derecho. Sin embargo a diferencia 

de las nntertorcs legislaciones la refomm de dos de agosto de Mii novecientos 

novcntn y cuatro ha dejndo de srr explicita a lo que se refiere a requerir la 

ncredltaclón de vl~encln de Jns prerrogativas uutorales, ucredllnndose ame la 

nutorldad marcur1a la existencia del registro correspondiente confonne u la Ley 

de Derecho de Autor y lns disposiciones administrativas que ele ella dimanan. 

Ahora puede pensarse que cunlqulrm que acredite ser creador de una obrn 

lnlelccual, publicaciones personajes, etc, puede Impedir la concesión del 

registro marrano n terceros ucrcdllando su calidnd de crendor, yn sen por la via 

del nglstro uutorul o bien por otros medios de pruebu. 

xm Loa titulo• do obras 
lntetectuale1 o artf1Ucas asf como 
Io1 Utti101 de publlcaclone1 y 
dlfualones perl6dlcu, los pertonaje• 
OcUclos o &lmbOllcoa, loa 
personajes humanos de 
caracterización, los nombres 
utfaUco1 y Iu dcnomlnaclones de 
grupos artJ1Uco1; a menos de que et 
titular del derecho correspondiente 
to autorice expresamente. 

Por la preexistencia de marcas de hecho o de derecho. 

Unn dr lns camctrñstlcns esenclnles de la re~lstrabilldad de las marcas to es 

slu dudu Ju novedad y Ja orl~lnalidad, elementos que hacen Imposible el que 
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un signo seu c:onslcJemcJo marra, con base en las funciones que de In misma 

hemos urullJJ".ado. 

Remitiéndonos ni texto de In Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 

lndustJial vigente, cuyo urtículo 88 re1.a: "Se entiende por mnrcu n todo signo 

Visible que dlsllngn productos o servicios de otros de su misma especie o clase 

en el mercado.". nrrtbamos n lí1 Indiscutible Idea de que marcu, es l~unl n 

diferencia. Dlferenr.la entre productos de su misma clase o especie. Esta 

dlfrrencln estriba cu que no es posible udmlllr que Ju marca sea Igual para los 

mismos productos. por ello es que contraria el espíritu de la ley el que se 

solicite una marca Igual para artículos protc~ldos por otm Idéntica o slmllru en 

~rndo tnl que pueda Inducir al error. 

Es verrlndcramente lmsr.endente In fonna en la que este ílpartndo se encuenlru 

conflgunulo, dado que, ul especificar identidad y semejanza romo elementos 

propios de la callfic¡1clón del Impedimento. podemos contar con elementos de 

npoyo para la emisión de resoluciones admlnlstmllva'i fundadas y rnotlvadi.ut, 

tal corno lo ext~e la Constitución Polillra de Jos Estado5 Unidos Mexicanos. 

El término tdCnttco se refiere seglin r.l dlcclonurlo a; igual o equivalente, y 

serncjnnte a anAlogo o parecido (J 7J. Ello Indica que mnbos elementos, 

eor~unta o separmlamente destmyen la figura de lu orlglrmlldad, presupuC!ito 

Jndlspensuble pam Ja concesión del derecho de uso exclusivo de signos 

visuales que aspiren n ser considerados lenlmente como marca. 

Es por lo anterior que, en el caso de un signo que se pretendiera registrar, 

resulture equivalente o parecido a otro que anteriormente ~e encontrnrn 

registrado romo marrn. su tnimllc seni bloqurado y no podní constituirse 

17) RALUT POUDBVIDA. Antonio u¡1. flt. Ji ac!!-J. 



legalmente como tal. Aun más, la mod\Ocnclón que sufrió el texto legal a partir 

del dos de agosto de MU novecientos noventa y cuutro, vt~ente desde el uno de 

octubre del mismo wio resultó ser novcdoso. 1 en tWJto que pennltc a la 

nutot1dad emitir el o.eta admtnlstmtlvo de nrgnllva de rc,(J,lstro ante un caso de 

ldenlldad o sc111cjanm de marca cuando del arní1lsls que resultare del exúmen 

de fondo a¡1arcc1ere que existe una mnrca que sr encuentra en trámite, o sea 

que existe In poslblltdad ele que ante la cxpcctullva de un derecho, se 

adquieran prcrro1-tat1vas que pennllan destm\r otra expectutlva. Surgen sin 

duda muchas lnquleludes u1 respecto. pues hubni que pensar que ocurre ante 

la deneguclrin de unn mnrcn por existir en trámite olrn que se encuentra 

similar o semejante ajuicio de la autoridad. y mas aún que ocurre si la marca 

prtmcra en tiempo y cltadu como wttertortdud no llegan convertirse en marca 

por existir factores sen por abandono, por Impedimento. cte. 

XVI Una marca que aea ld~ntlca o 
aemejante en grado de conftulón a 
otra en trAm.lte de registro 
preaentada con antertorldad o .a una 
regla Inda y vigente, aplicada a loa 
mllmoa o ahnllare1 producto1 o 
aervlcloa. Sin embargo, al podri 
reglatrane una marca que aea 
ld~nUca a otra ya rcglltrada, al la 
aollcltud ea planteada por el mlamo 
Utular, para aplicarla a productos o 
aeniclos almllarea; 

El r.aso de excepción lo ronllene el mismo ordermmtentu al refet1rsc u los 

titulares de lns marrns ya n·j!,lstnulas que desean nmpl\nr los efectos de ln 

protección de su marca. luego entonces, a ellos exclusivamente les está 

permtUdo el rcp;lslro de In inarca,pese a existir nntertortdad ul respecto. 



De cualquier fonnn, mm cuando la ley conlcmpla el caso de excepción 

comcnlndo, existe una especie de conlractlcclón en el mismo apartado, que a la 

lu1. de unn legitima Idea de progreso y mejom en beneficio de la economía del 

país debeña ser el!mlnadn. Me rdtcro especialmente a la parte de la fmcción 

XVI que menciona como a manera de excepción de la excepción que: hSln 

embargo, si podrú rc,ttlstmrsc una marra que sea idéntica a otra ya registrada. 

si la solicitud es plantcncln por el mismo Ulular. para aplicarla a producto& o 

aervtclos 1lmllare1;" Esto quiere decir que, en el caso de que alguna persona 

que reúna las calldncle.5 a que se refiere el artículo 87 de la Ley de matertn 

Intente por sus planes de expnnslón acredllar una linea de produclos 

Incursionando en Ureus diversas para ucrcccnlur la economía del país. se verá 

Impedido de hacerlo en virtud de que su propia marca solamcnlc le puede ser 

nmpltuda en claseR que sran rcfer!dns n productos similares, ello, desde mi 

personal punlo de vista representa un acto caslm.nte y dcsmollvador pam el 

desarrullo. 

l.a fracción que a contlnunclón se romenta, llene 111 peculimidad de ser un 

elemento c¡ue vtnculu dos lnstltuclorm:1 del Derecho de la Propiedad Industrial, 

esto es: Ju marcu y el nombre comen:lal hnpldlcndo que el nombre comerctul 

devenga en muren en el caso de que este se encuentre surtléndo sus efectos e11 

relación a bienes o servctus IJtunlcs o parecidos a los que se pretenda ampnrar 

con el registro de la primera. 

XVII Una marca que sea ldt-ntlca o 
semejante en grado de confual6n, a 
un nombre comercial aplicado a una 
empresa o a un estahleclmlento 
Industrial, comercial o de 1ervlclo1, 
cuyo giro preponderante sea la 
elaboración o venta de loa productos 
o la prestación de los servicios que 
se pretendan amparar con la marca, 



...... 

y siempre que el nombre comercial 
baya sido uaado con anterioridad a 
Ja fecha de preaentaclón de la 
aollcltud de reglatro de la marca o 
del uso declarado de la misma, Lo 
anterior no será aplicable, cuando la 
aollcttud de marca la prcacnte el 
titular del nombre comercial, al no 
existe otro nombre comercial 
ld~nUco que baya oldo publicado. 

Al respeclo de Jos múltlplcs conflictos que se presentan en la práctica marcartn 

r:otldlarm hemos de mencionar en forma muy destacada aquellos que se 

refieren ni uso de marcas próximas en p;rndo de confusión, sea visual. sea 

auditiva, sea ldcolóRlcu etc. n otras que se encuentran previamente registradas 

(aunque actunlmcnte la Jcy se reílen.~ también a las que .!'le encuentran en 

tnimltc de re.qlstro). F:n el estudio monográfico que de la nmrca Coca-Cola 

efectuó el Lic. Enrique Corren (18). respecto d1! In Imitación de dicha marca 

aparece unn grunu runplislma de posibilidades de Imitación, ya por semejanza, 

yn por Identidad, en las solicitudes de registro que se recibieron Intentando 

nmparnr los mismos productos . asi pues, se tiene que en Jos anales de In 

jurtspmdenclu mexicana, aparecen las resoluciones que rcraycron n dlvcl"50s 

runparos sobre las marcas l\OKA KOlA MUNDBT, que en si misma, no 

solamente contiene en su enunciado la mnrra COCA ·COLA, sino que además 

resulta ser unn muren JdCnllca. Sin embargo el desarrollo del procedimiento 

litigioso seguido entre TI1e Coca-Cola Company propietaria de la mnrca Coca-

Cola y el propietario de lu marca Knka-Kola Muudet, Sr. Arturo Mundet fue 

resuelto udvi:r.m a la primera por el ju1..i:tado de Distrito competente en e.!ie 

entonce&, aduciendo el que la acepción Coca-Cola em una denominación 

j!cnCrtrn, lo que fm· rc\'oc:ndo por el Trlhuual llcl Prlmer Circuito, nullflcnndo el 

registro de la marca Cora Cola. 

18) CORREA M:., Enrique. :VLlwUill:.lfut•J~·_l_LMitro~ lk\1!iln MC:XJcmu1 de la Prnptrdad 
J11d11strl.1I y Art1!!tka. M••J:im ll F. Num. l~"pn·lal 21·22 Ent'ni - ll!l'lrmbll' IU73. p.[t.Jtlfl. 
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Por otro parte se presentó a registro untes de 1940 la oollcttud paro la 

concesión de exclusividad de Ja mllrca CO·KOlA Ja cual se consideró por parte 

de In nutol1dad cnJUlcndora como una Imitación a la marca de referencia, toda 

vez que existe un grado amplísimo de aproxhnaclón 11 tu marca COCA-COLA 

que, r.n estricto sentido si podín causar confusión en el publico consumidor. 

Hemos dejado hnstn el úHlmo. en fonna por dernUs deliberada, el anállsl.'i de 

esta fracción VI del articulo 90 de la Ley de Fomento y Protección de In 

Propiedad lndustr1nl en virtud de que contiene una amalgama de posibilidades 

de no re~lstro y vule In penn ~e~regnrla para efecto~ de su estudio. 

Desde el nño de 1987 en que se modlflcó la antigua Ley de Invenciones y 

Murcns que rlgió hasta el uJ\o de l 991 en México. en su contexto se encontrubn 

vedada la posibllldud de regtstrur mnrcac; en Idiomas extranjeros o por decirlo 

correctwnente en Idiomas. lenguas y diulectos que no correspondieran al 

Espru1ol, sin embargo el Poder le~lslallvo reconsiderando el lmpuclo que en 

nuestro medio Industrial y comercial tenia estu Umlt.uclón decidió eliminarla y 

desde entonces se puede registrar libremente cualquier vocablo de Jen~uas que 

no sew1 en Idioma Espai10J. 

Sin embargo, en la búsqueda de un urticulado legal que pennlta hacer de la 

marca ndemás de un vehículo nproplado para Ja producción el trdflro e 

lntercwnblo de mercuderias, lliimcnsc productos o servicios, también quedó 

considerado el que la marca sea un elemento preservm1tc de las costumbres 

que, ~I no son del lodo admUtdas romo buenas. si representan un factor de 

dl~nldnd comercial. Por ello es que se consideró que esta fracción dctennlnaria 

In barrera legal para evitar quf', merllant~ defommcloncs llnguistlcas se 

ncccdlcm e11~mlosmnente al empleo de aquellas voces que, por Incurrir en 

ul~unu de !ns causales de no rc..c!istrabildad antes cuumemdus logmran 



tmnformarse en marcas. Es por ello que podríamos aseverar que esta fracción 

VI del articulo multlcltado incide en todas las untertnres y su efecto tiende n Ja 

protección moral de In murca: 

VI La traducción a otro• Idiomas, la 
variación ortogrMlca caprlcboaa o la 
coo1truccl6n artificial de palabras 
no reglatrablea. 

2.2.S. OTROS IMPEDIMENTOS.· 

Hemos señulndo que, México, en el concierto de Jos paises que confonnan el 

mosnJco mundial, es parte Integrante de algunos acuerdos o tmludas 

celebrados entre enllclndes oflclnles y cuyas repercusiones se traslndnn a los 

cludadw1os de los paises cuyos goblcmos estfu1 lnvolucrndos en tnlcs 

concertaciones. 

El efecto de los diversos acuerdos plur1latemlf's es, en el cnso del tratamiento 

de In no rcglslrubtlldad de tus marcus, el Impedir que. por cJrcunst..anclM 

derivadas de In estructura de In leglslnctón nacional. existan afectaciones 

marcarlas en detrimento no sólo del ñmblto putrtmonlal del duer1o de una 

marca, sino twnbtén de la economiu de los paises por llIB repercusiones que la 

competencia desleal lmpllC'a. 

2.2.3.J .·Impedimentos derivados de Tratados Internacionales. 

En el capitulo 4 Intitulado "Los Tratados Intenmeionales" hn quedado descrita 

In tmycctorta mediante Ju cual los lnitudos llcgun a convertirse en leyes. 

Respecto de nquellns convenciones lnlcnmclonnlcs de las cuales México fonm 

parte. podemos sefmlar que las disposiciones del Tmtndo Unión de Puris se 

encuentran en la actualidad prncticwnentc Inmersas en las disposiciones 
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sustantivas de la muterla marcruia. pues Jos diversos ordenamlenlo~ de Ja 

muterln Jo han tncorpomdo a tiU texto, eR por ello que no se hace referencia n 

los elementos de no reglstrabllldad de Su marcu de dicho paclo por ser 

materia genérica Implícita de este capitulo. 

En el cuso de la flmlit de un Tmtndo de L1bre Comercio con 109 paises de la 

América del Norte. se conílp;um n nuestro julc1o un nuevo hnpedlmenta 

marcarlo derivado de su tcxlo que es: el upartm.lo 14 del Articulo 1708 el cual 

menciona: 

".l\rtlculo 1708 ... 14. Cada 
una de 1u Partea negarA el 
registro a las marcaa que 
contengan o con1latan en 
elementos inmorales, 
escandalosoa o que induzcan 
a error, o elementos que 
puedan denigrar o angerlr 
falaamente una relac10n con 
penonu vtvas o muertas, 
l111Utuclone1, crecnclaa. 
tdmboloa nactonalea de 
cualqulera de 1411 partea, o 
la& que menoapreclen o 
afecten au reputacldn." 

La lmportnncta que reviste este npartado en función del tema de "La No 

Heglstrnbtlldad de las Marcus" es trnscenclenle, pues In aprohnctón del le."<lo 

'Atnem nuevas sllunctones de Impedimento pam. la concesión de Ja marca que 

puede ser invocada. por la uutorldud o por Ju parte que se considere agraviada 

en sus Intereses de propiedad lndustrtal. 

" ... las marcas que contengan o 
conalstan en elementos 
inmorales, escandalosos ... " 
" ... o elementos que puedan 
denJgrar .•. " 
" ... o sugerir !alaamcntc una 
rclacJOn QOn personas vivas o 
muertas, 
crecnclu ... " 
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11 ,,,de cualquiera de las partes, 
o lu que menosprecien o 
afecten su reputación.'' 

Al analizar los cualro enunciados del artículo del Tmtndo de Libre comercio que 

han quedada upuntndos lineas arrlba, nos percatamos que, eíectlvrunente 

existen nuevos supuestos como lo son los elementos lnmom.lcs o escandalosos 

de una mnrcu, encontrandonos con el problema que puede suponer el que 

nJguten deba cullficnr el concepto escándalo basado en elementos Inmorales. 

mWclmc que hoy por hoy el estrech1unlento entre paises por Jos medios de 

comunlcnctón, cuya concepción de la moral es tan variada puede ~cnerar 

problemas de Interpretación, pues es lnrguble que el roncepto ético entre 

México con respecto a los Bstados Unidos y Canadá es sumwncnte diferente. 

Alga similar ocurre con los otros tres enunciados que refieren n las mnrcus con 

elementos que Invocando unu rclnclón entre vivos y/o muertos ·denigren·, que 

afecten o -mcno<>prerlcn su repuluclón-, pues resullnn ser a tnl grado 

ubstmclas que su aplicación se tomani dificil pudiéndose acarrear 

cventunlmente al ~unos problemns de apltcnclón legal 

2.2.3.2. Marcas negales por el Objeto en si mismo. 

AJ respecto de aquellas marcas que idcnttficun bienes o servicios que 

representun el quebranto del orden juridlco por ser aplicadas para distinguir 

nrticulos prohibidos como pudieran ser enervantes y dro~as. servicios de tmta 

de blancas o lenocinio, etc. 

En este cuso nucstm actunl legislación rec;ultn omisa. aparentemente tmtru1do 

de emplear tacltamentc el principio de llcllud de Ja marca. Sin embarµ;o, el que 

esto escrtbc piensa que debiera existir una rnenctón por lo menos al respecto 

dentro dt>l texto legal sustantl\'O de lu materia. pues es claro que con la simple 

existencia de In clnslílcnclón del Re~lamcnto dr la Ley no es sufictrnte el que no 
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exJstu cluse ~ara suponer que con ello se lmpldu Ju posibilidad de que por 

medio de engaño se obtenRan burlundo con elJo el lmper1o de la ley o bien 

detennfnar ~mncfones especificas para estos casos. 



CAPITULO 8 

"TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES 
REFERENTES A LA NO REGISTRABILIDAD DE LAS 

MARCAS". 

Visión Introspectiva de ta normatlvidad Internacional en 
materia de marcas y en especial a las disposiciones de no 

reglstrabllldad derivadas de ella. 

3.1. Los Acuerdos lntema.clonnles. 
3.2. El Convento Intemaclona.1 para lll 

Protección de la Propiedad 
lndustrtnl. ffmtndo Unión de Pnrisl. 

3.2.1. Antecedentes H\stórtcos 
3.2.2. Tratwnlenlo de las Marcas en el 

Convt'nlo de Pnris. 
3.2.3. Ln no rcglstmbtlldn.d de las marcos 

en el Convenio de París. 
3.3. El Tratado de Libre Comercio de 

Amérlcn del Norte. 
3.3.1. Jmpedtmcntos marcartos en el 

Tratado de Ubre Comercio de 
AmCrica del Norte. 

3.4. EIAcuertlo de Carta~cnu. 



Capítulo 3 

"TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES REFERENTES A LA NO 
REGISTRABILIDAD DE MARCAS" 

VlalOn lntro1pecUva de la normaUvldad Internacional en materia de 
Marcea y en especial a las d.lsposlclones de no reglltrabWdad derivadas de 

ella. 

S.l.·Lo11 Acuerdos Intemaclonalea. 

S.2.·EI Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad 

lndUJtrlal (Tratado do Parlo). 

S.S.·EI Tratado de Libro Comercio de Amerlca del Norte. 

S.4.·EI Acuerdo de Cartagena. 

S.!. LOS ACUERDOS INTERNACIONALES 

El slstcmn jurídico mexicano consldcni como Fuente del derecho a nquellos 

actos de participación multllntcml cclcbmdos entre países, tnslrumentos u los 

que se denomina: Tmtaclos lnLernaclomtles. 

Al respecto, Nucstrn. Consllluclón PoliUcu establece que, pwu que Jos tmlado& 

1ntcrnaclonnles queden hwcslldos de plena validez y puedan ser lncorponidos 

como Instrumentos rectores ele la vtda nacional, se requiere de la concurrencia 

de dos enlldades a saber como lo nsevent el Lratndlstn de derecho 

constitucional Tena namircz ( 19): El Presidente de Ja Hepúbllcn. quien en su 

caso rcall7.a el trabajo de concertación. por una panc y, por In otm el Senado, 

cuya nprobnclón requiere ser por mayoria de votos de los presentes . 

10) ntNA RAMIRltZ, FeUpe. :l!'n:.d .. H.LiJ.!ll'tHl.UJ.:lill~ Ed. l'nm·1.t S .. A, Mt·.xlro m'. i!fa 

,,.111'11111 l!ln.:1.11.11. ti!il 



En las dJversns fases en lns que un tralndo lntenmclonal se Incorpora u nuestro 

sistema jurldico nuclonal. tanto el Pre!;ldenle de la República corno el Senado 

dentro del marco de sus ntrtbuclones y obligaciones constttuclonales celebran y 

muflcan el contenido del mismo hasta elevarlo ul mn~o de ley. 

En materia de Derecho de la Propiedad htlelcclual. los tratndos torn.111 especial 

lmportnnclu dado que, el tnillco de mcrcnderias, en In uctunlldnd, traspasa. 

cada vez con menores obstó.culos las frontems y día con día el clududuno 

comente llene mayor capacidad de accrso a los bienes y servicios que se 

generan en cuulqulcr pnrte del mundo: sttunrlón que hu modlflcndo Jos 

lrndlclonales esquemas del consumo nacional prtorUarlo y merced u ello se 

modlílcan los slstemus comerct11Jes, en un transito hacia Ja apertura 

económlcn. 

Es por Jo anterior, que el Industrial y el comerclanle vlsunJlzan Ja nmplUud que 

ahora pueden abarcar Jns marca.e¡ de sus productos, los cunJes dellberadn o 

cnsuuhnentc se ven tmsladudos n Jos lugares que untes ni rcmotnmcnte 

hubieren planeado 11.JTtbar. ublr1indose en reglones distantes de su ámbito 

nacional y en ocas1011es genenindose con ello colncl~encla dr productos Iguales 

o slrnllnres en un mismo mercndo. marcas coincidentes. competencia desleuJ, 

usurpación de las mnrcu.s. etc. Todo ello en perjuicio de su orlglnnl fnbr1cante o 

legal titular de unu marcn. 

Con el fin de evitnr este Upo de afectaciones a Intereses que tutela Jo maler1a 

del Derecho Marcarte. es que los paises que esenclnlmentc se ven Involucrados 

en producción distribución o consumo de blenrs y servicios por su grado de 

de~mrrollo o simplemente por ser factores de esos procesos, se han preocupado 

por e8tnbll'ccr marcos juridlcos asimilados a fin de contcmpor11.ar. en beneficio 

de los nacJonnles de sus respectivos paises. las legislacloncs de la materia 

tendientes n Ja unicidad de criterios que pcrmltnn gcnemr una protección de 
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las marcas que pueden lle,e;ar a adquitir una connotación de corte 

lnlemaclonnl. 

Los csíuen:os en este sentido no son novednd, existen desde el siglo pasado 

antecedentes respecto de convenciones renllzadns n nivel slnala1,ttm\tlco de 

paises sl,e;nnntcs de diversos convenios, arreglos y fónnulas de protección para 

la cobcnura legal de las marcas y lnmbtén de participación multllateml, 

algunos de ,e;mn magnitud como el Tratado de Pm1s, ncuerdo mundial que 

autoproclnma para sus suscriptores miembros, In calidad de Unión. Otros a 

nivel regional, otros e.le materia llmllada etc. 

SI bien en ocuslones Ja pnrtlctpaclón nacional en concertaciones de las que 

resultan una serie de obll~aclones resulta cuestionada en virtud de que, ante In 

diversidad de niveles de desarrollo de los pníses con los que se puctu, los 

resultados pueden ser no siempre del todo benéílcos. Caso concreto de esta 

problemática lo representnjustnmente el Tmtudo Unión de Paris y sus dl\'ersos 

csíucrzos por tratar de actunllznrlo u las condiciones de la dtnúmlcu Industrial 

nctunl y de las tendencias de un nue\'O órdcn económico mundial con el que no 

todns las naciones comulgan, especlficamenle lns del denominado Prtrner 

Mundo, pues es claro que son esos paí~es lo~ que mantienen unu lu::gemonin 

no sólo en materia de marcas sino también en cuestión <le patentes. 

En este capitulo rumllzarcmos partlculannenle lo relativo n aquellos ar.uerdos 

modelo en mntertn de protección lntemnclonal de las mu.reas y los tmtudos 

lntemnclonalcs vl~entes que han sido adoptados por nuestro país para In 

preservnclón y salvaguarda de lns nmrca.'i, pero muy en especial de aquellos 

elementos de los mismos que :;;e relnr.lonnn ni Impedimento marcarlo y u su 

consteuente lmlamlenlo. 

Trt>s son mnlcrla de nuestro estudio: 



• El Convenio Internacional para la ProtocclOn do la Propiedad lnduatrlal 

(Tratado Unión do ParlJI). 

• El tratado de Cartagena. 

• El Tratado Trllatoral do Libre Comercio para Am~rlca del Norte. 

S.2.· EL TRATADO UNION DE PARIS. 

JndlscuUblemcnte el Convenio lntcmnclonal pnrn la Protección de la Propiedad 

Industrial, conocido genemlmcnlc como ·Tratado de Paris· resulta ser el 

enclave de los acuerdos en materia de derecho de la Propledud Industrtnl, su 

trascendencia hu sido In base de lo que podría calificarse como el Derecho 

Jnternuclonul de In Propiedad lmlustriul. Co1tjuntnmcnte con el Convenio que 

establece la Or~w1l7.o.ctón Mundial de la Propiedad lntelecluul, Onnudo en 

Estocolmo el 14 de julio de 1967. 

El acuerdo u que nos referimos establece lus bases por medio de las cuaJes se 

proporciona a los p1úses signa.oles protección cxtmterrttonal respecto de lus 

dlversns lnsllluclones universalmente tdent10cnd1.L'i en el conlexto de lu 

propiedad Industrial: esto cs. concede un ámbito, de protección a patenlcs, 

certificados de ln\'enclón, modelos de utilidad, diseños lndustr1nles, mnrcas, 

avisos y nombres comerctalcs, denominaciones de orip;en, etc. 

S.2.1.· Antecedentes Históricos. 

Su origen. ta1 como la refiere Alvarez Soberanls (20), se remonta al ocaso de Ju 

centur1n pasada en donde con evidente claridad Jdenttílc:rnnos lo que representa 

2;0) ALVAREZ 80BE.RANI8, Jaime, Jil....filllli:nllcrIMtd!/11111 dt" In Pw11!rdod lmh1,tr!nl y la 

p!narndón ilr! lltMrrot!n tcq10IOO!ru rD el Arohllu N11rlrnru.t. ,\fi•no1a.q dd Prfn11..•r &.>nlfnarlo !iObt<> 

dcn.'Chos do AtdOr', l'rvpft't'Üui frtdusrr1nl 11 Ttantj"t>n.'ncin cW Jl,-no1t:9!u. Mt-dn1 t/NMl, 1085 p. ltJ:I. 
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et Impacto lntemnclonul de estn materia. que si bien deviene en mucho de 

antecedentes como el Congreso de Viena de 1814·1815, en donde se 

establecieron las bases del arrep;lo de trato marcarlo lnternuclonul, 

especialmente como el conce11to que 1mpllcab11 lmtwnlento genérico n lus 

patentes y a lns Incipientes marcas, Inclusive sin dlsUngulr con precisión las 

segundas como un elemento aparte. Es el día 20 de mano del ru·10 de 1883, 

cuando en la capital francesa se finna un acuenlo multilateral co11 la. 

participación de once Estndos de los cuales ocho eran europeos, por medio del 

cual se eren la Unión lntemuclonal pum la Protección Industrinl cuyo objetivo 

esencial fue el un!Ocnr In protección tndustrtal a los miembros de los paises de 

ta Unión, sus revl~ioncs subsecuentes han sido efectuadas seis veces en 

dlve,,.us lugares (llrusclas. Bélgica 1900: Washington, 1911: La Hoyo, 1925: 

Londres, 1934: Lisboa, 1958 y Entocolmo en 1967) México se adhirió u la Unión 

el 11 de diciembre del m1o de 1903. 

S.2.2.· Tratamiento de Ju Marc .. por el Convenio de Parü. 

Aflnnn el Doctor Vlctor Carlos Garcia Moreno el hecho de que lrcs son los 

prtclplos rectores del Tmtado de Puris (21): Ptinclplo de Trato Nocional, 

Prtnclplo de Independencia y Principio de Prtortdad. 

El Principio de Trato Nar.lonnl estíl. ortenlado hacia el hecho de que los puises 

de In Unión queden tutelados en cunlqulera de ellos sin dtsUnclón de 

211 OARCIA MORENO, Vlctor c.rlo., J,11 l'nmlnhu! h1!f'"(!orhml y d Uudw;r:r l/nbr~ 

ftkmorla.Y dd l'Hm.•r &.'minarlo MJbrt' ck'n:'t'hos dt• Au.!or, l'rop!ttlad lnd1L~lrlal y 'lh:ut.'l.fnt>ncla d.• 

T•'CflcID}la. Mr:<ku lJNMI. Hltt5 p. IO:I. 



nnclonalldad, dándole nl Industrial un trato l~unl 1tl que se le otorga n cunlquler 

nacional del pais de que se trate. Esto es: en lratúndosc de mater1n marcnr1a. 

un extranjero puede Invocar In protección del orden le~al de cualquier pais en 

el que su marca haya stdo presentada a rcp,lslro 111uu re~lstrarla. mantenerla, 

rcs~unrdarln y defenderla, cxlslllendo como obU~nclón a carita de la autoridad 

de la mntcrln el ciar un tmtu lgunl al Interesado frente a nacionales y 

extranjeros que se vieren Implicados en la sltunclónjuridlca de dicha marca. 

En lo tocante n1 Pr1nclplo denominado de Independencia !Articulo 6 en In pnrtc 

referente n las Marcas), encontramos que In Intención de los flnnuntes del 

Tmtndo de Paris. fue la de respetar los ámbitos Internos de los ~oblemos 

parUclpanles o ndhertdos postertonnentc, t'Tl el sentido de que, el trámite y 

resultados de las marcas sometidas a registro e11 los paises que Integran la 

Unión fueran totalmente Independientes unos de otros. Resultn nltamente 

cuestionado este prlnclplo. dado que en ocasiones esta llbera1tdad n rargo de 

lns diferentes autoridades en materia de protección marcar1n hu resultado 

totalmente contradictoria. Es un hecho el que, exlstJendo marcas protep;idns en 

un pals, en otro son rcchazndns Impidiendo el desplnznnllcnto comercial y el 

desarrollo de In actividad mercíliltll de los articulas o servicios nmpnmdos en 

tenitorios distintos, lo que para alp;unos supone una contrndtcctón al espíritu 

~eneral del Tmtudo. Sin embargo como contrapropucsta a c&tas opiniones, 

exlten otras en el sentido de que. el respeto a Jus costumbres, ncepclones 

ltngü\stlcas, Idiosincrasia y cultura de los diversos países y reglones del orbe, 

compete en exclusiva a sus respecllvns autoridades, quienes llenen el derecho 

Inalienable por mandato popular, P,encmlmente. de preservar ln lndustrla en 

consonancia con su fomm de ser y por consecuencia de restringir el uso de 



dctennlnadas marcas que pudieran vulnerar los elementos comunmcnte 

aceptados por In sociedad y que les dnn ldenlldnd. 

Por Ultimo, r:l Prlnclplo de Prioridad contenido en el Trotndo de Pnris, dctennhm 

el proceso mediante el cual los extranjeros de los paises miembros de la Unión 

cuentan con Jn prerrogattva de cxlszlr se les recono1.cn como fecha de protección 

de la muren sollcltnda la del prtmer rep;lstro, o sen. que este principio brtnda un 

erecto de retroactividad al proptetuiio de In marca. siempre y cuando aquél 

cumpla con las condiciones específicas de ténntno planteadas r.n el mismo 

acuerdo multllntemJ. 

A partir de la adhesión de México nl Trotado y sus subsecuentes revisiones, la 

lc~lslaclón nacional en mntctin marcarla ha sldo consonante con los ténnlnos 

de dicho pnclo. l::s por ello que en mnlertn de NO llliGISTRABILIDAD DE 

MARCAS se presentan fenómenos de protección similares a los de diversos 

paises s1~nantes y su tratmnlento en ténnlnos ,l;!enemies es purecldo. 

3,2,3,. La No Reglatrabllidad de Ju Marcas en el Tratado de Parla 

Hncténdo un breve repaso sobre el contenido del Tmtndo de Pnris en relación nl 

tema que nos ucupu eucontmmos que: 

~l articulo 5 del pncto en referencia es el que contiene en ~ran parte las 

disposiciones adoptadas respecto de la cuestión de la lmglstraUllldud de las 

marcas para las partes suscrtblcntcs. 

El Inciso 3) del numeral n estudio establece un caso particular: 

"Artículo 5 ... 3) El empleo 
elmulU.neo de la mllma JDarca 1obrc 
productos id~nUco1 o almilare11, por 
eetableclmlentos lnduatrlale1 o 
comerclale1 comlderadoe como 
copropletarloa de la marca aegful 
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dlapoalclones dol pala donde la 
protección se reclama, no lmpedlrl 
el reglatro nl dlamlnUfrA en manera 
ll¡¡una la protecclOn concedida a 
dicha marca en cualquier palll de la 
Unión en tanto que dicho empico no 
tenga por efecto Inducir al público a 
error y que no sea contnrlo a1 
lnterh público." 

En este caso la protección queda especlficada para productos cuyos solicitantes 

de registro de las marca!:! sean de empleo stmultúneo sobre productos similares 

o tdénucos puedan uco)(ersc a 1us prcrrog.iUvas del acuerdo, con lu aulvedad y 

CAUSA DE IRREGISTRl\BILIDAD o Inclusive de nulidad de la marca de que 

estn no lndmca al enor ni contrarie el lnter~a pdbllco. 

Es de deslücarse el hecho de que los elementos que admite como esenclllles 

pum el conferimlento de la marca el tratado de Paris se refieren en el presente 

Inciso al principio de le~nlidud que mueve la concesión del derecho de uso y 

explotnctón de las marcas, en el sentido de que las mtsmn.s ul ser otorgadas por 

el Estado deben ser una contribución de beneficio tanto paro el que la requiere 

para su desarrollo y goce como pura el usuurto que cuenta con la seguridad de 

ldentlílcnr el producto de su preferencia de entre los demús de su mJsma 

cspccJe. 

el 'frutado en análisis conUcne ulp;unos elementos que sin duda han sido 

tomados como parnnp;ón por lns diversas legislaturas de los países mJcmbros, 

pues consolida algunos elementos lo5tttuclonales,que n la postre1 han tomado 

cnrta de nntumll1.aclón en los mismos y se ldenliflcan en el lenguaje ya 

universal del Derecho Marcarlo. Pam muestro. el Artículo 6 bis st: rellere u 

Marcu notoriamente conocidas, esto es. establece como Impedimento pam 

lu autoridad responsable de calificar unu solicitud de registro de marra en el 

caso de aquellas marcas que son, lnclustvc stn registro. prncttcamenle del 



conocimiento público o seo, como en el moderno lenguaje de la mercadotecnia 

se dice: estén posicionadas en el mercado y de propietario diverso, sen 

nacional, sen e.xtmnjern. esto es: con la Idea de preservar rn el ñnlmo del 

público que recurre a Ja adquisición de bienes o servicios de nn1bar n aquellos 

artículos que le hnn producido satisfacción y que desea adqulr1r. 

La protección contra marcas notor1amcnte conor.Jda-, se otorga pnm aquellas 

que aspiren u ser rc~lstmdas Incurriendo en -reproducción, -Imitación o 

lmducclón de otra que ha sido nnler1on11en1e empleada y acreditada por el 

trabajo de su propietario. 

De l~unl forrnn el nrticulo nmpurn no sólo Ja copla vulgar de la marca, sino 

twnblén el hecho de que In son1ct1dn n registro contenga pnrtes esenciales de 

una marca considerada corno muy popular o rcconor.ldu, evttnndo con ello el 

error de parte del consumidor. 

1~culo 6 bis (Marcaa: marcu 
notoriamente conocidas) ... 

... 1) Loo pal1e1 de la UnlOn oe 
comprometen, bien de oficio, 11 la 
leg1slaclón del palo lo permite, bien a 
lnatancta del interesado a rehusar o 
Invalidar el registro y a problbl.r el 1110 
de una marca de fébrlca o de comerclo 
que constituya la rcprod.uccldn, 
bnltaclón o lrnd ucclón au.cepUble• 
de crear confmlOn, de una marca que 
la autoridad competente del palo del 
registro o del uao estimare ser alll 

notoriamente conocida como siendo 
ya marca de una pereona que pueda 
beneficiarse del presente convenio y 
uttllzada para productos ldentlco11 o 
1lmllarcs. Ocwrirá lo mismo cuando 
la parte caenclal de la marca 



coo1Utuya la reproducción de tal 
muca notoriamente conocida o una 
Imitación auacepUble de crear 
confualOn con ~sta." 

Continuando con el nmillsls del articulo 6 bis, el Inciso 21 hace pntenle que los 

paises slgnulur1os se obligan a conceder pinzas no menores a cinco m·1as n 

purtlr de Ja fecha del registro que resultare concedido sobre una marca que, ni 

nctualil.ar la hipótesis nonnntlva referente al concepto de notoriamente r.onoclda 

deba anularse. Este Inciso resulta Importante, especialmente porque trae a 

colación el principio de la buena fe, sobre todo, porque no es lejano el hecho de 

que pudieran existir marcns lguaJes de las cuuJcs una de ellas pudo haberse 

concedido sin mediar dolo y sobreviene en ese Instante como contrnparte de lu 

cllsposlclón en el sentido de que, el perjudicado con la concesión de dicha 

muren ejercite el derecho de anulación denlro del plazo que le sea íljado por la 

legislación de su respectivo país, so pena de que, en el caso de no hncerlo, se 

tenga por vñlldo el rep;l!'ilro y surta plcmunente sus efectos confomte u la ley. 

