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INTllODUCCION 

Es un hecho indudable que las marcas juepn un papel muy importante en 

el desarrollo de las empresas. Es por ello, que la llW'Cll es el único im1nuncnto 

utili7.ldo por el c:mpreaario para identificar los productos que elabora o los 

9C!Vicioa que ofii:cc al público comumidor. 

No obstante la importucia que la llllll'Ca tiene pNa la empresa, en nuestro 

plls se da el fenómeno de que en su mayoría las cmpRSas y el estudiante de la 

Cmml de Daccho no le brindan a este in5trumcnto la consideración neccuria, 

dcaprcocupíndosc en muchos casos de crear marcas que llamen la ltcnción del 

consumidor y descuidando la protección jurídica que el Estado brinda en esta 

materia al empresario. 

A partir de la marca se desarrollan una serie de elementos o actividades 

tendientes a· introducir el producto o servicio al mercado. 

El propósito de esla tesis es presentar un estudio de la llllll'Ca en cuanto a 

la im¡iortancia que tiene la regulación jurídica que para este instrumento existe 

en nuestro país, tanto para el empresario como p11111 el Licenciado en Derecho. 

Este análisis prc1ende indicar al estudiante de la Carrera de Dmcho el 

81111 campo de acción que 11C puede desarrollar en el procedimiento del registro 

de las marcas, beneficiando a los empresarios y a los consumidores; asimismo, 

se prdendc llWliliar a todo aquel que trabaje en el área de nuircas, con el único 

fm de que conol.ca mejor lo que es el campo de acción del manejo de la marca. 

Para este objeto he estructunldo mi tesis de una llUlllcra sencilla y lógica, 

anotando en el primer capítulo una l1:Seña histórica de la marca, es decir 

veremos como en la Edad Media estas no tenían las mismas caracteristicas y 
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funciones a las de la actualidad. Continuaremos con los diferentes conceptos 

que se tienen de lo que es la mmca, entendiendo aquí como principales el 

ooncepto lepl y doctrinario; finalizando con lo que constituye los antecedentes 

legislativos mexicanos de la actual Ley de Fomento y Protección a la Propiedad 

Industrial, que es una de las bues principales de este análisis. 

En un segundo capitulo se establcccn las características esenciales, 

clasificación de las marcas y requisitos para el registro de las mismas, así como 

las oblipciones derivadas de dicho registro que el dueño de la marca contrae. 

Finalmente en el capítulo teroero se analiz.a lo que constituye la filente del 

derecho ya sea mediante el registro o el uso de la marca y los efectos jurídicos 

que se derivan de estas así como las modificaciones hechas a la Ley de Fomento 

a la Protección a la Propiedad Industrial. En este capitulo se hace especial 

éntlisis en lo que constituye, en opinión del que escribe, la filcnte principal' del 

dem:ho, esto es, lo que se deriva del uso mismo de la marca. 

Pua la investigación del tema considero que se debe de utilizar la 

metodologia siguiente: 

Método Teórico-Deductivo: Con este método se pretende tener wi 

concepto lógico y general de las marcas. 

Método Descriptivo: Con este se pretende analizar las dffimmtcs 

cuactcristicas que debe de reunir cada una de las marcas, asf como 

también del uso que se le podria dar a dicha marca. 

Método Analítico: Por medio de esle se pretende realizar un estudio de la 

legislación mexicana referente al registro o procedimiento de la misma. 

En la elsboración de este trabajo he puesto mi mayor voluntad y empeífo, 

al mismo tiempo este trabajo constituye el final de una serie de requisitos 

formales que traen como resultado la cristalinlción de metas fijas, rn.IÍll no por 

esto, la investigación pierde el interés que el tema representa. 



CAPITULO l 

GENERALIDADES. 

· 1.· Anlecedentes IDslóricOJ de la Man:a. 

En el comercio y en la industria actuales la.• marcas no tienen las misma.• 

canictaisticas, fimciones y fmalidades que en la isntigtlodad se les aaignó. La 

comm:ialización e identificación de bienes y servicios con marcas, se originó 

en la Edad Media, "No obstante se tienen dalos que demuestran la utilización 

de los marcas desde la edad de piedra donde eran empleadas como signo de 

propiedld, en pmdo, herramientas de la época, etc. • 1 

Existen también evidencias que demuestran que en R~ y Grecia e 

inclusive en Inglaterra, ya se mMCaban jarrones, platones, vasos y demás 

ivtlculos de alfarería, pero más que nada las mMcas apuecen en trabajos 

l1b!lldos en oro, plata, bronce y plomo. " En estos trabajos, va aporte del signo · 

o marca, la fecha y el nombre de su fabricante (hasta en nuestros dlas se puede 

ver que esa costumbre persiste, SQbre todo en los artlculos elabonidos en 

plata)"2. 

Ya en la Edad Media los IUtesanos elaboraban sus propias mercancías, 

vendiéndolas en forma directa al último consumidor y para diferenciar sus 

productos de los demás que exisllan cm el mismo mercado, únicamente se 

1.0mnl llui-"Ontboorisinofndelllllb",-..:tode TrodrMalcKcport<r. Eclit. Farboo, Vol. 4$ 
N':Z.P ... 129,ftlnro 19". 
2 .F. W 8 A Fabboh, Maaa de ontica y Plcaoo, (Morb of gold ...r S-). CUn1Cro de 
T,.... Morb Repona. Edil. Fomn., eD<rode 1980.T...iuccibnhtcbAporN<llUIO~ Ll>p2. 
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limitaban a fimlllllos plllll que quien los adquiriese supiera la procedencia del 

articulo que oompniba. Cabe señalar que en aquel tiempo no habla 

intermediarios repito, el canal era directo desde el productor hasta el 

comlUllidor fmal. 

Luego, la firma o signo utilizado por el artesano, servia más para 

COllOQCr la procedencia de los productos que pua efectos de difcrencia.ción. El 

comumidor no adquiria el producto por la fmna o sipo que tuviese marQldo o 

im¡nao, sino por el producto mismo o por su contcnido en si; por eso "La 

fmalidlld de la marca era la de proteger más al cliente que al filbricante, pues 

cuándo el consmnidor adquiría cierto articulo y se no le satisfilcla, simplemen1e 

al minlr el si¡¡no, identificaba el producto y ya no acudla más a él. • 3 

En el nuevo continente, a la llegada de los espafioles, fue motivo de gnu¡ 

lldminlción, el ver que 1U10 de los pueblos, los Anáhuac se encontraba oon un 

gran auge en el comercio, esto debido a que estaban qrupados por oficios. No 

obstante la importancia del comercio, la diversidad de oficios y la gran variedad 

de men:adcrlas que se ofrecl1111, se puede constatar que no se tiene noticia 

alsuna de la Cllistcncia de las marca5 o de alguna disposición para las mismas 

en este pueblo. 

La mínima consulta de autores que lwl C8Crito sobre el Méx.ico 

Prehispánico no nos permite averiguar si hubo marcas sipos o modios 

materiales que diferenci111111 las mercanclas que eran comerciadas entre los 

pucbloa, de olms del mismo género o especie, este hecho es por demás 

sorpmidente, ya que • Hacíance las compras y ventas por vía de permutación, 

daba cada uno lo que le sobtaba por lo que babia menester, y el maíz y el cacao 

9ct'\lfan de moneda para las cosas menores, no se gobernaban por el 

J.~ ROllldla. T.-lo do Pnipiedod lDiblrial. E<lit.. l'<lll'OI, S. A Tomo D .Wxico 1982. Hg. 3. 
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peao ni le conocieron; pero no tenlan diferentes medidas con que distinguir 11111 

cmtlidldes y sus números o caracteres con que ajust&r los precios segün 11118 

transacciones•. 4 

La no existencia de marcas o signos distintivos de las mercaderías o 

productos en estos pueblos, encuentra 1111a explicación en que las translMlCiones 

mercmttiles de esa época se efectuaban por medio de la utiliz.ación dc géneros, 

por lo que no se especificaba, individuali7.aba o indicaba el origen de las 

mercanclas para distinguirlas UllaS de _otras; por otra parte, la carencia de 

moneda (en su acepción actual) y el Clllpleo de ciertos artículos como sustitutos 

de aquella, nos hacen pensar que no eran afectos al Cltlpleo de signos o modios 

materiales de distinción en las mercaderias. 

Al hacerse mas complejo el comercio (debido a su crecimiento), se unen 

artesanos dedicados a un mismo oficio y forman los gremios. Estos tenían como 

fm defender el mercado de extraños provenientes de otras ciudades, así como, 

impedir el trabajo a quienes no formaran parte de él y evitar la libro 

compelencia entre maestros (cabe recordar que el gremio estaba constituido por 

m:s grupos de personas: maestros, oficiales y aprendices). 

Entre las obligaciones que el gremio imponla a sus miembros se 

encontraba la refurente a que C4lda productor debla marcar sus propias 

mercancías para as! poder limitar el ellCCSO de producción en el momento 

deseado; con esto, obviamente se evitaba el monopolio sobre cualquier tipo de 

elaboración; al estar las mercancías marcadas, se podria detectar quién producía 

con una calidad menor que pudiera, en determinado momento, afuciar la 

comercialización de otros productos del gremio, restringiendo con ello futuzas 

operaciones. 
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Gcnc:nlmmlo, el hijo suoedla al padre en el lllÍlll10 oficio, y no podla 

C11111bw e908 signos o sfmbolos con que man:aba 11US productos, ya que debla 

ae¡uir ll!llldo los miwo que su anteceaor babia utilitJldo. 

Toda infi'llCCión a las reglas del gremio era cutipda con la expulsión.. 

En -ia, el gremio era wi medio de conCrol de la aconomfa y de la 

cantidad y calidad de la producción a través de la llllión de productores o 

CCll!f:nliantea. 

Por difi:múes ruones doclle el sistema gremial, entre éstas se pllCden citar 

las siguielltes: 

-RJgido control de la producción. 

-Sepll'llCión de la fase de fabricmción de la distribución y mercado 

-Rápido cm:imicnto de la vida uibmia que trae consigo W1 incremento 

en la dc:mlnda que naturalmente el duro sistema 81Cfttlal se veía im_ 

posibilitado a cubrir, ya que no podla producir al ritmo que imponían 

Ju nuevas condiciones económicas y sociales que dieron origen a 

los nuevos comerciantes capitalistas. Con esto, se entra a otra dapa 

del comercio. 

Ya en el sigo XIX, con el invento de la mAquina de vapor, da comieuo la 

revolución industrial; siendo aqul donde aparece por primera vez el fabricante 

en pan escala, que ya con ayuda de equipo de motor y maquinaria, hizo que la 

produllción aumentara de tal forma que superó entonces a la demanda. El 

gremio aquí ya no existe, pueÍJ la fuerza que en forma individual mdquiere el 

fabricante, hace que desaparezca todo vestigio que sobre el gremio pudiera 

haber. 

Con el tiempo, el aumento de la población y el incremento en las vías de 

comunicación provocan que el fabricante se vea tentado a~ llepr sus 
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productos a un mercado externo y por lo tanto mayor al que ha.~ta entonces 

venia .i.cando; trata de nivelar el desequilibrio que se sentía entre su gran 

producción de la demanda local. 

No obst.nte lo anterior, al pretender introducir su mercancía en otros 

mercados, el productor se enfrentaba al problema de distribución y alnuicenaje 

de sus productos, pues en muchos casos no conlab11 con la capacidad técnica 

suficiente p11r11 lograr una correcta diversificación de su mercado, a pesar de que 

lenla los medios n:queridos para ello. Es aqul donde aparece, por fin, el 

mayorista, pemona que adquiere las mercancías para revenderlas a otros 

negociantes que senln los encargados de vender al último consumidor. 

Al haber competidores, provoca que el mayorislll quiera aprovecharse de 

esta situación exigiendo mejores condiciones al fabricante para almacenar y 

distribuir sus productos, ya que si éste se negara a satisfacer dichas exigencias, 

habria otros (la competencia) que tomarian su Jugar en la preferencia del 

mayorista que terminarla por no trabajar más con el fabriCllllle "sublevado". 

Esto se presentaba si el producto era homogénico (situación de competencia 

perfecta) y al conswnidor le daba igwd comprar uno u otro artículo; entonces, 

la exigencia del mayorista, descansaba en el precio a que le era ofrecido el 

producto, comprado aunque tuera más barato. 

Este problema sólo se vel11 solucionado creando más demllnda para el 

producto, por lo que el fabricante cre11.y Bdopta Wlll marca paro SUll artículos 

(que los identifica y los diferencia) y que seria ampliamente conocida por el 

consumidor al utilil.81' la publicada como un instrumento que penetrara al 

mercado, y, sobre lodo, el fabricante trata de diferenciar sus productos de lo.~ de 

la competencia. Ya no hay homogeneidad. 

"Cuando la empresa está en una situación de competencia imperfecta o 

monopolística, la marca ha reto la homogeneidad del producto al conferirle 
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cuJidldes n:lles o inlaainariu ". ' 
Es uí que el público se inclina por dclerminldo articulo maraiclo que, por 

reunir entre otros, ciertos requisitos de calidad, es obviamente el que llllquiri1', 

y , ai el mayorista no lo llllrfe, entonces acudir4 con otro que si lo 1enp. 

Como se ved en el 1ransc\U'IO del tiempo, la distancia onlR el que fibrica 

los productos y el que finalmente los ldquierc p11111 au uso, es mayor. Al 

productor se le QOJIOCC enlollces por su marca. 

HllSUI nuestros dlu, tu nuin:M no muestran únicamente la ~ia 

del produ.cto o del servicio, sino que abucan aún más, es decir, sirven para 

fUJeS de identificación y diferenciación de bienes o servicios de una misma 

especie, cluc o pero. Al público conslllllÍdor ya no le intt:reaa tanto de 

dónde, sino qiM • lo que compra, siendo cntonocs la nwca, Wt inslnlmcnto 

de comercialiDción que el productor o prestador de servicios utilil.a para la 

VCllla. 

Como se puede observar la marca ha tenido 1111& función muy importante 

en el imbito del comercio, toda vez que el mismo comCn:iantc deberla tener una 

llClla o siBDO que distinguiera su producto de los demás, es por eso que ha 

venido mnalil.ando la fonna que el comerciante n:llim p11111 que au producto o 
servicio fileac difmmciado de los demás, ya sea con la fuma , o bien, marcar el 

producto quc deberla de salir a la venta. · 

2.- Concepto Leg•I y Doctnn .. 10 de I• Mllru. 

Las definiciones que la doctrina ha dado al concepto de nrarca son muy 

vll'ildas. 
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Por ejemplo, Justo Nava Nepetc dice que ... "la marca •s todo .signo o 

-dio mat•rlal qu• ,.,,,,11. a e11alqut•r p•r:rana fistca o juridtca dt:ttinguir 

los productos qu• •labora o ap•nd., a:rl como aqu.lla:r acttvtcladu 

con.si.!tmt•s .,. nrvtctos, th orros fpal•.s o .simila,.s cuya finalidad 

i-diata •s la J. atra.r a la clf•nl•la y J.spua cons•rvarla y 

aum•ntarla" ... 6 

Por su parte, Mllrio Jirón afuma, la imn:a .•• "•s •l -dto principal para 

atra.r la clt•nt•la liacia una o más m•rcanclas d. la hactntda, 

tndtvtdualfzando las m•rr:anclas o stmilaru" ... 7 

Pma Paul Roubic:r; "La marca constst• .,. un .signo distintivo colocado 

:rob,. los productos (a nrvtcios) y J.sttnacla a garantizar al público la 

proc.d.ncia J. los mfsmas".8 

Una definición mercantil seria: _,,,. qu• •I co-rr:fanl• o fabricairt• 

poM a los productos qu• •labora a /o.s s•rvfcfos qu• prwsla para 

tJ.nlfjlcarlos o distinguirlos J. los 'J.mós ch su misma up•ci•. 9 

Si seguimos buacando definiciones de marca, encontnlrcmos que la 811111 

lllllYOl'Íª cumple con una de las fiinciones de la marca, difCR11ciar el bien o 

servicio de la empmia de los de las firmas de la competencia. 

David Rmlgel Medina qrupa las difermtes definiciones que se han dado 

de la marca en cuatro corrientes; 

1.- Scilala a la marca como wt signo indicador del lupr de 

procedencia de la mercanclL 

2.- Considera a la nwca como 1U1 agente individualmdor del mismo 

producto. 

60b.Cil.,p.147 
rom. Morio, ..... cita de 1-.J - David, y.-, de Dmdlo Mlttario.Edil. Culdemoo 
-. MtDco lll60,Ñ. IS7 
lld. 
9Jd. 
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3.- Reúno loa rasgos distintivos de Ju dos mteriorea. 

4.- Adopla Ja tercera corriente enfocando Ja CSCDllÍa de Ja lllll'Cll en 

filnción de la clientela. 

La Ley de Fomento y Protocción a Ja Propied8d Industrial, no da 1Dl 

concepto concmo de Jo que es la nwca; sin embargo, hay varios articulos 

dentro de nuestro onleumiento juridioo, de los cuales 11e puede entender lo que 

eslalllll'l:a: 

Articulo 88, "Se entiende por lllllrCI a 
todo sipo viaible que distinga 
productoll o servicios de olml de su 
milma especie o clase en el men:ado". 

Articulo 87, "Los ·industriales, 
llClllm:Íantes o prestadorca de senricio 
podñn ~ 1110 de marcas en la 
industria, en el c:omcn:io o en los 
servicios que pmten. Sin embargo, el 
deteclto a su 1110 exclusivo se obtiene 
mediante IUI registro en el Instituto 
Mexicano de Ja Propiedad Industrial". 

Ardculo 89 • pueden oonatituir una 
~ 118 denominaciones y fiBU™ 
visibles, suficicntcmmte diatintivos 
1119Ceplibles de identificar los 
productos o servicios a que se 
apliquen o traten de aplicarse, frente a 
Jos de su DIÍlllla especie o clase; las 
formas tridimmsionalcs; 181 mismo, 
siempre que no queden oompmulidos 
en el 111ículo 90 y el nombre propio de 
IDll paaona fisica, siempre que no se 
confimda con una marca regislrada o 
1U1 nombre comercial publicado". 
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De lo anterior podemos deducir que, el Jegisllldor tuvo alguna iviin 

especial pua uiparfe al sipo nwcario un papel difscnte, según la marca -

industrial, de comercio o de aervicios; lo que viene a demostrar que lo que tiene 

1plicación ¡rictica es la cluificación ~ Por lo tanto podemos QOllCJuir 

que nuestros legislldo!es han mcrvado la indicación de proocdencia como 111111 

tünción propia de lu nwcas indusCriales, comerciales o ptestadoml de 

11aVicios. 

La marca en cuanto a su filnción dimaicia al bien o servicio o 

distinguiéndolo de los otros de IRIS misma especie; esa filnción de distiru:ionca, 

cada vez más importante en un~ que ella a ella se blM:C lllÍB competitivo, 

donde axisten cantidad de productos que cubren una misma filnción que son de 

un mimno ,mero. Elltll filnción de distinción se relaciona íntimamente por wt 

lado oon la cacru:ia misma de la nwca, y por otro oon su propia definición. 

La marca como tal, tiene la función de pcmona!Íl.aJ al producto. Esto es, 

lo tnnsfonna en un bien o oosa individual y capaz de ser identificable y 

distingw"ble de los demás semejantes o iguales que se encuentran en el mercado. 

En la actualidad, cuando la gran mayoria de los productos llcpn al último 

COllSUlllidor por medio de intcrmcdUrios que manejan en forma simultanea 

mercuu:ía de distintos fabricantes, se hace necesario identificar, por medio de la 

marca, la procedencia del producto. 

"La comercializ.ación se realiza a través de la publicidad respecto de las 

marcaa de los productos y servicios, pues éstas permiten su identificación; Ja 

publicidad de las marcas se baal oon el fin de despertar el iJ11pulso a oomprar en 

los clientes potenciales. La tünción publicitaria de las mareas es fundamental en 

el proi;:eso de comercialización. a partir de ella se realil.an campailas en radio, 

periódicos, TV., funciones de promoción, etc. Se oftoocn incentivos a los 
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clientes~ la marca simplifica el acto de la compra .... " 10 

l'nnk l. Scheler lluna a la mari:a "el vendedor silencioso", que permite al 

productor llegar al conaumidor fanal por medio del dctallisla.11 

Además, 111 nwca ampua la calidad del bien o servicio a manera de 

ganntJa. Esta, sirve como una g111111tia de consillencia acerca de la naturaleza, 

canicteristicas y calidad de esos produclos o servicios. 

3.- Antecedentes Leil•latlvos Me1'canos. 

Es convenienlc seftalar que desde ta época de la colonia hasla la última 

década del siglo XIX, la prolección legislativa del derecho a !u marcas fue 

deficiente, encontrando únicam~'lllc algunas disposiciones 11isladas sobre las 

instituciones maroarias y nuestro Código Nacional de Comercio de fecha 16 de 

mayo de l 8S4 no fue la excepción, ya que ninguno de sus capitulos reglamenta 

en fonna general las instituciones marcarin.~. 

Sin embargo, buscando ~'11 preceptos apartados encontramos que hay 

reglwnlllltación para las marcas de las mercaderias, con esto se reconoce la 

existencia de las marcas y la fiutción de las mismus en su aspecto distintivo. Por 

ej~'lllplo; entre los requisitos que se establecen para las cartas, el porte o 

conocimiento que pueden exiginie mutuwnenle el cargador de las mercaderias y 

el portador de ellas, se enumera lu "Dcsignución de In.~ mercaderías", en que se 

hani mención de su calidad genérica,_ de su peso y de las morcas o signos 

exteriores de los bultos en los cuales se contenían dichas mercaderías. 

10 Alvonz Sol><nnil, Saine. La Rq,Jlldón de lu _....,. y Marca y la 'l'nnllftmda 
T~ Wxko. Edit. Pmúa S.A. 1979 P<ig.. 6S. 
ll lbid..p.68 
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Código th Com•rcio ch 1884. 

"En malcria de m.rcas, éste Código establece en su Libro Cuarto dedicado 

a la propiedad mm:antil, disposiciones gcncralcs por IL• que se reconoce dicha 

propiedad como un valor propio independiente del precio de los muebles, 

inmuebles, titulo y acciones de la negociación." 12 

Instituye pua el fabrie111te y el comerciante la propiedad en sus marcas, 

más pua adquirir dicha propiedad de la marca, se necesita depositarla 

previamente en la Secretaría de Fomento . ( hoy Instituto Mexicano de la 

Propiedad lndustrW) y ésta concederá la propiedad si la misma marca no se usa 

ya por otJB persona, o no este de tal 1n111era semejante que se comprenda la 

intención de defi'1ludN intereses ajenos de cuya disposición se deduce el sistema 

constitutivo y atributivo de la propiedad liob!e la marca establecida por éste 

Código; del mismo precqito legal resulta la facultad di11Crecional de Estado 

pua juzpr acen:a de la imitación nwcaria. Considera que hay usurpación 

lllllll:lllÍa cuando se usa una enteramente igual a otra, asl como cuando entre las 

marcas resulta gran analogía, sea por que las palabras más importantes de Wlll 

marca se repiten en la otra, o por que la nueva marca se Rdacte de manera que 

pueda confundirse con otra nominativa o por que consistiendo la marca en 

dibujos o pintuns, llCIUI estos tan parecidos que produuan confilsión. 

A peAI' de lo escaso de la reglamentación que éste estatulo dio al derecho 

de lllll'C&S, los principios que contienen sus disposiciones bien pueden 

clasilicme como, el más acabado eslabón en nuestro dcsmollo histórico 

legislativo de ésta rama del Derecho. 
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Código ch Com1rcio ck 1889. 

A JlCSlll' de que este nuevo Código derogó las leyes mm:antiles del Código 

de 1884, sí conservó la obligación de inscribir en el Registro de Colllallio los 

titulas de marcas de Fábricas, eslableciendo como sanción a 111 falto de registro 

que los docUlttentos no podrán producir perjuicio a terceros. 