El urtículado del Tratado trunblén ha previsto la posibilidad de que ulgtin 

registro marrarlo se pudiere obtener medlnnte el ~mplco de engaño o actos 

artificiosos, en este caso ni existir mala fe el Inciso 3) señnln que no existe 

ténnlno para la petición de anulación de un re,l!Jslro de marca, cuando se 

acredite plenamente Ja existencia de la malo. fe. 

Es Importante seriaJar que el articulo 6 ter del tratado que nos cnconlr..unos 

revisando brtnda pmtrcclón y por lo tanto genera lmpedlmlentos pnm la 

concesión de la marca en materia de los signos distintivos de los Estados que lo 

confonnnn. En ese sentido han extslldo una serle de propuesta.s de refonna en 

lus rondas de revisión y acluaJlznclón de las cuales se ha propuesto en la 

Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio Unión de París cuyo 
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tercer periodo de Sesiones se vertíJcó en el afio de 1982, la tesis propuesta de 

que ln protección en iTiater111 de emblemas de Estado, signos oficiales tic control 

y emblemas de organizaciones gubernamentales se i:unplla.ra a los nombre de 

Jos Estados, siempre y cuando fueran miembros de la Unión de Paris, por Ja 

cual se pronunció México (22). 

Articulo 6 ter(Marcu: 
prohlblclone. en cuanto a los 
emblemu de loa E1tados, signar 
oficlale1 de control y emblemu de 
organizaciones 
lnter¡ubemamentale1} l} Lo• 
pafae1 de la UnJOn acuerdan 
rehusu o anular el regiltro y 
prohibir, con medidu apropiado 
la uWJ.aación, 1ln permlao de las 
autoridades competente• como 
elementos de Iu referidas marcu, 
de loa eacudoa de annaa, de 
banderu y otros emblemu de 101 

E1tado1 de 101 pal••• de la UnlOn, 
1lgno1 y pwu:onea oficiales de 
control y de garantfa adoptado• 
por ello1, ul como toda lmltaclOn 
deadc el punto her4ldlco. 

Ln frucclón del artículo m1tertonnente tnrnscrtto señala que no es dable Ja 

concesión del registro en el caso de que el solicitante lo Intente respecto de 

Escudos de nnnas. banderas y cmblcmns diversos que sean utullzados p11JU 

1denttflcar n Jos f'Slndo~ de La Unión usi como uqucllos elementos de control 

que se utilizan pum las cert!Ocuc1011es oflclnlcs o en tnimltes de control que son 

~i¡ ALVAREZ 80BKRANIS, Jaime, op.clL p 117 
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restrlnp;ldos n1 uso de las uutoridades p;ubernamentnles. Reiteramos, México. 

durante su parttctpactón en las mesas de trabajo de las dtversas comisiones 

multtnnctonules ha propup;nado por que la protección antes descrttn se amptie 

hasta abarcar como parte de e.sle articulo la denominación de los pal5t:S 

integrantes de ln Unión. 

Otro elemento para Impedir In concesión marcarla lo es el que se encuentra en 

el Inciso b) del mismo articulo: 

"b) Laa dlapoalclonea que 
figuran en la letra al que 
antecede oe aplican Igualmente 
a loa e1cudo1 de armu, 
bandcraa y otros emblemu de 
lu organ.lz1.clone1 lntema­
clonalea lntegubemamentale• 
de 1ao cual'9 uno o vllrlo• 
palleo de la Un16n sean 
miembros, con c.z:cepclOn de loa 
eacudoa de annu, banderu y 
otro1 emblemu,11glas o 
denomlnaclonea que hayan 1tdo 
objeto de acuerdo• 
lntemactonalea 
deotlnado1 a 
pt'Oteccl6n." 

en Visor 
nacgurar au 

La protección que establece In disposición lineus arriba transcrlta, se rcnere 

especlalmwte n la posición de no pennlllr el registro de aquellas solicitudes 

que se refieran u nombre, escudo.'>, emblemas y demás signos dlsttnllvos de lD.5 

organizaciones tntcmar\011nles 1nter~ubem1uncntules en los que uno o VU(1os 

puises de la Unión se encuentmn fonmmdo parte. De ello derivn por ejemplo, 

que no podr.:i sollctarse par.i uso y explotación de unu ¡1ersona dclcrmtnndl'l e 

nombre de la Or~1mlz.nclón de lns Naciones Unidas, de sus sl~las O.N.U. o d< 



su emblema de identificación así corno de clcmcnlos que los dlsUnga11 y 

pudieran p;cncmr confusión al público consumidor de los artículos o servicios n 

los que pretendiera cubrir dicha marca. 

Existen sin embnr~o. dos excepciones al principio de no concesión para el uso 

y explotnclón mnrcruio de los sl~nos protegidos en el Inciso b) y lo son el que d 

pals nflliado al tratado haya dndo m•lso previo n la Oílclrm Intemuclomll de In 

Unión de ln existencia de esos signos dl!itlrlllvos (Arl 6hts, 3b Tratl\do de Paris) 

y lu segunda excepción la constituye el hecho de que con nnterlor1d1ul n. Ja 

adhesión del país de que se trate a la Unión, se hubiere obtenido un reg!Stro de 

buena fe. En ese cuso las disposiciones no operarán. De Igual fomm, el Inciso e) 

refiere que es potestntlvo paru los Estados fimmntes el hecho de aplicar las 

disposiciones detcm1tm1das en el Inciso ni. siempre y cuando su conc~slón y 

utilización no Implique unu SUl!erenctn de existir un vinculo entre lns 

organll..aclones n lns que 1Jrtp;lnurtmnenle corresponden ni se Induzcan error n1 

público: 

"c) Nlng(m pals de In Unión 
podrt ser obligado a aplicar !ali 

d.11po1tclonea que figuran en la 
letra b) que antecede en 
perjuicio de los Utularei .de 
derechos adquirldo1 de buena 
fe antes de la entrada en vigor, 
en eae pala del presente 
convenio. Loa pataes de la 
Unión no esUn obllgadoo a 
aplicar dlcbaa dlaposlclonea 
cuando In uUU.acl6n o el 
registro considerado en la letra 
a) que antecede aea de 
naturaleza tal que baga sugerir 
en el eoplrltu del p6bllco. un 
vinculo entre la orgo.nlzaclón 



de que 1e trate y 101 escud01 
de annu, banderu. embJe· 
mu, 1lglu o denomtn1ctone1, 
o 11 Olla u\lllsac16n o regütro 
no ea vcroalmllmcDte de 
naturalen lal que haga Inducir 
a error al p6hllco 1obre la 
e.dltencla de un vinculo ent:e 
quien lo uUllza y la 
organlsacl6n. 

La llmttncJón n Ju concesión de unn marcn que se refiem n signos y punzones 

oOclalcs de controJ y gnronlia contiene lp;uuJmente una excepctón que si 

tolerarla In concesión de uquclln y es el hecho de que su empleo se refiera a la 

aplJcnclón en artículos diferentes a los que el Estado los emplea. 

Conunuando con la exposición relnUVu a Jos Impedimentos marcarJos de 

aquellos signos que se pretendan consUtuJrse en marca rcgtslrndn. el Articulo 6 

quJnlqutes detcnnlnn Ja poslbllJdad de Impedir un registro según la facultad 

discrecional del Estado en el que se Jntente dicho regtslro, en Ja eventualldad 

de que el sollcllnnle que Invoque derecho de pr1ortdud. no acredite con un 

certl!lcado de registro del pais de origen. 

De manera explicita el articulo 6 qulnlquJes B, contempla cuales son los 

elementos de tmpcdlmento del registro marcarJo a In luz de la concertacJón de 

1883 y sus respecUvns revisiones: 

'14rticulo 6 qulnqule1. B.· Lu 
marcu de !Abrlca o de 
comercio re¡¡uladu por el 
presente utlculo no podrtn 
ser rebuaadaa para 1u regbtro 
ni lnvalldadu mAa que en 101 
CUOI 1lgulente1: 
l) cuando eean capacea de 
afectar derecho• adquirido• 
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por terceros en el pafs donde 
la protecclc1n se reclama: 
2) cuando eaten de1provl1tu 
de todo car4cter dlattnUvo o 
rormadaa uclualvamente por 
algnoa o lnd.Jcaclones que 
puedan aervlr, en el comercio 
para designar la especie, la 
calidad, la cantidad, el 
destino, el valor, el lugar de 
orfgen de 101 productos o la 
fipoca de producción, o que 
hayan llegado a aer uaualea en 
el le~e corriente o en las 
coatumbrea lealea y 
constantes del comercio del 
pata donde la protección ae 
reclama. 
3.· cuando aean contrarias a la 
moral o al orden p6bUco y, en 
particular, cuando 1ean 
capaceo de engañar al p6bllco. 
Se enUende que WlB marca no 
podn1 aer conalderada 
contraria al orden p6.bllco por 
el 1ólo hecho de que no eat~ 
conforme con cuatquJcr 
dlapo1lcldn de la leglalacldn 
1obre marcu, Hlvo en el cuo 
de que esta dlapo1lcldn misma 
ee refiera al orden p(ibllco. 
En todo ceo queda reservada 
la apllcacldn del articulo 10 
bla." 

Tres son los elementos que el Tratado de Paris considera para llevar a efecto 

una declaración oficial de nc,'!allva n la conce!ilón de un registro marca.no y son 

a saber Jos siguientes: 

l.-Cu1mdo túectcn derechos ndqulr:ldos por terceros. 

2.- Cunndo no sean dlsllntlvns 
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3.- Cuando sean contrarias u In moral y al orden público con fines de engañar 

al público consumidor. 

De tguol fomm. surge en el texto del Articulo 6 qutnqules C.-21. que puede ser 

rehusado el restlstro de una marca en el caso de que. si los elementos de 

uquclla fuerun de tal fonna parecidos a los de las marcas registradas en el pnfs 

de que se trate. que se tomaren en confusos para el pUbllco consumidor. 

Su redacción es In siguiente: 

"Articulo 6 qulnlqules. C.-2) No 
pOdd.n ser rehuaadu en loa 
demb pibe• de la Unión la.s 
marco de f6brlca o de 
comercio por el 1010 moUvo de 
que dlfieran de las marcu 
protegido en el pals de origen 
1010 por elemento• que no 
alteren el carQcter dlatlndvo y 
no afecten a la ldenUdad de 1aa 
marcas, en ta forma en que 1u 
mlamu han eldo reglatradu 
en el citado pata de orfgen" 

El artículo 6 qulnqulcs D.· a su vez establece como requisito sfne qua non pum 

uccesar a los beneficios de la protección del Com•ento tnlemaclonaJ, el hecho de 

que, debe exlsllr en el pnis de origen el registro previo de la marca, en cuyo 

defecto, ta nutorldad responsable de otor~ar la rnnceslón ni registro mnrcnrto se 

vení Impedida de har:erlo en el cm;o de que el Interesado lncurr1era en esta 

omisión. 

En un hecho que entre el texto y la Idea orl~lnal que mollvó la existencia del 

Trotado de París a lo que nctuulmcnte conocemos como tal, existe una mdicaJ 

diferencia, puesto que la realtdad nctnal de la lndustr1n y del comercio es sin 

duda al.e;o lnlmn.e;lnnblc que paro aquellos que lo crearon hace más de un siglo. 



Sin embargo hoy más que nunca lns desigualdades entre Jos paises y las 

brechus tecnológicas que se hu.n creudo deben ser puestn.~ de nueva cuenta en 

Ja mesa de In dlscuslón pum que este Instrumento, que nació cun la Jden de 

brindar protección pum sus adheridos en Ju búsqueda de tratos y relaciones 

comerciales cqullatlvas sea, de nueva cuento., un elemento de jusUcla y no Jo 

contrru1o: un perjuicio de los mús débiles. 

3,3,·EL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL 

NORTE 

En Jos lllllmos aims hemos sido testlgos de crunblos muy Intensos a nivel 

mundial, que hun ocasionado que gnmdes bloques comerciales existentes se 

vnyun desmembrando y n Jn vez estén surgiendo otros. En adlclón n Jo anterior, 

algunos pníses que hasta hace poco tenian gobiernos y polHJcas comerciales 

proteccionistas se están abriendo al fenómeno de la globall1.aclón y poco a poco 

nos encontramos en un mundo en el cual, las lnovnclones tecnológJc115 y 

comerciales se eucucntran en cualquier parte del planeta al mismo tiempo, a 

diferencia de tiempos pasados en que lus novcdndes de Ja Industria y el 

mercado tardaban grandes lapsos en unibur a los demás puntus del orbe. 

Hoy en día lo!i gobiernos hnn considerado necesario fomiar bloques de 

comercio, ya sea al umpam de orRartlt.nclones rc:gJonales o bien mediante 

arreglos multllaternks de Estado n Estado. Las politlcn.CJ alslnclonlstns han 

pasado u n ser cosa del pasado y se vJslurnbra In necesldud de uparejnr medJos 

y comhJnar recursos pum aumentar no sólo Ju calidad de los bienes y servicios, 

.stno In competlth .. ldad, en un mundo que cada día resulta ser rmis exlRente. 

El Tmtado de l..lbrr. Comercio para la América del Norte ha sido un ejemplo de 

lns políticas que tienden a In globallznclón. 
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Este Instrumento resulta ser un medio que Uendc n combinar la partlclpacl6n 

de tres paises para elevar la producción, el consumo y las poslhllldades de 

desarrollo. AJ Igual que todo tipo de novedud en el mundo de los negcclos, 

existen grandes especulaciones respecto de los resultados que pudiera reportar 

dicho acuerdo. El hecho es que en su contenido. se hn tocado el tema de ta 

lrreglstrbllldnd marcarta, con un apartado especial que se ha denominado 

Capitulo XVll •Propiedad Intelectual•. nl que nos habennos de referir a 

conUnuaclón: 

3.3.1.· lmpedlmentos Marcarlo& en el Tratado bilateral de Libre Comercio 

para Am6rlca del Norte. 

En el articulado riel Tratado de Ubre Comercio flmmdo entre México, Estados 

Unidos de Norteamértca y Canadá, encontramos que existen baslcamente 

cuatro elementos que pudieran caHflcarse como las dtrectr1ces rectoras del 

ámbito de Ja protección a la propiedad Industrial. contenidos en Igual número 

de nrtlculos. 

El nr1ículo 1701. denomlnndo "Nntur..ile;o;a y Amblto de las Obl1~11clones", 

detennlna con cspeclnl clnrld11d que los Estados concertantes se ob11p;an unos 

con otros n la deíensn y protección de Jos derechos de propiedad Industrial. 

A"ilmlsmo. estublece la obllgatorledud para los Estados flnnantes en el sentido 

de que delJen aflllarne a los acuerdos lntemnclonales, entre los ctmlcs se 

encuentran rer.onocldos por las tres partes: el Convento de París para In 

Protección de la Propiedad Industrial, referido n su última re\•Jslón fonnal de 

1067. 
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"Articulo 1701, Naturaleza y 
Amblto de lu Obllgaclonea. 
l.Cada una de lu partea 
otorgaril en 11u tenitorlo. a toa 
naclonale1 de otra parte, 
protecclOn y defensa adecuada 
y eficaz para 101 derecho• de 
propiedad Intelectual 
procurAndo1e a la vea de que 
lu medldaa deatlnadu a 
defender eaoa derechos no ae 
conviertan en obetéculo1 al 

comercio leg!Umo. 
2. Con objeto de otorgar 
protecclOn y defensa adecuada 
y encu a lo• derecho• de 
propiedad Intelectual, cada 
una de 1u Parteo aplicar&, 
cuando menoe, eete capitulo y 
lu dllpo1lclonee austantlvu 
de: ... e) el Convenio de Parla 
para la ProteccJ6n de la 

Propiedad lnduatrlal, 1967 
(Convenio de Parla): y ... 
Laa Partea barAn todo lo 
poalble por adherlnc a loa 
t6nnlnoa cltadoa de e9to1 
conven101 11 a6n no aon parte 
de ello1 a la fecha de entrada 
en vigor de este Tratado." 

El rutículo 1702 dctemtlna el ñmbllo minlmo de protección que deberá dD.I5e n 

las nacionales de los Estados finnWlles, tormmdo como base que los elementos 

mintmos que se requieren son los que el Tratado de LJbre Comercio determina 

en su texto. 

"Articulo 1702. Proteccl6n 
Ampliada. 
Cada una de las partea podrá 
otorgar en su leglalaclOn 
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proteccl6n a Jos derechos de 
propiedad Intelectual mb 
amplia que la requerida en nte 
Tratado, siempre que tal 
proteccU1n no sea incompatible 
con este Tratado. 

Respecto del trato que recibirán los nacionales de cacln uno de los paises será 

equJpaníndolo a los de su propio país. en Jo que al Umblto que denomina de Ja 

pmplednd lntelectmú. se refiera. Así lo eslnbkc:c el propio articulo 1703: 

"Articulo 1703. Trato Naclonoú. 
1. Cada una de lu pllrleo 
otorgarl a loa nacionales de 
otra parte, trato no menos 
favorable del que conceda a sus 
propio• nacionales en materia 
de protección y defensa de 
todos loe derechos de 
propiedad intelcctuo.I ... " 

Por illttmo el articulo 1704 del Tratado de Llhre Comercio denominado del 

Control de Prácticos y Condiciones Abusivas o Contmrtns n la CompetencJu. 

faculta n los Coblernos de los Países firmantes a ~enemr tnntns dlsposfclones 

Internas como sew1 necesarias pam prote~er el abuso de los derechos y 

prerro,l{ativus que conílerc el derecho de la Propiedad lntelectuuJ. 

"Articulo 1704. Control de PrAcUcas 
y Cond!clone1 Abusivas o Contrarlaa 
a la Competencia. 
Ninguna dlopoalcl6n de este capitulo 
Jmpedlrt que cada una de lea Pllrle• 
UplDque en su leglslaclOn Interna 
prActicaa o condiciones rclaUvas a la 
conceal6n de llcenclaa que, en casos 
pa.rt.Jcu1Jue1, puedan constituir un 
abuso de loa derecho• de propiedad 
intelectual con efecto negatJvo 
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sobre ta competencia en el mercado 
corre1pondlente. Cada una de 1aa 

Parte• podré adoptar o mantener, de 
conformidad con otras dtlposlclonea 
de este Tratado, tu medtdu 
adecuadu para Impedir o controlu 
dJchaa prActJcaa o condlclone1. 

En apartado especial a manera de subcapítulo se ha ubicado a las Marcas que. 

en catorce articulas quedan delimitadas en cuanto n la lntepretaclón, 

protección y manejo confiere el lnslmmento Internacional que comentamos. 

Destacan en pmtlcular pum la materia de nuestro nnó.Jlsls, o sea de los tópicos 

concernientes a la no rejllstrobllldad de las marcas los siguientes: 

Articulo 6. del Trotado de Libre Comercio para América del Norte. Que adopta 

como medio rector de In concesión del derecho al uso y cxplolnclón de la marca 

al artículo 6 bis del Convenio de Patis, en relación al concepto de marca 

notoriamente conocida a In cuul le du unn Interpretación más específicu: 

"ArUculo 1708 Marcea. 
El articulo 6 bis del Convenio 
de Parla se aplicaré, con 1aa 

modificaciones nece1artu, a loa 
servicios. Para determinar sl 
una marca es notoriamente 
conocida, 1e tomaré en cuenta 
el conoclmlento que de hta se 
tenga en el 1ector 
corre1pondlente del pílbllco, 
tnctuslve aquel conoclmlento 
en territorio de la Parte que sea 
el resultado de la promoctOn de 
la marca. Ninguna de las Partea 
exigiré que la reputaclOn de la 

marca se extienda mb allA del 
sector del p6bllco que 
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normalmente trate con loa 
bienes o 1eniclo1 en cue1Uón." 

Destaca espectalrnentt! el hecho de que tanto los Estados Unidos como Canndñ 

y México convienen en otorgar In caJldnd de protección marcarla a los 

SERVICIOS, sltuncfón que en el Tratado de Paris nun no queda contemplado 

como obligatorio, tiñendo a aquel de tonos de dcsactualldad. 

De lgunl fonnn, resulta slgnlflcatlvo el hecho de que en el Tratado de Libre 

Comercio pam In América del Norte se entenderá que unn marca es • 

notorlwnentc conocida· cuando como ~sultado de promoción de Ja mJsma 

exista un conocimiento en determinado espacio o sector, quedando de 

corúormldud las Partes en no conceder mayor protección de la que realmente 

Uenc una marca respecto d~ los demiís países. 

El artículo 13 del convenio de referencia nos Indica que otro punto para la 

trreglstrabllldad de In mnrca seni el uso de pu.Jabras en Jos Idiomas de Jos 

pntses s1gm1tartos, cuando estos designen ~cnencamente los bienes y seIVJctos 

de los que se trate su protección. 

'articulo 1708 Marcu. 
Cada una de lu pllltH 
prohlblrA el reglatro como 
marca de palabras, al meno1 en 
E1pailol, Franch o lnglh, que 
dealgnen gencrlcllIJlentc 101 
blenea o 1erviclo1, o loe tJpos 
de bJcnes o de 1enicJ01, • 101 
que la marca 1e aplique11 

Así como el articuJo anterior procura res~uardur el elemento externo de una 

marca, encontramos que el articulo subsecuente refuel7.a el elemento moral y el 

Principio de licitud: 
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''.Articulo 1708 Marcu. 
Cada una de tu parteo negarA 
el regiatro a las marcu que 
contengan o consistan en 
elemento• inmorales, 
escandalo101 o que induzcan a 
error, o elementoa que puedan 
denigrar o 1ugerlr falaamente 
una relación con penoou, 
vivas o muerta, 
ln1Utuctonea, creenclu, 
11mboloa naclonaln de 
cualquiera de las Partes, o que 
1u menoapreclen o afecten en 
su reputación." 

Bajo el subtitulo -tndtcacloncs GcogrúOcas· Inserto en el artículo 1712. upurece 

ln directriz correspondiente al acuerdo trtlateml. en tomo al criterio 

denornlnndo comunmenle ·Designaciones Oeogrq(lcas·. En este upartudo. Jos 

paises participantes del acuerdo señalan a detalle las curncteristlcas que. pum 

la protección de la mnrcn en relación ul uso de nombres. Identifiquen n un 

lugar detennlnndo se se~utnl. considerando especialmente en el punto l. del 

wticulo 1712 que las partes proveer.in de los medios lelitules lcndtentes u 

lntpcdlr el uso de cuuJqulcr mr.dlo que Indique o sugiera que el producro de c1ue 

se tratP proviene de un terrllorto, reglón o localidad distinta al verdadero lugar 

de origen. de modo crue induzca al publico a error en cuanto al origen geogrq(lco 

del producto, 

Destaca de In redacción del punto en comento el hecho de que rcstrtnge el uso 

de lair; marcas a nquellu.s que atiendan a las. deslgnncloncs de lugares 

espcclflcarnentc detcnnlnndos. En rste punto. es preciso acotar el hecho de que 

el contenido del artículo es de diverso alcance al que Ja legislación mexicana de 

Fomento y Protección a la Propiedad Industrial en vigor contiene. dado Qllt', en 



relnctón con el empleo de denominaciones geognificns, nuestra ley ha 

dctennlnndo en la fracción X del articulo 90 que no son susceptlbles de devenir 

en marca. nqucllas denominaciones geo~nificns propias o comunes y los 

mapas, cuw1do indiquen la 11rocedenclu de los productos o aervlctos y puedan 

originar confusión o error en cuanto a su procedencia. La dlfercnctu que se 

encuentra en los dos textos legislativos es, por una. p1ute, el hecho de que, en 

tratándose del rubro servicios, el pacto lrllateral es parco, ya que unlcrunente 

se refiere en esla pane a productos y no hace alusión concretnmcntc como sí 

ocurre en otros npurlados a servicios, por lo que Ju tnlerprctaclón de este punto 

puede prestu~c u confusión. Por otm parte, también rebasa el ámbito de lu 

protección nmrcarta de denominaciones gcop;ráflcns nuestra ley, ya que el 

acuerdo tt•xtualmentc rila tu no rcgtstrabllldud de las marcas para casos en que 

t-stns se refieran u denomlnnclones ~eogrñflms que Indiquen o sugieran que el 

producto proviene de un terrltorto o localidad distinta al verdadero o seu, ni la 

de su origen, ni Ja de que se refiera a lugar distinto al del que proceden, 

Especlfic1.unentc en el punto 2 del articulo precitado se observa que las partes 

suscrlblentes quedan ohllgmtus n ncµ;ar los rcgtst,ros mar<:nrtos de aquellas 

sollcttudr.s que encua.ndruren dentro de los supuestos que acabamos de 

comenlnr. 

El caso de excepción emerµ;e en el punto 4 del mismo articulo para uquellus 

marcas que hubieren exJslldo con antertortdad, siempre y cuando se reúnan las 

cnmcterisllcas de contar con una antlguedud de por la menos diez años y que 

ln misma haya existido de buena fe. 

Espccificnmente e11 este punto encontramos que si uparece una clara 

espectftcactón respecto de In cobertun.i de apartudo del capitulo, dudo que se 

refiere a bienes y serv1rlos, en conlmposlcJón a los puntos l(n). 2 y 3 del mismo 
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articu1o, Jo cual pudiera derivar de una desnfortunudn fulla de tniducclón, que 

n In luz de In Interpretación puedlem generar algunos problemas en la práctica. 

En lo que se refiere nl punto 5, del artículo 1712, se detenntnn que si en 111 

legislación de uno de los t.res paises contratantes no se protegiera el uso de la 

denominación geo~riúlcu como Impedimento pam el uso, el registro de marcas y 

st exlsUercn sl~nos disUnUvo!'i usndos como marca con denominaciones 

gco~n'úlcus obtenidos de buena fe, no tendni apltcaclón el nnículo sino hasta. la 

entrado. en vigor del ncuerdo pnru aquellas marcas nucldas con postertortdad y 

que Incurran en el mm de sitios ,l!eo~r.ificl\nlente dctennlnndos o nombres que 

los refiemn. 

Luc~o entonces, ac enllende qur. la npllcubUtdud del Impedimento marcarlo 

sobrcvendn\ con poslerlortdud u la entmdu en vlp;or del tratado. 

En nuestro ca'io, como lo hemos mencionado, debido n que la legislación 

naclono..I vigente datn del ario de 1991 y contempla la debida protección a lus 

marca.i:; ~co,'?r.i.ftc~ constderúndolas como 1rreglslmblcs. el punlo rcsulln ser 

reltern.Uvo o rcdundnmc de una situación preexistente, o sea que no habrá que 

recurrir n los lémllnos del Tratndo, sino a la ley de la materia para resolver los 

cnsos específicos que se presentruen en ese purttcular dentro del tcnitorto 

nacional, sin embargo, la npllcnbllldad del Tratado, si i;;e puede presentar en e! 

cuso de que, u.lgün país a la fechn de finnn del convenio trllatera.J. no 

contemplnra tales restricciones. y en ese supuesto, extsltria ln poslb\ltdad de 

requerirlo pam que repela de afielo las sollcltudes de rep,1slro que se le pudieren 

prcsentur, lunlo por los naclormles como por los cxlnUljcros, sobre marcns que 

conlen¡.!an denomtnnclones ~co~rMtcus tal y como el artículo lo pn:vé. 

El apartado menciona que existe un Impedimenta para otor~nr el registro de la 

marca n cuulqulcr solicitante de los paises contrntw1tes a pm11r de la entrada 

en vigor del acurrdo ~I se solicita el re~tslro de unn marcu en la cual esté 
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lmpliclta una denomtnuclón geográfica y un nombre de persona, y si el nombre 

consUluye una parte o el total de una mnrca existente con lo cual pudiera 

inducirse u1 error ni público o se genere la posibilidad de confusión. 

Al efecto seria de ejempltficarse el hecho de que existen, sobre lodo en nuestro 

país lugares que son denominados con nombres de próceres de la hlslortn 

nacional o de prominentes mexicanos y exlmnjeros, ctcntillcos. lllemtos. 

políticos, etc. y que no es leja.no pensar el que, uuo de esos lugares llegue a 

destacar o afamarse por la elabornclón de detemtlnados uniculos o prestación 

de servicios que distingan al sitio. Luep;o entonces, el hecho de denominar n los 

produclos n servicios con el nombre de la persona en cuyo honor se ha • 

bautizado· el sitio de origen de los mismos, puede llevar u confusiones en el 

consumidor de dichos bienes o servicios al atender especialmente n In 

denomlnuclón de origen o nl nombre de quien se consigno o a In mei.dn de 

runbos. 

Pretender eluborur un nnñllsls de mayor runplltud al respecto lnl vez resulte 

tnócuo. dnda la novednd del lnstrumento. cuya aplicación en la pn\cllcn nos 

habnl de arrojar mayores elementos de Juicio en un futuro próximo. 

3.4.·EL ACUERDO DE CARTAGENA. 

En la túanosa búsqueda por lograr la tntegruclón, muchos han sido los paises 

que llnn intentado reunir y combinar esfucrtos y recursos para utm.cr 

beneDctos u su población, no hnn sido la excepción los paises del Cono Sur, 

entre lo.~ que se cucntnn: Bolivia. Colombia. Ecuador. Perú y Venezuela los 

cua1cs desde el 26 de mayo de MJI novecientos sesent.a y nueve se encuentmn 

vinculados por el pncto denominado "Acuerdo de Cartap;eua" suscrito en la 

ciudad colombiana de Cartap;enn de Indias. mcdlanlt: el cual hnn pretendido 
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combinar recursos especialmente de orden económico para la Integración y 

protección del desarrollo de los paises unidos regionalmente. 

El acuerdo, también llamado "Pacto Andino'', en alusión a Jn sltunctón 

geop;nifica de los p<Úses que la confonnan, consiste en una sene de apartados 

debidamente organl.7.ados por rubros, entre los que se encuentran 

principalmente los relativos a la Protección Industrial. que es el tema que nos 

ocup11. A la fecha se han celebmdo sesenta y dos periodos ordlnar1os de 

sesiones mediante las cuules se hWl revisado y nctual17.ado los plnnteruutentos, 

merced a los cambios e lnovaclones dertvadns del progreso y. en lo que a la 

protección de patentes y mnrcns toen. la última revisión data del 1lfrn de Mil 

novecientos noventa y tres en In que se adoptó la Decisión 344, que tuvo 

vcrtflcnttvo en Perú(23) y a Ja a que nos refer1remos en linea.'i posteriores. 

Se ha consldemdo necesario pnrn lu Integración del presente trabnjo, el análisis 

de este acuerdo, toda vez que. aunque México no es país suscr1ptor, el mismo 

es una refcrenclu nproxlnmda al modo y fomm de pensn.r de nuestro p<Ús. 

3.3.1.· LA NO REGISTRABILIDAD EN EL ACUERDO DE CARTAGENA 

Confom1c a la (Jhtma revisión del Acuerdo de Cart~enn, se hn aprobado por los 

pnises participes la redacción correspondiente que sustituye In Dectslón 313 en 

su contenido por la Decisión 344 que detennlna ajustes u1 contexto general 

denominado "Régimen Común sobre Propiedad lndustrinJ" (24). 

Actualmente se conlemplan mediante el contenido de dicho Acuerdo que. las 

causas especificas que deben reco~er los paises suscr1ptorcs respecto de In no 

rcgtstrabllldad de la marca son los siguientes: 

:¡3) Bolethl del Acuerdo de carugen.. númeni l·I~. l.1111a. l'rn·1. ocluhrr dr IO!XI p.1g. 1 
:14) Boktln del Acuerdo de eutqena. niunrro 142, Llm1t. l'('r\1, nrtubre dr rnn.1. [1111(. 10 
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El articulo 81 señala, por exclusión, cuaJ es el concepto de marca para el 

Acuerdo y por ende cuales no Jo son: 

"Artlculo 81.· Podrml reglatrarae 
como morca, 101 1tgno1 que sean 
percepUblea, suficientemente 
dllUnUvoa y 1W1cepUble1 de 
representación grf.flca, 
Se entender6 por marca todo 
algno pcrccpUble capaz de 
dllJUngulr en el m•rcado, loa 
productos o 1ervlclo1 producldo1 
o comercializados por una 
penona. de 101 productos o 
aervlcloa ldenUcofl o almllarea do 
otra penona." 

En el cnso del presente nrHculo queda patente el hecho de que In consideración 

legnl para determinar qué es marca lo define: 

•Et hecho de que sea un signo: 

perceptible, 

distlntivo, 

susceptible de representación grc\flca 

luego entonces, podremos Inferir que, lodo signo que careciere de ser 

perceptible, especialmente por el sentido de la vista no puede llegar a ser 

marca. Uegwnos pues n concluir que, por lo menos en el ámbito de los paises 

miembros del Pacto de Cartagenn, no udmllen dentro de su codlflcaclón 

rna.rcarta a aquellas marcas denominadas auditivas ni odoriferas. 

Situación similar que ocurre en nuestra actual le,i:tlsinclón y cuestionable desde 

el punlo de vista de los elementos y principios rectores de lns marcas. 
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Asimismo. siguiendo el estudio del articulo en cuestión, encontramos que, 

como requisito que flju el Acuerdo. tenemos que Ja marca debe ser dlsllnllva: 

situación que no es de ninguna fonna novedosa en ténnlnos del estudio que se 

ha venido haciendo. toda vez que es un rasgo connotntlvo de toda marca Ja 

dt.~tlntlvldad bajo los crlterlos de selección y unicidad que anteriormente se han 

expuesto. 

Por último. es Importante mencionar el hecho de que 111 condición pum los 

pnrtlclpnnles del acuerdo que estudlumos el que toda marca debe ser 

suscepllbJe de repn:scntnclón gnü.lca. o sea que necesita por fuertn ser 

representable mediante fonnas y stgnos Impresos. A guisa de comentario, 

solumcnte expondremos como un cr1tcrlo meramente personal el hecho de que, 

existiendo como existen en otros países las marcas que pueden ser 

representada.s por percepción sensorial que no es exclusivamente ta vista. el 

Acuerdo queda por detrJ.s de estas legislaciones y deja sin protección a nqueUus 

que. bajo los fenómenos de la comunicación, Ja apertura comercinJ y ta 

globnJtzuclón de 1a que nuestros paises son agente activo que, tarde o lemprano 

arrlbnrán n nuestro medio y se colocarán como marc,as de hecho y se~ummentc 

con caracterisllcas de ser. por si mtsmns. notortamenlc conocldus. 

Por otra parte. en lo locnnte a Ju no regtstmbtlidad de las marcas, el Acuerdo de 

Cn.rtugena en su articulo 82 delennlna cuáles son los signos que no pueden 

llegar a ser constdemdos como marca y dispone la siguiente: 

"Articulo 82.- No podr4n reglatrane 
como matea, los 1lgno1 que: al No 
puedan conatitu!r muca conforme al 
articulo anterior: 
b) Con1lstan en fonnu u.1uale1 de loa 
productos o envases, o en formas o 
caracterf1Ucu impuestas por la 
naturaleza de la función de dicho 
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producto o del servicio de que ae 
trate¡ 
c) Con1l1tan en formas que den una 
ventaja funcional o tecnlca al 
producto o al 1erriclo de que •e trate: 
d) Conal1ltu1 e:r.clualvamente en un 
signo o Indicación que pueda aervlr en 
el comercio para dealgnu o para 
describir la especie, la calidad, la 

canUdad, el doaUDo. el valor, el lugar 
de origen, la ~poca de producción u 
otro• dato• caractertaUco& o 
lnfonnaclonea de loa productos o de 
101 Derviclo1 para loa que ha de U9ane. 
e) Conalatan czclualvamente en un 
algno o Indicación que, en el lenguaje 
contente o en el UIO comercial del 
paJ.s, aea una deatgnaclón com6n o 
111ual de loa producto• o eervtclo1 de 
que 1e trate, 
1) Conalatan en un color alaladamente 
conalderado 1 aln que 1e encuentre 
de11mltado por una forma especlftca: 
g) Sean contrario• a la ley, la moral, al 
orden pdbllco o a tu buenu 
costumbre•: 
b) Puedan engañar a 101 medio• 
comerclale1 o al ptlbUco en parUcular 
aobrc la procedencia, la naturaleza. el 
modo de fabrlcncllln 1 1aa 

caracterllUcaa o cualidades o la 

apUtud para el empleo de loa 
producto• o aervtcloa de que ee trate: 
1) Reproduzcan o lmlten una 
denomlnaclOn de origen protegida, 
conalatan en una lndlcacllln geogrtflca 
nacional o extranjera awcepUblc de 
lnduclr a confwlón respecto de loa 
producto• o serrlclos a tos cuale1 se 
aplique: o, que en su empleo puedan 
lnduclr al p6bllco a cnor con respecto 
al origen procedencia. cualidades o 
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caraeterf1Ucas de 101 blenea para 101 
cualea ae man 1u marcu: 
j) Reproduzcan o imiten el nombre, loa 
eecudoa de armas: banderas y otros 
emblemaa: alglu: o denomlnaclonea 
de cualquier Estado o de cualquier 
organlzaclOn Internacional, que aean 
reconocldoa oficialmente aln permito 
de la autoridad competente del Estado 
o de cualquier organización 
lntemaclonal de que oc trate. En todo 
cuo, dichos algnoa solamente podrán 
reglatrane cuando conatituyon WJ 

elemento acce1orlo del dtatlntlvo 
principal: 
k) LOI 1tgno1 do conformidad con 
normu UcnJcu, a menos que au 
regiltro oea aollcltado por el 
orgl.ll!amo nacional competente en 
normu y calidades en loa Pafaea 
Miembros 
1) Reproduzcan monedu o billetes de 
cuno legal en el territorio del pala, 
tftulo1·valore1 y otros documento• 
mercantilea, sellos, eatamplllu, 
Umbrea o eapeclea ftacalea en general; 
y 
m) Conslatan en la denominaclOn de 
una variedad protegida o de una 
eaenclabnente derivada de la misma." 
ArUculo 83.· Allmlamo, no podr6n 
reglatrane como marcu aquello• 
algnoa que, en relación con derechos 
de tcrcero1, presenten alguno• de 101 

ai¡ulcntea lmpedlmentoaº 
a) Sean ld~ntlcoa o ae uemejen de 
forma que puedan Inducir al público a 
error, a una marca anteriormente 
11ollcltada para reglatro o registrada 
por un tercero, para los mismos 
productos o aervtcloa re11pecto de loa 
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cualea el uao de la marca pueda 
inducir al pdbllco a enor¡ 
bl Sean ld6ntlcoa o ae uemejen a un 
nombre comerclal protegido, de 
acuerdo con las leglalaclortea lnternu 
de 101 Paf.1e1 Mlembroa, 1lempre que 
dadas las clrcunatanclaa pudiere 
lnduclrac al p6bllco a error: 
c)SelD ld6nUco1 o se asemejen a wi 

tema comerclal rcglltrado. siempre 
que dadBO las circunstancias pudiere 
lnducinle al p6bllco a error: 
d)Conatltuyan la reproducción, la 
Imitación, la traducción o la 
tranacrlpcl6n total o parcial de un 
algao dlalintlvo notoriamente 
conocldo en el pnl9 en el que 10Ucita 
au reglltro o en el comerclo 
aubreg.tonal, o intemaclonal sujeto a 
reclprocldad, por loa sectores 
intere1Ado1 y que pertenezcD a un 
tercero. Dlcba problblclón aeri 
aplicable, con Independencia de la 
claae, t•to en loa cuoa en 101 que el 
uao del 1lgno ee destine a loe mltmo1 

productos o aervlclot. amparados por 
la marca notoriamente conocldp. como 
en aquelloa en loa que el 1110 ae 
deatlne a producto• o aervlclo1 
dlaUnto1. 
Ellta dlapoalcl6n no aert. aplicable 
cuando el peticionarlo sea el lcgltlmo 
titular de la marca notoriamente 
conocida: 
e) Sean almlluea hasta el punto de 
produclr confual6n con una marca 
notorl1mente conoclda, lndepen· 
dfentemente de la clase de 101 
productos o 1crviclo1 para loa cuales 
ae 1ollclta el registro. 
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Eata dlsposlcl6n no aer6 aplicable 
cuando el peticionarlo aea el titular de 
la marca notoriamente conocida 
Q Conelstan en ol nombro completo, 
apeWdo, aeudónlmo, firma, caricatura 
o retrato de una penona natural, 
distinta a del peticionarlo o que aea 
ldenüficado por la generllidad del 
p6bllco como una penona dlatlnta de 
tate, 1a1vo que se acredite el 
coment!miento de esa persona o de 
1ua beredero1, de conformidad con las 
fonnalldldea e1tablecldas por la 
leglalaclOn nacional correspondiente: 
y, 
g) Loo tltuloa de obraa llterarlaa, 
arllsUcaa o clenuncaa y los penone,Jea 
Octlcloa o almb6llcoa que sean objeto 
de un derecho de autor 
corre1pondiente a un tercero salvo 
que medie 1u consentimiento. 