Es hasta el año de 1890 cuando entra en vigor en México el primer cuerpo 

de disposiciones especialmente destinados a regular el denlcho sobre marcas en 

sus difCll:lllcs aspectos. JJ 

Út)' th Marcas ch Fábrica d11128 de Navimibrt1ch1889. 

Esto Ley promulgada durante el mandato de Poñuio Diu, entró en vigor 

el 1° de enero de 1890, y marcó el paso de transición entre la reglamentación 

que las nwcas de fábrica recibian del Código penal y las disposiciones 

agrupadas en un ordenamiento especial. 

En Jos 19 lllticulos que contiene esto Ley se ve reflejado un serio empeí!o 

por parte de los Jegislllllores de aquella época de asegurar tonto el interés del 

productor, como el interés general; y a pesar de que dU11111te su vigencia fueron 

surgiendo problemas no previstos, podemos considerar a esta ley un venlldern 

-yo de legislación sobre nwcas impuesto por las exigencias del progreso 

inclustril1i en sus inicios; ademas de que a pesar de ll11111111'5C Ley de Marcas de 

Fábrica, no olvida en su reglamentación a las marcas comerciales.14 

IJlbid,p.48 
14 IWd..,,..JO 
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úy J. Ma~as lndustrial11s y th Com11rcio d1112J th agosto d11 1903. 

Esta ley reglamenta por primera vez , tanto el nombre comercial, como el 

aviso comercial y da a conocet una serie de innovaciones con respecto a la 

lrlmitación de llUll'Cll. 

Dcfmc a la llllllCI como el signo o denominación caniGtcristico y peculiU' 

llSllda por el industrial, agricultor o comerciante en los utículos que produce o 

expende, con el fin de singulari7.Arlos y denotar su ¡ncedencia. 

Crea la Oficina de Patentes y Marcas, especialmente destinada pU"a la 

lrlmitación del registro de marcas tal y como existe en 111 actualidad, pudiendo 

lllClllrir a ella tanto mexicanos como extranjeros. 

Prohibir el registro de los signos que no reúnan tanto la capacidad 

distintiva que se requiere como el requisito de licitud de las marcas, como son 

los contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y los 

que ridiculi7.lln ideas, personas u objetos dignos de consideración. 

Implanta también la obligación que tienen los fabricantes, agricultores y 

comerciantes, de indicar extensiblemente que sus marcas están regis1mdas.15 

úy d. Ma~as y d11 Avisos y Nofr!b""s Com11rcial11s d11/ 28 J. junio tk 

1928. 

Esta ley derogó a la anterior del 2.S de agosto de 1903 y reconoce el uso de 

la llUll'ca como fuente de derechos sobre la misma. 

Define a la marca como "el signo medio material distintivo que esté 

usando o quiera uur un comerciante, industrial o agricultor pu-a distinguir y 

Ulbid.,p.60 
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denotar la procedencia de los lllÚculos que expende, f'abrica o proclumi". 

EslablellCI el eumen de novedad como m¡uisito previo al registro de 111111 

marca, ul como el procedimiento de oposición de los ten:eros que se comiden:n 

11Cctadoa. Por primera vez se faculta al eslldo a declarv, CUllldo lo estime 

oportuno, el llSO obliptorio de las 111a1cas para aquellos artículos que pcr au 

origen. natwllea o 1plicación se relacionen íntimamente con la eoonomia del 

pals y Ju MQC!idades públicas.16 

/Ay"- la Propi11dad Indu.•lrlal del 3 J d11 dici111nbr11 th 1942. 

Es1a Ley se Cll1ICteriu desde el punto de vista formal, en que codifü:a 

todas las disposiciones relativas a patentes de invención, a m11cas , avi.so9 , 

nombres cornm;iales y la competencia deslcal.11 

... • Esla Ley que regula el derecho de exclusividad de uso que confieren 

las marcas regi5ndas, vino a cerrar el ciclo que en materia de politice 

econól!Úl:ll inició la ..tministración mexicana durante el sexenio de 1970 a 1976 

con la U:y de Invención Extnnjera, la Ley de TRBJ>lllO de Tecnologia y la Ley 

de Prolccción al consumidor ... " 18 

Es caracter:istica de este nuevo Derecho social-«<inómico mexicano la 

pronwu:iada intervención del estado para regular las actividlldes industriales y 

~iales de los particulares. 

Por lo que respecta a las marcas, la ley conserva la.~ instilllciones básicas 

1611>id.,p.76 
17lliid.,p.88 
18 ~ Orllr, lf<ndo, El U.O «><DO Fum!o del Dcnd>o a la Marea. Edil. CuodorDDI M..X-. 
MtDCO, D.F.198l. -20 
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que alailen a estos sipa distintivo., como IOll el IXllMlepto y 11111 canicterm de 

la nwi:a, el reconocimiento y el uso del registro de la marca como fiMmtes de 

dmecbo, las causas que deCenuinan la pérdida de loa darechos, el proaiclimiMtn 

pua que se inicie y se ponga fin al derecho de exclusividad, la conipeCmcia de 

la autoridad administrativa para conocer de la nulidad de los registros, y para 

diclar opiniones técnicas sobre la existencia de hechos constilutivos do delito. 



CAPITULO 11 

LA MARCA 

1.- Clu1Dc11elón de Mlll'cas. 

La clasificación de las marcas es amplia y se extiende hasta doce fonnas 

distintas, partiendo de cuatro grupos primarios: 19 

A) El primer grupo las clasifica en cinco subgrupos utendicndo a sus 

camctercs "accidentales": marcas nominativas, tridimensionales, figurativas, 

plásticas y mixtas. 

l. Marcas Nominativas. 

Estas marcos pueden cstac compuestas por una o más palabras, iniciales, 

lclms, número11 o siglas. Pueden incluirse también nombres propios, 

comerciales (que sean distintivos) o geográficos.(art.89) 

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI) en su 

Articulo 90 expone 17 fracciones en las cuales nos explica en que situaciones 

una marca no podrá ser suceptiblc de registro, algunas de esas fracciones son 

aplicables a las marcas nominativas. 

Volviendo a las marcas nominativas, nos cnconlmmos con que estas 

awliliui grandemente a la publicidad que la empresa emplee yu que la 

pronwiciación de las mismas, por su bn:vedad las hace más fáciles de 

19 ~I M<dio&David.DmocboMarario.Edit. Cuodmn Mexi.,_,._ Mtlico 1960. pql70 
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aprender y J:CC()rdar. En las marcas nominlltivas no importa lanto el conlenido 

del te1'to sino el sonido que tenga la palabra empleada. 

EjemplO!I de este tipo de marcas serian: 

COCA COLA (rdi'csco): nombre comercial. 

YVES SAINT LAUREN (ropa,, lociones, etc.): nombre propio. 

MARA VILLA (aceite comestible): palabra. 

CHIHUAHUA (cerveza) geográfica. 

Aún c11111tdo la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial en 

su Articulo 90 fiacción VII eflablece la prohibición de regimar oomo nwca 

Wll1 denominación geográfica, debe comiderarse que eiúste criterio reiterado de 

los Tribunales Colegiados de Circuito en materia administrativa en el sc:ntido de 

que Cal prohibición sólo p~ cuando entre la dcnominllción pigrüica 

propuesta como marca y los productos que se pretenden amparar con esta, 

exista WUl relación de origen, por ejemplo: pretender registmr la marca 

CELA Y A para amparar cajeta. Sin embargo, para el caso de productos que se 

fabrie81M, elabonuan o manufactuniran, existe como protección tales 

denominaciones geogriticas, la ÍIBUlll conocida como denominJCión de origen. 

Este tipo de marcas, es wio de los aspectos novedosos de la Ley de 

Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. Para que pueda ser regillllllda 

este tipo de clasificación de marcas deben ser estáticas, es decir, no pueden 

mgistrvsc como llW"CIS formas tridimensionales animadas o cambiantes. 

Asimimno , es necesario que no se lratc de la forma Wlual y oorricnte de los 



22 

productos o la impuesta por la naturaleza o timción induafrial de los mismos, 1111 

ejemplo de la man:a tridimc:naional oonstituliva del embae del producto, es ol 

empicado por lu fondas oonoc:idu HIPOCAMPO, las c;uales normalmente 

colOCllll wta figura ttidimensiooal de Wl caballito de mar como sipo distintivo 

de los servicios que prestan dichos establecimientos.(IU't.89) 

• 3. Marcos Figurativas. 

Esta llUll'C&, a difcrmcia de la marca nominativa, basa su fbau. en el 

sentido de la vista y no en el del oido, ele la memoria visual que el compndor 

pudiera tener, dcpcndcní que la marca sea o no fii:il de recordar. Los diaeños, 

figuras geométricas, escudoa, imápcs, retratos y dcmís n:prcscntac:ioncs 

gráfiCll8, comprenden tal tipo de marcas. 

A dicho subgrupo de marcas. al igual que al anterior, se le aplicarán 

algun.u de las ftaa:ioncs del .Uculo 90 de la Ley de Fomenlo y Protección de 

Ja Propiedad Industrial, que, repito posterionnentc tmtare. 

Ese tipo de marcas da mayor oportunidad de explotación de desalrollo de 

la creatividad publicitaria: el ejemplo clásico serio el emblema, el logotipo. 

4. Marcos Plásticas o <h Moltk. 

Cuando al producto, envase o envoltura, se le da una forma plástica 

caracteristica que le sirva como signo distintivo. entonces las marcas llevarán el 

nombre de plisticas o de molde. Ejemplo: envases de refresco. El envase debeJá 

ser fiel reficjo de su contenido y muy importante será que colocado de cualquier 

forma (el envase) siempre se pueda ver y leer la J11111C11. 

J. falarcosMixtos. 

Se considenu!. marcas mix1as a la combinación de muca& gnificas y 

man:u nominativas; la! tipo de lllJllcas agrupa las ventajas de las otras dos, de 
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la siguienle manera: tu gráficu, camo lo catabloce Dllvid RanFI Medina :io, 

"llOll más f6ciles de rcoordar tanto por pcnolllll extranjeras que hablen distinto 

idioma y hasta por llllllfabcfos•, pues su C1111Ctcristic:a es la imagen, la gráfu:a, 

la fipra; pero, a difcmicia de la nominativa, la ¡pifica no puede pron1111Ciarsc 

vcrb8lmenlc para describir el producto, es entonces cuando al Cllllhiar ambas, 

sonido e imagai, se logro un efecto de retención y rc:oordación de IDIJca mayor. 

Ejemplo de este tipo de l!llll'C8 serian: whisky WHITE HORSE que se identifica 

tanto por este nombre, como por la imagen de un caballo bh111co estampada en 

la etiqueta de la botella, el mismo ejemplo se podría aplicar al TEQUILA 

CUERVO o a la baterías ÁGUILA NEGRA. 

En anuncios televisivos este tipo de marcas alClllMll gnui éxito 

principalmente en nillos pequcftos que si bien no saben 1-. al ver la imagen y 

escuchar el sonido recanocen el producto que se 1111uncia, máxima si es de su 

agnido. Ejemplo: pastelillos GANSITO. 

B) El segwtdo grupo clasifica las marcas según la relación que tengan oon 

otras especies de marcas, aquJ se hace lmttbién una división de tres tipos: 

defensivas o protectoras, de reserva y colectivas. 

1.-Marcas lhfansivas o Prol•cloras. 

Son empleadas y registradas ya sea por industriales, comerciantes o 

prest.dores de servicio, no con el frn inmediato de utiliDrlas todas, sino sólo 

1111a de ellas. Se hace con el propósito de evitar que la competencia pueda 

registrar y usar algw¡a marca similar que cause canfilsión al público 

20 Cli.lliid.pA¡¡. 217 
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conaumidor y afecte al titular que haya registrado o este uNlldo dclerminllda 

muca. 

Este tipo de nwcas, como varios autores sostienen, red~ seriamente el 

univenlo de palabras que pudieran ser adoplldas y re,mr.dla como l!lllCllll, 

p~ un titular puede llClldir a ellas y registrar 4 ó s de las cuáles utilia aólo 

una y las restantes, por tenerlas registradas no son del dominio público; por lo 

tanto, no pueden ac empleadas por la competencia. 

Pma conaervar el derecho que el registro otorga, el titular de una marca 

debeiá demostrar a satisfacción del Instituto MexiC11110 de la Propiedad 

.lndustrill el UJO efectivo de la misma durante los tres allos consccutivos a su 

registro, pues de no hacerlo se extinguirá el registro (artículo 130). Como UJO 

etectivo de la llllll'Ca ac entenderá la comercialWlción del producto o servicio 

que prolej8, en volúmenes y condiciones que com:spondan a una efectiva 

ellplollción comercial, a juicio, también , del Instituto MellÍCllllo de la 

Propiedad Industrial. 

Las dos pámúos anleriores plantean las siguientes pregwitas: Si al 

transcurrir los tres años que establece el articulo 130, el industrial, comerciante 

o prestador de acrvicios, como es obvio, no demuestra el uso (por que no lo 

hubo) de las marcas consideradas como defl:nsivas, ¿ perderá el derecho que 

sobre ellas tiene?, ¿tendrá la incertidumbre de que esas RW'CllS 11Ca11 empleadas 

por la competencia con el consabido riesgo de perder mercado? 

La respuesta es no. Si bien es cierto, el principio general que regula la 

conservación de Jos derechos derivados de W1 registro de marca, es que su 

titular ellplote la marca. Sin embargo en el caso del registro de marcas de 

defensa la propia Ley establece una excepción, al determinar que con el simple 

hecho de usar una de las marcas (registro base) para que las demás, 

beneficiandose de ese hecho, puedan ser renovadas. Por su parte en el concepto 

correspondiente que regula la Ley Federal de Derechos se determins que la 
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mtOVICión de un registro de marca en estas condiciones pll8I' una tasa del doble 

monto que un registto bue. 

1. -Marcas rh R•s•rva. 

C11811do el industrial, el comm:iante o el prestador de llCl'Vicios pretende 

1-al mcraido un bic:n o servicio a un futuro mediato, puede llCUdir a las 

l!llll'llL'I de reserva que son marcas generalmente intereslllte y lllractivas desde 

el pwtto de vista publicitario y sobre todo sugestivas. Como su nombre lo 

indica, estas - se rescrvmi para evitar que la competencia se Ml.clante y 

gane la marca. 21 

J. -Marcas Col•ctivas. 

Son las que ampvm bienes o servicios producidos por un grupo de 

personas, por determinad.a región o por equis pals; por Jo tanlo, este tipo de 

lllNCllB. distingue a los bienes o servicios no por diferencias singulares de los 

mismos, sino por cualidades o características especificas de los 

productores.(art.96) 

Un ejemplo hipotético seria: una unión de persollllS (especie de gremio) 

que tilbricara tapetes artesanales marca Tcmoaya (suponiendo que esta marca 

pudiera registrarse), cuyas caracteristicas típicas o singulares de sus fabricantes 

distinguieran al producto e hicieran que IP marcn fuera colectiva.22 

C) El ten:er 8fUPO clasifica a las marcas en fimción del origen o destino 

que se les dé, asi tenemos: marcas de fibrica, de dislribuidor y de servicio. 

21 c&. lliid., -234 
22 Ob.Cil.,p.237 
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J. -Marcas dfl Fábrica. 

Son aquellos signos distintivos que el industrial empica plllll revelar al 

oomprador quien hizo el producto (o quien lo vendió) y cuyo uso le pertenece en 

forma exclusiva . 

Lu man:as de fábrica no necesarÍlllDente debenín llevar el nombre de la 

compaiUa elaborada del producto, sin embargo, esto sí puede suoeder. 

Un ejemplo de marcas de librica serla IBM ( Máquinas compullldoms y 

M:Ce80rios para negocios); FORD ( industria automotriz y de relicciones 

automotrices); COCA.COLA (refresco); MODELO (cerveza); COLGATE 

Oabones de tocador y pastas dcnlifricas). 

Aquí el público consumidor conoce al producto por el nombre que le 

pone el fabricante. 

2. ·Marcas d11 Distribuidor. 

Cllando ellisten mtermediarios en gnm escala con una imagen pública 

positiva, aparece, por iniciativa de ellos mismos, las marcas de distribuidor. 

Dicho tipo de marcas ofuice al público una linea distintiva de productos no 

disponible en otra parte. 

Tal tipo de marcas es adoptado para una gnm variedad de bienes; sin 

embargo, son muy importantes en productos alimenticios, ropa, articulos de 

tocador, cte. 

A manera de defmición podría decirse que una llllU'Cll de distribuidor es el 

signo distintivo que emplea el intermediario (mayorista o minorista} plllll 

vernier su producto, y que no indica el origen o procedencia de fabricación, sino 

que revela al consumidor la buena imagen que el establecimiento vendedor 
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tiene.33 

Ejemplos de marcas de distribuidor serian: EL PALACIO DE HIERRO,, 

S.A.; AURRERA; SEARS; LIVERPOOL, S.A; CONASUPO; etc. 

Aqul, el público COllllumidor conoce al producto con el nombre que le 

pone el distribuidor. 

3. - Marcas de servicio. 

Las marcas de servicio, tal y como lo establece la Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industrial i:n su ~culu 88, son aquellos signos que 

distinguen la prest.ción de algunos servicios de otros de su misma especie o 

clase. 

Como su propio nombre lo indica, este tipo de marcas empara 

únicamente servicios, que son bienes intangibles prcstack>s por instituciones, 

técnicos, profesionales, especialista.'I, cte. 

Un ejemplo seria: servicios de reslawluttes, hoteles, asesorías, consultas, 

renta _de autos, bancos, etc. (VIPS, SERFIN, A VIS, Talleres Mecánicos, 

Centros de Capacit.ción y Adiestramiento, etc.). 

D) El cuarto grupo hace su el asificación según la foIDJa en que se tcnp 

derecho a la marca: marca registrada y marca no registrada. 

/.-Marca Registrada. 

F,s aquel signo cualquiera que sea su clase que, previa obtención del 

registro, podrá usarse en fonna exclusiva. 

Una marca, para que pueda estar emparada por la Ley y para que pueda 

D NoCa: La f.in:.ciOo de producto. ..,. Ucv ... la _,ca del diotribuido<, puede encargone a una 
.,,..... que falnpie ...,..._ ccn o llin man:a; debrri, --, <onar ooo la autorú.aci6o del 
~panpoder~la-
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gw.ar de los dcm:hos que ésta le confiere, forzoumcnte dcbcri llCI" n:gistnda. 

(El n:giatro dc nwcas lo veremos en el plDlto no. dos del capitulo tn:s).24 

2.- Mal'CO No R•gistraáa. 

Es aquella 111NC11 que se está 111111do (llllll'ca en uso) por Wl oomercilltte, 

wt indwilrial o un prestador de servicios y que no ha obtenido el registro, pero 

que, sin embargo, tiene, segi&n el articulo 1S1 en sus ftaccioncs 11 y III, IDI 

derecho a solicitar la nulidad de 1U111 DllU'Cll rcgislnlda que se utilice por IDI 

tercero pua ampllV los mismos o similares productos o servicio que los 

elaborlldos por el titular de la 1111rca en uso. 

Esto quiere decir, que el registro de una 1111rca no se hace obliplorio 

(pero si rccomcndable), pues el uso de una marca hace que ésta pertenezca, en 

justicill, a la primera penona que la haya empicado. 

Si el iruluslrial, comerciante o prestador de servicios se encuentra 

cxplotlllldo una lllNCll que no haya mgistrado, sólo podrá hacer valer en su 

favor el citado articulo 1S1 en sus fracciones lI y III, siempre y c11111do esa 

nuin:a que este com.cn:ializando sea susceptible de registro; de lo contrario no 

podrá ejercer 1MX>ión alguna en contra de terceros que utilicen las misma man:a. 

Por esto, mpito el derecho al uso e:iu:luslvo de una marca se obtiene 

mediante su registro. 

2.- Carac:Cerútlcas Esend•les que Toda M•rca debe Reunir. 

Establecer todos los elementos que una buena marca debe reunir, es 

24 ll-.1 M-, David,Ob. Cit.,p.259 
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dificil, ya que hay algunos productos que, dcaatendicndo algwias de las 

canictcristicas esenciales, alwmn el éxito. 

Loa criterios para ordenar y jerarquizar los requisitos para que Wl sip 

- elevlldo a la catcgvria de man:a, sc l'Mlifican en dos gnwles arbore9cau:ias 

de acuerdo al lllllCSIJO David RaiJsel Medina, en su Tl'llllldo de Detecho 

Mlllcmrio;z5 

l º. Los cancceres C3CllCias o de validez de la nwca. ( se refieren a 113 

oondicioncs dcfondo). 

2° Los caracteres 11CCidenlalcs de la marca.( hacen alusión a las 

oondiciones de fonna) 

Esto es, hay requisitos de ellislcncia de la marca (los de fondo) y 

requisitos para la solicitud de Wl8 marca (de forma) . 

Los requisitos esenciales o de fondO, IM).bién llamados de validez o de 

existencia son los que a continuación se mencionan: 

A) El canictcr distintivo de la marca. 

B) El CNIÍl:tcr especial de la marca. 

C) El canicter novedoso de la marca. 

D) El canicter licito de la marca. 

E) El caníctcr verdadero de la marca, 

Los caracteres secundarios o accidenlales, que constituyen la forma, se 

enuncian de Ja siguiente mancm:u 

F) El carácter facultativo de Ja marca. 



O) El carácter de lo innecesario de la adherencia. 

H) El carácter 1¡>1RJ1le de la nuin:a. 

I) El canícter individual de la llllllCI. 
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Para efectos de cubrir la parte del estudio correspondiente a nuestro tema, 

abordaremos únicamente el primer rubro: !.os requisitos de validez o de 

existencia. 

o) La Distintividad <k la Morca. 

La razón de ser y justificación última de la existencia de una marca radica 

en la naturaleza misma de su distintividad. 

La marca tiene como finalidad "•sp•cio/izar, individualizar >' 

singularizar" 21 el producto que protege. 

La marca debe tender a identificarse con el producto en una rehición 

estrecha. A él tendrán que amparar y junto a ello deberá garantizar plenamente, 

y sin lugar a dudas, el origen o la procedencia del mismo. para evitar así 

cualquier contbsión con todos aquellos productos que pertcnel.CBll a su misma 

especie. 

"Lo marco no pu11de ser obj1110 d11 un d11ncho privativo si no •s 

distintivo". 28 

Dos son las condiciones de posibilidad para que la distintividad se 

constituya como caracteristico esencial de la marco: la novedad y la 

especialidad. 

La concepción de lo distinto, se opone a lo idéntico ~'11 condiciones 

nonnales. 

27 Jbicl.p.185 
28 Id. 
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Sin embargo, en el lclltO del Derllcho Muario, no bufa que una marca 

sea distinta a otra en el sentido de que simplcmcnlc no sea idéntica a ella. Hace 

falta que tampclQO se ucmcjc a ella. Esto es, y bajo un lllll)'or rigor exegético de 

la Ley, no debe~ a olra nmca ni en lo general (vista en su conjunto) ni 

en lo puticular (en atención a los elementos reservados). 

La distintividad según ar.wn, es W1 ténnino que debe ser cuando menos 

para estos menmeres, "COlllliderado QOlllO sinónimo de originalidad". 29 

No obstanlc Jo anlorior, es necesario reconooer que la "apreciación de la 

nota distintiva de la man:& es una clleStión de hecho" 30, en virtud de que es el 

clWllinador del Departamento de mucaa quien ticnc que dclcrminlrlo como 

base en su juicio técnico. 

Sin embargo, Ju cuestiones de hecho no son ajenas al mundo de Ja 

nonnatividad jurídica. 

El Dmlcho regula la realidad social mi&lllA. Siempre nos presenta 

situaciones de facto. 