Es de resaJtur que en el caso del Acuerdo de Cartugenn. los países slgnalnrlos 

se obll~Wl n Incorporar en sus respectivas legislaciones naclonn.les las 

disposiciones que enclem1 el presente ncuerdo y, a veinticinco afios de su 

creación se ha refrendado su vigencia y apllcubllldnd. uhom con lendenclas 

lnte~mdoras de bloques como Jo es la novedad de. la creación de Ja Comisión 

mixta Andino-europea que pretende enlazar a•.í..in:.~:: con In Comunidad 

Europea. 

No es para nudle una novednd el hecho de que día a día se modifica la 

~eo~rafia política y que el mundo ~e enfrenta a nuevos y ngllndos ramblas de 

los que no escupa la mulcr1a marcillia. Es nccesnrto pues, pensar en que en un 

futuro las legislaciones locales debenin Irse asimilando hasta llegar 

seguramente ni grado de la unlflraclón. Ello requiere tiempo y lo estamos 



viendo con el ejemplo palpable de la Comunidad Europea que con esfuer.to se 

ajusta paulatinamente. no sin problemas de hnplementaclón. 

México ha celebrado tratados de libre comercio con Chile, Venezuela. Perú, 

Colomblu. Costa Rica y algunos paises más. Tales Lmtados, aun se encuentran 

en etapas de expectativa para conocer su real tn1scendencla y en su caso, 

bencílclo para sus ufJlludos. No es posible pues, hablar de localismos ni de 

fnlsos urralgos o prolecclonJsmo, la tendencia globullzudorn de Ja economía 

mueve a la lntcp;mclón, cuyo proceso es una fuer.tu ambivalente como si se 

tratase unn fuer1..o. centrifu~a y n la vez centrípeta, o sen que nl lgunl que 

recibimos Impactos económicos del extertor llncluyunse las marcas en ese 

proceso) trunblCn expelemos flujos de cnpllnl y de comercio. 

Todo e11o siempre en busca de un futuro mejor. 



CAPITULO 4 

"CRITERIOS PARA LA CALIFICACION Y 
OTORGAMIENTO DEL REGISTRO MARCARIO". 

Exámen de los medJos y criterios empleados para la 
verlftcacl6n del an411sls marcarlo y las técnicas conexas que 
pueden concurrir con el proceso de verificación de slmbolos 

distintivos. 

4.1. Criterios Admlnlstmllvos 
Vigentes en Mé.'<lco para el 
otor~rnnlento de las morcas. 

4.1.1. Elnpns de In callflcuclón 
marcarla. 

4.1.1.1. 
4.1.1.1.1 

4.1.1.2. 
4.1.1.2.1. 

4.1.1.3. 

4.1.1.3.2. 

Exúrncn de Fonna. 
Efectos del Exñmcn de 

Fonna. 
E"'1imen de Fondo. 
El Proceso de Cullficuclón de 

Fondo. 

Efectos del Exámcn de 

Fondo 
Suspensión del Tnimltc de 
Re~lstro de Marcn 



4.1.1.4. AJ~unas consldemcfones 

tcnnlnológtcas 
4.1.1.5. ApJlcaclones prúcllcus de Jos 

cretcrlos de cnllf\cuclón 
marcnrt11. 

4.1.1.5.l. Cri!erto Visual. 
4.1.1.5.2. Criterio PonCtlco. 
4.1.1.5.3. Cri!crto Ideológico. 
4.1.1.5.4. Criterio de Público Desllnn-

turto. 
4.1.2. Otros Cr1tertos de Call-

ncuclón. 
4.1.2.1. Cr1tc:r1o en Functón de los 

Productos o servicios en 

Conjunto. 

4.l.2.2. Crttcrto en ntenclón n la 

colncldenclu de vocubJos en 
su conjunto. 

4.2. Crttertos Jurtsprudcnclalcs 

4.2.1. Cr1tertos DccJarallvos sobre 

ln Protección marcnrta. 
4.2.2. Cntertos referidos n la 

posibilidad de confu-
slón entre lns marcas. 

4.2.3. Cr11er1os que uUenden a. Jus 
obllgucloncs y prerrogativas 
de ln m1tor1dud en In 
cul1flcacló11 marcnrtn. 

4.2.4. Criterios relativos a la!'I 
marca'> notor1amentr. 

conocldn!'I. 
11.2.5. Criterios rclallvos n la 

lmttactón eslrlctn. 

4.3. Otros ststenms de 
calificación marcann. 

4.4. Otro.'i sistemas que pueden 
Incidir en In l'allOcnclón 
mnrcwin. 

4.5. f~esolucloncs Acl111tntslmt I· 
vas. 

4.5.1. ApCndtl'e de rc.5oluclones 
admlnlstmtlvns. 



CAPITUL04 

"Criterios para la Callflcacl6n y Otorgamiento 
del Registro Marcarlo" 

4.l·Crlterlo1 Admlnllltratlvoo vigentes en Mütco para el otorgamiento de Ju 

marcu. 

4.2,·Crlterloa Jtulaprudenclalea vigente• en Mextco para el otorgamiento de las 

marcu. 

4.3 ,•Otrna Criterio• do CallflcaclOn Marcarla. 

4.4.· Reaoluclonea Admlnllltratlvaa. 

El prcscnlc capítulo se encucnlm ortentado a efectuar un nmillsls respecto de los 

diversos criterios de derecho o prácucos que se emplean para calificar Ja 

procediblltdad o ne¡,¿attvn de una solicitud de muren de bienes o de servlcJos usi 

como puro sustentar Juridlcumcnte el Impedimento que resullarc en el otorgarnlcnto 

de una cxcluslvldud marcun~. 

Se estudia lo relutJvo a aquellos cntertos que la nutor1dad admtntslmUvu 

responsable del conícrlmtento del drrccho de uso exclusivo de la marca aplica en 

virtud del uso y la costumbre. 

Por otra parte, se abunda también sobre los criterios de la Supremo Corte de 

Justicia de Ju Nación que se han conflgurado como jurisprudencia y de aquellas 

ejecutorias que, si hlen, uun no llc~un a consldemrse como tal. sus pecullru1dades, 

efectos y íuerln que deben tomarse en cuenta por las autoridades como elemento 

arientudor para el caso de dictar una resolución aplicable a cusas slutllnres. 
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4.1.- CRITERIOS ADMINISTRATIVOS. 

En capitulo aparte se han señalado cua1cs son los prtnclplos fundamentales que 

sustentan la Integración unn marcn, atendiendo a sus elementos que, licJtwnentc 

conjuntados puedan evenlunlmente llegar u considerarse como tal, mismos que tu 

autortdnd reglstritl del ámbito marcalio debe estudiar en cuda caso particular pam 

conocer, st la peUctón del particular está ajustada a derecho y en cuso de resullnr 

postllva por el efecto de no encuudrur en las previsiones hlpotéttcas que la 

le1itlslaclán sellala como hnpedlmcnlos mrucruios, tendrán el efecto de emlUr el acto 

admlnlslmtlvo de conceder el derecho exclusivo sobre el uso y explotación de la 

marca en favor del sollcltante. Sin embargo, en ndlclón y refuer?.o a estos criterios, In 

nutortdad debe emplear medios diversos para crear u st nusma la convicción en el 

scnlldo de que el derecho que está a punto de declarar será eminentemente licito. o 

sea que no se viole nln~urm nornia de orden pUbllco, asi como que tampoco se 

tegtume la Invasión a esferas de Intereses de terceros. 

En ndtclón u lo anter1or, los asprctos que a continuación nnullwremos se refieren 

cscnctnlmcnte más que a un criterio lep;al a otro que pudléramos denominar como 

=técnlco-prácllco=, pues se vale de elementos que trascienden del campo cslr1clo de 

In ctenclajuridlca y toman del universo de las ciencias y la.<1 nrtes, elementos que le 

servirán pura determinar la procedlbllldad de una expectntlvu de muren. 

Para Integrar el prc!'lenle estudio se ha recurrtdo a la Investigación de dlveIBas 

fuentes, Inclusive extmdocumcntalcs, como lo son la observación y asistencia 

directa u los centros de amiltsts y exúmen de solicitudes marcarius, a la-; 

nutor1dadcs judlclalcs e11cur~11dus de ventilar las controversias surgidas en materia 

de marcas etc. Todo lo anterior pennllc presentar un pw1omma lo mús cercano 

posible a una rralldnd fiObrl' la cunre.r;lón o cknrp;aclón de una marca, ya que. en In 
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práctica uún queda n los doctrtnnnos mucho por Investigar, mctodl1.ar y escnblr al 

respecto. 

Ante Ja lnsuflclcncJa de tnfonnnclón en materia de entenas empicados en la 

calificación marcru1ay merced a Jn Investigación realizada, algunos elementos de los 

que en este capitulo se sustentan son responsabllJdad del que suscribe. 

4.l.l.· ETAPAS DE LA CALIFICACION lllARCARIA. 

La legislación de marcas desde el a1)0 de 1889, ha tdenllficado dos momentos o 

etapas necesarias para el estudio y cal!Or.aclón de las sollclludcs que presentnn los 

particulares ante la autoiidad con el fin de lograr la concesión de marcas, a saber, 

denominados: 

·EXAMEN DE FORMA nnterlom1ente denominado exíÍiltcn admlnlstmtlvo y 

-EXAMEN DE FONDO al cuuJ tw11b1en se ldenllncó durante mucho tiempo en el 

medio murcarto como: EXAMEN DE NOVEDAD.(261 

4.1.1.1.- EXAMEN DE FORMA El antecedente del c.x:amcn de fomm lo es sin duda 

nlgu1:m el contenido en 111 Ley de Marcas Industriales de 1903 en cuyo articulo 10 se 

establecía la fonnalldad de un exámen Administrativo, por medio del cual el sollcltunte 

debia,entre otras, cosas ncrrclltnr su personnlldatl, exhibir las solicitudes en fonnatos 

apropiados, empicar pum el rc~lslro de marcas a color· los signos convencionales, 

consistentes en panhtllas de dl\'crsos rayados o cuadñculns que dcnolaban según la 

guia correspomJlenle un color especifico (pues en esa épocn los procesos de 

fotografometría cnm cnsl Inaccesibles), etc. En el caso de ausencia, error o fnJtn de los 

presupuestos previstos en dicha ley y en el artículo 4o. del 

26) RANGEL MEDINA, David. :Ll!·rrrho ¡J,.. !¡) Pn•11!¡ilat! lrnh1l:ftr1itL.r..Jn1cla1llllt, 1-:d. lns!Uutn rlc­

lnVt"f'l!Aacln11Ml,J11ndJc~t.'I llnlwr~ldml Naelu1u1l Auti>nom-i dr Mfxloo, MC-xku U.F .. prluk'ni Mlllirln. IUíll. Jl·JI· 
lñ/I. 
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Reglamento de la misma, se detenía el procedimtento. 

En nuestros dias, el Examen de Forma es Ja acuciosa vertficuclón que realiza In 

autoridad responsable confonnc n derecho para considerar la concesión de una 

marca en tanto que In sollcltud de esta se encuentre Integrada de fonnn tul. que 

cumpla con todos los requisitos de proccdlbilldnd que, tanlo la Ley de Fomento y 

Protección de la Proptedad industrial como el Reglamento en vt~or exigen al 

panlculllf para permitir el acceso u1 Examen de Fondo. También, reflriendose al 

mismo trámJtr. Rangel Medina 127} expresa que. el examen admlntstratlvo, tiene por 

objeto ver1flcur si Jos requisitos fonnales quedaron saUsíechos. 

El exñmen de íonm1 se encuentro nctunlmcnte prcvJsto en el articulo 119 de In 

precftada ley marcarla. Vanos son log elementos que. al realizar la vertfimclón de la 

sollcJtud de marca, la nutortdnd debe tomar en cuenln según el Upo especinco de lo~ 

signas que deseun registrarse. tales como: 

• El uso de Ja sollcJtud autot1zndn. que pennltc ldentfílcar los elemenlos que 

demanda la ley para Iniciar un lrámtlc de registro mnrcnrto en una manera 

untfonue. 

• La presencia de Jos documentos que legtUmcn al sollcllnnte, en el caso de que ~e 

desarrolle el lnimlle mediante mandatario auton1.ada. 

• Convenciones celebmdns por los requirentes respecto del manejo confonne a 

derecho de Ja marca. En el supuesto de lralarse de marcas colectivas o sujetas a un 

régimen especial: 

• La sat1sfacc16n de los requisitos fiscales; 

• El dtse(to de Ja marcu. materializado en etiquetas, en tantos ejemplares coma Ja 

misma nonnatMda.d Jo l'Xl~e. 

La íaltn o lrregulnrtdutl en alguno de los elementos de e.ste examen de fomm dn 

:171 Op. cit. p.p lf>H. 
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lugar al no rcgl.ltro de la marca y deja n sus sollcllnntes en aptitud de re~ulartzar o 

reiniciar su lnimlte. dnndo cumplimiento u aquellos requisitos que se Indican n1 

Interesado en la resolución debidamente fundada y moUvada que la uutorldad está 

obligada n emitir. 

En In actualidad, dados los pro~ramas oficiales de simplificación admlnlstmttva, se 

ha recurrtdo u que el examen de fomm se hnga por medio de simple comparecencia 

nntc la nutondad callflcadom. que es el organismo descenlmll.lado denominado 

Instituto Mexlcnno de In Propiedad lndustr1nl creado mediante el decreto de fecha 

21 de noviembre de MU novecientos noventa y tres y publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 10 de diciembre de Mil novecientos noventa y cuatro aun 

dependiente de la Sccrctarin de Comercio y Fomento Ind11str1nl, cuyos funclonurtos 

encargados del despacho de dicho trúmlte se limitan a la culUlcaclón de 

admisibilidad del tnimlle, notificando verbalmente n1 Interesado, en ese mismo acto, 

cuáles son lns deficiencias que se aprecian en In solicitud y /o sus nnexos, 

conmlmindole a la rer.tlficaclón de lns mismas para la continuación correcta de su 

pell<:lón. una vez subsanados los errores. 

Lo antertor e11 ténnlnos cstrlclos. provoca que. lns re!iolucloncs usí cmllldus 

carezcan de una base doc11rnenlnl expedtdu por funclonar1o autorl7.ado, en la cua1 se 

funde y mouve confom1e a derecho In lmprocedlhllldnd de la sollcttucl. Jo que 

d!Ocultn el ejercicio del juicio de amparo que debe ser procedente en este caso. Sin 

embarp;o, es comprensible que, segem la costumbre, esta pnictlca esté 

generalmente admitida y no genere coníllcto alguno, respecto de In legalidad de la 

decisión de In autor1dad, aun r.unndo sus resultados sí provocan efectos de derecho, 

ni existir un acto ndmlnlstr.itlvo. Muy por el contrar1o, de pensarse en un exornen 

rip;ldo cuyo rcsullndo fuem la emisión de un uclo de nutor1dad por escrtto. fundando 

y ntoUvrutdo u detalle las cnusns del Impedimento de fonnn, que en las mñs de las 

\•eres resultan meras obseivaclones sal\'nbles con facilidad, se lncurrtria en 
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procesos burocnillcos, tediosos y prolongados con el consecuente peljulclo en 

tiempo y dinero para el sollctante de In marca el cunl no podrin contnr con Jos 

beneficios que Je prodiga el Ingreso ~U de las solicitudes de sus signos dlsllntlvos. 

No obstante Jo anterior, que en términos ~enernles representa un gran nuxllJo nJ 

particular para In obtención expedltu de su marca, cxl!tten panes de ese exwnen. en 

algunos casos especiales, que si se efectúan mediante un proceso m<is acucioso de 

nnúllsls de contenido. Esto es: en los casos de registro de las solicitudes de marcas 

que Invocan el reconocimiento de pr1orldndes al amparo de los efectos de tratados 

Internacionales en Jos que Mé.x.Jco es parte, deberá entonces recurrtrse al estudio de 

Ja solJcltud en fonna detnlludn para resolver sobre In procedlbllldnd de tal petición, 

con base en In oportunidad de la rnlsnm y Ius con!ttnnclas necesarias pum. crear 

convicción en Ju autoridad dlctmnJnudoru respecto de In prlortdad reclamada. 

Actualmente los nrticulos reguladores del examen de fomia son los 

113, 114. 115. 116. 117. 118. 119, de la Ley de fomento y Protección de lo 

Propiedad lndustr1al. 

4. l.1.1.1-Efectoa del Edmen de Forma 

Dos resultan ser lns posibles consecuencias de un examen de fom1a: La primera. 

se~ún se dr-sprende de In exégesis del articulo 120 de la Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industrial, o sea. en el caso de no snllsfaccrse Jos 

requerimientos del examen, ya por vicios de origen, ya por fnltn de elementos de 

sustento de la solicitud. será la resoluclñn ndmlnlstmtlva por medio de Ja cual se 

hace saber ni partJcuJar que puede regularl7.ar, en un pluzo perentorlo, su 

pretenclón. mediante Ju reposición de la solicitud, con In udlclón de los elementos 

que le hacen fültn y que prevlamrnte le requirió la nutortdad, apercibido que, de no 

hacerlo o hncl!?ndolo Jncorrertamrnte, s~ rnsllJ!n In petición con In declaración de 

abandono de Ju sollcttud. 
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Es necesario Indicar que. n manera de sanción, la solicitud que es retenida para 

efectos de regulartzuclón. pierde In fecha de presentación o denomtnndu en el medio 

rnarcurto: ·fecha legal· y sera considerada como fecha de presentación, aquella en In 

que las omisiones o errores hubieren sido subsanados. 

Por otra parte, señnla el artfrulo 121 de la Ley de Fomento y Protección e.Je h!. 

Proplec.Juc.J lnc.Juslrlul que en el caso de que el sollcllunle 8i cumpliera con todos los 

elementos de fonna en su solicitud, el trámite prosigue Iniciándose en ese momento 

el se~undo examen o seu el de Fondo. 

Cabe serialar que a dtrcrcncla de otros paises como por ejemplo en España el 

sistema del exruncn de fonna si está revestido de las fonnalldadcs que al tní.mltc 

mexicano le hace fnltn, en el sentido de que, el articulo 24. de In Ley de Marcas 

(32/1988) de 10 de Noviembre de 1988 128) se establece que el elemento tcnnlnal 

del exwnen es la publicación de Ju sollcltud en el Boletln de In Propiedad Industrial, 

al cual unleamente se accede en el enso de que el solicitante hubiere cubJerto todos 

los elementos de fonnu que se lndlcn11 en los nrticulos 16, 17 y 18 de dicha ley y, en 

el c~o de que el Registro de la Propiedad Industrial. que es la entidad responsable 

de dicho trámite, enrontrnsc nlguna nnomnJia se le concederá un plazo de un mes 

paro ello. término n cuyo vencimiento Ju mureu se conslclt"runi como no presentada 

de no subsanarse los errores. Es de subraynrse que la lcgtSlnclón española mWlttene 

un sistema de examr.nes paralelo'i. Esto es, que n la par se realizan el de forn1u. y el 

de fondo y que al momento de resolver, In nutortdnd emite su dletñmen en dos 

sentidos: En Jo referente a los requetimlentos de fom1a para Ja procedlblltdad del 

trámite y, en rrlaclón u lo que llanta In fracción 2 del artículo 24 de Ju preeltada lcy 

28) ter do Marcu 3~/1988, íllhliotrcn rlr Lr¡.tlsladón &rtc Menor f.dllor1HI CMla~. PrlllX'm F.dlrll111 

IOUO, l*rtmrra Rrlmpreslci11 lílU:I. Maclrtd E"p111'1sl.p.¡1.14:1 



"que no se persiga un aprovechamiento abusivo de situaciones, hechos o signos de 

contenido ntentatono contra el ordenamJentc Juridlco". Lo que quiere decir que no 

se Incurra en aJguna de las causales de no reglstrab!lldad que dicha legislación 

clnstnca en -Prohibiciones Absolutus- y -Prohibiciones Relullvus-. 

4.1.1.2.- EXAMEN DE FONDO. 

Los antecedentes de esta elnpa en el procedimiento admlnlstmllvo para la 

concesión del derecho al uso exclusivo de un símbolo se remonta hasta la vigencia 

de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Cornerclules del ai10 de 1928, la cunl inserta 

a diferencia de sus untecesont.'i, Ju Ley de Marcas JnduslrlaJes y de Comercio de 

1903 y la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, un slslema de venficuclón u cargo de lo 

autoridad responsable de conceder el re,1{1stro murcruio, con el nn de cerciorarse de 

In no lnvustón de derechos adqutrtdos por terceros respecto de registros previos. 

JdénUcos o slmHares con nums a preservar In ortgtnaJtdad de la marca que la 

solicitud conllene. 

Es sumamente Interesante ex.aminar el devenir de Jos dlv~rsos procedimientos que 

nuestro slstemnjuridlco ha experimentado al respecto, baste para efectos de Ilustrar 

la presente monografla srñalar que. en la Ley de Marcas de FUbrJcu de 1889 upurece 

un sistema de registro mnrcnrto 1ln previo avlao de examen de novedad con 

llamamiento a opo11lclonee, esto sin duda es el principio de un proceso que ha 

derivndo en el actual examen de fondo al que nos referiremos mñs ndelanle, cuya 

carár.terisllca ancestral es el pennlllr que los pnrtlculures se responsabilicen de la 

tmpugnnclón de una marca concedida y, en caso de conflgumrse el detrimento n Jos 

derechos de terceros, dejarla sin erecto mediante un procedimiento lnlclndo por el 

nfectndo. En el caso de no existir oposición dentro del plazo cstnblecldo en Ju 

lcglslnclón, entonces la resolución es nnne. 
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En el caso de Ja ley de Marcas lndustrtalcs y de Comercio de 1903, apareció una 

modlncnctón al sistema anterior, esto es: se acopló a lu ley marca.na un sistema de 

registro atn previo exam:en, o sea. que Ja ley detem1lnó que el paruculur quedaba 

en aplllud de registrar su murcu corrlem.lo el mismo el riesgo de que In declruuclón 

ndmlnlslrntlva pudiere en cualquier momento ser impugnada por quien se sintiere 

nfectndo. Sin embar~o en esta ley no aparece el llamamiento a oposiciones sino 

simplemente la responsabilidad u cargo del solicitante. 

No es sino hasta la aparición de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerrlales 

promulgada en 1928, que en el medio del registro milrcurlo opurece un sistema con 

previo examen y con llamamiento a oposlclonca, como el que actualmente rige en 

España (29). En este cuerpo le~al se contrcmplaba. que, la nutorldad sí real11.aria 

una función de dictaminadora sobre las r.aracteristlcas de novedad de lu marca, o 

sea que, como yu lo hemos apuntado, se cnllflr.n si la misma respeta los derechos de 

terceros al no ser Imitación o semejante en el todo u en purte a otra u otras. 

De lgunl famm. a diferencia de su nntr.r.csam de 1903 y, hacléndo un cambia 

radl~ul con el slstenm nnter1or en cxr.eso liberal, esta ley udcmás de someter In 

salJcllud n1 examen lmplernentu un sistema de llamamlrnto a oposiciones a efecto 

de que los presuntos afectados ron la concesión de lu marca sollcltadu pudieran 

recurrirla y. en su r.aso, anularla. 

En el caso de Ja Ley de lu Protección Industrial de 1942, el sistema de registro 

marcarlo vuelve a modificarse y es, en este cuerpo legal, en el que se advierte con 

toda clurtdnd que la nutor1dad va nnibnndo a estadios de lnlcIVenclón cada vez 

mayores en el proceso de la cnllficuclón de la muren. previa n su otorgamiento. 

Se establece el sistema de previo examen en el que se analiza que los requisitos 

legales y re,glamentnrlos hayan quedado debidamente cumplidos y se configura el 

29) Op. cit. Ley de Mucas 32/1988, [Ar1. 24t 1111~. 'J.7. 
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segundo exmnen dcnomtnndo entonces "de novedad", el cual tenía como finnlldnd 

la delennlnuclón de que la marca sometida a reRlstro es efecllvamtnte nueva y que 

no se parece a otra prev\nmente registrada o conoctda en íonna genemllzada. El 

proccdlmtento que st~e esla ley es mús cuidadoso pues se conmina al sollcltnnlc n 

lll modUlcac\ón de su marca en el caso de que resultare que se parece o e~ lguaJ a 

otras antcr1om1cnte re,gtslradas. Se espera a que e1 aspirante o la marca mnntfieste 

su anuencia n modtficarla y entretw1tu, la autoridad suspende el trámite hnsta la 

presentación de la marca corrc;tlda y repite el proceso del examen de novednd. De 

resultar de nueva cuenta adverso, procede la negatlva de la marca y ~e noUflcu tal 

slhmctón n1 dueño de In marca cttndu como w1tertortdnd para el efecto de que 

manifieste Jo que n su derecho convengu. Esto representó una "válvula de 

seguridad" con eJ Dn de preservar Jos derechos de terceros que eventun1mente 

pudieren haber resultado desfavorecidos con ln concesión de tu nueva marca. 

La Ley de Patentes y Marcas de 1975 estableció un ststema modificado, por medio 

del cunl yu solamente Jos dos examenes corren a cargo de la autartdad, la cuaJ 

otorga, para el en.so del ex.amen aun denominado en su texto: de novedad. la 

poslbtltdnd de que el solicitante modlftque su marca en e1 cu.so de extsttr una posible 

tnvastón del derecho de tereros y la autoridad se resenra Ja facultad de su concesión 

o negativa, en definitiva. 

Actualmente, y en ténntnos generulc'i, umbas etapas de la vertfJcaclón marcarla a 

que nos hemos refertdo y que corren a cmgo de ta autortdad admtnlsl.rnttva son 

secuencfales y la segunda de las mencionadas. o sea el Humado examen de fondo, 

solamente procede cmmdo el primero de ellos: el exámcn de fonna, ha sido 

franqueado, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 122 de Ja Ley de 

r·amento y Protección de ta Propiedad Industrtul. 

Podemos aflrm¡U' que el examen de fondo, nntertonnente denominado ·de novedad~. 

es el proceso de cotejo, l'ragmentaclón o dc1compo1lcfdn, traducctOn1 
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verlllcaclón de archlvo1, etc., mediante el cual el sl~no distintivo contenido en una 

solicitud de registro mnrcnrto es analizada por la autoridad con el fin de detennlnar 

la viabilidad del mismo de conformidad con las nonnns y principios rectores de la 

marcn. 

Citando al lmladlsta David Rnngel Medina (30), propone una descripción del 

examen de fondo (anteriormente Hwnado de novedad) nJ que le atr1huye que consiste 

en comparar el sl~no que se presenta a registro con las marcns ya registrad ns. o en 

lnimlte de registro, n efecto de drtennlnar si llene o no novedad la marca elegida. 

En el presente nos encontnunos con que el exiUnen de fondo ya no se concreta 

unlcnmentc a buscar la 11ovcdnd, sino que trnscJcndc de esa ucclón y explora los 

posibles quebrantos aJ orden público, como Jo puede ser el la peUctór1 de re~lstros 

de símbolos de entldudes oficiales, denom1nacloncs geogrdflcas no nutor:lzadns por 

la ley, etc. Lo que no sólo supone la prcextstencln de una muren slmUnr o Idéntica: y 

por otra parte. dicho examen se orienta a la prevención de posibles violaciones a 

derechos de terceros por el sollcllante. He nhl el que la denomfnnclón de examen de 

fondo sen más acertada en cuanto a su contenido. 

El proceso de calificación de fondo de una mnrca t'S más ampllo y complejo que el 

examen de fomm. Es, en este proceso, que la aulor1dud responsable de la conce.'ilón 

mnrcruin debe realizar un estudlo minucioso de ilmílJsls del contenido de las rnnrcas 

para probar que la misma: 

- SEA FIGURA O DENOMINACION VISIBLE. Artículos 88 89 1, 11 de la Ley de 

Protección y Fomento de la Propiedad Industrial 

- SEA DISTINTIVA: Articulas 89 Inciso 1, 90 Inciso V, 90 Inciso VI de la Ley de 

Protección y Fomento de la Propledud Industr1a1. 

SO) RAl'fGEL MEDIMA.. Dnld, Clfl. 111. pag. J fiH 
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- ESTE CONSTITIJIDA POR SIGNOS ESTAT!COS: Articulo 90 Inciso l de la Ley de 

Protección y Fomento de la Propiedad Industrial. 

- NO ES DESCRll'J1VA: Articulo 90 tnctso IV de In Ley de Protección y Fomento de 

la Propiedad Industrial. 

• NO ESTA CONSTITIJIDA POR NOMBRES PROPIOS O TECNICOS, DE USO 

COMUN O BIEN GENERICOS: ruticulo 90 Incisos 11 y 111 de In Ley de Protección y 

Fomento de la Propiedad Industrial. 

• NO CORRESPONDE A HEPHOIJUCCIONES NI IMITACIONES DE SIMBOLOS 

OFICIALES: articulo 90 Inciso VII de la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad 

Industrial. 

• NO CORRESPONDE A l!EPRODUCC!ONES NI IMITACIONES DE MONEDAS. 

BILLETES O MEDIOS OFICIALES DE PAGO: Articulo 90 Inciso VIII de In Ley de 

Protección y Fomento de la Propiedad lndustrtul. 

• NO ES LA REPRODUCCION O IMITACION DE CONDECORACIONES, MEDALLAS 

O RECONOCIMIENTOS: Articulo 90 Inciso lX de In Ley de Protección y Fomento de 

la Propiedad Industrial. 

• NO IMPLICA LA REFERENCIA A DETER.'\UNACIONES GEOG!!AFICAS NO 

AUTORIZADAS: Articulo 90 Incisos X y XI de la Ley de Protección y Fomento de la 

Propiedad Industrial. 

• NO INVADE DEREC!IOS DE LA PERSONALIDAD: Articulo 90 Inciso XII de In Ley 

de Protección y Fomento de la Propiedad IndusLrtal . 

• NO INVADE DERECHOS DE AUTOR DE TERCEROS: Articulo 90 Inciso Xlll de la 

Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial. 

- NO ENGAÑA POR SUS ELEMENTOS AL PUBLICO: Articulo 90 Incisos XIV y l 15 

de la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial. 

• NO SEA NOTORJAMr:NTE CONOCIDA: Articulo 90 Inciso XV de la Ley de 

Protección y Fomento de In Proplr.dad lndustr1aJ. 
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-NO ES IDENTICA A OTRA Aun cuando esta ~e encuentre en trámite. (Sin olvidar 

los casos de homonimia y de confusión a que se renere el Articulo 89 inciso IV y 90 

Incisos XVI y XVII de la Lr.y de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial. 

Todos los elementos consUtutlvos de los Impedimentos mnrcatios se encuentran 

expuestos en delalle en el capítulo de este trabajo denominado "IMPEDIMENTOS 

LEGALES DE REGJSTRABILIDAD DE !.AS MARCAS''. 

4.l.1.2,l. EL PROCESO DE CALIFICACCION MARCARIA. EXAMEN DE FONDO. 

La calJflcactón ma.rcarta de fondo se efectúu en MCxlco mediante el desarrollo de un 

procedlmJcnto a cargo de mmltstu.s u quienes también se llama Examinadores, 

quienes tienen lu responsabilidad de emitir el dcnomlnudo -PRIMER !JICTAMEN­

que contiene el resultado del trabajo de la primera cnllflcnclón de los elementos 

w1tertonnenle desctitos. Esto es, de la calificación de Ja solicitud marcnnn confonne 

a las previsiones descrttn."i en los articulas 89, 90 y 91 de la Ley de Protección y 

Fom.ento de Ja Propiedad Jndustr1al. con las observuctoncs respecUvas. mismo que 

es turnado al Jefe de Departamenlo de Heglstro de Marcas a nn de venflcnr Ja 

procedlbtlldad o rechw.o de los mismos y estar en postbllldad de cm.Jllr Iu resolución 

ndmlnlstratlvn que romsponda, srn rle concesión o en s'u defecto de negativa que 

conOgura en tém1h1os pnicllcos el -SEGUNDO DICTAMEN·. 

4.1.1.3.-EFECTOS DEL EXAMEN DE FONDO. Los efeelos del Exwnen de Fondo 

son buslcumentc de dos tipos: l.- Cita a pí.lgo: o bien 2.- Clla de Impedimentos. 

l.- Cltn n pago o resolucJón aclmlnlstrntlva de proccdlb!lldud de la murcu. En este, 

caso el efecto de la acluaclón de lu autorldnd mnrcar1n seni In de emitir mediante el 

oficio correspondiente la citación por medio de la cuaJ, se requiere al partJcular para 

que provea de las nc~rlones necesurtns para pcrfcccJonar el registro de .fil! muren ni 
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haber resultado atnvJnda de legalidad su solicitud y consecuentemente al haberse 

cumpJldo las prevfslones el exnrnen de fondo: en vtrtud de lo cual, la autor1dad le 

concede un plazo perentorto, con el nperclblmtento de que, en caso de no 

satisfacerse Jos requisitos ncccsarto!i para concluir el trámite, se entendt"rJ. 

nbandonudn la sollcttud y por consecuencfu, his gestiones de ahi deriVadns. 

2.- Resolución ndmlnlstrnllva de notlOcnclón de impedimento de re~fstro.- En este 

r.uso, Ju nulor1dad al detectar la preexistencia de una marca ldénUcn o bien In 

upanclón de elementos contemplados en la ley por los que no pueda proseRulr el 

trámite; en tém11nos del a.rt.iculo 120 de la Ley de Fomento y ProteccJón de la 

Propiedad Industrful. uouflcará ni Interesado a efecto de que este hnRn uso, si n sus 

Intereses conviene, de los recursos legnles propios del caso puru desacreditar el 

tmpedlmcnlo y, en su raso. solicitar Ju conllnuJdud del trámite. 

De resultar consistentes, u juicio del anatista y del Jefe del Depurtwnento de 

Murcus. los argumentos del tnteresado pnru destruir el Impedimento dentro del 

ténnlno concedido por la autor1dud pum ello, Ju uutor:ldad emJUrá un nuevo neto. En 

este caso yu no provisional sino deOnlllvo por el que se dé fin u la gestión del 

exúrnen de fondo rubricando dicha resolución el Director General de Marcas o 

funclonano con rapacidad de decisión según el Rcglruncnto lntertor de Ja Secretaria 

del Ejecullvo que correspondo. 

Solumeulc en cu~os de resoluciones definitivas es este funcJonur1o el responsable 

de Ja cmtsJón de tnJcs netas. 

Es de destacarse que la le~Jslaclón mnrcnr1n en vJ,gor dctennlna en su uniculo 123 

que, cuando existiere el caso ele que rl solJcitnnte deseara modlOr.ar Ju num:a o bien 

suslJtulrla, deben\ entonces rel{resnr uJ Inicio del tnimlle y se,guJrlo como si fuera 

nuevo en su totalidad. En este raso obviamente los efectos del e.1'ame11 de fonnn 

deben volverse a cumplir. 
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3.- Resolución definlUvn.- En el caso de que, eJ solicitante de un reglslm de marca 

oportunamente acrcdtte ante Ja autoridad el hecho de que eJ Impedimento no le 

toca, ya sen por haberse demoslrado que la solicitud de la marca citada como 

auteriorldad haya sido declarada caduca, ubWldonada en su trámite, o bten que la 

misma no es Jdénllca o sltnllar en grado de confusión, etc., entonces In nutorldnd 

procede a emitir Ja resolución que, con cnnictcr deOnltlvo detenntna su 

proccdlbllldad. De Jo contmr:lo habni de ser notificado que la misma. no será 

conccdtda. quedando entonces sus derechos a salvo pura ejecutarlos en Ja vía 

judicial Federal, mediante In Interposición del juicio de Garantías o bien con el 

recurso de revisión si a su derecho conviene, situación con la que concluye el 

tnimlte marcarlo en su fase ndmlnlstnlllva. 