Si concebimos al Denicho como un "sisl•ma racional d" normas social11s 

<h conducta qu11 la autoridad dBclara obliga/orlas, por consid11rarlos 

solucioMs justas a los probl•mas surgidos ele la n1a/fdad histórica" 31, es 

posible inferir que el objeto formal propio del estudio del ~ho es Ja justicia. 

de ahi que, si ésta habrá de aplicarse a los particulares, es llCCC9Mio que el 

abopdo obscrve los hechos como problemas de la realidad histórica, y se apoye 

en otras disciplinas que jugarian el papel de ciencias awtiliares del Derecho. 

La lntcrdiciplinaricdad es condición de posibilidad para establecer 

onlmwn.ientos jurídicos. Los objetos de otras ciencias o de otras disciplinas. 

8ellll de hechos o de cualquier otra índole, no son meta- jurídicas (separados del 

:llllliid,p.186 
JOlllid.p.187 
31 Villoro Tomac, Mi#xl. ~ ol Elluclio drJ Dmdio. Edil. Pomio, S.A. Mbico 1981, J>te. 
127. 
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mlllldo del deber ser) como quería Kel!ICll son materia prima para el estudio del 

jurista para la funnulación do las leyes que habrán de regir l'lllllidades IOCiales. 

El examen de man:u pues, complementa la obaerv11eión jurídica e 

interpRCa fielll*lte los preceptos generales. 

Cuando la Su¡n-ma COIÚI de Justicia de la Nación oonocia de ISWllos CID 

materia de Propiedld lnduatrial, antes de 1968, dictó las siguienle!i tesis que 

ilustran perfectamente la interpretación que el órgano dedicado a aplicar las 

S111Ciamm a las leym o a dirimir oonlroVllfllias, hiK:e del contmido de la 

distintividad exigido por la norma. 

A modo de ejemplo, cit.amnos dos casos que aparecen 11111)' de propósito 

en el texto del IDlleSlro Rangel Medina: 

t• "Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto m el artículo 96-de 

la Ley de la Propiedad Industrial , la persona que esté usando o 

quiera usar 1111& marca para distinguir los artículos que fabrique o 

pmdlu.can puede adquirir el derecho exclusivo de uso mediante su 

registro 1111 la Secn!taria de Economía Nacional ( hoy Inatihdo 

Mexicano de la Propiedad Industrial ), también es venbid que la 

propia disposición establece como requisito para adquirir este 

daecllo, que el solicitante satisfap las furmalidades y requisitos que 

la misma Ley señala, entre los cuales se encuentra el de que la nmca 

que pretenda registrane no pueda <lOllfundirse con on anwionnente 

regislnida ." 32 

Se remarca en esta le!lis de la corte el carácter distintivo de una marca,. el 

registro no significa únicamente, como se hacía en la antigüedad, la ..:eptación 
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imMdiala y sin rqNll'Oll, por parte de la dirección general, entonces lllllllda de 

Propiedlld Industrial. a 1lllll documentación que el pmticular solicita. le sea 

lldmitida. 

El ingmo mi sujeto a llOlldiciones jurídicas. De no ser asi ¿que dend!o 

!IO estaria lldquiriendo con el registro?. 

El otorgamiento de un derecho y la preterVación de un dem:ho adquirido 

sólo p1IOdc tener limitaciones y condiciones de cmcler juridioo. El brindar un 

Derecho al solicitante, por parte de la autoridad, no es otorgar 1lllll gl'ICia 

personal t\Jndada en la voluntad caprichosa o arbit;rarla o en la buena fe del 

fimcionario enwpdo del despllCho de eslos menesteres. 

La llllUQI no debe oo!lfimdirBe, ni en lo esencial ni en lo 11:eidental, ni 

mucho menos debe ser ~ica a otra previamente registrada. 

Existe bajo apartado, ima tesis de la Dirección General de la Propiedad 

lnduJtrial, de suyo relevante para el objeto cspecifioo del tema de invcstipción 

sobre el que estamos abordando: Trata de la imitación, en los siguientes 

términos: 

2ª "Para que dos lllll1CaS puedan ser oonfundiblcs, no es ncccaario 

que talalmcnte todos sus elementos constillltivos 8ellll semejantes, la sola 

similitud de los elementos principales puede originar tal oosa, y en el 

presente cuo JJ, aunque se alep que son dos palabras totalmente 

distintas, la fonm en que están constituidas y oolocadas las lcCns 

prodw;en una impresión visual muy semejante, y siendo el público' 

dislmldo por naturaleu, si los elementos de una marca no le producen 

imncnión netamente distinta de aquellos que le interesan, puede 

conñmdirlos, ya que no va a tener filcilidad de oompi:nu. una con la otra". 

34 
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B) l.a Esp•cialidad d• la Marr;a. 

Hemos dicho que uno de los requisito!! básicos para que se configure la 

distintividad de la marca, es su especialidad, la cual consiste en determinar, con 

toda exactitud, . que men:anciBB concretamenlc:, habrán de quedar amparadas 

bajo la tulc:la de la marca que IBB distingue. 

La especialidad supone In capacidad de circunscribir, de delimitar el 

C&lllp<1 de acción de In marca con relación a los productos que prolc:ge. 

La naturalem especial de la marca significa también la capacidad 

inherente a ella de separar, de divorciar a los productos similares que no 

corresponden al mismo titular ni coinciden cÓn la misma procedencia, de 

aquellos que se cubren monoliticamente bajo el resguardo de tal marca 

especifica. 

No obstante, no basta para configurar el fenómeno de la especialidad, la 

facultad de abstracción de una marca con respecto a otras sino que al hacerlu a 

un lado, ella por si misma, independientemente de las demás y sin necesidad de 

comprarlas, es decir, de lc:nerlas necesariamente junt&s, pueda ser reconocida 

con facilidad. 

El signo marcarlo no debe ser tan elemental, al grado que constituyen un 

elemento genérico nx:onocido en el dominio público. 

Debe ser tan especial que sea inmediatamente identificable. 

La marca sólo puede registrarse para aquellas mercancíBS a las cuales 

habni de aplicarse y sólo a ella.~. 

En la presentación de la solicitud relativa a una marca, habrá de 

especificarse, con toda precisión, que productos quedinín amparados por ella, y 

éstos a su vez, deberán pertenecer a una misma clase, esto es, a uno solo de los 

rubros marcarlos que se enumeran en una especie de catálogo llamado, 

clasifJCaCión de productos y servicios, el cual obra en poder de Ja autoridad 
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administrativa responsable de este tipo de dictámenes. 

Si el titular desea ampliar la cspecialil.ación de la llUU'C8, a otros 

prodlM:tos, considcnidos en clases distintas a la que comprende aquellos 

artículos dispuestos en la primer sol icilud, deberá presenlar por separado tantu 

solicitudes, como clases quiera abarcar con su marca protectora. 

Tan es así lo anterior, que cualquier otta persona puede solicitar la matea, 

previamente registnlda por W1 primer titular, si la habrá de aplicar a ollas clases 

de produclos no comprendidos dentro del mismo parámetro ni cobijados bajo 

el manto de la primer marca. 

En términos generales, IOdas las leglslaciones sobro la maleria señalan, 

explicita o impllcitamente, el principio de la especialidad de la marea y han 

hecho sus formulaciones al respecto en el sentido de que "puedun constituir una 

marca las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y 

cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que 

se apliquen o traten de aplioarse, frente a los de su misma especie o clase" (art. 

89) 

La capacidad de distinción debe ser tal que no puede p111a el común de los 

<Xlll5umidorcs, ninguna duda, sobre las mercancías a las cuales la.~ marcas "X" 

se aplica diroctamente y se distancie lo suficiente de otras merauicías 

semejantes incluidas en su misma especie o clase. 

C) La Novedad de la Marca. 

La novedad y la especialidad son las dos condiciones sine qua non que 

intepan el principio de la distintividad. Sólo entonces hay marca. 

Paradójicamente, la novedad en el mundo de las patentes con su sentido 

absoluto, no se da en el mundo de las marcas. 

La interpn:lación legislativa permite dilucidad que la novedad marcaría es 
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a toda lllllCS relativa, El canictcr novedoso de una llW'ca sólo se observa con 

relación a las demás marcas que se encuentran circunscriw en la clase a la cual 

aquélla corresponde. 

No es universal la novedad nuucaria. 

No se clligc que sea completamente nueva, única en el mercado y diferente 

a todas las dcmá.• llW'ca.• en gene¡al, pcrtcnecientes a clases distintas. 

Esta misma marca puede existir aplicada a otros productos 

correspondientes a clases diferentes. 

La marca debe ser novedosa dentro de la clase, y sólo en su clase, en la 

cual se va a ubiCU' y en cuyo seno protegen\ determinados artículos 

comprendidos en ella. 

La 8UJellCia de novedad puede indiCU' dos cosas: 

1° La existencia de un registro anterior o, 

2º Que se emplea un signo que no puede ser considerado como marca por 

estar prohibido en la Ley. 

Con respecto a este segundo punto, estaríamos ante el caso de Wl signo 

que no es distintivo, ya sea porque se trate de figwas · o nombre cuya 

representación o emblema se identifique, por ejemplo, con un país, una Entidad 

Federativa, un organismo internacional, etc .. , lo cual está prohibido o, porque 

simplemente tal denominación reconoce un lugar determinado, y su uso es 

común, propio del dominio público y por lo mismo carente de novedad. En 

ninguno de estos últimos planteamientos, procede el registro marcarlo. 

El signo que se escoge debe ser suficientemente distintivo a los que 

utiliz.an otras indlL•lrias, fiíbricas o comercios dedicados a gastos similares 

clasificados bajo el mismo grupo o campo. 
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Por lo demás, y en uu del principio de relatividad de la llUUl:a, ésta puede 

ser uSlda de la misma manera en esflblccimicntos avOlllldos a ollas llllll&JI de la 

produl:c:ión no clasific:ados en el mismo segmento. Ahl, en esa área, ese mismo 

signo acri nuevo. 

También, el concepto de novedad no sólo atiende al campo de las maroaa 

cnlre si, sino que se extiende por igual a otros signos distintivas, diferentes 

(aunque anpwentados) con la llUU'Cll. 

En concreto, la marca debe disocÍllr!IC de los nombres de los avisos 

c:omcroiales ajenos, asf como también de las patentes de modelos o dibujos 

induatrialcs. 35 

Son estos otros signos, desde el punto de vista de su apmicncia, W1 

asimilables a los signos estrictamente marcarlos, paia el grueso de la población 

consumidom, que seguramente las contilsiones scnin cotidianas. 

Dejamos asl establecido que el signo pretendidamente llUU'Cllrio, si se 

c¡uiel1' oonstituir realmenlc como tal, debe ser nuevo,llWlque sea relativamente. 

Nuevo para quienes se cncllClltran ubicados en el contexto indua1rial semejante. 

Nuevo para los que 11COstwnb111R ccmplll'llr ese tipo de artículos y nuevo 

fambien para los que por primera vez se 11Cerqu.cn a esa clase de satisfactores. 

Como en casi todas las reglas generales, c:Wtcn excepciones que las 

oonfuman. 

Tres son las ulvcdades paia que una maro& anterionncnlc empleada 

dentro de la misma clase, pueda ser usada de nueva cuenta:36 

1° La extinción. 

2" La cancclac;ión vohmtaria. 

3° El uso del signo en calidad de marca. 

35 C&. lllid p.195 
36 lbid.,p.J!'), 
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.La oxtinc:ión es una institución jurldica swnamen1e valiosa y 

gencnlmenlCI esgrimida. 

Para el objcito de nucatro tópico, se reputa extinta 11118 man:a Cllllldo, 

lklpués de haber sido regisúada, no ae cumple con la obligación de cxploWla, 

de circulula comercialmmto, de oftecer al mm:ado. 

La Dim:ción C'JCllCll'81 ele! runo, exige al titulu o al USllllrio autoriDdo de 

WJa marca, comprobar que verdlldcramente la oslá 11S111do y le ordena como 

ténnino p118 ll80Clr la oomprobación, el tercer año posterior a la fecha lel!lll, o 

posterior 1 la renovación. 