4.1.1.3.2. SUSPENSION DEL TRAMITE DE REGISTRO DE MARCA. 

El urtleulo 124 de la Ley de Fomonlo y Protección de la Propiedad lndustnnl ha 

detemtlondo el que, en lmtá.ndose de Impedimentos señalados por la nutoridud 

ntill7arta respecto de -marcu JdénUcaa, marcea elmllares en grado de confmlOn 

1obre tu cuale1 erlaUere un procedimiento de nuUdad, caducidad o 

cancelacton- la uutorldnd debe suspender el procedimiento hasta en tanto no se 

resuelva el mismo. 

En nuestro medio, Ja autorldud responsable de efectuar el tmbajo de verlflcaclón y 

dlctfunen de la marcn es el lnstlluto MexJcnno de la Propiedad Industrtul el cuul hu 

sido creíldO drsde el ílflo de 1991 dentro del texlo qllc confomm In Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industlial (31) en cuyo articulo 7o. estableció que dicho 

Instituto scriu un or~anlsmo descentra!J?.ado confonne u1 nrtículo 2 de la Ley 

:111 Decreto ¡111bllrmlu l'll rl !Jfurlo 0/klal dr Ja redcrnl'IÜll t'll frd111 10 dr. dldrmbrt' de 1003. 
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Orgánico de Ju Administración Pública Federal 132), con personalidad juridlcn y 

palrtmonlo propio. y que llene por objeto, entre otros, el ser órgano de ac;esoria, 

consulta y difusión en mater1a de propiedad Industrial y su desarrollo comercial; 

fonnar y mantener m:tunllzudos los acervos sobre Invenciones publicadas y rcall1.ar 

estudios en Investigaciones en dicha materia. Todo ello con el nn de Integrar una 

entidad nllamenle espcclal11.ada de apoyo a las autortdades udnúnlstrallvas que se 

encuentran siendo responsables de las acciones derivadas de la propiedad 

Industrial, confonne al artkulo 1 y la fracción Xll del articulo 12 de ta Ley Orgánica 

de In Administración Pública Fedeml. 

4.1.1.4.· ALGUNAS CONSIDERACIONES TERMINOLOGICAB 

Antes de Iniciar el estudio slstemñllco de Jos crtter1os tradlclomtles que confonne a 

derecho se emplean en la ca.llflcnclón marcwia, es Imprescindible referimos a 

oquellos ttnnlnos que, en el léxico marcmio sobresalen, y se emplean en forma 

recurrente tales como el denominado: ANTERIORIDAD, que se ha referido a la 

precxlslenr.la de alguno de los elemenlos de fondo de una solicitud o expectativa de 

marca que la hagan npnrentemente: Idéntica, similar .en grado de confusión, 

notortruncntc conocida, etc. 

La anterioridad, en consecuencia, es el signa que representu un Impedimento paro 

la consecución de un tnimlte nmrcruio en virtud de la preexistencia de alguna 

mu.rea previamente concedldn o en tríl.mlte o de elementos similares en grado de 

confusión y la misma puede ser deílnlUva o susceptible de desvirtuarse. según la 

gm\•edad del cuso concreto. 

:12) Decreto 1•11hlJcmlu l'll d Ll111r10 Oílrlal dt' h1 F~kmrlbu t'll kch11 2!J dt' dlrlrmbtt· cll' IU70, n•lormnda 

1•1rd~'t:n•h1~ puh1lr11clú!+ lo!! di11l4 21)'2S 1lt• mayt1dc 1002. 
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Otro lénnlno que no puede soslayarse es el llamado RESERVA DEL DERECHO 

MARCARio, este concepto corresponde a Ja poslblUdud de ejercitar el particular su 

derecho de petición para reclamar de la autoridad la poslbtlldad de obtener el uso 

cxclustvo de aquellos elementos que, confonne a Ja Jep;Jsloclón de la muteria, pueden 

ser apropiados para su explotación y uso punJcular, siempre que los mismos no 

están restrtnp;Jdos o prohibidos. A este respecto, ba'ile m1u1lzar el capitulo 3 de este 

trabajo monogrúllco pum Jdenttficnr en que fonna se uctuall7Jl el supuesto 

nonnatlvo de lrrcglstrabllldad derivada del uso no nutortzado de elementos no 

reglslmbles. 

En virtud de que los J,trande!:I problemas en el ámbito mnrcurfo devienen 

especialmente de In Imitación de los signos distintivos en diversos p;mdos y 

frecuencias, Importante resulta destacar que despuCs de una rntnuclosn búsqueda 

dentro de Ja Ley de fil matcrla que se encuentra en vl~or, ni el re~lamento respecUvo, 

se Uega a In conclusión de que, siendo de especial Jmportnncla el ténnJno 

CONFUSION, dichos cuerpos normativos no contienen un descrtpclón de lo que. en 

el á1!1blto marcarlo debe ronslderarse por este ténnlno, y siendo este concepto pieza 

clave para In conccslón o denegación de algunus marcas, resulta a todas luces 

Sol]>rendente que In leglslarlón carezca de mm significación propia y npllr.nhJe, por 

lo que, el cuesUonrunlento consecuente en virtud de lo expresado será: 

LCwil es el criterio que legnJrncnte y r.onfonnr a Ja letra npllr.n la autoridad 

dictaminadora para, C'n su caso. dctennlnur que unu marca se encuentra en 

nproxJmaclón tul c.:on otm que genera o pueda lle~nr a ,(!enemr CONFUSION? 

Al respecto, nuestro Mflxlmo TrlbunaJ ha cmltldo ul,l{tmas resoluciones que a la 

postre hun C'onformado jurlspnidencla, que en Ju parte lnfra de este mismo capitulo, 

se ncotw1, por medio de las cuu.Jes se urrnja aJ,gunn luz sobre el tema, sin embargo 

aun quedn summnenlr vulnerable d lrma clr hi ronfuslñn en matrrin marcarla y, 

desgraciadamente está dependiendo su apreciar.Ión de In opinión partlcularislnm de 
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quién desnrrolln el exámen de fondo. Con los rtesgos que Implica Ja apreciación 

•ubjcllvay libre. 

En ndlclón a lo anterior. en Jn prúcUcu cotldlnnn de In cnllficnclón de tns mnrcns, 

existen ulgunos elemeutos de análisis especla.lll.udos, que acuden en auxilio del 

dlctwnlnador para apoyar su detennlnaclón sobre la vlabllldad del neto de 

callflcnclón de novedad, estos son: IDENTIDAD, DIVERSIDAD, SIMILITUD y 

DIFERENCIA. 

En el proceso de análisis de Ja solicitud marcar1a, tales elementos son 

detennlnantes, pues si consideramos, como yn ha quedado expresado que la 

Intención de Ja marcu es In de 1ndlvldunltmr, slngulnrtzar y especializar bienes o 

serv1clos, mediante el respeto a Jos principios rectores de In misma, el empleo de los 

medios apropiados para ,generar Ja r.onvlccJón en In nutortdnd sobre In conce~lón o 

rechazo de la marcu, son justrunente Jos aludidos, que ayudan a Ja fonnaclón de In 

certeza de que la marca no es Idéntica o s1mUar en grado tal que genere error o bien 

que no produce CONFUSION. 

Estas descrtpclones de\1enen búslcrunente n este trabajo, del comentario verbal C'on 

autor1dmlcs cultflcadoms del SC"ctor Pllbllco esper.lalt1.ado en la mater1a. 

des~racladamenle no estün plasmadns en un documenlo doctJinwio, lo que es un 

a~raso ya que, en países como los Eslndos Unidos. Japón y otros, este tipo dr 

elemenlos se encuentmn slstemat11.ados en Guins esper.lales pam la caltflcnclón de 

marcas, que en nuestro medio aun no existen, provocándose con ello una situación 

de extremo s11hjet1vtsmo en cuanto a que, el resultado de In calificación está 

sumnnente expuesto al error humano, provocado por la Imposición del r.rtter1o 

subjetivo del examinador. Anallcémoslos: 

IDENTIDAD.- El ténnJno ldCnllco corresponde n que, un bien o servicio no debe ser 

Igual f.n la percepción de los sentidos por su fonna, el efecto audlttvo ni en el 



Impacto Visual, ni ldeológlco en su totalidad o en sus partes deflnltorlns y respecto 

de los mismos de su especie y/o clase. 

DIVERSIDAD.· La marca debe contener-.clementos cualltoUvos y cuanlltnttvos que 

pcnnltan definirla en una clase y/o especie que no es la dr. su punto de refercnctn. 

SIMILITUD.· Es Ja aproxlnmclón en In fonno, en el sonido o en el efecto visual, 

fonético e Ideológico de los signos distintivos, en el todo o en sus partes aisladas, 

respecto de otros de su misma especie y /o clase. 

DIFERENCIA.· Es el conjunto o partlr.ulnrtdad de elementos propios que los signos 

dlsUntlvos llenen y que los hacen ser parcial o totulmente ort~lmlles y propios, 

respecto de los demás de su clase y /o c!spccle. 

El empleo de estos cuntro elementos pennlte ldentlflccu· al signo distintivo de aquél 

que no lo es y, por consecuencia u aquellos que no pueden llegar a ser conslderudos 

como marca, por ldenttdnd, similitud o cuulqulera otro elemento que propicie 

ncr.tdental o dellbradumente confusión en el público consumidor. 

4.1.1.11.·APLICACIONES PRACTICAS DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACION 

MARCARIA 

Es !negable que la mayor cantidad de controversias que surgen en el ámbito de los 

registros murcnr1o9i, lrndlclonulmente se han suscitado, justmnente en lo referente u 

uquellns que por su parecido sea de lmágen, sea de reproduclón y efecto nudttlvo, 

sea por el lm¡mcto que n In percepción en ,gencm.I producen. hacen pensar en que 

existe la posibilidad de parecerse n otras ya registradas y consldcrudas, por ese 

hecho. como Imitación. 

E!'i también lndlscutlhle que la función de In autor1dad que está enrar~adn del 

procesamiento rdcrcntc n los aspectos marcar1os se hn transformo.do y 

evolucionado, tal y como se estudió en el capitulo correspondiente de este mismo 



trabajo referido a los uspcctos hlstórtcos de la evolución de la no regtstmbllldad de 

las marcas, es por ello que, de la época de la represión hemos pa~do a In etapa de 

Ju previsión, en donde se hn considerado que es mejor que Ja nutoridnd marcarla 

provea de todos los recursos neccsurlos oportunruncnte para que los signos 

distintivos que se desean transfonnnr en marcas re~lstradas cuenten con un pr~o 

nnúllsls cuyos resultados emitan la certe1.a jurídica de que la marca solicitada, no 

afecta derechos adqulrtrlos por terceros o resgunrdndos por la ley. 

Existen factores prácticos dentro del ó.mbllo de la calificación de forma paro 

dctcnnlnur si no existe Imitación o similitud así como por el contmrto: la 

originalidad y por ende In novedad, cuyo análisis corre a curgo del íunclonwio 

administrativo, el cual vigila que In ma.rca que se somete a estudio para registro no 

Invade esícrus j utidlcns de terceros. esto es: que dentro de la percepción de los 

senUdos no existan factores que propicien el equivoco en la elección de un bien o 

servicio por parte de su desllnatarto. 

SI bien es cierto, dentro del texto legal sustantivo de la matertu, no existe In 

descripción de estos cuatro ínctores de callflcactón, la jurisprudencia si hace 

referencia n e1lo~ de tal manera que tu cottdlanetdnd en su uso los hn vuelto 

Indispensables no sólo puro la detennlnaclón de la concesión de mm muren, sino 

también para la ar~umentaclón en via de ulegatos ante uutortdadcs administrativas 

o en rontroversta judtclul. Los cuatro füctores n que hacemos referencia son: 

CRITERIO VISUAL, CRITERIO FONETJCO, CRITERIO JDEOLOGICO Y CRITERIO 

DE PUBLICO DESTINATARIO {33). 

Paro In procedencia de cualquler..i de estos cuntro crttertos pnicttcos, pr1meramente se 

encuentm como requisito ·sine qua non- el hecho de que los productos o servicios que 

se qulcrru1 i.unpamr con estas marcas no sean 1gunles ll otros nnterlormente registrados, 

33) JAUPBDAJIER. llaurlolo. op. r.lt. 1'·1~.51 



puesto que con ello se encuentm salvado el aspecto de ln tdenlldnd y se pnsn n un 

segundo momento en donde se caltflca la poslbllldnd de slmllltud para evttnr ln 

confusión. 

Algo tmportante de destncur eR que, confonne al crtlerto sustentado por la H. 

Suprema Corte de Justicia de la Nnctón. no sení necesru1o que la marca cuestionada 

o sujetan vertflcaclón sen exactamente tgunl, sino que con el hecho de que por sus 

elementos perceptibles por los sentidos. partlculannente por el senttdo de la vista, 

npílrCclern la mem poslhlliditd de confusión. el neto de autoridad encrnnlnndo a 

negar la concesión ma.rcaI1a quedará total y absolutamente legtUmado. 

Analicemos ahora los cuatro criterios Wltes mencionados. 

4.1.1.15.l.·CRITERIO VISUAL. Este criterio fundn su vtabllldad en In apreciación 

de cotejo y contraste de Ju murca que pretende registrarse con tu registrada 

nntertormenlc con el fin de que, al lm¡mcto en la mlsnm posición de una con otra se 

depr_cndn el efecto que causa y se detennlne si existe o no Identidad o semeja01.n, en 

su conjunto: en su~ elementos yn superponiéndolos ya sepnníndolos: en la 

dtspo!'ltclón de sus elementos lfom1as, colores. ~mfJsmos, dlbujos cte.) Por ejemplo 

In marcn "Snbrttns" que nmpnra artírulos de la clase 30 con la marcn "Mututano", 

que fonet1c11mente no tienen relación al~unu. son ldéntlcus vt~ualmente lver anexo 

¡.zrdllcoJ, al emplear el mismo d\sci'lo pam camclerb'.ar a sus productos se ~enera una 

confusión en In mente del consumidor que le Impele a la adquisición de un artículo 

que po'ilblcmcntc no es el deseado. 

El lmbnJo del nnultstn de lu marca se centra en emplear el sentido de la vista. tul y 

com lo hnria el presunto consumidor y dctennlnar por el mpacto que le causa a su 

percepción si In marca resulta ser l¡!unl o Rlmllary por ende provora ron fusión. 
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4. 1.1.6.2.· CRITERIO FONETICO. El criterio fonético opero en tanto la 

denominación resulte de efeclo fométlco Igual o aproximado en tal fonnu n otro 

der1vudo de una marca preexistente que, situándose en el papel del consumidor 

pudiera provocarse confusión entre uno y otro por virtud del Impacto auditivo o bien 

del efecto mentnl que causa unn voz que se escrthe de una fonnn y suenn sJmllur n 

otm cuya escritura es diversa n la primera. Por ejemplo la marca TECATE que se 

encuentra registrada para amparar en la clase 32 lntemuclonnl Cervezas, si se 

coteja con otra denominada: T K T (cuyo efecto aucllllvo seria Igual ni de la marca 

antes registrada) deberú ser reclu.v.ada por lu uutortdad cal!Jlcadora por resultar una 

lmltnctón n In nnter1om1entc protegida y crear confusión en el público consumidor. 

4.1.1.6.9. CRITERIO IDEOLOGICO. Aflmlil el tmtndlsln MnurlcloJallfe Daher (341 

que "El aspecto ldeolóp;tco allende especlflcnmente a la !den que la man:n proyecta 

en la mente del ronsumldor. por el slp;nlficado propio del vocablo en nuestro Idioma 

o por el que éste adquiere por su ullllzaclón cotidiana ... " Es comunrnente visto el 

hecho de que Jos solicitantes de marcas, a1 amp1tro del prestigio de algunas que han 

sido ncrcdltndns en el extranjero o Inclusive en el mismo ptús requieran otras que, 

sin ser vlsunJ ni fonellcamentc Iguales, generen el efecto de que si lo son, hncléndo 

uso de diversos artificios como lo son el uso de vocablos extranjeros. lu distorsión de 

uno de los elementos de In marca que resulte sinónimo u homólogo, etc. Por ejemplo 

In marca registrada en clase 25 "Osear de la H.enta" con el número 126557 es óbice 

pam la concesión del rc~tstro marcarlo al Sl,l!no dlstlntl\'D que Intentó lnscr1hlrse 

como "O de la R'', en virtud rJe que e1 tipo de letm empleado, los colores y In 

en~añosa disposición de tus letras en jucs~o de mayúsculas y minúsculas hicieron 

34) Op. cll. p. 50 
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que et nnnllstn a cargo detem1lna.ra la posibilidad de confusión entre ambas marcas 

dado que lns lnlctules de Ja segunda corresponden u lns mismas en la primera y ello 

es motivo de r:onfustón t:n el C'Onsmntdor de los productos nmpnrados. 

4.1.l.~.4 CRITERIO DE PUBLICO DESTINATARIO, Este criterio atiende 

principalmente ni wuillsls de los conductos de comcrclullzaclón que se encuentran 

empleados por los diversos prestadores de bienes y servicios en donde el vcriílcndor 

culdadosamellle rletennlnnni si no r.xlste coincidencia en dlchos canales, pues de 

resultar pm;ltJvo, el público puede ser Inducido al error. Por ejemplo la marca 

"PCFORM' pam papel de In clase 16 resulta ser obstáculo pam el rc~\stro de la 

marca "pecP:formn". Intentada como registro pnm In misma clase en virtud de que 

los productos son comerclullzndos dentro de los mismos cunules y el empleo de 

ambas marr.as dentro del mismo i.imblto comercial supone una pr.icllcn desleal de 

comercio, toda vez que el proplctrto de la prtmern marC'a puede resultar afectado en 

tant~ que la explotación y t-1 uso de su marca rc~istmd11 le br1nda un 

rccnonoclmlento dentro del público consumidor del mmo del cuul puede valerse 

lllcltnmente el aspirante de Ju marca que se presenta como correlativa. 

4.1.2. ·OTROS CRITERIOS DE CALIFICACION. En adición u los cnalro criterios 

anteriormente Indicados el tratacllstn Jnllíc Daher 1351 n,:tregn dos rn:is, que a 

nuestro juicio bien pucllcnm sllunrse en los anteriores. Sin embargo los 

nnnllznremos u efecto de enriquecer esta panordmlrn. Ellos ~on: 

• CRITEIUO EN FUNCION DE LOS PRODUCl'OS o s1mv1c1os EN CONJUNTO 

• CRITERIO EN ATENCION A U\ COINCIDENCIA D8 VOCABLOS EN SU 

CONJUNTO 

ar¡)0p.cu., 1•.fifl 



4.1.2.l CRITERIO EN FUNCION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS EN SU 

CONJUNTO. Eslc crtter1o es aplicable respecto de In solicitud que se refiere n 

productos o servicios que resultaren coincidentes de otros que untertonnente 

estuvieren conferidos para amparar en In misma clase los bienes o servicios que se 

pretende. En esle caso In autoridad debe evttar In cor.xlstencla de marcas Jgunles o 

similares dentro de lns mismas clases, lo cmil no es óbice pum concederlns en 

diferentes. 

Hemos menclonudo nntel1orrnenle que rnñs que un crltelio especinco, este es un 

cr1tcrto genernJ que debe emplearse untes de entrar u1 amillsls de los nspectos 

visuales. Ideológicos o ronrttcos. 

4.1.2.2.· EN ATENCION A LA COINCIDENCIA DE VOCABLOS EN SU CONJUNTO. 

Este crttcrlo se orienta n In postblltdad de que, n1 sollcJtnrse una rnnrcn. In misma 

hnyn Incorporado dentro de su contenido en su totalidad el texto o partes 

detennlnuntes de otra. Al respecto existen vnrtantes de tratamiento que son 

admitidas en la nctualldnd y que, pam efectos del presente tmbajo quedan 

clas!Ocadas como st1bcritcr1os: 

uJ SI In marco untenom1entc re~lstmdn o bien prote~ldn por 111 legislación mnrcarta 

se encuentra totnhnente lmnersn en lu que se somete u callflcnctón, el analista 

procede a emitir su acto íldmlnlstrallvo de Impedimento toda vez que se Invaden 

derechos adquiridos. Ejemplo: la marca "XEROX'', registrada en clase 16 puede 

resultar ufectudi1 de admlllrse el re};!lstro de la marca "TRIXEROXA" para los mismos 

efectos de comercio. 

h) SI se prest'ntnn marcas compuestas por vnr1os vocablos uno de los cuales rrsulta 

srr tg1111l al rt"gl~lmrto In nuloridncl rrnlm su alrnr.lñn t"Tl m¡utl qur 110 lo e'i, a r.ft"rlo 

de detcnnlrmr si del l'nnjunto aparece la dlsUntMdud cn.racteristlcn de la marca, de 
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registrada en clase 9 en cotejo con Ja marca 'TANDY·RACK", por lo cual al ser 

composición enunciativa dctemtlnante. Ju marca pr1merarncnte re~lstrada resulta 

vulnerada y puede provocarse confusión. 

e} En el caso de que una marca sen empleada paro el conjunta de productos o 

seIVfcJos prestados por un mJsmo titular y encontrándose dentro de tu misma o 

diferente clnse sus registros. na puede concedeme a un tercero el uso de esu marca 

pues ello mueve al error. 

d} En tratándose de nombre propios. se pennlte el uso de Jdenucos apelaUvos, más 

no de npellldos, sin embargo, tal y como lo expresa Rangel Medina (36) el nombre es 

reglstmblc a condición de que Ja orfglnnlldad se encuentre en el diseño con el que 

se presenta Ja sollcttud, puesto que Ja ky no protege el nombre por si mismo. 

e) El empleo de prefijos o particulas pam elaborar términos constructos debe 

provocar en el analista particular cuidado sobre Jos elementos de complemento, 

cotejándolos y detcnnJnw1do si su empleo proveen el equívoco en el consumidor. 

Es necesarfo, a guisa de colofón, enfnll:r.ar que toda'i la.q, acciones de Ja nutorfdnd 

enc~Jnndas n In protección de los Intereses de los gobenmdos siempre serñn 

bJenvenldns, puesto que, partiendo del prtnclpJo de Ja buena fe, cualquier acto 

encwnlnndo a Ja salvaguarda de los derechos sea de un titular de marca, sea de un 

consumidor, sea de usuario nutor17.ndo, serán siempre ncccsartas en la preservación 

del orden juridJco, sin cmbar~o es de resaltar también que deben cncnnilnurn~ las 

acciones de la autoridad a contar con apoyos técnicos especializados pam. evitar 

netos Infundados que provoquen daños, en ocasiones de Irreparables consecuencins 

u quienes reciben Ju ncgauvu de reglslrabJIJdad de su sollcltud de muren. 

36) RAtfOltL 14EOJl(A , 0.rid. Op. rll .. pn~ ~WR 
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4.2.- CRITERIOS JURISPRUDENCIALEB. 

La carencia de recursos admlnlslmllvos dentro de la ley que rtge la materia 

marcarla hu fonnulado el uso del Juicio de Amparo pnrn venUlar aquella.es 

controversias surgidas entre los p;obemados y el Estudo al recibir de parte de eslc 

último un acto de nep;u.Uva en la concestón del registro marcano. 

En nuestro pals, lu labor de los tribunales que dertva en jurisprudencia. está 

plenamente reconcoclda como fuente del derecho por nuestra Constitución y, en 

materia de Derecho de las Murcas, el acoplo de ~entenclas dejulctos ventllados WllC 

la Autoridad Feden.t.I denominados de GnmnUas o Amparo, ha fortalecido la materia 

clwificú.ndoln y brindándole sustento en aquellos tópicos uun poco explorados por 

la práctica o bien en aquellos puntos no detennlnados por la legislación que 

p;eneran las l~unns del derecho. 

A conunuaclón analizaremos algunas tesis jurlsprudenclDlcs que han sido em1Udus 

sea por ta Suprema Corle de Justlch1 de la Nación, o bien por los Trtbunales 

Colegiados de Ctrcullo y por los Juzgados de Distrito en resolución de controversias, 

que hun requerido la Intervención judicial, por ausencia del concepto, del 

procedlllÚento o de sistemas de lntcrpretuclón nonnattva. 

Pnra efectos de lu presentación del presente trabajo, el ponr.nte hn dtseliado una 

codlficl\Clón por materia de aquellos criterios jurtsprudenctnles que tienen 

npltcactón pn\cllca en nuestro medio marcano. El orden temático se ha establecido 

atendiendo n cinco rubros que las hacen coincidentes entre si y que son los 

sl,i.tulentes: 

. cmn:roos JURISPRUDENC!ALES DECLARATIVOS SOBRE LA PROTECC!ON 

MARCAR!A: 

• CRITERIOS JUH!SPRUDENC!ALES REFERIDOS A LA POSIBILIDAD DE CONFUS!ON 

ENTRE LAS MAHCAS: 
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EN1RE LAS MARCAS: 

- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES QUE ATIENDEN A LAS OBLlGACIONES Y 

PRERROGATIVAS DE LA AUTORIDAD EN LA CALIFICACION MARCARIA: 

- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS A LAS MARCAS NOTORIAMENTE 

CONOCIDAS y por úlUmo 

- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS A LA IMITACION DE MARCAS. 

A contlntmclón se nnall7.arán brevemente cada uno de ellos: 

4,2.l.· CRITERIOS JURJSPRUDENCJALES DECUIRATJVOS SOBRE lA PROTECCJON 

MAR CARIA. 

Esta primero clnslílcnclón atiende n la necesidad que la nutorldad judlclnl requiere 

para el ejercicio de las acciones jurisdiccionales en el caso de exlsUr vulneración de 

derechos sobre propiedad Industrial. 

MARCAS DE SERVICIO. PARA SER 

PROTEGIDAS DEBEN REGISTRARSE. Pnra 

ejercer las acciones civiles y penales de que 
tratan los diversos preceptos contenidos en el 
Titulo VIII de la Ley de la Propiedad lndustrtul, 

tendientes a proteger uua marca, es 

lndlspensuble que dicha mnrca se encuentre 
regtstrndn. yn que sin este requisito legal no !ie 
cstú en posibilidad de hacer valer aquellas 
acciones por prevenclcin expresa del articulo 
1'11 de la mlsmn Ley, ni se adquiere el derecho 

de uso exclusivo. ni tampoco el de poder 
renl11 .. ar su tmnsmlstón: de todo lo cual se 
sigue que nuestra leglsluclón marcaria sólo 

protege a lns marcas rr~lstmdns. 

Séptlmn Epoca. Tercera Pnrte: 
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Tribunales Colegiados Primero y Segundo en 

Molerla Admlnlstrauva del Primer Clreullo, 5 
votos. 

Esta tésJs apareció publtcnda. con el número 
429, en el Apéndice 1917-1985, TERCERA 
PARTE, pag.759. 

La tests nnterlonnente Inserta. representa Ju condición que le da consistencia ni 

ejercicio de cualquier acción derivada de la no reglstrabJlldnd de las marcas ya que 

solrunenle serdn protcgJblcs las ma.rcas que cuenten con previo registro, esto es que 

hayan franqueado las condiciones legales de no Incurrir en algún supueslo de 

Irrcglstrnhllldnd. con lo que se Je dñ solidez y Onne1.a a cualquier argumento tendiente 

a la protección de cualquier signo que se ve runenzudo por la coexistencia cornerchll de 

otro slmllnr o Idéntico. 

MARCAS. CONFUSION. TERCERO PERJUDICADO. 
SI Ja parte quejosa en un Juicio de amparo 
reclama Ja uegnuvn de registro de una marca. y 

esa negativa obedecía a que segün Ju autoridad 
responsable ya estaba regtsLrnda unu marca 

anterior lgunl o semejuntc ul grado de 
co1úuslón, el artículo 5, fracción m. de la.Ley 
de amparo obllgu en principio a llamar al 

juicio, como tercero perjudicado, nl propletar1o 
de la marca wtlcr:lor, pues es ohvtnmcnte 

Ulular de derechos opuestos a los de lu parte 
quejosa. que pueden resultar afectados con la 
concesión del amparo, Jo que no debt! hacerse 

sin llamarlo ni Juicio par..1 no violarle In 

garantia de uudlenctn consagrada en el 
articulo 14 constlluclonal, y para no hacerlo, 
sobre lodo, en el julclo de amparo. que esU 

desunudo precisamente a lutelur lus garantías 

Individuales. 

Amparo en revisión 471/78. Sudno MlyasakJ 
Hamchuchl. 2 de ngosto de 1978. Unanimidad 

de votos, Ponente: liulllenno Guzmán Orozr.o. 
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La jurisprudencia que se transcribe es de suma Importancia para el tema que nos 

ocupa, pues en este mismo capitulo han qucdm.Jo descritos los sistemas dt' cnllflcactón 

e Intervención que se han emplndo a través del tiempo para la concesión del uso 

exclusivo de las marcas de solicitudes que la 11utortdad recibe y procesa y hemos 

apreciado la exJstencla de algunos de esos crttertos de tratamiento de laci peticiones de 

concesión rnnrcar1a emre los que sobre&alen esencialmente dos modos de verificar 

dicha tramttnclón y que son: Con o sin cxñmen previo. con o sin llrunwnJento a 

oposiciones. Específicamente en lo que toca al segundo se ha Vlsto que en ocasiones se 

ha requerido que In nutortdud conceda un plazo pam que quien pueda resultar 

afectado con el tnimlle y Ja eventual titulación de una marca acuda ante la autoridad y 

presente los elementos de prueha que considere necesarios pnra Impedir que prospere 

la solicitud respectiva; en otras ocnslones se ha petíecclonndo tnl sistema y se ha 

exigido la publicación de las marcns pnm efe<.·tos de conoctmlento público, etc. En el 

caso que nos ocupa, la autondad Jurisdiccional dctennlna con especial cuidado el 

hecho de que en el caso de existir juicio de Garantías lnlery>uesto ante la nutolidad 

jurts~lcctonal, estn debeni reconocer como parte se,i;tUn el artículo 5 de In Ley de 

Amparo ni propietario de la marcn registrada que se presuma puedr afectarse con la 

concesión del Amparo o con la suspensión del neto reclamado. En tal vtrtud, nunque la 

nctuul legislación de Man:1L"i no requiera en In fase admlnlstmtlvn In presencia de la 

participación del titular de la marca presunttvnmenle ¡úectnda, si debe ser llamado n 

juicio en caso de promoverse el juicio de Amparo, especlflcamente y tal como lo 

menciona la jurospmdencla en comento, para ev1ln.r tm.nsgrcdlr la Gamntin 

Constitucional de Audiencia del gobernado. 

Lo nntertor con base en lo dtspueslo por el articuto 5 de la Ley de Amparo, lmtándose 

de qut" el lltular de la marca que pueda r~sullnr afectada promueva como ~mvlado o 

bien en el caso de c:oncunir como tercero perjudicado. 
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4.2.2 .. • CRJTEl!IOS JIJRISl'RUDENCIAIES REFERIDOS A LA POSlBIUDAD DE 

CONFUSION ENTRE lAS MARCllS. 

Siendo Ju Coníuslón uno de Jos síntomas más recurrentes dentro de Ju problemúuca 

marcarla. la Suprema Corte de Justlclu de In Nación y Jos Trtbunales Colegiados en 

Mnter1n AdmJnlstmtlva hun debido de pronunciarse no pocas veces en ese respecto y 

se ha creado un npartado en este trabajo que va referido espcr.lnhnente a las diversos 

tratamientos que debe seguirse en el caso de enr.ontmrse frente n un caso de confusión 

mnrcar111. AJ respecto se encuentran ln.s siguientes resoluciones: 

MARCAS ANAJ.!SIS DE SU POSmLE 

CONfUS!ON. SI bien este tribunal ha 

sostenido que pum detennlnar si dos marcas 
son semejantes ('Jl ~rada de confusión, se debe 
atender no sólo a un ami.lisis minucioso, sino 

pr1nclpalmente al efecto que puedan producir 
en el pubUr.o consumJdor al pr1mer Aolpc de 
Vist.n, al ser prommclndas mp!damcntc. ello no 

slgnlOcu que quien deba juzgnr sobre las 

semejnn7.as de las marcas no puede fljflrse 

mlnuclosmnenle en los detalles para 
detemtlnar o nclnrnr el efecto que visual o 

fonetlcrunente puede produr.lr cnundo se lns 
lee y oye en fonna ordlnar1n, sin poner 
atención muy culdndosa. Pues la JmpresJOn 

subjetiva que las marcas produzran dr. 

momento. puede ser objeto de un análisis 
cuidadoso, que no olV!de que debe atenderse a 
Ja primera Impresión que dichas marca'> 

prod111.can en el público. 
JURISPRUDENCIA Primer TJibunal Colegiado 

en Mnterln Admlnlstratl\'a del Primer Circuito. 
,JURISPRUDENCIA 'IRIBUNALES COLEGIA· 

lJOS. Séptima Epoca. Volúmen Semestral 151-

156. Sexta parle, pag. 223. JURISPRUDENCIA 
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TRIBUNALES COLEGIADOS. Informe 1981 

TERCERA PARTE. tesis 16. pnJ<. 43. 

La jurisprudencia que se lmnscr1be detennlnn ln base juridtca de Ja cnllflcaclón 

marcruia para lo~ casos de similitud o confusión. En efecto. tal y como se puede 

apreciar de su contenido. la tesis que untertorrnente se hn acotado precisa que el 

analista mnrcano tiene como obligación ante la sospecha de confusión detennlnnr. 

además del anñ.Hslg minucioso de la misma n los efectos que puede producir ni 

Impactar por medio de los scnlldos ni públJco consumidor. En este punto entran en 

juego los aspectos visual, fonCtlco e Jdeológlco que hemos nnotndo antcrtomtente y Je 

Impone una metodología esto es: le dctem11na que, para el trabajo dictaminador. el 

nnullstn debe somcter:lns u un estudio Instantáneo de apreclaclim. del cunl se 

desprenda si In percepción sensortul quedó illectad11 nJ contacto con In mnrcn y actuar 

en consecuencia. 

Este sistema puede ser criticado en tanto que deja que el resulludo proven~n de In 

apreclnclón de una sola per.;onu. la cunl puede estar prevlnmente Influenciada por lo 

medios de comunicación. el contacto con personas que frecuenten el medio del 

consumo del artículo o bien por el hecho de conocer el bien o servicio conlm el que se 

coteja. En este sentido podriamos seimlnr que lo Importante en este caso puede ser sin 

duda que la upreclnclón llc,gara a ser, a mnnera de unn prueba per1clal clvH. en fonna 

colcglndn. con cnmctcrisUcns slmllnres algunas corno lo son el hecho de que fueren 

varios nnnllstns los que calificaren In muren. que lo hicieren sepnrodamcnte. que el 

sistema fuem el mismo (el primer Impacto visual) pero que se dMdleru en etapas. etc .. 

con ello sin duda los resoluciones de In autoridad seriun censuradas en menor grado lo 

cual acarrearia la mayor credibilidad de parte del ámbito solicitante de registro. 

MARCAS. PARA DETERMINAR SI UNA 

MARCA ES O NO SEMEJANTE EN GRADO 
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DE CONFUBION A OTRA YA REGISTRADA Y 

VIGENTE., debe tomlirsela paro compnrarh1 

con la otra en su conjunlo. o bien. atendiendo 
a los elementos que hayan sido reservados. 
Articulo 91, fmcclón XVlll, ele la· Ley de 
Invenciones y Marcas. 

Tesis visible a fojas 125 a 126 del Infonne de 
labores correspondiente al año de 1980, 

sustentada por el Tercer Trthunul Colcglndo en 
Materia Admlnlstrntlvn del Prtmer Circuito. 

En virtud de que el temu del presente capitulo se refiere cspectflcamente a la no 

rcglstrnbllldad de las marcas y, en la práctica dicha no rep;lstrnbllldad deviene de dos 

vías: la pr1mern de ellas que es In sustanUvn o sea los casos que se encuentran 

predetemLlnnclos en In ley de la matcr1a; esto es. todus y cada una de las prevtatones 

que In legislación marcar1a contempla expresamente como cusas de no 

regtslrabllldad y In otra. la que podriumos seflalar para este efecto como la adjetiva, 

seria In der1vadu de los exámenes. tnnto de fondo como de fonna en donde 

eventualmente puede erner~cr un cnso de asimilación entre dos signos dlsllnllvos de 

los cuales uno yn se encuentra protegido, en cuyo proceso de definición para 

dctcnnlnur si existe o no grudo alguno de confusión, será empleando el cr1ter1o antes 

enunciado. 

DE APRECIAR LA MARCA EN BU 

CONJUNTO, SIN DIVIDIRLA BE PRESENTA 

UNICAl\IENTE EN TRATANDOSE DE 

AQUELLAS QUE PUDIERAN SER 

SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUBION, 

POR LO QUE DICHA OBLIGACION NO BE DA 

EN EL CASO DE UNA OBJECION TECNICA. 

Ahora bien, llene razón In recurrente, en 

primer luf,!ar. cunndo uducc que no existe 
ninguna cortnplsn jurídica para el nnfillsls de 
la denominación propuesta como marca en 

lénntnos de lo dispuesto por el articulo 91 , 



fracción Xlll de la Ley de lnvenctone• y Marcas. 
ya que la obllp;actón de aprecJnr la Marca en su 

conjunto, sin dMdlrla, se presenta unlcrunente 

en tratándose de aqueUus que pudieran ser 

semejantes en ~rado de confusión y ello por 
lmperuUvo de lo dispuesto en In fracción XV111. 
del propio articulo 91 antes rltado: por lo que 
st no fue ésta última hipótesis la que se tuvo 
en cuenta para rxarnlnar In denom1nncJón 
''GlACOVANNJ", 110 estuvo en lo Juslo el Juez 
de DlstrUo al reprocharle Ju fonna en la que se 
llevó a cabo el anó.llsls de dlclm palabra. 

RA. 1170/86 del 29 de octubre de 1986.· 
Segundo Trlbunal Cole~lado.~ Relator:. 
Gutllem10 Ortl7. Mnyn¡:ollln.- Unnnlmldnd.· 
Quejosa NAK. S.A. 

Revoca la scntencln del C. Juez. Octavo de 
Plstrttn en el juicio 68-~:/85 y no ampara. 