Si antes del tercer año, se abandonó pw el particular, la explotación de la 

marca, y en virtud de ello no ea posible cubrir el requisito consistenle en 

oomprobu el U/JO ante la autoridad lldministraliva, el signo diJtintivo se 

extingue y el intm:sado original lo pierde paruí.(arts. 130 y 152) 

Aplrtir de ese momento (en que se decl11111 la extinción), cualquier per80llll 

ftsica o moral, estará en posibilidad de solicitar el resistro de la marca extinta, 

lramc1lnido WI año a partir de la filcha de extinción. 

El plazo a que se refiCR este llltículo no serí aplicable al titular de la 

nwca extinguida, quien podrá 110ficitarla de n11CV0 en cualquier tiempo. 

La cancelación voluntaria la hllcc directamente el titular o el UBWUio 

auSoril.ado, con bue en una declaración uiiillllenll en la cual decide, y así lo 

notifica al lnJlitulo, .renuncW' a ella. Suspende la explotación de su man:a y la 

mira inmcdialamentc del comercio: cancela volwitariamente su rcgistro.(lllt. 

154) 

El rupllelto de la utilimción de WI signo en calidad distinta a la de una 

marca, aunque liste ya llC8 conocido, no impide que otro lo vuelva a poner a la 

vista, en virtud de que el llBO que éste le dará si será procisamente el de marca. 

En resumen, el concepto de novedad está previsto en la legislación, al 
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seilalar claramente la prohibición de lldmitir n:gis1ros marcarios iguales o 

semejantes 1 otros antcrionnente aceptados, que lomados en conjunto o en 

atención a la.~ reservas puedan confi&ndirse. 

En dicha cancleristica, la novedad, piedra angular en la reglamentación 

del examen del mismo nombn:, es requisito de admisión indispensable, para 

indagar si existe un n:gistro anterior vigente que sea igual o semej1111te y cuyos 

denlchos pudieren n:sullar invadidos por el nuevo solicitante.(art. 89,Fracc.I) 

D) La Licitvd ch la Marca. 

En primer término, la licillld de la riaarca se supone en el registro que 

favorablemente recae sobre ella. 

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1993, 

ordenamiento jurídico vigente, prohibe, y por lo tllnto declara illcilos, lodos 

aquellos signos distintivos que sean contl1lrios a la moral, a las buenas 

comunbres. al orden público o que tiendan ridiculizar ideas o pen;onas. 

La utilización de W1B marca, por parte del titular, debe ser libre más no 

albitraria, es decir, no debe su comercialización ser, de nin¡una manera, 

violatoria de los derechos de los demás. 

Tampoco puede la muca pertenecer a varios titulares, al mismo tiempo y 

en la mi!llllll clase, porque la exclusividad co1110 un derecho inherente al 

propietario original, carcccria de sentido. 

Por lo anteriormente expuesto, tanto la violación de derechos adquiridos 

como la yuxtaposición de derechos sobre r.1 mismo objeto, producen la ilicitud 

dela marca. 

El Estado tutela intcn:ses privados con objeto de que el comercio en 

general, cuando menos en este renglón, actué honestamente y en beneficio del 

pueblo, que acepta o rechaza las marcas. 
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Por ello, regula jurídicamente las relaciones mercantiles marcarias. Al 

mismo tiempo se convierte, en un protector de los valores morales de la 

socicdlld, al declarar ilfcito todo aquel signo que oon su exhibición, los niegue. 

La licitud de la lllArC8 se refiere de modo especial, a la marca misma. Sólo 

a ella le atule. 

En este sentido, y en atinnación lógica del principio de identidad, 111 marca 

y el producto no son la misma substancia. De ahi se refiere naturalmente la 

inexistencia de motivos para declararla, por si misma, nula, si es el caso que el 

objeto al cual quiera aplicarse:, sea illcito.37 

E) La Varacidad da la Marca. 

La venl&d, de acuerdo a como la definieron los filósofos griegos , as la 

acl.cuacfón da la intaligencia con la "1alidad 

De ahí se infiere que la esencia de la verWid no es algo sepllllldo del ser 

humano. No es una substancia .fisica sep11111da del hombre. 

La vcrdlid es una relación que supone dos agentes: El sujeto cognoscente y 

el objeto conocido. 

De ello se deriva que, para que la verdad se dé, requiere de que las 

filcullades cognoscitivas coincidan con el cWo real puesto objetiv1111entc en las 

cosas que circundan al ser hwnano. 

La verdad aparece en el ser de reali7Jwión que no es sino el mismo objeto 

pero compenslldo; en la inteligencia del hombre. 

Divorciar la rcalidld del 11rgumento, es decir, de la cnuncillción oral o 

escrita, que debe hai:cnc a partir del objeto ya no real sino del objeto conocido, 

esto es, conc;cptualizado, es faltar a la verdad. Es trasgiversar la realidad.38 

37 e&. LFPPI, Tllulo IV, e.piulo 1, Art. 90 
38 C&.Cna. OUtilm:t Didi.lr. T..;, nm..,ci6a de ~ Marcarioo por d F- de lo 
lmil8'i6a. MtDco 1987.Uai-.idod 0...-icaa. 
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Las ~deben tr.nscribir fielmente la realidad del producto. Sostener 

IXlll clllidad que la procedencia de Wl articulo es tal porque ciertamente de ese 

sitio, y no de otro lado, proviene. 

Que el propieWio no es sino aquél que efectivamente lo elabora y aeftala, 

sin dilaciones, el sitio de ubicación del establecimiento haciéndolo coincidir con 

el lugar ClUICto en el que se (abrica o, en su caso, se expende tal producto. 

Contiavenir en las marcas, los datos venladaos para aparentar Wlll 

procedencia quiz.á famoso, de la que se carece, o seilalar una titularidad que 

cuenta con wi prestigio ancestral o seilalar una titularidad que cuenta con WI 

prestigio ance5tral o cuando menos remoto, con relación a la cin:ulación actual 

de ese producto, o aprovechar el domicilio de establecimientos notorios y bien 

habidos, para ocultar el propio, es competir con deslealtad en materia industrial 

y comercial.39 

La verdad por ello, en materia de marcas, .ile opone a la competencia 

desleal. 

Con la verdad de la marca, radicalmente se combate a aquellos 

fabricantes o comerciantes deshonestos que procwan a toda costa, y sin 

importar más que los fmes no los medios, ellegarse una clientela que ha sido 

gtnada con calidad, servicio y probablemente precio, por industriales o 

comerciantes distintos que compiten con la idea de la superación costante en el 

tratamiento de sus productos. 

La ausencia de verdad incide negativamente y de modo directo, en contra 

de dos de los más grandes se111Dentos de lo sociedad. Uno importante, el otro, 

fimdamental. Rcspectivllll1Cllle:40 

1. La industria y el comercio orgoniudos. 

2. El público consumidor. 

391bid.,p.114 
4011..,..i Maliao J>..id. Ob. CiL, p.194 
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Por un ledo, la competencia desleal atenta en contra de Ja induslria y el 

comercio y por otro, en contra del público cautivo. 

La competencia dcalcal, pues, ataca a "dos filcgos": al público y al scctor 

emprewiaJ productivo. 

En estricto Dem:ho, la marca falsa es un signo ftaudulento que no se 

confunna con la realidad, que no se adecúa con ella. Que induce al público en 

mor, enpjlandolo con falsas indicaciones con respecto al origm, Jugw de 

procedencia naturaleza o calidad de las mercanclas. 

Se pretende en el contexto jurídico, evitar que la llllll'C& se convierta en 

objeto ilJcito, en instrumento de fraude. 

El concepto de verdad, a diferencia del concepto de ilicitud, se dirige a la 

marca aparejada con el producto. La falta de verdad es motivo suficiente para 

declmar illcita la nwca. 

La licitud puede estar referida sólo al contenido mismo del articulo, a la 

substancia integradora, y no necesariamente a la marca, que puede ser conecta 

y verdadera como tal, al tiempo que cubre wt producto de suyo illcito. 

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial pn:scribe también Ja 

nulidad, para reafirmar el principio de verdad, al disponer tal rccuno en contra. 

de aquellas mercancías que oontenpn indicaciones falsas, resultado de haber 

mentido el solicitante en su documentación inicial, y que hayan sido 

lamentablemente registradas. 

3.- Marcas Relllllrabln y No ,..i11trables • 

.A) Marcas Registrables. - La Ley seilala por una parte, cuáles son Jos 

signos distintivos susceptibles de constituir una marca rcgistrable, y cuj]es son 
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aquellas denomi!llM:iones, emblemas o figuras cuya registrabilidlld como marca 

está lcplmcate vedada. 

Según el articulo 89 de Ja Ley de Fomento y Protección de la Propiodad 

111dustrial, son suceptibles de identificar los productos o servicios a que se 

apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase: 

"Il.- Las formas tridimensionales; 

llI.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones !IOCiales, 

siempre y cuando no queden comprendidos en el artículo 90 de esta Ley. 

IV.- El nombre propio de una persona fisica, siempre que no exista un 

homónimo ya registrado como marca". 

Con base en las dillposiciones legalés antes expuestas, conviene acllllV lo 

siguiente: 

Para que los nombres puedan valer como marcas, debenín tener un aspecto 

y cualidades propios, es decir, deberlÍll ser distintos. 

Todos aquellos elementos que se ajusten a las fracciones anteriores podrán 

ser elegidos como marcas por parte del empresario a ím de comeroializar los 

servicios que presten a los productos que elabore. 

Cabe mencionar que cuando se emplean nombres propios, éstos son 

marcas deficientes y dificiles de proteger. 

Cuando se quiera constituir una marca por medio de denominaciones, 

como lo establece la fracción 1 del articulo antes citado, deberá entenderlle oomo 

denominación los nombres ele cosas que son reales o imaginarias, de animales, 

mitológicas, etc. 
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cualesquiera de las anteriores se podrá elesir válidamente como man:a; 

entte más concisa sea su expn:sión fOlll!tica, la man:a será mejor. 

Las razones 90Ciales a que se hace mención en la 3ª fricción, no 

constituye marcas ldecuadas, porque ... "no aon sino relativamente distintivas. 

No deben ser dcscriptivBB de los giros mercantiles que exploten o de las 

mercanclu que eiiplolen o de lu mercanciBB que expenden. Tienen tal defecto 

de que las milllll8S rv.ones aociales pueden ser usadas por varios siros a la vez 

y de que eitisten muchos homónimos y su virtud de identificación es mlnima. 

Sin embargo, las siglas de las razones sociales suelen !leí magnificas pua 

emplearaccornolllllrCl8" .41 

B) Marcos No R•gistrab/11S. - ... " Es de tal trascendencia el otorgar o no la · 

prolección legal a un siBJ!O marcarlo que el legislador no sólo sellala cuales 

signos puede ser constitutivos de una marca, sino que también y de manera más 

amplía y tal vez exhaustiva señala en su artículo 91 42, causas determinantes de 

la no regi.slnlbilidad de las marcas" ... 43 

"Las prohibiciones que hacen no regislnlble una mlU'Ca están costituldas 

unas veces por raz.ones de orden público, otras por razones de cortesla 

internacional, otras por raz.ones técnicas inlrinsecas a las mismas marcas. Las 

demás, para prevenir la competencia desleal y para proteger al público 

41 !l<pli-k C-. El'""-~ do Pni¡iioodod Iaibtrial. l!dit Pomla S.AMUico 1981 . 
.... 68y69. 

42 ~ .. IUlliluido por d utk:ulo 90 y comime eo'""-e 17 ,...,... pon d no ,...;...... do 
mmao. 