El Tribunal Cole~lndo emltente de In anterior resolución aplica mediante su resoluclón 

un criterio que resuHn altamente sl~nmcntlvo para casos similares. toda vez que 

sustentn un modo de cuUficnclón. esto es: nutortza a la cntldnd verHlcadora a reaHzar el 

unáU~ls de fondo con descomposJclón de la.q partes del sJgno dtsllnlivo. solmnente pnm 

aquellos casos en los que prtmeramente se tlubJere <lelennlJrndo la poslblltdad de 

similitud en ,grado de confusión entre dos marcas. De lo anterior se desprende que, 

parn ln procedlbllldnd de unn causal de Jmpedhuento mnrcmio que la uutor1dnd 

prelendn Invocar, previamente debenín AAOlarse Jos extremos que señala la tesis 

anterior. 

MARCAS.- CONFUBION.- Diferencias 
Secundruiu.s. SJ Jac¡ marcas ttenen una misma 
parte inJclnl o md!C'al, que por sus 

caracteristlcas resulte lo. parte más 1mportw1te 
y st~nlficalJvn y la parte flrml por sus 

camcteri.f:lllcas tiene al1Zuna dlfercncln de orden 
meramente secundano o de slgntflcnclón de 
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menor lmportanctn , o de uso muy común, es claro que 
lnl dtferenctn. (que carece de Cnfüsts) no basta para evitar 

la confusión entre ambas marcas !Articulo 105 fracción 
XIV, de In l,ey de la Propiedad lnduslr!al), o paru evitar 

que se sugiera que ambas provienen del mismo 

productor, lo que Impide el registro de la segunda. ya que 
se podria Inducir a confusión al público consumidor, o a 
que en una de la.'i marcas se le beneflclnm con el prestigio 

o aceptación del producto mnpnmdo con la otra. 
Amparo en revisión 527/1974.- Hcnkel & Cia. Gmbh.­
ununlmldad de votos. Séptima Epoca. vol. 70. Sexta 

parte. P"ll· 47. 
Amparo en revisión 784/ 1976.- Dyk Gulden. S.A. de e.V.­

unanimidad di:! votos. Séptima Epoca. vol. 87. Sexta 
parte. pug:. 55. 
Amparo en revlslón 710/1986.- Ra,c!ú foods lnc. 

unanimidad de votos. Séptima Epoca, vol. 97-102. Sexla 
parte. pn¡z. 321. 

Amparo en revisión 366/75.- .J.C. Penney, lnc. 
unanlmtdnd de votos. Séptima Epoca. vol. 97-102. Scxtn 

parte. pi.1~. 3ül. 

La tesis nntertonnente acotncin reflejn un Impedimento marcnrlo que la autoridad debe 

contemplar n efecto de que la protección en los c1.1Sos en que existan marcas que 

comprutnn elementos lelrisUcos similares que, separados ,en su lnte~racJón, puedan 

conducir al error ul cosumldor. En el presente caso, la tesis que se analiza detemtlnn la 

íacultnd de la nulor1dad vertflcadom ele fundar y motlvur el Impedimento marcarlo con 

bnse en el nmillsls de lns partes de In denominación en función de lu upUcnclón que se 

le pretenda dar, sea por alteración de sus componentes, sen por uso de raJces o 

particula'i gmmatlcah.•s etc. En Ja nctual!dad, confonne n lo dlspue~to por las 

fmcclónes XVI y XVII del nrtículo 90 de la Ley de Fome11to y Protección de lu Propiedad 

Industrtnl y en estrecha relación con el urticulo 91 del mismo ordcnamtcnto, permiten 

al afectado demandar en Ju vía judicial la supresión de k.1 nnrca re~lstrnda, 

conjuntwnente en el pngo de dw1os y perjuicios. 
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MARCAS, CUANDO NO EXISTE CONFUSION 

EN LAS. El artículo 105. fmcclón XIV. Inciso 
b), de la Ley de la Propiedad lndustrlal, 

dispone lo SIAulente: "Artículo 105.- No se 
admitirán n registro como marcas: XIV.- Una 

marca que !iea l~ual o tan parecida a otra 
nntertorrnente rcglstmda. que tomndus en 

conjunto o ulendlendo u los elementos que 

haynn sido rcse(Vados pucdm1 coníundlrse con 
la anlcr1or. También en este caso la negativa 

de dictar de plano, salvo que la marca sea 
solicitada precisamente por el propletatio de la 

marca nnter1or con 1H cuuJ puede coníundtrse, 
caso en que el registro sea concedido y las 
murcns se consldcmr.m liguda..<i por el sólo 

efecto de su tmnsmlslón; y de su contenido se 
Infiere que para negar el registro es 11ecesarlo 

que exista una scmejru11.a en tal grado entre la 
marca registrarla ron anterioridad y otra que 
sea Igual o parecida, que tomadas en conjunto 

puedan confundirse. presupuesto que no se 
configura en un cuso en el que aunque la 
radical de ambas marcas seu "GLEZ", sin 
embargo, la que se prelenda rcp;lstrar lleve 

~rep;ada la terminación 'TER", que ya en 

conjunto, como "GLESTER", tanto visual como 
íonetlcnmenle, 1n hngo distinta n la otra. 
eliminando la posible coníuslón que pudlem 

producir en el pú.bllco consumidor. por lo que, 
en los t¿nnlnos del precepto legal untes 

invocado. la marca a registro no tendria una 
semejrutza en ¡zrado lal como la ya rc~lstrada, 
que pudiera confundirse. 

Amparo en Revisión 1923/69.- Anrlerson 
Clayton & Co. S.A. de C.V .. 15 de febrero de 

1972.- Unanimidad de votos. Ponente: 
Abelnrdo Vúzqucz Cruz. 
Primer Ttibunal Colegiado en Materia 

Admtnlstr.1Uva del Primer Circuito. 
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La jurtsprudenclu que se ella supra corresponde a un claro mWldato de parte de Ja 

autortdad judlclal por medio del cual se cncuenLm dartficundo lo que debe ser una 

regla para ta callílcaclón marcarla. De entrada descarta los casos de las marcas que por 

considerarse IJ.u;uda'l, quedan exentas de ser rechazadas en su registro y si en cambio 

estnblecc los elementos de los que In autortdad caJlflcadorn debe valerse par.~ decidir si 

una marca es o no Igual en grado de confusión con otra. 

MARCAS, DEBE ATENDERSE A LOS 

ELEMENTOS NOMINALES Y 
SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE 

INTEGRAN LA ETIQUETA. 
Lo esencia!, en una marca es su denominación 
y esta es la que debe ponerse frente a los que 

están en disputa, pam dclem11nnr su 
confusión o lndlvldunlrdad, sin que los dern;is 

elementos sean conducentes pam desvirtuar 
diferencia gráfica y ror,éllca. puesto que los 
productos que wnparnn la..ct murcus 
nomtalmcnte se distinguen por el nombre de 

los mismos y no por sus elementos accesorios. 
Amparo en revisión !030/78.-Klmbcrly Clark 
Corporallon. Unanimidad de votos. Terr.er 
Trtbunal Colegtudo en Materia /\dmlnJstrátlm 
del Prlmt.'r Circuito \1slblc p~. 838 de 
Jurisprudencia. precedentes y tesis 
sobresaliente. Trtbunalrs Coleglndos, Tomo IV, 
Admlnlstmtlva. Mayo Ediciones. 

Estn tesis resullu lmportmlle pues revela In tntenclón de parte de la nutortdud sobre la 

Jóglca de aprecio y dtscrlmlnnclón de las partes en un orden de Importancia para llevar 

a efecto el consecuente amillsls de una fonna para Ja delcnnlnaclón de similitud o de 

grado de confusión. Es claro que la autoridad pretende Imponer nnlc otros el elemento 

denominación. Esto es que, como lo dice en la tesis en cita, le resulta prlmerdl11ente 

neccsnrto el estudio de In marca atendiendo a los elementos J!ranmtlcalcs antes que a 
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los visuales, o sen que primero debe de nnull7.arsc como se cscrtbe: lucJ!,o, como se lee: 

después como se escucha y RI en ese orden nun no se arriba a la convlrctón sobre la 

posibilidad de existencia del grado de confusión entonces se pasa n1 exñmen de las 

partes nguraUvas o sen n las fuente:-1i de Ja letra co11 la que se representa la 

denominación. Asi pues, de aparecer cualquier elemento que presuponga Ju similitud 

ldenlldad o cuaJquler grado de confusión deben.i ser rcpcllclo por la autortdad. 

MARCAS INDUSTRIALES, DISTINCION DE 

LAS... Para hacer la dlscrtmlrmclón de dos 
marcas en disputa por la confusión que lus 
mismas pudieran ocn.<:1lonnr, 110 sólo debe 

ulenderse u las diferencias que entre ellrui 
existan, sino también, y en una fonna 

destacada, a las semeJanu1s que concurran 
entre lns mismas. 
Sexta Epoca, Tercera parte: Vol. XIII pag. 42. 
A.R.4044/ 1953. The Scven Up Company. 5 
votos. 
2a. Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975. 
TERCERA PARl'E, png. 656, 6a. rclnclonuda de 

la JUHISPRUDENCIA. "FACULTADES 
DISCRECIONALES. APREC!ACION DEI. USO 
INDEBIDO DE El.LAS EN EL JUICIO DE 

AMPARO". 

Ln tesis que se comenta resulta relevante para la materia de este trabajo, toda vez que 

de ella se desprende con meridiana clm1dad el fundamento que debe mouvur las 

acciones de la nutortdad ver1flcadom. en los casos de concurrencia de marcas 

:;tmllarcs. Tal y como Jo cstublece la jurispmdencla de rnér1lo, la uutor1dad debe 

atender a las semejanzas que ex.Jstan entre ellus como base para el nmillsls y posterior 

dlclúmen a efecto de detennlnar la existencia de Impedimento marcurto o no. 

MARCAS. SIMILITUD EN CUANTO A SU 

NATURALEZA O A SU EMPLEO,· No basta 
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con que hnya p;ran semejanza entre las 
denomlnnctoncs de dos IlUU"Cas, y que las 
respectivos nrticulos pertenezcan a la misma 
catcgoria dentro de la ca110caclón oficial que 
contiene el Reglamento de Ja Ley de la 
Propiedad Industrial, sino que se requiere, 
ademó.s de que se demuestre que se lrntu de 
los mismos nrtlculos, y que se acredite 
también que Jos productos pueden fncllmente 
confundirse. Es verdad que el artículo 106 de 
la Ley de la Propiedad Industrla..1 establece que, 
aunque no se trate de los mismos productos, 
se aplicarán las reglas de la fracción XIV del 
articulo que antecede, cuando el nuevo 
registro sen sollcltndo por persona dlsttntu del 
propleturto de unu marr.u w1letior. para 
urticulos stmllnres a los que esta última 
wnpam. si In Secretaria considera que existe 
poslbllldad de confusión. Pero debe advertirse 
que esa facultad que In Secretaria responsable 
Uene de aplicar lns rcp;las de la fracción XIV 

lnvocadu. y en el supuesto de que, no 
trntúndose de los mismos productos, estime 
que existe stn cmbnrgo posibilidad de 
confusión, no entraña que, si estima lo 
contrnrto solo por ello se haya reallzado un 
registro en contravención a líls disposiciones 
de esta ley (articulo 200 fracción l), ni 
tampoco Implica que Ja hlpólesls quede 
comprendida denlro del articulo 200, fracción 
V de la misma ley, se~lm el cua..J. el registro de 
una marca es nulo, cuando por error, 
Inadvertencia diferencia de nprectaclón se lleve 
a cabo un registro existiendo en vtgor otro, que 
se r:onsldem Invadido, por tratarse de una 
marcn que se confunda con la antetior. 
Sexta Epoca. 'fercem parte: Vol. XXVIII png. 
34. A.ll 307/1958.N.V. Slcm Radio, mayoría 3 
votos. 
2n. Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975. 
TERCERA PARTE. pag. 660, 11n. relacionada 
de la JURISPRUDENCIA, "FACULTADES 
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DISCRECIONALES. APREC!ACION DEL USO 
INDEBIDO DE ELU\S EN EL JUICIO DE 
AMPARO". 

En el presente caso resulta ser que la nu1orldnd federal ha considerado como crlterto 

de cullficnclón marcarla el hecho de In cnllncnclón ntendtenda 11.l empleo o situación de 

claslficaclón de las marcas, lo cunl hace otorgando al verlflcador amplias facultades 

pura detcnnlnar la tnvu.<ilón de derechos de tercero re!Jpecto de mareas que se apliquen 

u productos y dctcnnlna que el una.lista debe: 1) Cerclomrse de que los ruticulos son 

los mismos y que se acredite también que los artículos pueden factlmente confundirse, 

sin embargo deja ablertn la posibilidad de que en rl caso de que In autoridad decida 

otorAAr el re~lstm a una marca que no correspondiendo u In misma clnstficnctón se 

registra siendo de dueño diferente In acción de nulidad es Improcedente. Resulta 

cuestionable esta tesis, yn que tiene dos puntos que pueden ser calificados de 

pellj!rosos: El primero de ellos es In oscuridad con In que se redactó el mismo en donde 

a manera de laberinto verbal se maneja el argumento que puede ser más sencillo y 

busca una serle de vertcuetos pnrn decir con muchas palabras algo tan sencillo como 

que, In autoridad se reserva el derecho de tnterprclnr el ~glamcnto de la ley de manera 

lnl que, en un caso de confusión. pueda dctennlnur si existe o no confu!iilón tntrc las 

marcas cuando haya concurrencia en la misma clase y por otra parte, el 

cuestlonamlento surp;e respecto de esas facultades Ilimitadas parn Interpretar de modo 

tal que, queda la sensación de que la autoridad nunca se equlvocar.í y de que todas 

sus detecmlnnclones son correctas, lo cual es a todas luces censurable pues Ja mater111 

marcarla se encuenlm aun tan llena de lugunu.s y carencia de metodolo~ías que lo que 

menos requiere son Interpretaciones Cortadas ~a verdad sabida~ y exceso de poder de la 

uutor1dnd concedente. 



MARCAS SEMEJANTES. EN SU ANALISIS LA 

AUTORIDAD DEBE RAZONAR TANTO 

SOBRE LAS SEMEJANZAS ADVERTIDAS 

POR ELLA COMO RESPECTO A LAS 

DIFERENCIAS QUE HAGA VALER EL 

INTERESADO. 

Como lo apreció correctamente el juez del 

conoclmtento, si bien la autoridad razonó 
ampllamente el por que de Jn negaUva nJ 
registro como marca de la denominación 
"NENE MIO", propuesta por In quejosa, sin 

embargo, no tomó en cuenta en estos 
mzormmlentos lns manifestaciones con las que 
la quejosa trató de desvirtuar las objeciones, 
opuestas. pues nada dijo aceren de si lu 
segundn palabra que consllluye Ju frase 

propuesta como marca por In quejosa "NENE 
MIO", pcnnlte que tal frnse considerada en su 

totalidad se dlstlnp;a como lo propuso la 
quejosa: p;níflcn fonética y estructuralmente de 
In anler1ortdnd constitutiva por la palabra "NE­

NE", sin que se trate de que el a qua haya 
pretendido. como se dice en Jos n~rnvJos. que 
pnra negarse el registro de In nm.rca. In 

autoridad debn cefllrse a las acepciones 
literales que use el pnrtlculnr, sino que dtchu 

aulortdad debe nburcur en su amíllsls tanto las 
semejanzas advert.Jdns por ella. como las 
diferencias hechas valer por el Interesado. 

Precedentes: Amparo en revisión 1907 /84. 
Vlctor Sabban. 29 de mayo de 1986. Mnyoria 

de votos. Ponente: Angel Surez Torres. 
Cuarto Ttibunnl Colc~ludo en Matertn 
Admtnlstmliva del Primer Circuito. 

Esta tesis conslltuye un ptinclplo de le,'!alldnd y seguridad juridlca respecto de los 

UU~los ya sen ndmlnlstrnllvos o judiciales, por medio de los cuules las partes 

contendientes ten~an la certe1.u de un procedimiento seguido correctamente ante lns 

autoridades compclcntes, la.e;, cuales mm vez vertido su criterio deben sostenerlo, 
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fundando y motivando todas y cndn una de las ncclones subsecuentes hnsln la totnl 

tennlnaclón del asunto. Continúa la tesis: 

(')EL SUSCRITO SOSTJENE , EN LAS 
CUESTIONES RELATIVAS A CONFUS!ON DE 

MAHCAS , que es el público r.onsumldor quien 
fundarnenlulmenle merece pro1ecc1ón pam 

evitar Ju desorientación y el error, respecto n la 

naturole1.a y el origen de los dJstlntos 
productos que concurren en el mercado y que 

obviamente, aJ ntlsmo Uempo ,l!aranUzan la 
Integridad y lmerm fuma del sJ~no distintivo 
uc.loptado por el comerclruue, asegumndo la 
fácll Jdenttflcnclón de lns mercancias, en otras 
palabras, Ja marca ha de ser peculJnr para 
poder distinguir claramente i~ntre los demús 
que afluyen ~n el mercado o que estén 
registrados y la protección de la ley ha de ser 

plena para que su poder de nlracclón y 
cnpnr.Jdod dlstlntlva no sufra nlnguna: esto 
justifica Ju exJstcncla de Ja exlgencln que las 

marcas sean suficientemente dJsllnUvns entre 
si. de suerte que el público consumidor no solo 
no confunda mm con otra. sino que ni sJquJera 
e.xlsln Jn posibilidad dí'. qut la confunda. 

Juicio de Amparo: 811/74 Cueros Artlficlnles 

S.A. de C. V. R.A. 503/75 

Tercer Tribunal Cole~lndo en Materia 
AdmlnlstrnUvn. Pronunciada: 8 de scpUembre 
de 1975. 

Al parecer del que esto escribe, Ja sc,qunda parte de la lesls l.rancrlln aparece como unn 

justlflcnclón fuera totnhnenlc de Jugar que un1cumente lo que da a entender es que 

quJere liberarse de todu culpa respecto del enunciado jur1sprude11clal anterior dando a 

entender que, ante todo, el reglstrante debe obrar de huenn fe pam evitar que Ju 

autoridad lengn que recurrir a los medios cuesUonndos que k,(!aJlzn la jurfsprudcncJn 

en ella. 
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Sin embargo, como conlrupcso para ln censurable detcnnlnnclón jurtsprudenclal que 

se transcribe, aparece la que a continuación se Indica. 

TESIS RELACIONADA. 

MARCAS. REGISTRO DE PALABRAS DE 

LENGUAS MUERTAS EXTRANJERAS. 

I.a fracción XI del artículo 105 de la Ley de la 

Propiedad Industtial, dispone que no son 
admisibles a registro como marcas de lenguus 
vivas extranjeras, cuando Ja marca se pldn 
para aplicarse a articulas que el solicitante 
fabrique solnmente en México, o en cunlquler 
otro pais de habla cspailolu. La Interpretación , 
u contrario semm, de ese dispositivo pemtlte 
concluir que si pueden ser objeto de rc~lslro 
las palabms de lcn.'(uas muertas e.xtranjems, 
máxime si se tomo. en cuenta que esta 
tnterpretuctón no contraria t:I plinclplo rector 
del texto lcp:al en camentru1o y que no es otro 
que evitar que se Induzca n error al pi1bltco 
sobre In procedencia de los productos. 
Sr.xtn Epocu. Tercera Parte: Vol. CXVI, png. 92. 
A.R. 6418/66 Lux. S.A. 5 votos. 

Esta tests jurtspmdenclal rc1mltn de especial Importancia ,para In metcnn de nuestro 

estudio, pues representa un antecedente o una remlnlsencla de las anler1ores 

le.(tlslnclones vigentes en México cuyo espíritu de runparo de la.'i marcas contemplaba el 

no re~lstro de mnrcas que pudieren dar ni público consumidor la tdea de que los 

productos que tdenllficuban eran de procedenr.ln extnmjem. En el caso de la tesis que 

hn quedado lltemlmente transcrita en el párrafo Inmediato anterior. el caso concreto se 

referin n In poslbllldnd de Interpretación n contrario sensu de sl~nos distintivos 

derivados de len~uns c.xtranjems en desuso, por lo que el Máx.lmo Trlbumtl consideró 

In proccdlbil!dnd de dlchn.'i marcas eliminándose por ello un elemento de no 

reglstmblltdnd de lu murcu. 
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4.2.3.· CRITElUOS JUR/Sl'RVDENCIAI.ES 91IE ATIENDEN A lAS OBUGACIONES Y 
PRERROGATIVAS DE LA AUI'OlUDAD EN LA CllLIFICACION MARCARIA. 

Es un hecho que la malerfa marcarta aun es un ramo jóven del Derecho, en virtud de 

eUo existen aun algunas tnsUtuclones que no estún lo suficientemente conflgurudas, 

como Jo es el caso de Ju cu.HOcacfón marcarla, la cual se ha crtUcado dunUllc mucho 

Uempo de cxcestvamcnte subjetiva. Por Jo anterior, la jurtsprudencla que se cita se 

encuentro encaminada a perfilar alguna..~ técntcns y dlrtclr1ces que el unullsla de 

marcas debe respetar a efecto de que su obscrvanclu preserve et orden juridlco y no se 

vulneren los derechos de los particulares aJ aplicar c!itertos liberales y en ocasiones 

arbitrarlos. 

MARCAS INDUSTRIALES, SEMEJANZA DE 

LAS, JUICIO SUBJETIVO. 

SI la resolución reclwnada sostiene que no hay 
semejnn7..a en dos marcns, en virtud de que 
tomadas en conjunto, tuJ como lo ordena el 

anicuJo 105 fmccJón XIV. de In Ley de 
Proptedad Industrial. no existe posibllJdad 

n.Jgurm de que se confundan, puesto que solo 
su tennlnnclón es la semejante, tal Juicio 
subjetivo de la autoridad administrativa. 
técnica en In mnter1o, no puede considerarse 

Hóglca y nnlljuridlca, puesto que aprecia las 
marcas tnl como lo ordena dicha ley. Sin que 

se valga en contrurto que Ja quejosa haga 
depender su scntcjanza precisamente de no 

tomarlas en su conjunto y no atendiendo a los 
elementos que fueron reservados, porque esto 
se opone a lo dispuesto por el cttudo 

dispositivo le~;tl. 
Sr.xta Epoca, tercera parte: Vol. VJJI, pag. 56. 

A.R. 4211/1957. The Sldncy Ross O .. S.A. 5 
votos. 
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2a. Sola apéndice de jur1sprudenclu 1975, 
Tercera par1e po¡¡. 657, Sa. relaclonudu con ln 
JURISPRUDENCIA. "FACULTADES 
DISCREC!ONA!.ES. APRECIACION DEL USO 

INDEDIDO DE EL!../\S EN EL JUICIO DE 
J\MPARO". 

La tesis untes trnnserftn representa un elemerlto de respaldo para convalJdar lns 

acciones de Ju uutorfduc..I ver:Ulcndora. Es un elemento de apoyo paru. detennlnar que la 

cnJlficaclón marcar1n debe sujetarse a lns dlsposlclones legales que rtgen Ju matet1a, 

como lo es, en el caso que da origen a In tesis en cJta, la cal!Ocaclón atendiendo nJ 

proceso de coqjunto de elementos, únJco ndmlUdo por Ju ley sobre el cual deberá 

fundarse y motivarse Ju resolución de la nutorfdad para cumpllr con todas Jas 

fol111alidnde& que el orden jmidlco Impone. 

MARCAS. NEGATIVA A BU REGISTRO.· SI las 

autolidndes responsables pmu negar el 

registro de una marcn de envase que sollr.Hó Ja 
quejosa, no se fundaron en hechos concretos, 
sino que sólo sostuvieron f;Cncralfdades 

dogmáticas vagas e Imprecisas: y si tampoco se 
probó en autos que In botella de que se trata 

fuero f~unl cspeclflcumente d alguna de uso 
común en Ja uctualJdnd o semejante n otra 
registrada con nntertorfdad, cabe concluir que 
estuvo en lo justo el C. Juez de Distrito. ul 
sostener que no se hizo por las responsables 

de unu apreciación legaJ y en conjunto de la 

marco en cuestión. 

Sexta Epoca. Tcreem porte: Vol.LV! pag. 73. 
A.R.5817/1961. The Pynunld Hubbcr 

compuny. Unanimidad de 4 votos. 

2a. Sa1a Apéndice de Jurfspn1dertcla 1975. 
TERCER/\ PARTE. pug. 657, 9a. relacionada de 

ln JURJSPRUDENCIA, "FACULTADES 
DISCRECIONALES. APJIBCIACION DEL USO 

INDEDIDO DE El.LAS EN EL JUICIO DE 
AMPAl!O". 



Esta tésls se encuentra Hgudn n In anteriormente tmnscrilu y su base es precisamente 

el que la autoridad no tiene nbsolutn libertad en tomo u la callflcaclón marcruin, sino 

más bien lu posibilidad de desarrollar las fucullades que la ley le concede dentro de un 

marco jurídico e!ipeciflco, fuera del cual su actuar se tonm llegul y por ende las 

acciones que· en vla de amparo se reclamo.n san procedentes en tanto que 

elprocedlmlentoempleaclo no contenga razonwnlento alguno basado en la ley, la lógica, 

en hechos concretos y sobre todo en medios de prueba suficientes paro apoyar la 

postura del sollcfümtc. 

MARCAS, REGISTRO DE. BU NEGATIVA ES 

IMPROCEDENTE, 81 LA AUTORIDAD NO 
EXPRESA LOS ELEMENTOS QUE LE 

LLEVAN A DETERMINAR DICHA 

CONDUCTA. 

La fucullud que otorga el articulo 6 bis del 
Convenio de Parts a la autoridad 
udmtnlstmtlvn de negar el registro de una 
muren cuw1do considere que existe otra que es 
notoriamente conocida, no puede entenderse 
como un poder omnímodo, sino como 
atribución que, en aras de su esperlnll7..aclón, 
debe usnr n través de ar.'(umentnclones 
ruzonubles en Jus que se sustente sus asertos. 
Amparo en revisión 88/85. Guccl de México 
S.A. de C.V. N011embre de 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente: Hilarlo aarcenn.'I Chñvcz. 
Secretario: Femando A Ortlz Cruz. 

En estu apreciación jur1sprudenctal queda pcríectnmente claro el hecho de que la 

nutorldad debe ceñirse, sin prerrogativa alguna en contrario, a las dlsposlclones 

dertvndas del articulo 16 con~tltuclonaJ u cftcto tle prescrvnr la Gun1tíu de legnlldad 
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puesto que nun y cuando las facultades que le son conferldus tanto por la lcglsJaclón o 

por Jos tratados tntemaclonnles parecieren liberales, esta tesis refrenda el principio de 

jcrorquia de la. ley y lu huce valer. reconsutuyendo el orden juridlco. 

MARCAS SEMEJANZA O DESEMEJANZA 

DE.· Cuando no se trata de que In Dirección de 

la Propiedad lndustr1al, de acuerdo con la 
facultad discrecional que le confiere el articulo 

105 fmr.clón IV. Inciso e}, de la Ley de la 
Propiedad Industrial, pudiera decidir sobre la 

semejanza o desemejanza de unas marcas, 
sino de que surgió a dicha Dirección In dud11 
sobre la semejam.a de dlchus marcas, 

manifestada asi sobre la solicitud de rcglslro, 
no pudo postertonnente revocar el juicio 

subjellvo de duda que yu había externado, sino 
medlnnle los razonamientos de las dos po.rtes 

Interesadas en t>l ne~oclo y no solo la que una 
de ellas le adujera. 

Sexta Epoca, Tercero parte; Vol. XXIV pog. 23. 

A.R.123/1958. MyrurgluS.A. Unanlmldudde 4 

votos. 

2n. Sala Apéntllcc de Jurisprudencia 1975. 

TERCERA PAIUE, pag. 659, 13a. relnclonadn 

de la JURISPRUDENCIA. "FACULTADES 

DISCHECIONALES. APRECIACION DEL USO 

lNDEDlDO DE E~LAS EN EL JUICIO Dr; 

AMPARO". 

Esta tests jurtsprudenclul rescata los principios consltluclonales de Se~urtdad 

Jurldtcn. Audiencia y Equidad. Toda vez que por una parte obll~a a las autoridades a 

mantener Irrevocables sus resoluciones: escuchar a las partes y a fallar co.nslderando 

los puntos de vista de los Interesados, todo ello con el fin de que sus resoluciones 

aparezcan apc~adus a derecho. La pnictlcu sin embargo nos dice, que muy lejos de 

alcan1.arse estas aspiraciones de justicia. la autoridad en ocasiones lnOuencJudu o 

desinteresada en resolver atenta n todos los aportes de las panes opta por recun1r a la 



vía del menor esfuer.ro o n llegar u Jncunir en posturas de llegaltdad en peljulclo de los 

gobernados, sin embargo ante lales trrcgulartdadcs queda aun el recurso del Juicio de 

Amparo, que desgraciadamente no queda exento, en ocasiones, de conlener los mismos 

defectos. 

MARCAS INDUSTRIALES. SEMEJANZA DE 

LAS ... El criterio subjetivo de las nutoridades 

admtnlstrnUvns correspondientes, con respecto 
a semejanza de marcas. aunque lal semejanza 
constituya un problema técnico y no juridtco, 
debe descansar en n17,omunlentos ló~tcos, para 
para que se considere conslltur:lo11almentc 
motivado y fundndo. SI nsi no fuera, ocurr1ria 
que, con el pretexto de aplicar dicho criterio 
subjetivo, se dlctmimt resoluciones 
caprichosas con vulneración de nuestro 
sistema consUtuclonal que, por cuanto a 
potestad de las autoridades, alenta un régimen 
de facultades expresas y limitadas 
Sextn Epoca. Tercem prute: Vol. 11 pag. 80. 
A.R.6199/1956. Destilería francesa S. de ll.L. 

5 votos. 
2u. Sala Apéndice de Jurtsprudenclu 1975. 
TERCERA PARTE. pa,g. 657. Relacionada de la 

JURISPRUDENCIA, "FACULTADES 

DISCRECIONALES. APRECIACION DEL USO 

INDEBIDO DE ELIAS EN EL JUICIO DE 

AMPARO". 

El efecto de esta tesis jm1spmdcnclnl es meramente el de revestir de le~alldad u lo que 

dcbeñn estar revestido de legu1ldad. Lo unkrlor en virtud de que la tesis de mérito 

aparece recordñmlolc 11 la autoridad que sus actos deben estar fundados y motivados, 

como si no fuera lo sunc1entemente claro el artículo 16 Constitucional que así lo 

detem1lna. Sin embargo a pesar de este punto de obvledad. lo Importante de ello es 

recalcar que el juez quiso m1bmynr con especial énfasis el acto de lu callncnclón como 



un neto na todas luces fomml, pese a In subjellVldad de la decisión, subjetividad que 

por olm parte debe quedar enmarcada dentro de pnriunetros muy específicos de los 

cuulcs na puede salirse en vistas a la salvaguarda del orden juridlco. 

4.2.4.· CIUTERIOS JVRISPRUDENC/AUJ:S RELATIVOS A lAS MARC/IS 

NOTOIUAMENTE CONOCIDAS. 

El concepto de -notoriamente conocido- ha debldo de ser clur1flcndo por In autortdad 

jurisdiccional n efecto nommr las cr1tenos para detennlnar que una marca está 

Invadiendo esferas de derechos de otras que. aun cuando no se encuentren en el piús, 

tienen tnl prestlp;lo que pudieran ser proplclns paro. generar enguño en el público 

consumidor n1 ndqutrlr productos o servtclos que las ostentnn sin estar v1nculadas al 

ong1nal propletarto de los derechos mnrcnrtos. 

Asimismo se refuerm el criterio de que aun cuundo la rnarcn no esté reg1stradn. sJ 

cuenta con In protección de la nutortdnd. 

MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCION DE 

LAS FINALIDAD DE LA MARCA Y LAS 

FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA: 
0

EL 

PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA 

MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA 

PROTECCION DE LAS MARCAS 
NOTORIAMENTE CONOCIDAS AUN CUANDO 

NO ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO 

PROTEGIDAS EN EL PAIS. LOS ARTICULOS 

60 BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARIS 

PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL.- La marca sirve pam disllngulr 
los productos o servicios que provienen de su 
fübrtcante o de un comerciante, de las 
productos o serv1ctos de sus competidores. L."lS 

íueutes del derecho a la marca. reconocidas 
por In doctrina y adaptadas por las 
lc~tslacloncs de distintos paises son el primer 



uso y el registro, habiéndose genel\Ulzado este 
últfmo como el medlo más eficaz para la 
protección del sJ~no mnrcarto. El sistema 
adoptado pum nuestro pais puede 

considerarse como mtxlo. yn que si bien es 
cierto que buslcruncnlc es cJ re~lslro el que 
genero In excluslvldnd del derecho n Ja marca, 

también es verdad que el uso produce efectos 
jurídicos desde el registro y con posterioridad a 
su otorganucnto.- Nucstm Ley de Invcncloucs 
y Marcas prevé Ja posibilidad de conceder el 
registro de una marca que comenzó a ser 
usada untes que otra fuese registrada, para Jo 
cual cx.islcn procedlmlcntos y plazos que 
conducen n lu anulación del registro ya 
otorgado para dar lugar nl registro de Ja marca 
usada ron nnllclpaclón (artículos 88, 89 y 93}. 

La protección de la marca se encuentra 
sustentada en dos pl1nclplos fundamentales: 
el de lerrltonnlidud y el de cspcclnlldud. De 
acuerdo con el prtncJplo de terr1tortnlldad. Ja 
proleccJón de Ja marca se encuentra 

clrcunscrlln n los límJtes del prús en donde ha 
sido reglslrnda y por su pRrt.e el prlnclpJo de 

especlaJldad de la marca tiene que ver con la 
naturale7,u de los productos. ya que el derecho 

exC'lustvo que or1glnn el registro de servicios 
frJénUcos o slmJlures (respecto del pl1ncJpJo de 

terltor1nlldud y de especlnlldud de Ja marcn, 
puede provocar abusos que se traducen en 
engaños para Jos legítimos duenos de las 
marcru; y pum el piJbllco consumidor, pues 

debido a Ja terrttortalldad, alguien poco 
escrupuloso se podría uprovechur de una 

marca extranjero que tuduvia no ha sJdo 
re,1tlslntdu en nuestro país, para obtener el 
registro de esa marca a su nombre y dlsfnHar 

de Ja ccJebrfdnd de ese sl~no dlsllnllvo. Es por 
ello que, para e\rflnr los cUi.ldos Inconvenientes, 

el dia catorce de ju!Jo de Mil novecJeutos 
ses<'nla y siete, se adoptó en Estocolmo la 

última revisión del tmtudo de Pmis para Ja 
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Protección de la Propiedad Industrial de fecha 
veinte de murlo de mll ochocientos ochenta y 
tres: convenio que fue aprobado por el 
Congreso de In Unión según decreto publicado 
en el Diur:lo Oficlnl de cinco de marzo de mil 
novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por 
los artículos 60. Bis y 10 bis del yo. 
mencionado Convenio, tienen la finalidad de 
evitar el re~tstro y uso de una marca que 
pueda crear confusión con otra marca ya 
notortnmente conocida en el país de registro o 
de utlllizaclón. aunque esta última marca bien 
conocida no esté todavía o no haya sido 
protegida en el pílÍs mediante un registro que 
nonnalmente tmpedlria el registro o el uso de 
la marcn que entre en conflicto con el que esta 
protección excepcional de unn marca 
notor1amr.nte conocida cstü. justificada, porque 
el registro o el uso de una marca similar que se 
prestara a confusión cqulvaldrín en la mayorin 
de los casos, a un neto de competencia desleul, 
y también se puede considerar perjudlclfll pura 
tos lnterrsr.s del público consumidor que 
puede ser Inducido a error, rcspcclo del origen 
o cnlldnd de los productos amparados con esa 
nmrcn similar. Al ser aprobadas por el Senado 
!ns H.efonnas que se hicieron en Estocolmo al 
Convenio de Pruis para la Protección de tu 
Propledi.1d Industrial, en las que se contienen 
los artículos 6o. Bis. 10 Bis. dicho tmtado 
lntcmaclomtl, fonm1 parte de In. Ley Suprema 
del Pals en ténnlnos del articulo 133 
constttuclonal. En concordancia con los 
urticulos 60. bis y 10 bis del Convenio de P-dris 
para In Protección de la Propiedad lndustr1ul. 
el legislador mexicano estableció en las 
[merlones XX y XXI del articulo 91 de la Ley 
de Invenciones y Mu.reas Ja prohibición de 
registrar como marca las denominaciones. 
signos o flgums susceptihles de engañar al 
público consumidor o Inducirlo a error. por 
trulurse de hnltnctoncs de otm marca que la 
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uutor1dnd competente del país (en lu 

actualldad la Sccreturin de Comercio y 
Fomento Industrtul), estime nolorlmncnte 
conocida, como siendo ya marca de una 

persona que pueda. beneficiarse de ese 

convenio y uullzuda para productos Idénticos o 
slntllares: Igual prohibir.Ión extste r.unndo Ju 

parte esencial de la marca que se tmte de 
rcgfstmr consutuya la reproducción de una 

marcu notoriamente conocida o una Jmllnclón 

susceptible de crear ronfuslón con esta, con el 

objeto de ase~urar una protecclóu cflc¡\if. contra 
la competencia desleul". 
Tesis No.13, sustentada por el TrJbunal 

Coleglndo, visible a foja 20 de la Tercera parte 
del Infonne de la Corte del año de 1985. 

Estu teslsjurtsprudenclal es detennlnante puru In Jnterpretaclón del crlterlo de marca· 

notoriamente conocldn, toda vez que el análisis del juzgador es preciso en cuanto a 

que, en atención n lo dispuesto por el Conenlo de Pnris y Ju. legislación nm.rcarta, la 

dependencia responsable de Ja concesión de la marca debe respetar 1n preextstenr.ln de 

aquella que resultare tdéntlcu n In cual se trata de registrar, tomando como buse el 

origen del derecho n1 mismo que, como con toda clnr1dnd lo menciona se basa en el uso 

o bien en un registro. 

Es por lo anterior que, pam efectos de este trabajo. se cansldem que el lmpedJmenlo 

que su~e por exJsttr con mllelaclón una marca lgunl a aquella de In que se pretende su 

registro, resultnr..í. ajustada n derecho el cr1terJo denegntlvo que de la soHcltud marcnnn 

de realice por Ja uutondnd. la cual debeni fundar y motivar Ja bac;e legal de su nctuur 

para el efecto de pror.rder ni rechazo deílnlllvo de la pctlclún. 

Es de u.notar5lc con especial cuidado el hecho de que a partir de las refonnas que 

fueron reall:a1das por el poder legislativo y publlrndas el dos de agosto de 1991, Jos 

crtterfos para callílcar una marca como notoriamente r.onoclda se han precisado con 
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mayor wnplltud en la fracción XVII del artículo 90 de In Ley de Fomento y Protección 

de la Propiedad lndusLrtnl. 

4.2.IJ.· CRITERIOS JVRISl'RUDENCIAl.ES RELATWOS A lA lJlllTACION ESTRICTA. 

Siendo la Imitación uno de los medios por los que la marca puede ser recha.7.ada o no 

registrada, la Suprema Corte hu emitido esle criterio jur1sprudenclul con el fln de 

Mlnb1ecer las bases necesarias para su consideración: 

MARCAS IMITACION DE. LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA DEBE APLICAR 

EXACTAMENTE LA LEY Y ESTAR A LO MAS 

FAVORABLE AL GOBERNADO. SI blen es 
cierto que pura resolver si existe lmltuctón de 
marca, deben anal11.arsc las semcju.nzus 
existentes, también lo es que ello de nln~unn 
manera Implica que dejen de atenderse las 
diferencias existentes entre ambas marcas, 
porque el wui.llsts debe llevarse a cabo 
tomando en cortjunto las marcas en conflicto 
pum detennlnnr clnramenle si se confunden o 
no entre si, y si Ja autoridad udmlnlstmtlvu no 
precisa las circunstancias que tomó en 
consldcmclón y resu1la que los hechos o 
circunstancias apreciadas son Inexactos, o si 

bien el ruzonnmlento es contrario a lus leyes de 
la lóglcu, debe concluirse que aquella 
resolución es arbltrar1u, por lo que en la vía de 
wnparo en donde pueden cemmmrsc lus fnllus 
comclldns por In nutor1dnd ndmlnlstrntlva en 
uso de sus facultades discrecionales. Por 
úlllmo, cabe hacer hincapié rn que In 
dcclumctón udmlnlstmllvn de lmllaclón de 
marca constituye un presupuesto para que, en 
su cuso proceda el ejerctclo de urm acción 
penal nnte la autoridad lllular de li1 función 
tnvestigadorn y ello rctr<lliaria la fonnaclún de 
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suficientes para crear en el ñnlmo de In autoridad la convicción de que existe 

efectivamente la lmttnclón y este pueda a su ve?. npHcar la ley estr1clrunenle. Sin 

embargo tal poder no es omnímodo, sino que debe estar encuadrado dentro de un 

marco que es precisamente Jos articulas 14 y 16 Consutuclonales, y partiendo del 

principio de fallar según Jo más favorable al gobernado. 

4.3 OTROS SISTEMMI DE CALIFICACION MARCARIA. 

Refiere el tmtadJslnJusto Nuvu Negrete (37} en su obra Derecho de lus Marcas acerca 

de Ju existencia de sistemas diversos empleados en otros paises pam Ja ver1flcnclón de 

Ju solicitud de marca y pam la declaratolin oflctal de derechos adqul11dos citando Jos 

tres que hemos venido aludiendo baslcrunente, que son: 

Sistema sin PrevJo Exdmen 

Sistema sin Previo Ex.rimen con llumrunlento a Oposiciones. 

Sistema de Pre\10 Exñmen cou Llamamiento a Oposiciones. 

El Pr1mero de ellos o sen el denominado Sistema sin Previo Exñmcn es aquél que se 

refiere esencialmente ni desarrollo del proceso de veliflcaclón de la'i solicitudes de 

marca mediante el simple exámen de que la soUcttud contiene todos Jos requlsllos 

necesarios de fonna que se establecen en In ley y de resultar poslttvo simplemente se 

concede la marca. Este sJslema se ha aplJcado en paises como los EmJmtos Ara.bes 

Unidos, HaJli, Lib<uto, SomuJJn cte. por cJtar algunos. 

En el caso del sistema llamado sin Previo Exúmen con llnmamlenlo a oposiciones, el 

proceso es diferente En los paises en los que se pracuca se concede la marca cuando 

37) HAVANEGRR'IE, Jwito. lh. l'lt., p.:i¡.t. 514. 
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una vez cubiertos las requisitos de fomm de h.1 sollcttud. se hn dejndo transcurrir un 

p1B1.o perentoria sin que hubiere existido oposición a In concesión de In muren por 

purte de proptclar1os o detentadores de la misma o similar marca preexistente a la que 

se Intenta reglstrJr, A manera de referencia podremos aflnnar que en Tnhllnndla y 

Afganistán y antertonncnte fue empleado par los paises del Pacto Andina. 

Par ülllmo, en lo que se refiere a las marcas que se otorgan ronfonne ni sistema 

conocido como de Previo Exúnum con Llumrunlento a Oposiciones el tn\mlte marcarlo 

se desarrolla cubrtendo esencialmente las dos ctupus de los sistemas referidos 

nntertonncnte pero con Ja peculiaridad de contar con el elemento de publicidad que ta 

hace diferente. Esto es, se proplcll1 mediante lu apnrtclón de nvtsos pliblicos, el 

conocimiento de In ao11cltud de la marca n efecto de quien o quienes pudieran sentir 

que la misma es lmllnclón, semejante ele. u In suya puedan mediante ese llamwnlento 

ucudlr ante la autortdad admlnlstrnllvn para expresar lo que a su derecho convenga. 

Podemos citar paises como Estados Unidos de Norterunértca (38) cuya publicación en 

el medio denominado QfTicial Oazette, publicación semunul de In Oficina de Patentes y 

Marcas destina una sección denominada "NOTICE OF PUBLlCATION" en la cuul indica 

cuáles son las solicitudes presentadas y los Inicios del ténnlno de 30 días para 

reclamar en el caso de existir afectaciones o derechos <le tercero y se establece el 

procedimiento para fonnular la oposición asimilándolo nl que se sigue en las cortes 

federales. También otros paises como Argentina. Dimunarca España, Grun Bretatia, 

Singapur y Suecia este sistema es o hn sido empleado. 

En algunos de estos cusas el exámen denominado de fondo practlcamente no existe, 

quedw1do n cargo del particular la carp;a procesal ncredltur la existencia de elementos 

de fondo que puedan atacar el cumplimiento de los piinclplos esenclnlc~ de las marcas. 

38) U.8. DRPARTME?fT OF COHldltRCE. 11uJ.r fon:i tthimt H~1r.riI.ML.Jl.Jrurk, ~Vllr111lm~ d~ IUU!J, 

p.p.31 
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4.4. OTROS CRITERIOS QUE PUEDEN INCIDIR EN LA CALIFICACION MARCARIA. 

En nuestro mundo actual no es novedad que, los rl_ledtos de comunicación masiva 

delemllnan los gustos y corrientes de compra de amplios sectores de In población, que 

se encucnlnm siendo el bhmco de la publlclch1d que es el vehículo para mostrar 

aquellos bienes o selVlclos o sausfactores que se ofrecen en el mercado. 

Este npnrtado tiene como objeto el trntnr de nllegamos de elementos que, sin poder 

nflrmnr que se encuenlnut considerados dentro de los procesos de caliílcaclón 

marcruia que desarrolla el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pudieren 

resuHnr Interesantes o nportontes de nuevos elementos por los que se pueda llegar u 

un cJlctñmen mnrcnrto completo. Heílrúmonos a la propaganda. Esta se encuentro 

concebida actualmente como una fonnn espcclalzndu de comunicación, que a través de 

Jos diversos medios coteclivos crea. mantiene o modifica la nctltud de los receptores de 

Jos mensajes respecto de al~ún producto o se1vlclo. Sin embar,i.to. el término 

publicidad, cnctcm1 un contenido que va más allá del de prop~andn. Su finalidad es 

deílnltlvnmentc de un nito contenido lucrnlh•o pues se orienta a lu creación, 

mantenimiento o modificación de In ncUtud de compra del consumidor. Sltunclón que 

es precisamente lu que desde el punto de vista juridlco protep;c la marca para evitar la 

concurrencia de elementos que Induzcan ni error. 

Algunos de los pt1nctplos sobre puhltcldnd que se manejan en la actualidad afirman 

que: 

En lu comunicación existe un lenguaje verbal constituido por palabra~ hnblndns o 

escritas, y un lenguaje no verbal que representa del 70 al 90% de In comutilcaclón.(39) 

Lo nnter1or mnnlílestn pum cfl!ctos de nuestro análisis el que, pnm efecto marcarlos, la 

denomlnuclón hn dejado de ser, por Jo menos para el sector de la publtcldud algo 

30) D' EORBMT ALCAZAR, Fnncltc0. ~1'11hl!rl!lnd 11!11 l'a!ahmo;~. IMl!om1 y lfüdr1hulcluni Mar. S.A. dr C.V .. 
Mfxlni. ll.F. l'r11111·rn l'~lld1i11. ¡ia~. lli. 
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esencial y Ja connotnclón que han tomado las marcas flgurutlvns. 

El Jcnguaje denominado lenguq/e no verbal en la comunicación publlcllw1n se 

encuentro confitltuído por Jos tm7.os, las lineas, las fomms. los colores y el espacio, con 

una tntenctonnlldad emtnenlemenLe psicológica que. en útlmo tém1lno Influya en la 

conducta de compm de los consumidores. Sin pretender ln~resar a un estudio 

ponnenort1.ndo del anuncio publlcltnrto dentro del cual se encuentran las marcas 

nominativas y ngurattvas, como una fonnn de expresión grnflco-publlcltnrto especlnJ, 

que 1úecla especlnJmente a In percepción, analizaremos en que consiste el punto ele 

vista del publlclstn cuyo objetivo es Influir en el entendimiento del consumidor para 

ntraer en un principio su atención y accrcurlo hacia el producto que se publicita. 

Culminando dicha acción con In ndqulslclón del ml!Jmo. Para esta etapu scni necesnrto 

apoyarnos en nlgunos elementos de lu Pslcologia. disciplina cuyas bases clentíOcus 

representan la contmpm1e del trnbajo del profeslonnJ de In promoción de bienes o 

servicios desde el punto de vista propagandisllco. 

En efecto, In percepción es el proceso pslcoló,gtco de recibir los estímulos del ambiente 

a trayés de los sentidos e Interpretarlos. La percepción de csUmulos obedece n dos 

plnclplos: 

a) Prindplo de Selección. cunslstente en que el sujrto perceptor, en fonnn Inconsciente, 

selecciona sólo algunos estimulas para ser percibidos, eliminando autonm.tlcamente el 

resto de In dh•ersldnd de estímulos que sr reciben dumntc el din. 

Bl pt1nclplo de la selección opem en función de Ja ley del mínimo des~astc pslcoló,l!lco 

de que todo lo sencillo, bello, annónlro y placentero, requiere mintmo esfuer7.o pnm ser 

perC'lhldo. Se graba raptdamente en la memoria y .'Je rccucrdu con fncllldad y con 

1\1.!rado. 

Por el cotllrurto, lo complicado y dcsn~mdnble requiere un ~asto mu<'ho mayor de 

encr~ía psíquica para .c,er percibido: se memoriza y recuerda cun dlílcullnd y con 

desa1Zrado. Por lo tanto, se drsC"cha t>n fonna automdtlcn. 
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b) El prtnctplo perceptor del ajuste consiste en que el sujeto "njusta o ucomoda" los 

estímulos recibidos a las exper1enclas que posee en la. memorta. ya que eso representa 

menos esfuerzo y, consl~ulentemente, menor gasto pslcoló~lco. 

Se traen n colación esos principios. toda vez que en materia de publtcldad una pulabm, 

una frase o unn llustmclón que tenga parecido a las de otro anuncio, hará que el 

consumidor "ajuste o acomode los estimulas recibidos" a las cxpertenctns que ya posee 

en su metnorJn. en función de que representa menos esfuerzo y, por ello menor gasto 

psicológico. De ahí que recordara o asoclan't al otro producto. que en ocasiones lleva In 

Intención de lo~rar consumidores por error. situación que ha de tener presente al 

analista de Ja marca al momento de desarrollnr el exWnen de fondo, puesto que yn no 

sólo rlcbeni utcndcrsc a factores de simple parecido sino n efectos de Impacto 

psicológico. 

De t~unl fonna re!iultu ultunientc Interesante para los efectos de nuestro estudio 

nnnltzur ulgunos elementos gr.iflcos de las mnrcns. sean estas de ttpo figurativo o bien 

nomlnntlvns, pues de una o otru manera el consumidor debeni empleur en la mayor 

parte de las veces la vista para Identificar el producto o servicio que requiere. 

El r.olor, el .tmzo de las lineas. su anchura o In disposición de los elementos ~ráflcos 

resultan ser de especial trascendencia en la materia de las mnrcns, dndo que ello en 

ocasiones Implica posibilidades de confusión y acaso también de lmltnclón. Partimos 

de In base de que la marca como signo v1slble que es. no es un elemento de uso Interior 

del fabrtcante, prestador de !iervlclos o del comerciante, pues su destino es el de el 

empleo r.xter1or. su función es de nlmer al público como ha quedado ya expresado para 

Identificar bienes o servicios frente a otros Iguales o similares en su esper.le y con ello 

slnJiulnrtzarlos. O sea que In muren se ve, se percibe se hace tangible. Es por ello que 

eventualmente unu marca deja de l'!er simple dlseito y se transfonna en upllcaclón 

exterior. en empaques. en etlq11e1ns, ei1 sellnlr.s adher1das al producto. en fonemas 

usoclados a un texto o a unn Ilustración. Por ello, no solamente el estudioso del 



derecho sr. aboca a desentrañar el ser y quehacer de la marco. por su novedad. slno que 

existen crtler1os subsumidos en lns marcas que en ocasiones pasan inadvertidos a la 

simple aprecluclón del consumidor, pero que. al encontrarse ahí lan7.an mensajes 

especiOcos que Jmpactl\n en el ánimo del consumidor y provoc11n efectos de consumo y 

tnmblen de lmllaclón que conduce. en no pocos casos a la corúuslón. 

Al respecto. es lmportunte seúalur que en rJUcstra legislación no se encuentra aun 

incorporado un estudio tendiente a calificar por efectos colulerales las posthlltdades de 

las marcas sometidas a reAlstro e por Jo que representan sus elementos J?niflcos, pues 

baste nnaHzu.r las rcsolucJonc!i que emJlc la autoridad udmlnJslrc1llva. responsable del 

despacho del registro marcruio para dctennfnar que untcnrnente se auenden a criterios 

de novedad. de parecido en colores y formas. de similitud en los efectos audlUvos, 

fonéltcos y ocnstonaJmente ldeoló~tcos. pero que no amban a. la búsqueda del efecto 

psicológico que yace en muchas ocasiones oculto en las denonunaclón, en los colores 

empleados, en la dispostctón de las partes de una marca o en e1 empleo de lineas o 

tn11.os especiflcnmente empleados en las muestras que se enlregun a lu uutortdad que 

reaH1.ani el exámcn de fondo. 

Diversos estudiosos entre los que se encuentra Irvlng A. Taylor (40) at'tmm que lns 

lineas reflejan el senttmtento de las personas que las trazan. Esto es, aflnna que en la 

~enernUdnd de sus cxpertmenlog nquellns personílS que expresaron el sentimiento del 

a.mor mediante linea.¡ (lndependtent~mente de !->t'XO, edad. nivel de Jnstrucclón etc.) se 

expresaron medtm1te lineas suaves. onduladas, slmétt1cns. Lo anterior a dtferenclu del 

senUmlento opuesto o sea el odio, que quedó represcntndo por lrazos fuertes, Hncns 

quebmdas, entrernn::ndas o tnlennltentes. 

Se afimm entonces que el efecto de los trazos o lineas llene un efecto en el 

40) TAYLOR, lntni A. CUado ¡10r U' l·:¡.trrmy Alt.:.awr, FnmdM~o. "l'ubllc:!rlad :'iln Palahm'4". F.d1tnm1 y 
lll1'11ibulclom M•u·. S.A. dr C.V., Mi');lrt1, U.f. li1nlC'rn Ed!di•u. ¡1111(. 7fl. 
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subconclentc del lndlvlduo y que el Impacto que sufre al contacto sensortal con la 

marca elaborada hajo un estudio pslcologlcamente prepnruda puede llegar u ser 

engañado pues su subconclente está predispuesto n ndmlllr la murca como lo que está 

buscando, Es por ello que en el medio de la publicidad se habla de un lenguaje leónica 

al que se recurre para poner ctert.u lntenclonnlldad en el mensaje que se desea 

comunicar. sirviéndose del len~uaje psicológico. 

En lo tocante a la teoría del color y sus efectos pslconnalíllcos, tratadistas del corte de 

Hulurd Kupers en su obra "Fundamento de la Teoria de los Colores" l4 ll entre otms, 

hun aportado a las clenclus sus opiniones respecto de los colores y el efecto que 

causan en el receptor del efecto visual. Se habla ele que el efecto del color blanco llene 

connotaciones de vlrpJnldad, pureza especialmente, de maternidad. 

Independientemente de que paru alguna.r; culturas ortentnles el color blanco es luto. 

A!)lmlsmo hay quien afirma que el color blanco llene al~una representación psicológica 

de mayor Importancia, pues hay quien Indica que medlcamcnte el rechw.o n susumclas 

de color blanco, como la leche puede deberse a una ltllasls billar que origina molesuas 

en el proceso digestivo de las p;rasas lácteas, a una Intolerancia gñstrtca o a factores 

alérgicos. El efecto que en nuestro caso serin Importante estudiar en la aplicación del 

color blanco a cierto tipo de marco.s y que quieren denotnr con ello. H.ccha7.o a la 

maternidad, a la responsabilidad etc. 

El color negro tiene nl~unas con11otaclones que se asocian a la fuerza, n la elegancia o 

bien nl luto. Especlahncnte se encuentra aplicado en artículos tales como muqulmuin 

tndustrtal, portadas de libros de temlitlca serta etc. De Igual fonna n1 color ~rts se 

atribuyen dos manifestaciones pslcoló~tcns diferentes: una positiva y una negativa. En 

la positiva expresa equUtbrto, sobrtedad pnz, elegancia etc. en tanto que en la ne~atlva 

suj.tlere timidez y mediocridad. 

411 Kupe,. Hl.ft&rd, Cll&do por D' Bctem1 Alcuar, up. dt Jl<\~.U\I. 
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El color morado hn sido asociado con efectos de orden metufislco y de eaphitualldad. 

El color café se emplea pam provocar sensaciones de madurez y equlllbrto, decisión 

cntcrc:r.a cte. 

El rosa es un color que sugiere femineidad. Su uso se cenlnt en aquellos productos o 

servicios que pueden ser aplicados n un públlro csenclnlmente de mujeres. 

Todo Jo anterior nos muestra que el uso del color no representa en In mayorin de las 

veces una situación de Upo fortuito, El publicista o el profeslonlsta de lu difusión 

comercial emplea los colores y sus combinaciones para lograr efectos. Esas 

comblriac1011es de color tienen a su vez una repercusión en el dnlmo del consumidor y 

es necesario pues, que el nnallsln de las marcas conozra n fondo lo que puede resultnr 

de los jue.i;i;os y efectos del color. pues en ellas puede subyacer un elemento de 

lmltnclón no explklto. Se dice, por ejemplo, que los col01es fuertes representan energía 

y ucclón, en tanto que los colores pastel tienen rfcctos sednntes. Su empleo en mayor o 

menor escala en eJ campo visual de In marca, su Intensidad y sus combinaciones 

pueden resullur en erectos de confusión o equivoco en el consumidor y eso es mntcrtn 

de pi:otecclón de In propiedad tndustrtnl. 

l'llcoon4ll•I• del Eapaclo en el cartel Publicitario. 

En todo espacio publlcllarto como lo es la mnrca, en tanto que signo vtslbte, e.xlsten 

dos elementos prtnclpnlrs n saber: El texto y la llustmclón (marcns denominativas y 

marcos flgurullvns} y estos, n su VC7., son la base de los fines de In publicidad, que 

como uflnnn D'Egremy {'12) es In comunicación que vende y que, por conslgulentr., i:1e 

sirve de dl\'ersas clenclns pam nkanznr su objetivo: Influir en la actitud de compra del 

consumidor. 

42)0p. cit. Pf.11· HI. 
43) Op. clt pac.117. 
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El color rojo pslcolo~lcruncnlc rrprcscntn sexo, pasión y vlolencln. Sus upllcuclones en 

et campo publicitario se encuemmn especialmente en nqueHos simbolos de nlertn. en 

las que representan ln lucha stndlcul, y en material de cosmCllcu, entre otros. 

El amarillo se nsocla u la luz solary sus efectos de aplicación puhlicilnrtn tlendr.n hacia 

la manifestación de lo cálido, pues su contraste con el color ne~ro hacen el efecto de 

más nltn percepción al ojo humano. Seguramente por ello se encuentra en la senalétlca 

de carreteras, de centros vacnclonnles, de nrticulos Infantiles, de servicios turísticos, 

etc. 

El color numnjn se ha cnrnctertzndo por ser el estimulador del hambre en el ser 

humano, su uso sugiere también eneq~ia y modernidad. l::s por el1o que se encuentra 

npltcodo n ~mn número de marcas que anuncian servicios gastronómicos. 

predomtnlantementc de corte nctual (Véa'ie tu marca "VIPS", "BURGER BOY'' etc.) 

baslcamcnlc. Sin emba~o apurece twnblC11 con olros mensajes como lo son para 

al~unas culturas ortentales la inmortalidad del alma, y encontramos a los monjes de 

religiones como el Shlntolsmo en donde visten tüntcns de color nur .. 111ju: o bien, en día 

de muertos se celebra la colocación de las ofrendas con In Oor de Cempaxúchltl en 

México etc. 

El color verde llene In poslbllldnd de Incidir en el ó.nlmo del ser humano como vehiculo 

sugerente rle naturalc1.a y de la.e; virtudes de esta: frescum, Juventud cte. su empleo se 

locul11.a partlr.ulannente en al~unos articulas de limpieza. de productos naturtsta." etc. 

Se remeta twnb!Cn 11 h1 Idea de esperanza. 

El color Azul es el color de mayor abundancia en el planeta. Recordemos que nl globo 

terráqueo le llamamos "El Planeta Azul". debido , entre otros, al hecho de que el fuctor 

ns!llil eit el que rmi!:I ubundu en el mismo. En vlstn a lo nntertor, el color nzul se emplea 

frecuentemente para clabomr etiquetas. y dlseftos ~niflcos orlcntndos a presentar 

CÍ('Clos que denotan llmlezn. trnnsp;.irencla, espacios abiertos. Sin embmJ,~O su uso 

también corresponde a la ldcu de masculinidad. 
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f:;tn embar#itO en la práctica existe un doble empico de las dos teorius al emplearlas 

conjuntrunente por los proíeslonlslus de la publicidad para la elabontclón de los 

carteles publlcltnrfos de los que, como ya mencionamos, uno de sus ~éneros puede ser 

la marca y se su~lcre que cmpc1.ando por atraer la atención del presunto cliente sea de 

lanlo de productos como de servicios, en el át1~ulo superior 11.qulerdo (Tcorin de 

Dmndt), se dhiju In misma huela el án~ulo superior derecho (Teoria de Sturtch). 

Desgraciadamente en nuestro medio mm no se tornan en cuenta estas teorins pum In 

pníctlca del examen marcar1o, siendo lndlscullblcmcntc este. un nuevo campo para la 

mnterta, por lns connotnclones que, respecto ya no sólo de la Imitación de slmbolos 

distintivos, sino del erecto de la marca sobre el consumidor, que es al fln de cuentas lo 

que se pretende también proteger. 

4.4. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 

En la práctlcu ruaren.na se estila que Ja autoridad emita sus actos de coníomtldnd con 

lo dispuesto por el articulo 16 Constltuclonnl. fundando y motivando confonne a 

derec:ho las nctunclones ndmlnlstrntlvas que resulten de la ~estlón del trámite de un 

signo dlsUrHh·o. En ese sentido In nutor1dnd hace lle,(?ar al pnrtJcular el contenido de su 

nprcclaclóII de donde surge la posibilidad que el gobernado ncuda a cumplir con las 

obligaciones que le Imponen los ordenamientos en muter1a de marcas. al haber sido 

obsequiada su petición con el oOclo denominado rotoqulnlrnente - cita a pn~o-, que le 

nnuncla Ju porcedlbtlidad de su solicitud, o bien, en el caso rontmr1o proceder en 

contra del neto de In autoridad e lntr.nta.r en un proceso revisarlo obtener el re};!lstro de 

In mnrcn. Para lo anterior Ja autor1dnd se vale de medios escritos que como npéndlce de 

este trabajo se presentan. en donde se exponen las bases que su!;lentnn, la 

pror.edlbllldnd o bien la nc~allva. 
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Dentro de un r.spuclo destinado al empleo del cartel publicitario o para efectos de 

nuestro estudio, de la marco, se hn detennlnndo por Hennan Brandl (43) el uso de 

cuadrantes. este Investigador nflmtu que "el cuadrante superior Izquierdo del cartel es 

el Idóneo pnm colocur el mensqlc que quiero ~rnbarse en la mente del consumidor" 

Shve de base para este estudioso el hecho de que en Ins culturas occidentales la 

lectura se hace de tzqulera a derecha y de an1ba hncln abajo y. por lo tnnto el punto 

lnlclnl de atención es In parte supelior del lado Izquierdo del campo visual que se 

nuendc. Al encontrarse prestando atención mleslms se lee el espacio, se recurre n 

restresar Ja mirada a1 mismo lugar de partida de In lectum, uunque se crunble de 

posición, el estimulo lnlclul se repellni de tal fonna que el mens~fe se gmbe 

lnstensumente y consecuentemente se recordnni con facllldad, 

En esta granea se aprecia la teorin de Hennnn Brandt: 

45 

JU 

Otm opinión dlver.m resulta del estudio de Daniel Slarteh [44) quien apoya su teoría a 

dtferencln del fnclor memorizacf6n de l:.lmndt, en que In atenc(órt es el elemento que más 

eferlo pslcoló~lco produce en el consumidor al contacto con un campo visual 

detennlnndo, y atnbuye efecto e Impacto de mayor grado al que produce el cuadrante 

superior derecho. 

4 Ht•1•l11R":t 1ld 1·ur11'! y lol'! ~mdrn11lc-

11tmn1ii111111·11rlonal de- 1'<tcla 111111, ¡••r ¡•1n't·11t;1Jn•: 

44) Op, clt p.a:.120. 

:et 

>--~~~-r~~~~~ 



RECHAZO 

CONFRONTAC!ON 
CON ACERVO POR 

DENOMINACION 

CONFRONTACION CON 
ACERVO POR FJGURA 

-
- ' 

~ 

' ' 

. 

' 

EXAMEN DE FORPM 

FLUJOGRAMA DE 
ANALISIS MARCARIO 

VERIRCACION ADWVA.. 

ANTERIORIDAD 

3a. FASE IX! EXAMEN 

AOMISION 

'67.0TA .. Tt 

EXAMEN DE FONDO 
--f>CZIJOCOOll.Dll 

....,_,.,.CllOOllU.lt.W.:4 
IPOllUC\.ü&llOl.""".tD" 

COO.MUQDto_r..tn> __ 

~1>11- .. --DV:lO 
PI-~---... 

ODl.ll~O"l ... 

ANTERIORIDAD 

4o.. FASE DE EXAMEN 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

'""llUCI 

NEGATIVA 

QUtffl>CIOIOI.~ 

24. FASE DE EXAMEH 
C::OWMM:IOll'l'OlllDll:n> 

..,,.111::0•-

OEClARACION DE 
IUPEDIMC:rro t§ 

r ~§ i 
CITAAPAGO "\ ~ ' 

§ 
l!i 

l:J 
~ 

<¡~/¡~~) 
E i Jr";1 ~-J 
o 41 : I i"" / f l 
~ !,!.: ;: I ~¡ I ., 
.:. •":T ~ I , ':'!J 

>X"\ 
~~-~.~ \~:~f_~;1.o;;~:i 

------



·IHi-

CONCLUSIONES. 

Contenido: 

Apreclacl6n particular del ponente respecto del tema recepclonal. 

l.· La marca en nuestro país está considerada solamcnle como un mcdJo visual. 

por Jo que no es posible que se nutorJce el registro de marcas que se perciben 

cxcluslvamente por mr.dlo de otros sentidos como son las denominadas 

odoríferas o nudlllvns. 

2.· Generlcnmentemente deberla dlfercnclurse Ju mnrcu en: Signos dtstlnttvos y en 

Marcna reglstmdus, considerando que un signo distintivo se transforma en 

Mnrcn curu1do hu reunJdo todos los alJibulos ner.esarios para su reglstrabllldad. 

rango que se obtiene al franquear los exfunenes de ley. 

3,· La marca en México que no llene registro si puede ser cor1s1demdu objeto de 

protección legal 

4.· El registro de In marca en México tiene poslbilldade~ de ser negado, atendJendo 

a elementos de fondo y de fonna. 

rs.. La negativa de fonna bajo In actual metodolagia dr revisión en ventanJJla carece 

de una resolución por escrito, debidamente fundada y mollvadu, lo que puede 

dnr lugar a pensar en la vloJaclón a In garuntia de le~alJdad consagmdn en el 

nrtlculo 16 Consllluclonnl. Sin embargo en ténnlnos prácticos en conveniente 

la existencia de tnlmltcs nlpldos y expedllos que ayuden ul riuJo de las 

actMdndes de seguridad comercial que no requlemn de grandes cantidades de 

tiempo. 

6.· Existen negnllvns rclull\'as de concesión marcru1n, que son aquellos nc1os 

udmJnlstrallvos derivados de situaciones de JrregulaJidad que pueden ser 
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subsanadas por e1 particular y que pennlten la contlnuuclón del trámite 

marcurto, previo cumplimiento de los requerimientos de la ley o merced a Ja.o¡ 

argumentaciones de hecho y de derecho que el partJculnr expresa alegando In 

conveniencia de que la autoridad conceda el derecho u1 uso exclusivo de la 

marca. 

1.· Existen negut1v11s de concesión marcarla definitivas, que son nqucllos netos 

administrativos que derivan de la existencia de elementos que vulneran los 

prtnclplos de la marca y que Impiden la concesión del derecho al uso exclush•o 

de In muren, sin existir posibilidades de rcclw11aclón ulterior. 

8.· No existe en nuestro medio marcar1o nacional un lmbujo técnico por parte de lu. 

autoridad ndmlntstmtlvn, que hllya stdo dndo a conocer. respecto de los 

crlter1os b;~o Jos cuales se cnllílcan lns marcas (Dlctfuncn de cnllflcnclón 

marcarta). 

9.· No existe rn In lc~lslaclón marcanu en vlgor el mandato de que la aulorldnd dé 

n conocer ni particular solicitante o u¡.(regue a los autos el resultado del examen 

marcarlo que debe contener las cnmctcrisllcus de un peritaje especlnllzndo. Ello 

proplcln que Jos Interesados en la obtención de un registro de marca se ve1m 

tmp~dldos de conocer cuales son los elemento.CJ espccincos que detennlnnn In 

resoluctón udrnlnlstmttvn de no reglstmblltdad. 

10.· No existe en nuestro medio un esquema de capacitación par.i el desarrollo de 

las habilidades ncccsaiias pum llegar n ser pertlo en calificación marcatin, por 

lo que el rxnm~n de fondo qucdil al nrb!lr1o de personul de fonnnclón 

e111111cntementc lirtcu. lo que se traduce rn la poslbllldnd de que alguna.'i de las 

resoluciones de admisión o de rechazo cart"zcnn de un sustento suficiente para 

convertir una petición del particular en un registro mnrcarto. 

11.· No existen defintrlones por parte de Ja autoridad mlmtnlslmttvn, respecto del 

proceso de rallficnctón de la nmrcn por medio de las cuó.lcs St' detennlnen los 
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pasos seguidos en el exrunen de fondo que concluyeron en la esllmnclón de no 

reg1strnbllldad de la marca, pud!Cndose pensar en la violación de gamntias 

tndMdunles, por faltn de motivación del uclo de autortdad. 

11.· El proceso de cnllflcuclón marcarta debería ser el resultndo, de prefcrcncln. de 

un trabajo colegiado, pn.rn evitar que el particular solicitante quedara sujeto al 

resultado de un trabo.jo de análisis Individual que conlleva riesgos de error o 

vicios en la nprecluclón. 

12.· Lo.s resoluciones administrativas en relación a la no re~lslmblltdad de In marca 

carecen de un razonamiento de mollvaclón partlculruizada de las causas por las 

que se detennlna In actuall1.aclón del supuesto de Impedimento a la concesión 

del rc,itlslro marcalio. Lo nntcrlor en virtud de que no se hace del conocimiento 

del particular el dlctrunen del perito en callf\cuclón marcarla cuyo resultncio 

deviene en la Invocación de una ne¡tatlva de re'"'lstro de la solicitud presenladu. 

13.· Es necesaria lil fom1uluclón de una guía de cal\Ocaclón marcarta que dctennlne 

los llneamlentos sobre los cunles se ~uslcnlar.i lil calllkuctón marcarla nactonnl 

n efecto de no emitir resoluciones administrativas contradlctor1ns. 

14.- En nuestro sl9lemn Juridlco aún los servicios no ·encuentran una Identidad 

propia por lo que no e."<19le una clusiflc¡1clón especial. Ello propicia el rtesgo de 

negativas Injustificadas ;U tratarse 1ndlscrtml11adamente dentro de un mlsnto 

mhro ¡!,ener1co. 

UJ... El registro de marcas lr1dlmenslonales es uun escaso .Y no existe una 

calificación especial por lo que se propicia el rtcsgo de negativas lnju~Uflcudas. 

16... En la Ley de Fomento y Protección de la Proptednd lndustrtal yn no se aprecia 

en íonna explicita como Impedimento 1iam la concesión del registro nmrcarto In 

trnn~restón n las buenas costumbres, coma antaño ocurrió, por lo que existe 

en la acutalldad una laxitud en ta detennlnaclón de ese Impedimento. 
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17 .- La acluul leglslnclón reguladora de la marca, dejn de prever la posible existencia 

de coníllctos relativos u los problemas que surgen entre los herederos de un 

signo dlsllnllvo registrado. 

18.· Existen criterios de calificación ndmlnlstrattva que carecen de fundamento y 

motivación expresa como lo son los derlvndos del examen de forma, el cual en la 

pró.cUca se hncc en ventunlllu y su resultado cnrece de un medio documental 

para Impugnar el resultado de dicho exnmen. 

19.- Bxlsten cr11ertos para ne~ar el acceso al derecho exclusivo sobre una muren que 

se basan en un ami.lisis de asper.tos vlsunlcs. fonétlros. Ideológicos y de pübltco 

desunntnrio que debieran estar Incorporados en los ordcnnmlentos de In 

materia y elevarlos a rango de ley. 

20.· Del estudio de In jur1spmdenr.la vigente en México, pueden ldentlflrarsc, entre 

otros, los siguientes m!!'dlos técnicos de callflcaclón marcar1a a snber. 

n. Por el efecto sensorlnl: ·A golpe de vista. 

-Al ser pronunciadas mpldnmente. 

b.· Por el conjunto de sus partes: -Tomada en el conjunto de sus partes 

y compnnindola. 

c.· Por sus purtcs: 

d.- Por sus dlícrenclns: 

e.· Por dlscrtmlnaclón: 

f.- Por sus Semejanzas: 

- Annllznndo sus partes componentes 

de las que se presunm preexistencia 

de similitud. 

- Por las dlferenchl!i secundarias, 

en tralúndose de marcns compuestas. 

- Atendiendo a elementos nominales y 

subsidiariamente u los dt la 

etlquetu. 

-Atendiendo a las dlíeíl"nrlas pero 

también n las scmcjnnzns. 



g.- l'or su Sirnllllud de 

Naturaleza o empleo: 

-Hll-

- Atendiendo a que los productos o 

servicios en dispuln resulten Iguales. 

- Atendiendo a que no extstu 

posibilidad de confusión siquiera. 

21.· En la prñcllca marcaria regular no extsle un proceso técnico que allendu u 

factores dertvados del Impacto psicológico que causa el uso de los colores en la 

mnrcu. 

22.· No se considera en la metodologin de cullflcnclón rmircar1a de fondo el Impacto 

psicológico de la dlstrtbuclón de elementos gnülcos en la marca propuesta paro 

rc~lstro. 
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A p é n di e e. 

El presente apartado se encuentra lnte~rndo por una sCrte de elementos documentnles 

con los que la autoridad marcarla responsable de la vertncactón y concesión del 

derecho exclusivo de las marcas notlílca a los solicitantes sus resoluciones respecto de 

Ja no regfstrab(l(dad de marcas, 

La selección de las ple1.as que Integran el apartado derlvu de los oficios que fueron 

proporcionados generosamente por Ja Subr:llrecctón de Mu.reas de la Dirección General 

de Desurrollo Tecnológico de In Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y de 

archivos pnrtlculnres y aun cunndo Jos textos se hnn respetado en su lntrgrtdad, 

ulgunos nombres hw1 sido vartndos en aras de mantener In confldenclnlldnd del 

material. 

,El orden que siguen los anexos es el slgulentr: 

1) Oficio Upo por el que la Autoridad Marcarta notifica la existencia de ruller1ortdades y 
concede plazo perentorio para desacreditarla. 

2) Oficio Upo por el cual ta Autoridad Marcarla notlflcn al particular que, aun habiendo 
reposición de Ju marca, f'.Xlsten anterioridades y se le concede plazo perentorio para 
dcsacrcdltarlns. · 

3) Oficio tipo por el que la autor1dnd Macnrta niega el otorgamiento del registro de 
marca por existir Imitación, sustentada en el efecto auditivo. 

41 Oficio lipa por el que la nutortdud Maca.ria niega el otor~amlento del registro de 
marca por r.onsldcrar que In marca pmpue!ila a rcj!lstro es similar en ~mdo de 
ronfuslón a otra preexistente. 