41 ._i Orl.iz Allndo.Modoo de Conoluir d D<n!cho • la Msca.l!dit.cu.dtmoo Muicanoa.1982 
P.20. 
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consumidor, evitando con esto la confusión entre marcas • .44 

El artlcwo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedlll 

lnduslrial y Ja clasificación que hace Rangel Medina de las ruanes por las 

cuales han sido establecidas las causas para que ciertos signos no obtengan su 

registro es Ja siguiente: 

"A) signos impropios por carecer de los requisitos de eútencia de Ja 

marca.- De este giupo son: 

1) Denominaciones genéricas, 

2) Nombres propios de los productos, 

3) Nombres vulpn:s y de uso común, 

4) EnvlllleS del dominio público; los envases de uso común y los 

envases sin originalidad, 

S) Lu fipru, denominaciones y frases descriptivas, los adjetivos 

calificativos y 

B) Man:u no regiatrables por ser signos illcitos, a los que com:sponda: 

1) Armas, escudoll y emblemas de la nación, 

2) AmlAs, escudos y emblemas de ciudades y estados mexicanos y de 

ciudades y 1111Ciones extranjeras, 

3) El emblema de la Cruz roja, denominaciones Cruz roja y Cruz 

Ginebra, 

44 Slpulwdl ct.-.Op. Cót. P. 70. 
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•) Nombn:s, sello, firmas y retnúos, 

~) Sip!OS oonúarios a la moral, buenas costwn~ o a las Leyes. 

e ) Man:as no protegibles por aer sillllOS enpllosos, clWldo se lnlle de: 

1) hlabras clUIU!jeras, 

2) DenomiNlcioncs geográficas, 

3) Signos engmlosos solm: la calidld de la mercancía ... " 45 

A este respecto, considero también oportuno, ll'BMcribir y comentar el 

articulo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad lndus1rial que 

pn1ei-1e establece cuando una marca no se podni n:gislnlr por adecuanc a 

las prohibiciones que a contin111eión ae tratan: 

451Wdp. 20y21 

.Arllculo 90. - "No so rcgistranín como 
marca: 

1.- Las denominaciones, figuras o 
fonnas tridimensiollllles an.inuldas o 
cambiantes, que ,,., expreun de 
lllllllel'1l dinúnica, aún cuando llCllll 

visibles. 

n. Lo.. nombres técnicos o de uao 
común de los productos o servicios 
que pretenden ampararse con la 
marca, ui oomo aquellas palabms 
que. en el lenguaje oorriente o en las 
prácticas camen:iales, se hayan 
convertido en la desi11J111Ción wiual o 
senérica de los mismos." 
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Ocwre aquí, que se trata de evitar wi monopolio por WI bulo, y por otro la 

designación genérica de wi producto que ocum: cuando el consumidor asocia el 

nombre con el producto y no con el productor. Tenemos ejemplos de marcas 

que en algún tiempo .fueron marcas registradas y sólo pertenecf~ a su dudo, 

nylon, linólec.>, aspirina, celoliín, queroseno, que ahora son del dominio público 

y Wdos pueden hacer uso de ellas. El público consumidor conoce, entono:es, al 

producto por el nombre que en su orig1.'ll .file Dllll'CB. 

"111. Las formas tridimensionales que 
sean de dominio público o que se 
haya hecho de uso común y aquellas 
que Cll'el,Cllll de originalidad de que 
las distinga ticilmente, asf como la 
forma usual y corriente de los 
productos o la impuesta por su 
naturalem o función industrinl." 

Esla prohibición tiene su fwidamento en la ralla de distintividad de los medios 

que se necesiten eriginle en marca. La marca que quiera eriginle como tal y ser 

registrada, deberá ser suficientemente distintiva. Si el envase no tiene fonna 

singular u original que lo distinga de otros no podrá registrarse, ya que la 

fimción de la marca es, precisamente, la individualización del producto, articulo 

o servicio de los demás de su misma especie. Los envases que han caido dentro 

del dominio público (como lo establece Cesar Sepulveda) 46, son aquellos que 

patentados como modelo, tenninaron su vigencia; y, los de su uso común, son 

así detemúnados por su general utilización. Ejemplo: botella de leche, de sidra, 

de champaña, etc.; así mismo no será posible registrar la figura de Wl 

automóvil para amparar y distinguir automóviles y su.• partes, etc. 

46 lbid.,p.80 



"IV. Las denominaciollel, fiSWU o 
formas bidimensionales que, 
considerando el oonjwito de t11.1S 

c:aniclafsticu, - cfelcriptivu de los 
productos o servicios que tntm de 
procesase como marca. Quodan 
incluid.u en el supuesto anterior tu 
palabras descriptivas o irufu:úivu de 
la especie, calidad, culidld, destino, 
valor, lugw de origen de los productos 
o la época de su producción." 

Es nx¡uisito indilpcmable p ... su ntgiatro, que WI& llllll'Cll no -

dclcriptiva dol producto o llCl'Vicio que ampara. y que no podni dcsmbir 

ningwla cu.!idlid, ninguna canicteristfoa fisica, ele., del uso a que se destinan 

eROS bienes o servicios. Denominaciones tales como "la mejor máquina" etc., no 

podrin elegirle como mareas para amparar • una máquina de coser; o, por otro 
lado, el que el bien o ssvicio lleve impresa o Mdherida una Íllllllll idéntica o 

similar de lo que se quiere vender. 

"V. Lu lc:tnis, los digilos o los 
colores aÍlllados, a lllCllOS que estén 
combinados o aoompaftlldos de 
elemcnlol tales como si8J105, dilellos 
o denominaciones, que les den un 
canícter distintivo". 

Nmgún color puede ser en sí mismo susceptible de apropiaeión e&lusiva. 

"Será nocesario que se presente combinados, pues en vista de que el númi:ro de 

los mismos es redu.cido, es indudable que el registro de colores ~tales 

conducirla al establecimiento de un monopolio injusto en favor de quienes 

primero los hubieran adoptado".47 

47 JliaFI Maliaa David. Op. Cit. p. 362 

-- ·- ··-- ''-·""'···"-··-.::"- .. ,.,::;:,:,,._ .. 
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Entonces el i:anicter distintivo se logra l!llldianle una .:ombüuwión o 

me;wla de colores y mimeros con signos o denominaciones muy originales. 

"VI. La lnlducción a otros idiomas, la 
variación ortogrifica caprichosa o la 
constru.oción artificial de palabru no 
registrables." 

"VII. Las que reprodm.can o imiten. 
sin autorización, escudos, banderas o 
emblemas de cualquier pals, estado, 
mwúcipio o divisiones políticas 
equivalentes, asl como las 
denomU..Ciones, siglas, sfmbolos o 
emblemas de organiz.aciones 
internacionales, gubernamentales, no 
gubernamentales o de cualq11ier otra 
organiz.ación reconocida oficialmenle, 
asl como la designación verbal de los 
mismos". 

Obvia se hace esta prohibición si tomamos en cuenta el respeto que se 

debe tener a los demá.• paioe.•, máximo si se olaboran productos de exportación; 

lo mismo se puede aplicar a las organizaciones antes mencionadas. La 

automación se hace necesaria y sólo se da, dependiendo del crilerio y juicio del 

otorganle. El producto o servicio que. quiera llevar como marca (Wlll vez 

autori7ado) alguno de los signos arriba citados, por supuesto que debera ser 

honorable y de calidad. Pero en el caso de que se logrará la autorización, se 

podria llegar a una confusión en lo que a procedencia de bienes o servicios se 

refiere, pues como dice César Scpulvedad, se adquiriría la apariencia de ser 

oficiales.a 



"VID. Las que reprodllzcan o imiten 
signos o acilos dll oficiales de control 
y ganntia adopi.dos pcll' un estado, 
sin autorit.ación de la autoridad 
competmte, o monedas, billetes de 
banoo, monedu conmemorativas o 
cualquier medio oficial de pago 
1U1Cional o extranjero". 

so 

La emisión de monedas, billetes o medios de pago ya sean 

conmemorativos o de uso corriente, oom:spon4e Wticamente a los bancos 

centrales de cada pals. De alú la prohibición de imitar o reproducir estos medios 

para eslablecer marca. 

"IX. Las que reproduz.cas o imiten los 
nombres o la representación gráfica de 
condecoraciones, modallas u otros 
petmiso obtenidos en exposición, 
fcrillll, congresos, eventos culturales o 
dq>ortivos, reconocidos oficialmente". 

No se conocen CllSOS, no hay antecedentes que muestnm que gobiernos o 

autoridades oorresporulienles, hayan olDrgado su autorización para reproducir 

alguno de los signos arriba menciOIUldos. 

"X. Las denominaciones geográficas, 
propias o comlUleS, y los mapas, asl 
como los gentilicios, nombres y 
adjetivos, cwuufo indiquen la 
procedencia de los productos o 
servicios y puedan originar confusión 
o error en cuanto a su procedencia." 
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Esta fi1K:l:ión dice que se prohibe el registro cuando ac indlca Ja 

procedcnoia del producto o servicio; pero no debe asociarse esa proccdcncia a 

wia filnción de la marca que es la de dar a conoocr la procedencia del bim o 

aervicio, es decir, el nombre del fibricante o prestador de aervicios. La 

indicación de proccclencia a que se hace mención sólo se refiere a las divisiones 

pog¡Wzais del planeta: contincnles, paises, estados, municipios, comunid811es, 

regiones, rios, monlañas, océanos, cte. 

"XJ. Las denominaciones de 
poblaciones o lugares que se 
caractericen por la fabricación de 
ciernls productos, para amp'1lll' estos, 
CMCpto, los nom~ de lugares de 
propiedad particular, cuando sean 
espccialcs e inconfundibles y se tenga 
el consentimiento del propietario." 

No se podrá registrar por ejemplo, la marca CELAYA para unpanr 

cajelll, la marca LHON para 1.apatos, ya que son nombres de poblaciones que se 

caractaiun por elabOlllCión o fabricación de tales produclos. 

"XIl. Los nombres, !ICUdónimos, 
firmas y r:etiatm de penonas, sin 
consmtimiento de los interesados o, si 
han filllecido, en su orden, del 
cónyuge, parimtcs cmmnguiMOS en 
linea recta y por adopción y 
ool!Wnles, ambos hasta el cuarto 
gnido." 

El anpleo de cualesquiera de los medios arriba mencionados, requiere el 



comentimiento de los ~. pues el uao de lllllllU lllpOlle un respeto al 

denlcho de los demás. 

"XW. Los titulas de obras 
intelectuales o artístillllll, ul como los 
tJtuloa de publicaciones y diñlsioncs 
perióctillllll, los pc:nonajcs ficticios o 
simbólioos, los personajes h\llllllftOS de 
cancteri1ación, los nombres artísticos 
y lu datominaoiones de grupos 
artíslicos; a menos que el titul1r del 
derecho comspondienle lo autorice 
expmaamenle;". 

La 1111terior fraooión tiene por objeto proteger los denlchos de autor en 

benef"roio de él, de toda obra intelectual o artística, Y p11111 tal efilcto existe la 

Ley Federal de Derechos de Autor. 

"XIV. Lu denolllÍll8Cionm. figuru o 
furmas tridimeruiionales, SW1Ceptibles 
de engaliar al público o inducir a 
error, entendiéndose como tales las 
que constituyan falsas indiC11Ciones 
110bre la naturaleu, componentes o 
cualidades de los prodllctos o 
servicios que pretenda amparar". 

Anlerionuentc he dicho que wia man:a debe ser sugestiva del producto o 

servicio que ampara; la marca legalmente collBtituida actúa como protectom del 

oomumidor nunca caerá en engados o errores si el producto que adquient es un 

producto con marca registrada. 

Al docir que la marca debe 9el' sugestiva, quiero decir que debe susmr 
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positivamente y sin enpllos, el beneficio, la calidad o el uso del bien o servicio. 

La lllll'Cll, entonces, debe ser un medio para atraer clientela, y no un medio para 

eupilu' al público e inducirlo a través de ese enpllo a la compra .. 

"XV. Las denominaciones, fi8111BS o 
formas tridimensionales, igules o 
semejmites a una man:a que el 
Instituto estime notoriamente conocida 
en México, para ser aplicadas a 
cualquier producto o servicio ... ". 

"XVI. Una llll1Cll que sea idéntica o 
semejmtte en grado de confusión a otra 
en lnímife de registro presentada con 
anterioridad o a una registrada y 
vigmte, aplicada a los mismos o 
similmes productos o servicios. Sin 
embargo, si podrá regislnlrse una 
man:a que sea idéntica a otra ya 
regislrada, si la solicitud es planlellda 
por el mismo tillllar, para aplicarla a 
productos o servicios similarea, y". 