5) Oflclo tipo por el que la autoridad Macarta nle~a f'l olorg;.mllcnto del registro de 
marca por considerarse !denura n otm prerejllstrada. 

6) Oficio tipo por el que la autoridad Macana niega el otorgamiento del rcgl!itro de 
marca por existir Imitación, sustentada en rl efecto auditivo. 

7) Oflclo tipo por rl que la autoridad Macartn niega el otorgamiento del re~lstro de 
marra por ronsldcrnrse que el clcmenlo dominante de una muren prevlnmente 
reglstmda y vi.gente &e encuentra Incluido en In marca anali7,ada. 



8) Oílcln tipo por el que la nutortdad Mncnrta niega el otorgamiento de1 regtstro de 
marca por existir scmcjwtza grnflcn en sus elementos característicos. 

9) Oficio tipo por el que la autoridad Macarta ntegn el olorg1untento del registro de 
marca por constder.irse que se trata de unu marcn notoriamente conocida. 

10) Oílclo tipo por el que In nutortdad Mncru1a niega el otorgamiento del registro de 
marca por resultar lmltndom de un emblema oflctal. 

Es de destacarse que, tul y como se ha comentado en el cuerpo de este trabajo 

rnonogn\Oco, los contenidos de las notlficnclones que se alle~an a Jos particulares 

sollcltnntes de marcas, al ne~árseles estas, adolecen de todos los elementos Ideales 

para obtener resoluciones ndmlnlstmttvas estrictamente apegadas a dertcho que, en In 

especie, pemttan al afectado en sus Intereses de propiedad lndustr1nl fom1ulnr, las 

defensas jurídicas suficientes, ante las autoridades correspondientes.: Toda vez que, 

resulta t'Vidente, del simple ami.lisis que se formule a los documentos del ncervo, que 

los mismos, en sus muy vnrlndas fonnns y contenidos Inciden en ostentar una 

ausencia total de motivación del acto de la autoridad por la que se perciban los 

criterios, metodologin y sistemas de vnlornclón aplicados ni caso concreto que facultan 

al órgano de ,gobierno a concluir la no rc~lstrabllldud marcnri11, lo que en estricto 

sentido provoca aJ particular severos estados de Indefensión ul transgredirse las 

gnrantius lndlvldunles consagmdns en la Cnrtn Magna. 

Debe menclorlnrse que este apéndice Intenta ser untcamente una mera visión 

p11norñmlcn del estado que guarda la práxls marcarla, lu cuul. como se ha mencionado 

a través de este trabajo, es perfectible y tiende, día a din a Incorporarse de lleno a 

estadios de mayor desarrollo en la búsqueda de una verdadera protección de los 

derechos lnmater1alcs. 
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H.uca T-ll-T 
Cla:i•: J2. 
AnlpAr..: Cl:!lvtZAS, 

DlUCCICll CIHJ:RAI. DE 
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1: 1 A H I H A D O R: 
Arturo Có1N11 S4nch11 
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HOuco o.r,, 2 de aqo.r.o d• lHl, 

En reladOn a Ja •olic:itud d• r1tt¡lstro de la m.u:ca que aa iudicA y, d•epub de tomar 1n 
con•ldH~ac:ión todo• lou <1rqunwntuu expiaetoe 1n eu Hcdto de 11 d1 11ptoeMa·• d1 19971 1 

Je manHiuta lo eiquiente: 

Que h donom1n•cion propueRta no u11 reqlstrabla como Nrca, con tundamento en loe 
artlculos 9tpti1:1> 'l'umritorio 1 90 fr.ucion XVI d_, h L•f do Fonnto y ProtacciOn de la 
Propiedad InduRtdal, por eor som1dante en 9r;iida de cont:ualón .a l• mrc• Z77óS6 TICAT1: 1 

dtAdo t'Olfl) 11npedinwnto, por t11oto, de acceder i1 eu eolic:itud se luionarla el durec:ho 1J 

u•o excluawo adquiddo en 101 Ur111ino11 d•l articulo 07 de la Ley citad11, por au titubr1 
CtRVECERlA N:lOt!.O, S.A. tol C.V .. 

En debid..11 conte!lt.1c101:1 a !!U!I arqUll'l!ntoa, 1111 Je rn11utJut.s que no Je hvorecen para dej•r 
su cilllo a salvo do 1.a anterJorJdad dtadl!, considero1ndo quo las diferenctaa que usted 
advierte no •on euticiente• para e11tablecer por e11ta autorido1d que eM.I:'" .ll!ba11 exute una 
dlBtintlvidad capu de indivlduall:arlH al coneiderarlae en 11u conjunto, toda ver que dt 
.n,Hhil de h.a m.Arc-aa en co1t1nto •• advierte que el aepecto tonétiro dominante de Jou 
ehNnto• U!lerv11doe por h ll\lllCC:a reqüru·adaes es reproducido en la awirc• propueel• • 
roqisti·o, 11dem.u de que ha •1d<> 1oliClt.1d.;;i para .::ip.ar,¡¡.r 101 111Jaii'lla productos que pi:oteqa 
el citado re91etro marcu:io, b111te pronunc:.iu 1 eeicuchar r"'d• una dti elh1u por lo que •1 
pubUco coll!ltmUdor, al advertir una nueva nurca en el cemercl'o cuyo .tsptocto es sl111H.ar 11 
1.J Nrca cit01da coro .if:!t!odiimnto para MIJJ•r.ar los mle:ooc productos, las confundir.t, pues 
creer• que la tMrc:a propueet• ea una variante d"l citado uqJetro tMrcarto. 

;ror lo anterlorrn.ntf' e11put1sto J con !undMWnto en fos prucspto11 Je11ale11 
antee lnvorado•, e11 de rellolver11e 1 oe rei1uelvu: 

lmltO; Se nu1qa el rec¡ietro corro lMtca de J<t cfono111ln.1ciOn 
T-Jl:-T-. 

L• 111.111crlta t:lrru 111 pui11rnt" ot:icJ.o contor1re a lo di11pue•lo en lo• 
4rtlculol 11 fracciones TII, J'/ y Tet'CU Trl!.n!'.itorio del Regla.>Mnto Int11riot de uta 
socrotula publicado en el Durlo ofidal dit Ja F•dendó11 el 16 do 111ar20 dt1 1909 J 4o. 
rracd6n XVI incho b) del Acuerdo 01tle9ator.io do racult.sdu publicado en el miamo órr¡ano 
1ntor~tlvo •l lZ dt •;.ptiertbr1 d• 1985, ro!orm11do 1 adicionado el 10 d• ,¡,qoet:o de 198'7. 
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tIC, ~llVIA E. PINEtiA flUrLA~. 

c.c.p. tiop.itt.amento d• td1cio11oe y Publicac1on1e Peuod1.:•11. 



Cl:RTifICADO Cc:ta 
AC:USI: DI R1CIBO, 
REG, 114 

~865-93 

tlJ:RIC:Cl.C:_, GIJIDAL 111 
DEDARJIOl.LO TJ:CNCILOGICO, 
PBPAR'tAKEHTO DI blCTAHENES tll 
~RCAS, 

E X A ft t H A D O R: 
Felipe de la Hor. Ran1lroz 

11231 d• H. 

M:dco D.r., 28 drit tritbnco dlf 19!tZ. 

AlnlPITOl &• nioqa 111 l·eqistro cono ~re.- de la d1nornlnaclon prupuut¡¡, 
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Ka.r:ca tfl'WUIJR 
C:l&HI 9. 
1UnPaca: APARATOS PAJI.A LA PEPEl!lDUCCictl Dt SOOIDCS t lltAt';tNES. 

tn ralacl.On a h solicitud dtt reqi•tco de la lll5rca que su indlca y, dnpub de toma.e •n 
consideu.clon todo111 lo• ou:gum1nto• •xpu11to1 •n t1u ascr1to da 10 do dici1rrbc1 d1 1~91, 11 
le rMniUeata lo uquiunte: 

0110 la d11nom1n;ic!On propuesta no e!I roqJstrabln c:omo miilrca, poc sic s11m&J.lnte e.n qcado de 
confu5i6n ~ 11 1r.1rt"• cito1d!I. como ant~riorid1d, tod1 wiz que su denominación eet encuentc1 
contnnlda int,.qraMente on la marca reqi9trad.i y \.'Íqente, por tanto, de accodqr 3 :su 
uolicltud r:o leolouaria el dtrec:bo ül uao ~xcll11u·1u adq11ititlll en los térmiri..11 d11l •Ctic\110 
t)1 da la Luy do Follll!nto y Pcouc:don de la I'LllPi!'tdJd Indu1<trul, pot el titul<1t det l.i 
m.lrc.a ruqiot.r.iJa SOJ!}: SllAld' J c1u111ft1), prop1ed.1d d11 SKAP.P ELll:CTPctlIC!i, S,A, DS: C.V.: 

En deblda conte:'lto.c1on a sus arqummtos, '" 11' man1í1e:Jt.!I que no le favorecen para d.D}11r 
su caso a salvo de Ja antoc1or1d.act citad,., cono:1dec<1ndo r¡ue las difennclaa que usted 
.advierte en 11u .iniilishs, no 1100 s•ihciante' llll'J e,tahlecer poc ~!lita Autorid .. d que entre 
.vrb.1e axistl' una diutintividad capaz de rndividuali::aclan al considorarlH en su 
con,Junto,ya quu l!l coneUMidor identific.ara au rr\il.tca un la mate• regietrada da utaritnci•• 
de h que Ps p.utr intnqrante =tu denonll.nadon, bataéndol11 creer por lo tanto la •1til11um:ia 
da un.a ral,.c10n 11ntr11 all.:1•. 

Aáe!!ULI por tr.,tar5e d" doll' m...rc.1.!I' contund.1.ble' para. proteqer los m111111C1e 
actlculos •e 1nt·11rra en lor.!J prot11h1c1ones 'lllit 1111tabl~ce 1 .. tracc1on XVI d~l artlntlo 9\1 d"' 
l.!. Laf de ForMnto '7 Pratecc1ón de la Prap1.,dad Ind•1stri11l, 

Par to .a.ntec1otrro.•nte e:.cp·1~ut\l y c\ln fundarrmnto en ioD precoptoe leqalu!I 
..int.as u1voca.do111, •11 d1 r•1olvt1t!5t1 y :ie rl':iUfl'lV": 

l.INICCl: Se nuqa ul U'\Jlatro como lll•HC'a. de la dvnonünanon 

I.a uuscrit& tirma el pre,entei oficio c:onfor~ a lo dbpu•sto en los 
.utlcula11 17 tr.ic:ciomi!J I:I'I, 'IV f Tercec Tr.tm:itoria del Peql;unnto Interior d9 ••t;;a 
~acutu1;;a pubhcado en ol Diai:io Oficial de la Fedar;;aciOn 61 16 di! ll\ilt:r.o de 1!109 y 4o, 
Ftacdón lCVJ: incuso bl del A.cut!tdo Deleqatorio da Faculta.dae publicado en ei 111is~ 6r1311ono 
lnfotm.tivo el 12 da l'aptienbra da 1~35, ratorir.ado J ~d1c:1on.:i.da 11J 10 di .:i.qolto d• 19111. 

Jt"BS114. 

AT!NTAKENTt, 
SUff'Ai';TO trtC:TYVO NO Pl:?.LEC't'ICtl 

!.A SUllPIPECTORA DE KA.llCMI 

LIC. sn.vu. t. PIJltflA PUtLAlJ. 



~Ell'f'IUCAbO CW 
A1..-usr or ucno. 
f,t'J. 114 

t.IC,UCl"CXJXJ vtO,.. JW.!.UU:Z, 
l!Cfit'C.t9 4S-2, Col. c.ntco. 
Hiaxico, p,r, 

Harea HCQSPU:RIU 
r.1a.n: za. 
Ampara: K'.J'C:l'll.t!i. 

lJUltCClc.H CtNEIW.. lll 
.btSAlJ.OLtO TICNotoca:eo. 
DEPAft'tAHOJTO DE l)lt'TAHWts DE 
KA.llC.\S, 
1 X A H 1: N A D O R: 
Robsc:to Jairres Ja."llltrir 

tn i::elllciOn a la dolicitud de teqbtro do l1J. Nrca qu• se ind.ic:a J• d .. p~•• d• ccmai: en 
c:on•.idnto\ClOn todo• 1011 arq~nto• expu11stos en su •HC:tlto de S d111 novun:bc• d• 19-!12, H 
Je m.aniUPttta Jo e19uhnte: 

Que l•l d1u1oml.nac.ton propuesta 110 es reqi'ltrable com ll\lc~.t, por llH uténtka a J.t 111.trca 
c:H.-tda corre •nteclori~d, r.,qbtrllda T VÜfll'nte, por c.u1to, da 1lCC:t1d~r a 111.1 tia licitud 1n1 
le:1ian.arto1 et dsuc:ho Al t<i-o ll'l:;clusi.w .1dquid:io •n lo• te.mino! doJ at:t.iculo Si de la r.ar 
da romnto y Pcot11c:c:iOn de 111 "r:opi•daid Indu111tdal, pot: el titular de l.i marca tagi:Jtcada 
54967!2 RCJl!.SPIERfl:t 1 dí~•fio, propitdad d• FAANCE fURHlltJRt mt:' 

En <h•bl.da conto1Jtac(on a 1Ju• ar;un.ntoe, 1111 Ja f!IAnHJe-t1ta que 110 1" h~cecen para de;ar 
au Ce.50 <ll ~a.tvo de ta antrr1ottdad cunda, tod-'t ve: que al tr.1tJ1t:1r de uaa nurca u:!enttea 
"11 \Uti r.a ra,üstca:da 't '>IG&Ht'r:, EL Publico consum.ldor c.loc1.i en contus1ti11, ~l adq;ulrtr !011 
pcod•Jctoa de una r olr:<1. !'Mrca. 

Ada!!Wr por tn.tai:e:e do d~B t:111tc.u1 idfintícan p;u:a prote;ar lo• n1Ílull)s 
11.rtlculo• :1e incurr:a en las prohl.bkiont1?1 q1..1e utilblece l<l fraccí6n 'C'/I del <1.rt.tcul1> 90 d1 
1• J.17 di rom11ntO 1 llCoteccttm d• lol Proptod.i.d Inrt1.1rtr1<lL 

Por .lo ~nter lOtlfl!lnte expueeto r con tund.imento en los pritcepto:s legales 
anees uivocados, es lle rAaolvera& y 11e ttH11.1etva: 

ll.01JCSPitRPt. 

L• su11ecita Hrw •1 pn•11nta ohc10 .::unfor'll!Q • to dJ•pU.Qsto on lo• 
~rt.lcul()a 11 fr:•rc1onees lII, IV J Tercer Traneitut"lo del Peqlo1J11tt11to lntenor de oolli 
Srtccet11r!11 public11do en el Du1tto otJcJ.al de la hdHaciOn el 1S tle mar;::o d& l~lt9 f 1(), 
ruccl6t2 XVI incl•o b) del Acuttrdo DoJagatoC'Jo da racultadoll' pllbl1caclo en •l miam Otqano 
Jnfor111Stivo el 12' de !lttptt'l!l!Mr!! de 1965, tefor~do T <"dic.i.ontdo el 10 de sgoato d1t 19&1. 

JC89ll4., 

ATtflTAmlTi, 
SUfAAGtO trtC:TIVO 110 '11.HLECCZOO 

l..\ SUllDIJl.tC'l'OTI..\ Dt' HARC:AS 

r.rc. SILVIA t. l.>lNtM P.Utu.S. 



Cr:RTirlCA.liCi CCll 
ACUSE llJ: RECIBO, 
Al:G. SltilS 

LIC. Ar.FOOSO OOEVEDO CASTPO, oapodar.ado 
d• los SUS. JUJJl CARLOS Y JOSI: KA.!IIO W.DDAD KAIJC. 
ln•ucqaflte11 Sur Uo. JOO•HOS r.::ol. cu.u1htrb.:¡c 
06100 Hrll:icico, D.r. 

ClaH SO ClnHicadón na.don.;il. 

lolflECC:I~ CU/ERAL t>S. 
Ll:BARROLLO 'l'ICNOLQGl.CO. 
BUBDIRECClON DE RSGIBTRO. 

Arnpuoi r.tia.:npl1 p;i.ra. d c~11llo, ja.Mn 110 11Ddtcln.a.1, dat11i:g11nt• d.Jl\'11stlco. 

tn rela.ciOn a. l-. 11olicitud d., .u19iltto da l.a. l'!L:lrcoa qua 11a indic;i. 7, da•puh da to~r an 
con111datAclon todoa loa arq~nto11 upue11tot1 11n 11u aei::r1to da %9 de ~70 de 19891 110 la 
man1tie111ta lo uquiante: 

Quo J;¡ d•noailnoicl~n propu.i11t.;i no •• r11gl11tr~la conn m,¡rcoi, con tund.llrAnto en lua 
.articulo• BOptuoo Troinsitor10 y 90 fr.a.cción XVI de J¡¡ ter dA fOlfl)nto y Protección d• 1.1 
Proplad.a.d Indwitd.a.1, por ur 11111111j.:antct on gr;i.do da c:ontu11iOn oi la m.:.arca Z2685l KLtA.r.:11, 
clt•da collJJ inipadiJl'Qnto, r19i•tro 1Mrc,;,,rio vlqanta qua prour,¡a todo11 losi ptoducto11 
rompc1ndido1 dentro da l.:a cJ,¡u1• 6 dlil 1.:a cl.uiticai::10n n.:ac:.lona.l, o1ctuo1lmant11 ucluiticado• 
1111 lo1• el.a.111111 l, 4, 5, 11 r 29 da I.:a cl•altic.a.elon ir1tarn•clon.tl, por t.:int.o, ..:at &ccadar ..:a 
11u eollcltud •• les.lon.ula al dprecho .:al uao 011.cluuvo .:adqi.urido en los t•rm1nos del 
.articulo 87 da la Llily c1t..:ad.:a, por 11u t1tul.a.r Q:Ll..A AG. 

En dabidOll contolltolciOn 1. •u• .:arqlll!dnl<Js, !le !11 m..:anit:hirta que no le f,;¡¡voreean par..:a daj.a.r 
su c..:aao ..:a &.:alvo dG 1.:a a.nterlocid..:ad clt..:itfa, C:<Jn1id11c..:ando qu11 dlill .a.11.;Uial• d11 lóill inarc.a• 
SELLA.roo J ~LAPA.N, u utvJactlil quo 111 alal!ldr1to dnmin.a.r.to nHrv•dn d11 h fdarc:oi 22685) 
qu.d.i incluida dantro da l.ii dunor:\ln.tc:lOn propunta a. ta9illtro COl!'ID rnArc..:a, .:atlem.h da que 
11t..:a llltlm..:i ti• 111'30 eolicit.:ad.:a p;;1r.a. .:azap.:ar.:ar product.011 ai111ilo1n11 a. loe prote9ldo11 por al 
raqi11Lto m.arc&r10 •nt•a set'l•l•do, .:acrualmrnu r11c:la:J1t1cados dentro d.• la cl•ae l 
1nt11rn.1.c.lon.:al, por lo qua 111 públJco com1urnidor, oil ..:acf<1lltlH un.i nueva. 111 .. uc.a. an al 
conwrcJo cuyo .a.apecto u •int11.a.r 11n qr.a.do tlfl contueiOn a l.a. 1111uc.a. llELLAPCW, las 
contundirl.:a, puea CUl'r1 qua ~Lt.APk'l 111s uru11 v.:ariant.111 del c1t.:ado reautro. 

Por lu • .r.ter Jo1rr.nt1 n:i1pu1u1to y con funtl;.nvrito en lou prec11ptot1 laq.a.l1u1 ou.teu li.voi:•dolil e11 
d11 t••olv11r11a y u1 re•ualv•: 

UNICO: Bit nuq• el u9i•tro con:> 1Mrco1 da ia df!nominac-i~n W:LLAPA.tl. 
Lill 11u11crH.a. HOl\.:I. oi pr1111tnu1 ot1c.io contotl:'Q a. lo d11i1pW111to 1in 1011 oirtlc:ulos:i 17 
tracc1nn11111 lll, IV y Torc11r Tr.:al\l1ltorio dal Reql011Mnto ruurlor da •llllt.a. aaeretarl;. 
publico.do •n 111 llhrio OHt"loll da 1.:a Fadoractl.'ln 111 16 da m.:itt'l dlil 1~119 y 41J. fu.ccJOn XVI 
lnci•o b) do;il Acuerd.> Dolaq.a.torb da í.tcult.:ridu puhlic.:ado en 111 tUOll\tQ .:irq..:ar,o l.ntorrr..:ativo 
•l 12 do 1i1,.pt1111l'btu d11 19BS, rotorrna.d:> J .l.dicio11o1tlo 111 10 d11 ,¡,Q-:r51to da 190'1. 

Jcee. 

ATtNTAJCD.ITi. 
SUFRAGIO IriCTIVO NO RtEL[t:Cirn 

t.A SUBti!liECTOPA U KAPCAtl 

Llt:. sn.vu E . .PD/[DA RUtLAS 



SCC'.ll(INLllltJF. 
t.:1~i.•rncio v 

IUl~r.tll•)llJlJU:>1tlll'L 
:.l,;vÍ1i:··1;i Ct1 1• .. gl1t.r-C1 co"!o M~rca d• te de~oMlr.eclOn 

,,,. ~Í··-·~'111:·~ 1.o, 

MEi<lCO, D.F,, A 09 DE /\G09TO 

lAl(r,;o tlO. j'tJ. tm. HUMA SUA 
Oli7Ci0 fU:.'(ICl11 O,f:~ 

tll\l<CA • • : REEDMI 

CLASl! •• 1 ~3 

MIPAI'\/\. i TUlM. C:l 1,Ült f.'[i CALZ"DD. 

DE 1994, 

0794D3 

t;n 1~0!-lt1clt!.n ll 1B 101lclt.ud d-e ,..egtst.ro de'l1 "arca que H 
J1uJtco U t••,.'lru.:-.-, d.., \.onat"' •n consld•t-ac:lon" \.odo1 101 1rQunonto1 

.•Mpuei:\.oJ "'', \\U •Jcrl\.o !Je'~ '23 d• AODSTD .: • d• 198111 ••le 

11antrt-..t\.11 \o •iguhn\.• ., . \• .'~';'.'.~ .:: .. ~'. .: , . :·.'..~·:,!~{!,.:'.; .. :~.~-: .. • 
Ouot 1;1 rl¡¡,nc1Mlnacton propue;.t.a'; ·no e-s,".r•g!'1lriblt- ccr'lo 

t,WL:'1l1 con f'UrJ!1,"trit11\.o E>ll \01. llrt.tcu1os. Si&pi.tño ::1rir:ishorlo.Y 90. 
frnct.1C•11 XVI 1.1'!' l ..:s L.ey de·· Font'~t.o.r, y l·_protecc.to~'.·d• .\a ''Prc:>phdld 
Itulust.1·1,,l pQt·· ~'i'r Mn~Jarit.e' ~n.'gritft? 'd•~::-·coñrU1ton .. ~a1:raQ1di-o 

~~~~~~ ';c.~:.Y~~~;;,, ~' :.;;~~~, HE~:~1 ~ t.an~·~~ . .'::d~·. ~~;c~d·~~·f 1~l:>~-;L :~O i:¡c"i ~~-~ ,,'.i~ ·. ~·; 
!~~~~~~: J :-/~o tJ~:~rJ~~~ :.~t.~!º e~~~~~~.' ~~;~~~~ut7.t~~~~.7:·."'P'.· t;.~hi~• :ptt . : : 
nt:JWtm ltntlllHA'fl\111/1L LlD, : .. · . ,• :~· .. · .. ·:; - j 

l:'.11 dl!'lil 1!:1 1,i:,•11l.•1>\.aci.:.n · a sus·.·&t"'g.úne"nt.01; se \e ,,anl~te1~a 
¿~~,,~~ 1 \ \~,~~r~~~~;-;;;tlf.'p~~= d~;:r lJ;~fl'~l~!r üS D ~~=~~·~t..:d'.'·!~v:;~~~t~~ ~!~~ 
;~:r! ~! 0::.~~ 1 ~ J ~~~ .. ~ti~~~:~ 1 ~;:~~ . ~~?lhj: ~r d~~í~i!~.~~ ~ "~~~ c:~i~~;.~:~~:: ·' 
oein 'ltl C'-''' u11lu1 l.od.l vez.qui' dal ,.ahA\l1ta·:dC:"t&1 narca• •n ccn.r.Lo 

:~ 1:~~ 1 '~~~.~ 1aq~:1~ 1 ~:•;~~~e:~~~~: :~ ~~,,~~~~%~c~.;r :~t~,~ ~;a~~' ~e~~:~.~~!~: 
ln prei111,:.i.l,¡ ha '.ltl .. • soticitode·' para 'aMparer, lot":nl1r1os.produc~os 

qu& r ·,-.lf"~9 •rl rila<''' r~gt1t.ro··nari:1rlo1-.,por 1 :,lo:·;.qu~,:· ... e\~p~b\ICO · 
t.Ul'JU1 lllC'r• t1l ••U·/.;ol't.11• una nueVa'narca: ·en .~l coMercto do a1patlo 
1lnlt. 1· a 1.1 1H1rr:.a 1:1t.ad11. cono tnPedln-int.Ó para an~arar- 105 '·ni5~º' 
r,rc,,Uu l.r.•ti• \M• r:1_.11r11ndlr•:i, pue-i; cr•~rb ,que t.a:Íiarce 'propUe-~t.11 ,a·un11 
Vo\l'l.Jt• e cJt'\ c!L1HJ0 r~gti:t_ro l'l~rc.Brio. · ·. · ' ... ·, 

- ttKN -

\. 

.,i" 

.'i 



'•Lll 1 i I' l ~·llllU 1.1/(I 

l\CU~E UE rn; •.: 11~0 
DIR~CClON GENERAL VE 
DESARROLLO TECNDLDGI CD. 

Rr:ü ,- Sl~~1U 
DIRF.CCIDN DE .PROPlED.AD tNDUSTRJAL 
~¡:;P~o. DE Hlt~CA~·r ASUNTOS CONTENC109Df 

$[Cnl!INU.\DE 

COt.IF.OCIOV 
í<1Ultlt0111UU511tlill 

Jl3-93 . :S~Rl4:S DE h. 

2. - - - . 

f:11 ;1¡ .... :."· ., lo ant.•rlor re5ullo iiipttcable la lH1' 
.Ju1•i11p1·ud~11r:Jitl ·i:•·,l.'}nltla por·el H. Titrtet• Tribunal Coleglarlo en 
flnt.•1~1n Al.l.itlrtir.1.1 tJt.lvB dE-1 Prll'ler ClrtU1lo., PronUnclada &\ 19 de 
l\lJrJ 1 ll~ Jql?\1 ~11 ~·I nnpnro en reovir.ton 278/Bm; j proMovtdo por AVON 

PllDUUl!l!;;1 IM·.~ •• •J'I•.' "!"l'lliaguli.Ja r.& t.ran~t.r~.~e,-~i</~,~-; .. :··T·:~ .:< .. .' ·:·. 0'7S 453; 
tll\UCllS. Í'l\ílf1 m:rrmlltlAr< SI UNA hAf\CA ES o ·NO'.·SEHEJANTE·EN GRADO DE 

¿~~~~~~:~~·/\ (\ CIJ~~ 111~ m~A E~E~~~TR~g~~~~rD~~~~t-~!~.(~~~.~~~;~~~t:~;~E /~~= 
El.ElU:!IH.U3 mm ll,\'((111 BlDD HEBl!nVADO!B ARTlCUl:D '91 :FRACCJOU XVII J DE 
l" L!:Y n~ JtWEi-:o:;1mms v Ml'lnCAS •. i:a··1M1Lac10n~ié' PrO"dUC:9~cU.indo do!I ... 
l'IQl"C,:U t.l.:·tH1 1t ._.,, C<"\rn•m CHS lOdO!I' IUI· ·•ieM~iltOi1;.cii•~•cteri1t.1c:os;· 

:~::~~~t·1~a~~! ~La;;,, .. ll: ~er:~~.t:! ·•~!~ta: \I~: :<~.~=-~:j~-~~-¡~~~~ ~lh~~:.ºt~:' ;'.h 
tlil'+nmr.tn& o 10 (\Ut!' st- dt>L>~"·ah.ndt>1;: 'p.ii~a::.:-,•dltl"er'MlÍ'iAr.:11 ha~ :o1¡.. 
Jnll.11t!l~n. lu tlntllt.utf i9nl1~e dt\s narca!'110"de¡jeñde·fLindaril!?rit..ltnenle · 
di!:> lc-111 ell•t1Nil.0H tllst.lnt.oG que- aparo:ca11 er1 ella1·1 11no•deo los 
"i>lc-rumt.ot. ~'.'l'1<?J•ll••.t·i,1 Llli l'limi!>re que •l JU?gador-. de!obfl' gularCIP 
t•1•lnr1rdl nln.,.nt.ci t,.-,. las 1.rl'leJ•mzas que r:?sult.an de-1 c:onjunt.o de 
"11lr1011l-:•!1 ql1t- .-~·11st.tluuen lar. narc.n. porque d~ ~\lo P.S dF." donde 
pu+d9 np1 ~e 1 ilt•Gl;I t /1 ~~naJatu a ltl grado d& confut Ion. d~ l tl!I ,iu:r~.as en 
c:ucr.llc-111 Y• cJ~ iimwro secundar'.l.a por las ·dt1crE-panctu qut1 SU5 
UJ \•err.t,11J dE-l.1ll lM. 1.,u1JJ t'r nn orr&cep sE-paradanenl.:. 

PlW h• .111t.~r1orMEnle e11pwnlo y ' con rur1danent.o en tos 
J.11'~.Cf'pt.c•r. t ... ~o1l' !l .11.t.<H 1twocado1. el tle resot~erseo .Y Sii' :r~s.uetve1 

flEEIJArl 
UUti.:o.,- ~if? nlf'QM ot r""gt~Ú·o cono."narCa de:ta denonlnacton 

I 

tn · ;.uf.cl'lt.a flrria vi presente orlc:io· con. fl.mdarieinlo ,:1., 

=~ 1 
1 ~c.r1~l ip it~~!~u ~~~ni;·! ~~rt!r~~~~'.º;.·~l ;2e:ni~~~é~~t~~:or 1 !!.1 

• .. t~ 
BP.Crt-Lnr111 ¡iub\lc•llo c·n e\ Dl.at·io or1Cfa1·do. \a Foi:h:rai:lóh et. 1o'de 
AL>t•l l do 1 n:4, ~~. rr acc lon XV l' ~nc.l 1t? f) . Y¡"· ut,~!~O •P.ili~f,1aro '.· A.•l · · . 
nc:Ull't"Ll<' .¡uo 11:J1,c1·Jllt" Organlcene-nl.•" UnJt:1~de11.'~ ~dr'liinlll~at.l_v.n"'·'Y 1:1· 
deloga r .cullad<ts un tos subncrt>t..'iu•to1t"~··onCli:i1-''~~·11.1Jyor,, ·'Jf,re. '.ide·· ; 
Unldi11d, 1 r9ct.or"s GM,•ra \1u U"olroi ·· t.Ubál lOrno'•~tt•\.f,¡ ~socrel..irt ª'de- "~ 

~~~:~~ ~-: l V~ O~ D~~ll~~ ti;~~~ 1 ~~ l ~ ~~~~~.~ ~- ~•~t~~.:.\~~;~{,~:j~'; ~ rr.~.~~: \,i,~Or~~no 
"TENíANENT~f:.' .. :1·~·; "" .. •''." 
SUFRAGIO '-EFEcit i 
LA JEFA DEL D •. '..''f, ·.~ 

LIC. ~A·~'.bJi" , ~f.G~'Dt\i~k~É,R0RÍ~·¡.'. 

, · ~,~~r .. ,: ................ " ..... :.~:;11!msm'Eñ1~·:h · JB\H~ •'::.':'.':':: (: :; <»:·.- . .. . ,, . 
"·· ,, 



l'l::R7lt"1 CAOO COU 
At.1Jsr. DE r.c•.:rno 

f.S~JtlTO: Sv rd.<J't~ .. 1 r1i111o• tr• •:omo 111o1i.:::a t;le ln denomlnacil'ln propum1la, 

LIC.RDB!RTO AAHUtU. OUTl&MKZ. 
APODDADO DI Dl8TIUBUIDOAA DI VJSTIKIHTA, 8.A. DI e.V, 
c11:-1rr..:fiE 4,!J-~·, c~·l. il.•Jm11, 
Hl:xlcu, tJ,f, 

M•líC:O IL CORTB INOLES 
Cl3:w: :?!>. 
r...~·p~~a: •¡i:;;jlJ.0:.i(lO, (..'1\L..:Aw ¡· !·'l..rnlklkIA. 

ti. tt!l:i:.-161. a !a 1101.1:::.ilu<J <Ju t•Nlltto <Ju h muca de la L11111u1r..i.flil1.:ióu E:. COkTE lN:iLE:i, 
J1tl'la11.t'l•l.1 11l 1! du 1·o~lurr.t1 1u dt• !9:il, ¡.:ropu1u1tu p:ua a:r.piltJr y dlsllnQJh Vllelh.loa, 
".'al1ad·"•1< y 01.-:rLrl!I ia, .i.!.~·l11yvr.dc1 Vus'.lilld'J ton q1<notal :Ju 13 .:1a:iu 25 .:fo lo f'/ulllflhciatuu 
llil.:-.l.il:, V dcs;.ouó .. d11 t•:ri,1r <lh C:ll"l1ta lm1t111 lo:i itr•Jun .. 1ntuu uxµ~ullto11 C'll /JU tHICllto do 24 
do 11l11 l1 dd ~'tl:t•'-'lll•.• .,;",u, :ui lu •:c1r.:1.nil-n l<.J i:;lgulont11: 

i,)JIJ .ia d111u,.irlr,acl011 pru¡.>.1<.llll,1 11'1 flfl n:<,1l:ll1aUlt. ¡_'<J:fl(.• r:.11rca, CH v~ttuJ da ::11.1r iyual 3 l<i 
1"1arc<1 n:•turl-1riti111u ·:•AH.1cld11 OSCJ..."I m: 1..1\ !tlNT/\, µrohlblcH,ro q11c u~t11blacc11 lua a1tlculo11 ~O 
í1<1~clOn )l.V 'J ~"J. 'Ju Ja l.t'y d't t'omu•1t.:i y Ptotoc..::l6r1 do l:i l'I•.'pi•i•fo.J lr1d•J11trJal, 1111 
1ulDC'lOn i:c•ll lu:t .uti•:ull.l!- 60, illL• ~ to Bi:i dul l.'•;1,~uidoJ dt: Piu h ¡..i111 ¡,, ¡irotll<:dón de Ja 
l'r<.¡.:lt!d11•J lr1d'.latt1.11 'fH q•Jc <Ju 11.'cll'Jt'1 ::i uu i.•Jllc:!lu:1, lit.! !ort•n1latl.1 \,1 cmrr11•.111,,!fa 
tJ,.;:¡ \ulll qUO 1 '1lt11l ,jj L•¡;Uslc:J t•lll.'IJ l Llllllll •fo l,~'l lJr, 

M.rni!lt:ita U•1 m1 1.'lh~rltu ,¡ut• ul Aido ::i~·n .Ju !1.,_•11~ 2~ j~ [l'l>r111'-' du ¡'!';!;.' tHhU1ta 
·~1>nlradu 11 Jurt>..::h:_. i' '-'-'!Ul.'t• <fo b1.d11ric•r.ta:ll•r1 y r:1.-tlvo:ióu lv-.¡al 111 '"' !'l'I PX~Ct(1 \o 
Hflu'l.u.b 1111 o! ori,_,¡., ljl•t: JI! -:vnu..t~t.i.A,1r:il~:i,:, !i•Jl'IJla ,1uw l•Stil i1ut:;ildm.I ti¡, 1:ul'lploco1¡ lo 
0Ntlpul111.l.1 v.i: el :ntlt:ul..; l~.'.: •fo ll Lt:y oJ• ¡,¡ 11.1lo:ltt, ~lc•fo ·1ul. ·~•l' 1'.<J ~"' 11..,v(. a c11bu 
vl ~·Aal!'.IJn :Ju Ivr~J, .¡uu pti!V(· .,¡ 1ilsrn~ p.H~ l.._,:.J<. l1~"' ,J•. i;ol1L·ll.1'l1•1:1 •fo ra\jl!illO <Ju n<uc:.11 
ll1currlernJJ C'ln ollo on ur.a !L1<¡r.111l•• Vh•l11cil11 lt <.!1·:110 11ttl;;~1u•, 11•J!.,<,llS aJo,:~¡(11;; qu1t De 
.Jct.oi6 l111l,l.'l clt,1•fo lau antt•1 l0Lld:1dtw <Jo la~ •hHC<ii• " 10..¡i1Hr~ qu11 :iq11<cst:i:twnle uc 
lll•CIJ\'ht tllU r•~·J.at:a,J,¡b y v i1,1ont11;.1 t'I\ 11~'·" ¡.·..ilu. 

l;r, Uel>ld~ C:t'fllt::!li11:lór1 a •H!:.' .in¡um.;11~ci11, 11u lt: c~·m.mlC'll •1ut: ,:.-,nf,•111"J tt f·JlorJ, :1., 11to1YlttUa 
lit objl',:i.'111 ,"<•llt.JUl~11oJ.1 '"' ul 0;,!u:h• ·~u" 1111 r.:•"Hlt!>1t11, 0.:011~.Jcrori<i. \J•;u Cf• Í•J1Ml ·• UllJ P•oro.:a 
llOlOCll!.!nl.'U\0 C'."C>llU~·,l.JJ, r•l'-'hitllCh;ll que +·~J •:uhl'!~t-•l>t"JJ 011 .. Jr, Jifl~>.'.'lll'-"lt•lllJ¡I l•!-1.lÍllll lllolllll 

clt.irfau, 
1"11 <.."UUIJ\.<.• .1 '4-J'f t'tJta 11utu1ltJ;i.J \')">Jl\ lo 'llh~'Ull:JI•. l'll t!l atll<:u¡'> J,', Jt ¡,, l..t'Y dt1 111 
Hiitucla i:v1 11..: l1t1va1 ;¡ i:ab" t•I 1.tX<1!11;!11 ci .. f~'l,J-> r .¡~·l .JtLt:Ilil 11.1:..•;~Jl' •:it1J, ¡,¡:; 

1rnt1,ri•Jtld.,;Ju~ d•1 lai. r.""''-'""" r••.tiut(<>I, ¡,,i:.i t.1'-'c u•; ¡.'<d11rd.m•" t.1vl,.ta l:i )p<'Hlutoi.JJd •J<-• 
11.:inl!<J<,t.1r \o •!Ll'l d i;'.J J'.'í"'''"1 •:01,y!11'.•!z;i, t->1 111.;.>01tantu ll.St.ltJl'-':•n '1"" lil ru1Hlw1l."•U 
r1•J•.Lri..:::ioJ3 e,., el ,.f11:!'-l l)f\11 •Jv ::.r Ü'-' (rLtlll'J <.1•.1 l!19~ :¡""'·'-·,,•mi.O L1L~i:r .... 1,~·• "~'-'l.tJ,, ,¡ !.i 
!11·Jl!il.lcl6'l •J11 lll nat..,rl3 l'ri 111!611.Ju •¡11<1 l'I: ll;!lll1lt.aJo J1JJ t:.ltU'Ü•• <l'J'! 1:11.1L:o..:+1 '" \'Í\mfo 
prUL"l;!J-'lO lt!·~l!l <¡U" dlcu io :il'.)ule11t•!: "!r1tu«rdr:IJ la :i?~ii:1t1,d :.n uüi.:iit~ ·.ir1 llt.•u•.er1 u .. 
(u1dci, I! fl1. J., \'!•rl{Jciu JI J11 r'IM<:il c.; t0:1'.)l.·1llaUle l'h \ti~ tl·tr\l:,\'3 ·J•• t•lll!I l.vy," 

Ct>11.,lú1u.lf..Jú lu úlLJ.H.w::t•J ¡ ..... 1 Ul..::lu i!Lllc1ilv, l•'' n,;r,cJuyt.: que ~·n h f•t•o.•Hllt•• i.Jllclt.ud ul 
:ni llevó u ..:.it>u ul ""''"r•u11 :J,. {,•11•J.i, Lo-Ja n•o: ...¡1.-t• •m la ""l·l!CÍ•J :oO:t vu1i[1¡:.) '1111.o ol ui-lh'J 
dl:1li11l'.vo 1,<.J "b [e·JiuL111ldl' n»"'J tHIC:•l ror, 10<;1 t<it:rlnJ~ ·J" "' . .i l.e•,., 01>f>m:il!r:nm1•11te lo 
t1.';IL8Ulo:id•• cn lt! .n~l··-•![1 1:' !1:i:,:t{•11 Y.V <.Id JfJttr1a..,i1111t<• lu•1al dHtll:.I lnJ~'<:"tJo. 

F11 t?Í~<.:t•;, 111 •nt.irn:-i . .J., f,,,.,¡, üt! i•1a•!L1.:11 u :.::.i1" i.vliduid f-.111t •lulet/l\ll1JI u: 111 ulgnu 
dlütl11Llvo C11 '"91Ut;.it>lt• ..;u~.u r11r::a, ¡a11 tv 'i'IC l:ll L•l ~·!L~··••lL J[,IUolCJ D•; ¡.1J>:<..'Jló !I 

vorl[lt:iu l!I• Uai.c" t;¡1tH "x:o:•1·u 111 1••..¡l:;t1al'l.ild.1(I du J11 r1.11:;;. ptllJ•Ut:11l..i, colo;-<":t.i!,\ll·Sl.l 1:u 
i1nl!¡:\lui 011 la hlp-~tei•ii• ·J'~ll 1·"'-·•bll!~''I L1 (l<H:.!iú1, '/,'.'•fo\ Htl·-·•I<. 'Hi .J~ l:a l.•11 du lq 
H.ile1lu pot l.1¡¡ r.1:.u::w~ ">.~·..r•::,La!l "11 •Jl o!idu q·i1< .;unt•!Ut~, 1,0: Jo '1·'" u~ !aw.~c·t.1 cu 
.Jp:•io.:lud{•r, de •l'l°" u~ :w UoY.5 .t ('nl,.i •d cx.'!n•u1 o.Jt1 lur,,1.J, 

/,r<JU:1i11HU1 1111 ;),¡ ""'·' i :_ :• '.j\Jf' ; l '""" i ..1·:i ~lL .. ;nl ti<!.l fl,l C:JtJ ;,ul•,íl·l-t J •Jl•.l';llr•<'lll" :11:l 0 11Íll '~'Jt 
:!\' trJUt de Ul•J M•Hr.• l·111oi u l,:1<1 [1\.·t•.ii.1:1•:1:l•J ~·0r.-:>d•J1, ,,f,.;..;:;i:d,• ur• :iltvrlu Hl.JL1<11loi 
y ..::u1q;J1,t11r.enle 11•.t..Jo,,ti~'-• .1: 1.:.. iu,H,·01 'lll 11:r1':1Üll MJ1,,,•1.t•.· 111 11úr"'', t. 1.UM·1'.>d ¡ .. .,, tu.JL~·,¡ 

\.IUl:I "t 1>'~f'\.•nun cv111•t1t l'f"f• 1.r.a 1111ll.'ti'JI ld.ad .i ll ;,,_,¡¡,·1t ... J µJr¡, .. t•;,L;.i, k.lll"l.n1, .. ;,t,11.:1wu 
:¡•Jti he.> 1rn t:ll" t•l fll<Ji>.Jtic dt+ la r.•1111:11 1i,~·11JirJ11 ~·:in \.vq_.ara1lo1, 111 t·i~¡r:.;~· a )uli:h-• .J•! 
u:Jl'J<J 1rn h•:.h..ri.u. ·J~1·1··l,,:.11 .1 .,:,;¡ ~:1r,•a :,,_,lt:tlar;w,ln ,_.,:1·,cl·fa .~: :.~ .,, .. ¡;.\L: º" tu.¡;.1l1v •111 



2 
el paJa, y concluye q:.ie "no puedo hl'.lbot nc.ttrle1sd 111'.!bre un,. det1nn\n<td1 dor.cmlr111cJ6n sl 
r10 "ª .:nnoctd .. t!n nueatr<:> pate. 
en el c1u10 concu:to eat1 1!'•4lCU 1m r1otor1ornttnlt! cnnocldit y proplerlad A ntvel into1n11r,;lon.:1l 
de EL CORTE HIGLE.:i LTO, person11 r¡ue 1m tlquna (!·:!!ttlón cor.r;mHó lict>ndii r•u ~·l uso de 
dlch• <lpnornln°iclén• !IU r11pn11umt11d.t, d!:'<lr:l•noci.indo ~hor.¡ esa eipruaa l.'l ralgun a ... i'l 
dttn'l111lnaclón prepuesta J r"'qi.'ltrC". 

Con.o 1detrhro cti:ol Convonio du parlo p11ra la Protecdén de la PMpifd!d lr.•:lU;H rl..11, nuc3ttC'< 
r·.ilS e11t.O cbJ!~tdti 1 p1oteqer al leqltlmo tll11l11r do 111 mar-::a con objt!tc. de ovitar 111 
coir.f,letenci11 de11le11l, ya r¡ue 'lll u1•0 lr¡ual o lttl'.ojilnto de unt TT"i&rca notorlan:1>nto CN\Ocld, 
1de111i!I •JO orl•~l111r i;onfu1116n entn el pUb11co con11umidor, r1orjudlc11 l"o d1tncho<1 d•il 
tlt1llP1r do ¡., m.tr-:.i notorh.i-:ent11 .:onoc-id.an lou bienes upec1tlcci11 o en cualqul11r otro qutr 
r:i3t11nto laldenol':'ilr1!Cl6n1 y trat~n'.loso e11;1 pror:h.1ctc-s ló4ntlco11 y <:111 diferP:",tfl~ f11bt!.c11ntea 
el público -:on~urrldor pc,1r1a p11r,i;ar u;¡1Jiv,,c~d~mc11t<1 resptrcto a Ja prozedencla de los 
.nttculon <ttJqlnand•> cr:nfu!!ló:i y, en c::nt1ecuenr:I.,, 4r:tn11 <1" t:":!r·P"~"r:da dni;!ealen 
raajulr:io <l1• lc111 Intnrese.! .,:-tr.ndd<HI con :mt<Ji;Jorld•d por el l!!QltlM tltUlat d'!I la r.:arca 
Tl')tOrJ¡¡111tnto -:oriocltfo 

!::r. mcnun11;1r t1f'lf111!1.r r¡ue ••in cu3nd~· ¡,. m . .,rt:"a n. COtlTI; !!10LES nr:, c~t(: rc;i!ltr"-dJ ~r1 l.! claa• 
+w¡,(••:i!k11 r•n1 p.:t<i~~tr 1,n •11.0t1 t.c~1.:itud, ''º t111un 1cqul111to tehaciont~ para 1r.opfldlr ol 
n1qlstro .:lit l'I 'Jonon.Jnscl<m ptq.1uo:it.1, yn ql.I& ttR •pli.,;:iblo;, al prcsontt1 c11110 til p1lnclplo 
de Torr1tor1,,licta<1 y .fo f.np-.cd,,lld•d '111'1 ne<;,r,~·ei:ilunt.o n to tcq\tlm11 protocdón d11 ioa 
\ntflteSHlJ del ·-~•.ulnr de J.a:':la:c;i noto!lnrr."nte <:on0cl:l1teVit•n·Jo de •sta l:'.an&r<1. l .. 
ut.lliz.1clln :lP. l,, IPUC~ por ter::qt~'ll '/ apt>:"\'1t~hOndo:H1 do la .:elebrida;l y reno1r.tir•1 do f!r;tu 
fll•¡n..-~ o1Jstintlvo, 

No C'batant+~ Jo ar.tes eKp!JfHJl.O, ol tltuJ,1r Jeqltlmo de h ir.~rc.t n0u1rtamente cor.ocido, 
ll<1n~ fin nul.'11tro p•l11 lOl'l 11l')Uil.'11t'-'.!I ru']l1ótrr>a~ 

R:..IJIDTR05: CIA.'.;t1 
.10flll't ~w 
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JH9H 1011 
JZll:H 0.111 
JlllJ<: ~J~ 
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l.oa reglllttoo •rn":.l•ll r:l1;1d.;o u"n r.n1,sl11f'l1lld1Jll cOhl pruf'Jbll ftihacltontl• de roconoctintento 
sobra q•Jlen e.'l J1 pe1e~,na qu• ha oiarj" notod•::hd 11 l11 NrC• EL l'.ORTt: INGLES, por lo qu1J es 
obllgai:l~n dR 115ta :iuturldad <1plJ,:sr ul rn;11cc.i Jur1dlco de l'I r.-.lltflril con el objlltri di! 
prnJ1iblr ll'o l'~•Jlt1trr:-11 fM.rr:<Jrhni <J•.1!1 :ic11n l•Jtnl&ll 11 una 11111rr:a notodihcnte conocidQ co:M 
"º til prl:'1umtt1 r::t11v. 

Este Prlnc:lpiv de cap.i;:irl.1d do lcrrltorialld~d y d!! 1'11p!!cl11lld!!.d ta .. p:itrGto t'll los p!r111tt.s 
precltdentc11, p..~t el ,¡u11 ae ('>rtidru adem~u que ':11 rogi11trri n('J coMtituy" l• fuflnte 
•xel11siv.i :1"1 doicct.o :i:a:c::,ui.o, 1¡11 11:.;:1:i G;>:Jtitr,i<J" ¡w1 lou i1lbunaic11 CQlt:gJr¡,jo.J <'ti\ M"tRrt11 
A:lr.iln!utn1tiv11 t-n dit11rt!nt<tl! f!jtocu~otl·l;;, •iM -Ju 11ll1rn ldf'Jritl!ic~blti f'n td criturlo 
lflntenld·) lln til .. ~.ir.i en rnv!.tdOn IZú~/'14 r;ucc1 m; HEXICO, S.A. " lo}a.'J ~~ 11 J:! .. hrl 
intciur11.: d•l J.1LrHf'lll fflldldo) a 1-'I "· ~uP ... EZ-lA t;l)t\Tf. m: ,UJSHClA Ll!; LA r:A..:JO:I !IU t-1 lll'W dQ 
l9!t!i, t('fCflrfll p11rtft t:u&tlenft lt. :itq•lltont .. :"P.AfiC'A3 /j(JjQk:/\, JJ, FRt'..rTf.C'CtON CE !.AS: JJ.s 
ruFH~TES {)!-,;(. O!::liECllO A LJ\ PJV\CA: EL l'IUIH .. k. v:;o y !::L REGISTRO. Et. SISTU'.A !-'.I<-:10 Allí'OTAOO PO:'. 
lfüf.SfRO íAI.'l •. J~_ l:'.~'.l'[F.f('.!Q~! _ _l?.F_: l.f.:.:;, ~~~_ l!_0.~9~l!:'·-~nrrE_5=~º5:I.~51_~L:l!._Pl!~i[.O_~:~.~f;~! _(!_ 
T~•llAV!A Nú H!\i'/..ZI $J[)U rROif.G!~ ti/ f;L r'AIS. LOS AAr:r:ur.o:; bo .. 1m; y l(iO. lll..'.J m:L (.:fiUVE!iiO 
ll& l'Akl.5 PAAA 1.A PkDPlf.CAO 1/HYJ;;jR[A!.: ••• I.o ,Jl.zpwwlo p·;r los ilrtlculnll .. ~. EllS y 100. RJ.3 
d11l menC'iona~o del n1enc11J:i•..Jo •:onv11nlo • .. it'!ll" h flnalldaJ na ':'VllH 111 rflqlritro y .,J u:10 
de ur.I\ m•rca l'¡tJll p1rnd11 rr1111r ro;:ih1~[f1n cnn ntra ri.;¡rr:11 yJ noturit1n·cntc i:onod<11on til pals 
rl~ toqi:ittc:> o ,Jo: utillzac!c!m, 11u11qut- 11t'~ ""t~ 1Htlmi r•r-~i h!f'Jn ,.,.,r,ndd\ r.r- ":'l'th o ~c.(faVlll 
nu h1ya sido protP•)id;i cr1 el f.J!l~F. r-.w:l\~'lt., uro ro1!st10 ~'-HJ norrr.11lr.i1mt1J 1:rpcdlr1a ul 
rnqJBtto ti.¡\ UIHl rll' 11 r-.ar.::11 'I'•º 011!1u c:n ~-on!llcto -:-.. ~n f'll11. r11t1 protut"cl..;n <tl':r•~p,.ion&l 
de un'I 111 .. rr:1 r.r,t'Jfi .. :rFnto -::.:..r.n~·l<J,, •u1L\ 1u.st1H~3CJ~ pé>rq~u •il ru~lot10 o ul u.so dr1 un' 
l'\.llr."I ,;IJ"ll.it quu oc ptornfil!l a ,;ohlt.u;H"• m¡ulv11ldtL1, "f' la may.nla de: \<::11 C,1'01', '1 1.111 
'lCtO lj" •:0r;r11tf'lncl.l ~Ul\•~l, y ~,,!"ti\<4n ~R r·..ir<:o C,'r,:;jcJor.:11 ;,.111},¡l•Jl.cJa! p1r;i lo:i Íf<U:!QSflll 
dt'll pUbJl~·o e0r,•Ju!l'ldc1·, que ¡;u•:<lu tlt!I' irl'lu:.:irJ:i ,, 1nr,·,r rl'11p11t:r"> d.,J "lrl<¡fln u r:11lidad d'!! 
1-::s prC;d•Jci .. r.a •1:1r111r irJJs c·<'n oi:-1 rr;ir~& tilrr.1 l ~'"· 

En c<>nclu:dór., 11v .:c•r.11tlr11y11 ur1 r.r..'11tli•:•1lo p.H·1 nl!·IH l'l 1.c1JH>trn Ju Ju :!l;ir•:.i, .l.a 
c-lrc•m,.t.:111,,:J"' ,Jt, ·l"" !a r.vu•:'I n<.''-'·''l~1N,r.t.t< C'·lo.:l·Jd~ f'n C'.':r.11r,•,o n~ l!I'\ ttn«uoritro rto<Ji.~t.t>1d.1 
11srt1..:!tlc,tr.l'flto t>:i !11 -:IHA o:1o ~,r:d•wron o nPrvlcloi; ., prot,,1er r'ln ct:ta !!CJidt11•J, pu":: 
;:.-::rt• u~ ir.encion-!i uro 1•:11 11n1 .. ri<Hc..:; phr.Hcs, F•IUl 4i.e t.f! ctolt un• •1er::l~d'9t!I pf(J'.f;t:·:l!in d'l' la 
U•llCCD notorl1unf!ntf' c:.:.>r.<;i":Hh, Ar, ~.ltrm!nr,~ da lo :Jlq:u".1t'J J.>-.'í lo;u ltrt\<'.'ulc>!'I yti r:l! ,cJns, no 



U inai&p•mi:~ble el tll~btr.:- <Je h m.arca cr. '!l ~11Ja d:mco sil cstlll'.11 not:.orl.slf<flnte c<!lnocldir. 
J'>ll!"11 1011 tt!ot~t.oo de ll!J pr::it.ttc-:?i6ri irotern.tclond1 ya quo a• trata de un11 pcoteci:Jón do 
carSctec MccpcioM1 qu<.t th1nc ~cm 1 il'l ~vit:rr q1~e .u~ l11tliz.ca .s eriqafl~ n errcr al ¡nlbtJ<..'<J 
CQfillU!llidc.t' tt ilrip•dir f)Ufl llfl rroct¡,¡zr:&n B~tOll do C:CJll'f'~t"ncl.t dUlflal, 

Canfoz~ d Art\c::ulo S'!J tr.tcdl·n J.'I '1!!! !a J."ry dCJ h J.!11teth, n 11uticl&11te el tiec:ht• d'l que 
\11 marca. ue11 11ote>rht.1mtc conocli:Jit e nu 1.1pll<1u11 a esoo prOOuctc:i o a cu1alquJ11r ot.ro, y aei 
lo est.11110 1111t1 dep1uid&ncL!I ;fo 1r.1.111tdc:. C<"•r. l.u Hl<JlU de 111 J6,7Jr.-t y a 1.·1 e11.p1niencill: en 
l!\5ter1a de propilidtid h1di;atrl<1L 

Mer.cJen1 ~n 11u 11scdto qui, ol Cor.v1,tdc; d 11 p¡¡rls 1111 t~!111te a qui! lan l!oHClll ae11n nototlll.11' 
on fil pala d11 fll(Jlt;tto y E!Btabluc" 1u1:1 111 pnisantfl .sr;>l lcitu:t &11 eat.\ preSl!lltlilr.do an 
M.l:itlco: p::lr tanto, risn1t1ttst• en 11u ~ .. r-:-r1t~ de c:;n~.al'lta:itn, iJeD<!I exl11tir 11lqón teqhtro 
maz:c,.rio Q11no111ln&d<1 "EL .;o<,.Tt: Hmtf.ti"' o <'l'l'JlWt' 11iM\ \u qu11 so11 nvt0rll!Jr.ente <:onac:fdo. 
fv:Jt1:q1 11delll!o:1 nqi..e 1 la fte"o;.:t,>s 11rJo i111 ~<.:he<:~ en eate pai.o hl.tv;iur.a ~:Jtcct rn~isU1da, y P•llno:s 
uU.r., nútM1ro dft rn1l.11tl".) q11e 11trv& p11r .. ar-piu11r 'l&l~{C:,,:; 1 c.t!?.~do:t y r,f,l:'.ótfJdll •• ,n. 

Sin 11mbuqo, t''l quedl\d'.'.! nt11'111la:m trh loa 11ntc:11l<">s dt!JOl'>I\ en 111 o!{C"/n t¡ll'll t1a ~onte&U del 
Conveni<J c1a P.ulu p<>r11 L1 P1oti:<:Ci611 dv ~ll l'lt.p!•idild lndusttlill, traun do.i eYit.:)J: qun 
t1ncer.u f•f'r11tinu1 .-.btP~q.t:') ra~intrCl'I dti 11·<"1rC'll qu" se1111. lq'.J,lell o el:nllares en qrado dw 
<:!;infu:st611 j 1n11n.:no ri"ll<.J1ir:!""c1•ltJ ::.or:~clcjao. El e~plcltu d•; µrotoc::!?n ~~B ~Dtabl1;1c11t1 di.chao 
Chp<.111idc111:11 "'' ror.1:'1)1.do en 1• tr,.c<::ll'Jn '/.V d1>l 1atir1i{'} 9;¡ di: ln l.ey de ltr H<tt11rh, 
contotr.e al cul'll r.o ricr-t"111 P¡¡ 1wl u r:1rn,J. 

Por lo qua ue refl1n1J a 1·..111 a t.i t<1C;:h.1 ni.. ne r:oi.or:o on e~lQ p.ll:i 1~l.nqun!l ~.trca ruQl11t1oti11 1 
ya 11& dto.rton lc11 rer¡-lt:tr:>s 1rutuios ::it.tMidCIJ r~r ol let¡1tk.Q tltuJ&J d11 13 1urc11 F.L 
CO:f\11:: HIGLES por lo q·.ui un <:1v!d1mto quo ul ,,~bl leo c.:.n1.1u::1idot U.u:1n plt'nG> c"nocl!:!iontQ d11 
Ja 11xbtc11c1 .. dff dldia r.<H~11. 

tnrfh::: .. ffr• IJU 111J.rtlt-' q11I." e:!l'tt A~toticJ1d ".:'>hli.l'ld!!! r;(tnceptc.11 .. fo m:HG• riotod111umttt corit~c:tdlJ 
y r.1u·c!l r.i•mdi11ltt.~11te C~•f«:cl1a y '1'·"1 d" a>:ut!rd~ n !'l\J prapb mnor:ilt!rn '(a laB 
<1ic~.'1eJon1t11 h1:¡11h•a qtM l'>JJ dq"n• ocn t:1:t<tl.T•i:1t.u t:11t11nrit1J!f, ~ 11cu,,rdo con llGtOR 
l'.ltqumur.taa, l.lofhrn lQll car,..:ullt"!.J •..:r.>1>nido11'n<ia qu11 l.t n"torh•o::latJ 1lt1 urH1 rMr•:11 d11\,u 1.on"'t 
t:Cti'Q u1'}ui11llo dr,~-{/'Jl'>ncn 1111 r1"1tt1tro? 11.,,r-.:arlo ron "1 ptl1 do tl'·~lotr!¡ y <..1uo un ~·l e""º di! 
tm4 1r1..:u,~D JJ1\ln'1l~l"'11nto <'.<roclt!.J ''ª <H1 r.o¡c11<11srlr> "' re·~lstrn, 11ino q11e Pt< suf1ci11nt11 con l.s 
publteM.td de la h1B~·'· !':lt~t-l!'ce a.:.!i.m.\!I CJ'Jll I~ r(l'J'Jhc16n p:n:.\ lt111 rratc<1s riotlrlnmonte 
conocl.dilli ont;\ ('n el Ccnvlluio d~1 l':!.rt& r"r~ l.a R.er¡1dad6n de !JI. l1 10¡1i11~ad !ndi1strl_.l, y 
que l• n·~uhr.l6n pat/I lu r-ucu ~1Jn'Ji11l11,,•r1v1 ~·on:oci1ln.!l ioi:i ·~n<'.:''J"nt.r11 un 111 Acr•J<Jln Jq 
Miidrld <.J<1l c.-1.ml mieut ro p11iu nv t'!.1 t1iqn11~atb. 

Oe acu.,tdo al :inudor ;aq1.r:o11t•~, c:-:;.r.cluyfl (j(J1· 1m rrnesua lar¡i&l1w!6n n; e¡1;\st1:1 11Jq<in 
prflcllpto quo le- dlt ptC>\l:!ccitin a Jao iutc11s m-..md11i!1nmt.v c::-nm.:1<1>rn, p:ir j-') que a )ulc:J.o de 
:iu rflpr1111cntatia, <:Y,m() lo que rw p,~:t¡\ ptchlbldo 1ut.li pornltldo 'll 1'plicu tni:tl1r~lnt11munttt 

.::onc~r·tO/J diferer1Uia, se lnc-1,1rn1 1.1n una \/l'JlM;Jbn ..:01i~tlt..ici• .. 11id 'I 11e<lirita n• -!t'nC~•jll vl 
tm.;ill1t~o <1fl 1"1 11'.JJ:ca ptop'.lc~ti a cnr¡lfitro. 
hf111p1lcto 11 la cvr,fu~16n de r::rnccpto:.1 que )iJ1n·o, no 111 lf,¡¡¡,jfh10Ll que .:111 niw¡ur.-t r>11nu1a uu 
tiac<1 l-i conp:suclf·T• ~ntre l"HC"l& l'lotoriarnont,. com,cid•!I y rr'lt0<\11' rr.•~ndJallJlentu r:orovr:fd .. 1r, 

por lo que 11 'lol.11 ..Jc¡enJ•.:J••:la :.ic t•.>!it·Jt!, 11610 ~u trtl 1JJ1PUl.'Dtv '1'-"' to tMtil d• 1m;i. mat·~4 
11otoriJr»tintt1 -:onr>-1<1~, 111" 1·~ 11 1'1 r¡•1t1 1111 t,.f11<1t ¡~ fn-:e:1.~ri XY d•J\ art:tcuto 'U1 de lA I.ey 
dft l4 H1tt>r!,, a1fir,<::ló eg-" ttl'pretJa 111 qi.;t: h!I ''!1i1~11Jo la dlflH'ln·:JilcU'"· !l,1 cb~~1111te, 
nuponiund? uln rnnc111der 'J·I" :~ ,1:,r.,.rn,r::111.dr,t• q1J11 rrf!nclr,111 et1cu1mtta &Fn'I" &f1 lrl!I t.tllt.aár.in 
Jnternaclonrt!•s 1 C'-'r.totM11' •tal d1t1uoricJocJ<!i11, •iu" t-q,1c(l11 riir.ori\''«'11 r¡ul'I el Co:'lwmlo ct1;1 
P11rta tJt' u1tJ"r" " !as 11¡¡reRs r.ot.nrl111111;nt11 <:a11or:l".l,1s y, crir.10 ar,t.i-1' IJIJ "'~nc)')11:i, l~ l'ttt'l9l 
!HJJ;u~sto prl'Vl1;lo '-'1· l'1 1n<'Clón %Y dvl t1rt.\cul(.) 9\1 du lll Ley r:lu fQil!hh-' y l'T'>tticcll'n rtu 
111 l'r•.,piod~::I lnd•rntrhl, ::r>~!titm~ .. 111& rJl.~pm1ielnnnr: úe 1.1 tt:1q!shdf111 fl·flitkin>t 'I "I 
\!Ot\Vflfll<l d11 rul!l p11r11 la Prot,.Ccil':n Uo.1 la ?ccp¡"d1'll ln<lustrl1Jl, i..:t 1nllr:itlJ':I d11 tiqno)S 
dlntlntivo:s J.:Um~Jr,;.;a o 1111'!¡1 .. r~f< 1t unri 1.111rr:11 rc:tud11~~ilt" cr,n"cld5 <loli11 ::wr "llQn-111 C•111 ul 
obtlltC' ti" evlllli per)ulcio :i li:i:i tit\lllr<.<11 do .Jli::h::i P'•HC• y1 ¡0;01"-roi tcd..,, cordu\ff61"1 al 
públi<:<:1 c:owaw1dr.it; y au11 \.:U<tn:::lo no !!!Xlut~ un f<lq!ntr'J 11'1!.t'C:tti::: en 111 cl1J::c de r.ilenl'IS o 
111trvi.:l"" • dPltc.\cso nut11tt11 ~~,1t::rL1:L'11 y l::iu d•1cl:li•.<rit111 .Jll ll"'11 Trlbul'lal<.'U rolu-:Ji.:i.tfo'I 
cul1lilvccn l!5r.a ptohl1:1dlm. 
r.n cl'>n11ecl.lench, e!lt/¡ ;11¡tr,:-JdJd -:on~l.Jot·l 14u<: 111 dt·~nr1,i1hl';it,n ¡,r.:puR11t-t u:- ui; 11pt<1 a 
rfl')1:Jtto 1111 vl1~.w1 dll r.or \'JUi!ol "vn.J n.uc11 t¡•iu f>Lta ..:k;.m:rJ<::>nda l'i;tlrM. n-:it'-'rJ~in<::'t11.n 

Cl')llochJ11, <::10 c.1t1!::amld11d crm l(;I dl~puciHo 011 lull H 1.kuiou 9/J tr.1.:t:l•~m X.'J y 4•,. •Jf:! l1t J,11y 
!Ju f<:1~·•.mt" y l'rott'<:("'t6n ..i• ¡~ ?r~r,loid11d. ln::t>J~trl,I 1;r, tl!lttcl!'in <:í>:'l !<'1 'lr~l,.ulcs 11-;;.. lilS y 
100, l}\5 dei C~1flv .. ni1) de l•bll5 t•.,<::f l<I J.'J:it<J::.C"i'~1\ oJt! l.l l'copiL..-:!.11d lr.C111r.tr!.,:. 

Por lo lflt.Qtl<.>rf!l .. nt,. t·J<1i.1u;t,~ y f"On !u11d.n,1111to r>n l•"l!f pr~r.r.pton l11.1a1us 1nttt!I 1nv~,-7-tdro11, 
l!b .Je tUS\•lVtll!IO:. y ll<l ivaul·lYL•I 



UNlCO: :;fl r,lf,·1l otl r"'']ir;tro ce>1r.r1 mHC-l cltl I<\ clf!nc111inaciór. 
EL 1;or,TE lUGLtS. 

¡,., sur.crlt11 fir111a t>I p11:":.f!ntr. oll•:i•; cm.l•Hll'I! 11 lQ dl11pue11~0 en lo:i 
art1.culoii 11 [111.eo.::ioncs III, IV y Tl'tcer 'trimi;\toric; dul Heql11!flunto lnttHl<,.or d11 efltll 
Soctot:ida publicado .,r, ul OlMlo OU•:la\ !!to la t"ed1a11cl6r1 111 16 d., 1n"1·.::o do l'Hl9 y 4o, 
hac.:Br1 XVI \110.::ho bJ dO;;"l Acuerdo ~lriq.it.orlo ..io ~·itcllltath:u publlca,fo en el rnll'lrno 6rq1rno 
lnfor!fl.3ti\lo el 12 de 1111pt\u!".b1" de 19i;I~, roformado y a<llclonud'J el lU do a<¡cato •Jo 19bl. 

A.ttuTA.~wn:. 

r.urH.NHO c:n:cnvo uo RECl.ü:CtOt-; 
LJ\ SU&lHHt.CTORA i'\-: 1-'J.1'~,\S 

LlC, StLVIA t. Pl~EOA F.1JtLJi.:3. 

c.c.p. Oepartnrrieuto do Ecticion111t •¡ Publie11dor1e11 Pt1c\<'1die1111. 

JCB31H, 



:.'.!'.:hT.ff\.:'A.:XJ .-u:l 
i\i:u:;r. ti: 1u:::n10. 
kUi. 111 

LIC.RAKIRO HUl"IOZ DI LA QAR1.A, 

N-!~TEFltW! !.>~'~• Col, ltlpóc.Jrnr,o •:~~1,J1l!l,. 

Oól•10 Ht.xko, o.r. 

~:.u.:1:1 HITROPOL1TANO 
1:1111.11¡: ~ '>, 
A'i¡..o~ZJ: YE;;TIIAJ!i. 

ll:i.r.c..;¡uu ur.1:.:::,u.¡, Jr:· 
i.:t::;;AR;;.u:.;,o TCcr:o1.001l'.o. 
IJl.iMtAH.::.;v m. IJICIN-:L .. r..; rn: 
H!.~C/\!I. 

M11 ol' la Lu: H.'tr<~•111:." Ai<lllll'> 

9¡.-;n rfo H. 

Méxlr.<• l).r., 'J:; dí. ri.~y.., do i '19.,, 

t:11 r~lv:ilou 1 l•J 11"il':ltld (J•• rt-1l:<t1•• et• 111 M:.11('--1 qu•· 11Q lndi'"°~ ~. rfr-1:r,uf1:i rJi. to11.1111 "n 
.~.m~1rl••rJr:J0n tr"1n11 lr1» ":Jll'" .. "'":· f':<r;OJ• • .;!··~ <..>t, :ni 1~nr:rlf· •l•i J,J <J•, (¡,!'!" dl• 1~·.1;:, ¡_¡,.lo 
m111Jfhn•t1J JCJ ~LquJent.ff; 

Qi1'1 111 d11rv1rilr1u•..'lt'r1 p:,'l'lUl'lll! h" "·~ t•!<Ji~~r:1blt• <'Uni. 1~•11c11, en, !1n~fomN1lc l•n 1011 
111 \f'1.l<Ju :;AprJrv. T1~r.:;\t••rll' y ~IJ :r.1,..·:ll·n '/Tí d•• l'l 1, .. y <J" ~r.1wr.tn y J•rotn.:cih:i <Jo l.:i 
l'rn('l1d11.:J l11J1rn1 rl111, pr1 :11•1 .. 1 <;11•f'l(.iot·~ .n~dl~·., ldl:>'"T"'I do• l't r.i\1,n1.t '1!1-'l imltlH:H.n cJ••l 
l:.'l<'11Jr. •lo ;,,~,1.l •·Jtd 1;!r.trl•ri t'rd••nl, i'· r.u1l 11·;;ol1U:· ¡,rr i1''!'"lil'·"'':• i"H<:J 1111 P";l11tra, 
1o('<r 1:intr .. , d•· ""·.'<:<lf:f ,, 111 ~'·ll":lt111 ::u ~n.'1'<>11111/H• J,,1· !111.,•P::o•~ •ur .. ¡1110 !·ro >!l h!l!•~!rlll 

111\t•rn d!<ich rjp l.1 L<1y ''itv-:1, 

!.10 d•1l1i<J:i ,..,,.r.1 .. :;•.i:·l6r, .1 ,.u.1 .1r111LT" ... r.t"J• :·•• 1•1r:i1•l!1n:n.1 qu•' 1'' l•1 r.1"''t"r·1•11 J'<l"l •J11j.1r 
Hu •:11!lri 1 t.'1)"" ·JI! 11 1•,t•,•Í'." ¡._i,i:J c!t ul 1, ~r.inr.i:J•·1.ir,,1 'l''f! lr,:- '11 lnr•;nr·!rH, 11w t1nt1"I 
·1U·1l"rt" nr, ¡;;.~ :n1!l<"l•.<1.~1•1, J!lT·• r1<T11.!.Jr("f'I p•:·J r:.1,¡ 1ul<'1ld:.od 'I•" ur.tr•• .l!"L•lfo 6Xltlt1 ll"U 
•llntlutlvl,;J~·J ::~pa1 ,¡,, lr..llv!<J11;ill.'.1r!1E: ,¡J n•r.~Jd•111r1·,~ "11 1>•1 "'Hl)'.111ii• 1 t.t).l,1 ·1n¡; •Joill Jt•l 
.1n,l,¡Ji;l.~ d" Ju, l".H"·l'I <.>Ji ~·Jr.>"n!o ¡.•· ·•·Jdt'i!•· <¡u~ t:l .u,pt":! r¡r/1!1•:,, :l;>:rtl!rn~.I" dtJ lr>l'I 
•~tunwnt1.•1, '"·"1;.ti!t1t;v.,:; ·!ni ,.1,,:~du e¡,. ·111r.i:, Jl•I ;-,l:..1.11~" f• . ..J••r;il ·~~· [•'f'l0<Ju.:lr.Jt• 1·n la 
"'·H~!I ~·rr>pu1•11t, !! r<"li1;1 H., l~· +11.• <L"tu·11i~i .,¡ ~'lFH"I.'." d•· pr:·loil,Jdln cN1t.c~.¡.·l11do <'0 111 
!••']hd11•.•lón d" ~ol ~!Jt•:ría. 

i•or )o ,1nt1•1Jotir"nr" 111(r.•J"11t.:'> y C''l!. lur,dMr••mt~ M• l<J~J ptl"""'f·t >!! 1 .. qlli(,s, 
~ni t'll 111\'•J<.:ol'h'I·• !'!' •ll' J •n'L•l Vf!l /;l• •¡ J•' t ,.~,Uf') V•'\ 

t:1.;co1 s ... 1d•1-; 1 .,¡ :•.•.¡l;;t 1" ·:"~" l"HC.-1 'l•' "' ·1.,:1 n.:tori-1<'.n 
M~TK<;Hll.lT/.:lO, 

l.a ti11!•CJ !t.1 !lrm-1 ••1 Í·'it!tlt:fo'f' CJ:'»lc. ·:nf,("I!•.~ ol , 1 dJz.)•"11;,r" •Hl J.,¡, 
.11t\1·,1i<Jll P fr.oi,:r:l:r.c11 tif, l'I •; 1'1'!n:1 Tnr11'\l•H!•i df'; f<•!·J!·1:icnt•, lrl•1•1iur d11 •w•.,1 
:lc<':a~·11l<1 1,1.t·llc.vl-:: l'/l ,,¡ íl!.u!r. (lflC'inl ,fr J., fc•l<:n1d;\ro t•l lo:> <1" ,,.~~;~<'. rjn 1<:'8'1 '¡' ~ri. 

F1ol1;.:.Ji,u XVl 1;i•:it."J IJJ <l•~I :.,:uur<l•> 1Jcln<J.1t<Hlo rlu r:1C'.!l!.1fJl•fl r11h.l•:>1cr; •·n r:il ml:iir.<..• ~ICJ•1f:o 

l11!r,,rm1tlvr 1•l ¡; ,/r• :·•·¡Ai•:•l.J" .¡,, 1~11:i, t+!l(,ll'!:tdco y a•jlci''f<il<J<• el}(• d<.' •"IC':J!O <ltJ l'J87. 

l\Tf!lTN1~:Ntt:. 
Sl.Hv,tilO E:l(:L'11\'0 tll' kl't:U'.CClO/l 

LA O::UBOIK~t'TOAA t:r; MAl<CA:l 

1,!I', liJLVIA i.:. PllH .. JA ~¡¡¡ .. ¡_.t.;¡. 

¡;,,•,p, P1.>polrt .. 11nnr.10 di! f1J\clo11•11; y l'ubJ l1:11c1ot1t•:• l·nr\.'.,JJ,·;¡1;. 
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