"XVII. Una marca que sea idéntica o 
semejmtte en grado de confusión, a un 
nombre comercial aplicado a una 
empresa o aun establecimiento 
industrial, comercial o servicios, cuyo 
giro preponderante sea la elaboración 
o venta de los productos o la 
prestación de los servicios que se 
pretcndmt amparar con la llW'Ca, y 
siempre que el nombre comm:ial haya 
sido usado con anterioridad a la fecha 
de presentación de la solicitud de 
registro de la marca o la de uso 
declarado de la misma. Lo anterior no 
será aplicable, cuando la eolicitud de 
man:a la presente el tillllar del nombre 



COlllClllial, si no elliste otro nombre 
comercial idéntil:O que haya sido 
publiClldo". 
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Lu tres filicciones 1111teriores tratan del nx¡uiilito de novcdlld. Esta es UIUI 

condición de distintividad, es decir, una marca igual o parecida a otra ya 

nigislnda, no podtá registnirse, ya que se puede caer en confusión. 

Esta relación de no registtabilidad de las marcas se justifica por que U1U1 

ClllS8 de nulidad del nigislro de las marcas se produce cuando el registro ha 

sido oforpdo conlraviniendo las disposiciones de la Ley, es decir, el registro de 

una llW1:8 ser6 nul ificado ya sea porque el registro de que se IJale no 

corresponda a lo que el articulo 89 de la Ley de Fomento y Protección de la 

Propiedld Industrial 0011Bidenl que se marca, o bien, por que el registro fbe 

coacedido para una marca que tenga vicios, deficiencias o características que 

señale el articulo 90 de la misma Ley. 

3.1 Procedimiento y Trimlle p•ra el Reatslro de M•rr••·· 

El procedimiento o lnimile que se debe seguir para el regislro de una o 

más marcas, está claramenle reBUlado por la Ley de Fomenlo y Prolección de la 

Propied.d Industrial, asi como el Reglamento de la Ley de la Propiedad 

Induslrial. 

Todo ese procedimiento se inicio recurrimdo al lnslilulo Mexicano de la 

Propiedad Industrial , que es la instilUción del gobierno encmrgiida de tramitar, y 

en su caso extender, el registro que com:sponda a la empresa o persona 
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mlcrealda. Para ello es necesario cumplir con una serie de requisitos que la 

propia Ley y su Reglunen!O lleftalm. 

Dichos requisitos son los exámenes de novcdlld y adminiatntivo; unbos 

rdlejan la esencia de la marca, es decir, lo condición de slmbolo o signo 

distmtivo. 

El requisito de novedad establece que una marca no podní eer registrada si 

ya existía otra igual o similar en gJ1ldo de confusión. Como ya lo vimos en el 

articulo 90. Por lo tanto, al querer registrar una marca se deberá tener la certeza 

de que es lololmente nueva en cuanto a su identificación. En concreto, el 

requisito de novedad se limita a comparar la marca solici!ada y la., demá., 

man:u en trámite, pero siempre dentro dC una misma cla.'iC. Este examen de 

novedad sólo nos lleva por dos caminos: que no hay marca semejante o igual a 

lo solicitada o que si la hay . En el caso prim~-ro, se continuaní el tnimite hasta 

otorgar el registro. Si ocurre lo segundo, el inleresado podrá alegar en su favor, 

dentro de wt plazo de dos meses; si no conteslll se cianí por abandonada la 

solicitud (artículo 122) Por otro lado, el intere8ado podrá, entonoes, modificar 

la marca que solicita a fm de evilllr la confusión con las ya registradas o en 

trámite, pero si en lugar de modificar, se decide por sustituir la marca, se tendrá 

que realimr otro examen y hasta que no sea salvado éste, se otorgará el registro 

(artículo 113 y 114 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 

Industrial y los aplicables de su Reglamento). 

El examen lldministrativo es un paso que debe cubrir la solicitud, antes de 

proceder al requisito de novedad. Tal examen se refiere a las formalidades que 

deberá satisfacer la solicitud, y ver si ella coincide con la descripción y reservas, 
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cm el clise (etiquetas), uf 1:01DO Jos docwnentos requeridos por los podimmlos 

lcples y de regl11111e111o. 

Dentro del eXlllllCl\ lldininis~ivo ae obamla que Ja mar.:a aolicitada no 

caip en Ju prohibicioncs que el uticulo 90 establece. 

Existe wi formato especial p1111 presentar la solicilud de registro anlc el 

lnllltuto MelÜcano de la Propiedad IndUltrial .. 49 

Anexa a la solicitud, ae hará Uepr Ja documentación precisa, en fonna de 

lista, asl C<llllO lo prevé el uticulo s• del Reglamento de la Ley de la Propiedad 

lndus1rial, que a la letra dice: 

"las solicitudes o promociones 
debenin presentane ante el propio 
Instituto o m las delegaciones de la 
Secretaria y cumplir los siguientes 
requisitos: 

1.- Estar debidamente fínnadu 
en todos sus ejemplares; 

11.- Uliliar Ju formas oficiales 
impresas, aprobmdas por el lmlituto y 
publicadas en el Diario Oficial y en la 
Gacela, en el mímao de ejemplllR!S y 
anexos que se eslablezca en la propia 
funna, las que deberán pt'tllC!l1Wlle 
debidamente .requisitadas y, 
lnllindose de medios maplicos, 
confunne a Ja guia que el Instilulo 
emita al elilclo. 

En caso de no reqw:rinc fbrmas 
oficiales, las solicitudes o 
promociones deberán piesentanic por 
duplicado, indicando al rubro el tipo 
de tnimile solicitado y Jos datos a que 

49Va-No. ly2,doade .. -lal0iiciludpmad.......,dtla-



se refiere la fiacclón V de este 
artículo; 

fil.- Acompañarse de Jos llllCXOS 

que en Clda cuo sean necesarios, los 
que debcrin ser legibles y estar 
mccanograflados, impresos o grabados 
por cualquier medio; 

IV.- Scílalar domicilio para oir y 
recibir notificaciones en el territorio 
nacional; 

V.- Indicar el número de 
solicitud, patente, registro, 
publicación, declaratoria, o fulio y 
fecha de recepción a que se refieran, 
salvo en el cuo de solicitudes iniciales 
de paCente de registro; 

VI.- Aoompllilarse del 
comprobllllte de pago de la tarifa 
correspondiente; 

VII.- Acompallarse · de la 
conespondicnte traducción al español 
de los documentos escritos en idioma 
distinto que se exhiban con la solicitud 
o promoción; 

VIII. - Aoompailarse de los 
documentos que acrediten el caníctec 
de los causahabientes, la pmonalidad 
de los apoderados o representantes 
leples, y; 

IX.- Aoompaiiarse de la 
leplmción de los documentos 
provenientes del · elltranjero, cuando 
proceda: 

Las solicitudes y promociones 
deberán presentarse por sc:pll'lldo para 
cada llSIUlto, salvo cuando se trate de 
Í1lllaip\}ión de licencias o 
lranmnisiones en los ténninos 
previstos en los artículos 62,63,137 y 
143 de la Ley; inscripción de 
lransmisiones de derechos en las que 
bayll1 habido transmisiones 

. intermedias no inscritas, y las 

:S1 



rel1eiollldU a un mimno uunlo. 
CUllldo tu 110licitudes o 

promociones no cumplan con Jos 
requisitos establecidos en las 
hcciones 1 a VI, VIII y IX amsiorea, 
el Instituto RqUairi a Jos aolicitantes 
o promovcnlca pua q11e dentro de un 
pllZO de dos meses Jo subsanen. En 
cuo de no cumpline oon el 
requerimiento, las solicitudes o 
promociones ser6n drHchtdu de 
plano. 

En cuo de que las solicitudes o 
promociones no cumplan con el 
requisito establecido en la fiaQción VII 
anterior, Jos 110ticitante& o 
promovenlell deberán, sin mediar 
requerimiento del Instituto, presentar 
ante éste ta lraducción correspondiente 
de Jos documentos q11e se exhiban 
dentro de los do8 meaes siguientes a la 
1echa en que - solicitudes o 
promociones se entreguen. 
En caso de que los solicitanles o 
pi"omoventcs no exhiban la trllducción 
dentro del plazo fijado, las solicitudes 
o promociones serán desechadllll de 
plano. 
Las solicitudes y promociones 
ranitidas por co~. servicios de 
mensajería u otros equivalentes se 
tendrán por recibidas en la fecha en 
que le sean efeclivamenle entregadas 
al Jnslituto. 

Se podrán presentar solicilwfes o 
promociones por lran.mlisión 
telefónica fiicsimilar, siempre que la 
solicitud o promoción y sus anexos 
originales, acompallados del 
comprobante del pago de la larifa que 
en su caso proceda y del acuse de 
recibo de la transmisión filcsimilar, 
sean presentados en las oficinas del 
propio Instituto al dia siguienle de 
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babene efectuado la Cranlmisión. En 
este caso, "-sltlrá que Ja crmsmisión 
filcsimilar contenga la solicitud o 
promoción." 

S9 

En cuo de que el lrultitulo Mexicano de la Propiedad Industrial IÚep el 

registro de la marca. lo comunicará por escrilo al aolicilanle, exprllNlldo los 

motivos y fimdamenlos legales de su resollll)ión . 

4.- Derechos y ObUgaclones del Duello de la Man:a.-

DERECHOS: so 

a) La marca liene por objelo difen:nci~ produclos y servicios, y el registro 

proporciona un derecho de uso eiiclusivo de la marca (articulo 88). 

b) Uso cltclusivo de Ja marca (art.87). 

o) Puede solicitar lo inlt.-rvención de la autoridad para que persiga o quien 

infrinja un derecho. 

d) Puede exigir el pago de daJlos y perjuicios por la uswpación de la 

marca por lo vfa civil. 

e) Pedir el pago de la reparación del daño por vla penal. 

f) Autorizar a terceros para que la U5Cll en su nombre mcdillllle Ja 

concesión de licencias (lllticulo 136). 

g) Traspasar totalmente el registro de 111 marca. 

h) Renunciar al registro de la marca. 

i) Percibir regaifas por el préstamo de Ja marca. 

j) Opollellle al registro de una marca igual o parecida a la suya para 

distinguir productos o servicios. 
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k) hdir el n:siJtro de la llUllCll ya otorpda si la perdió por no renovarla . 

Tiene dctecho de preferencia sobn: las demás personas.,1 

OBLIGACIONES: 

Existen dos tipos de obligaciones: 

a) De Hacer: 

1) Usar la lllAICll dentro de un plazo de:¡ milos, ya que de lo contrario 

la maroa se extinguirá por faifa de U.'IO (articulo 130 de la Ley). 

2) La marca deber ser uSllda tal y como se registró. 

3) Debe ser llSlda como si8J1o distintivo. 

4) Pedir la Renovación de Ja marca y probar su uso. 

5) Seilalu la forma extensiblo que tiene reservado el uso de la marca 

poniaulo : •Muca Resgislnlda, las siglas MR. o la letra "R • dentro de 

un circulo" (articulo 131). 

6) Obligación de poner la Leyenda "Hecho en México". 

1) Registrar la licencia y el documento de cesión del registro en el 

Regis1ro Nacional de Transferencia de Tecnologin.,2 

b) De No Hacer: 

1) No poner leyenda.• engailoSllS alrededor de la marca. 

2) No poner leyendas en idioma extranjero en los arliculos nacionales. 

3) El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá cancelar el 

registro de IU18 llJlllC8 por causas de interés público en los siguientes 

casos: 

SI IMd,.p.72 
S2111id.,p.73 



!.-Cuando el uso de una 1118lca se preste a prácticas monopolistas, 

oligopólica.• o de competencia desleal. 

11. - Cuando el U.'IO de una marca impida la distribución, producción o 

com.ercialiución eficaz de bienes o servicios. 

III. - CUando el uso de una marca impida, enlotpezca o encan:zca en 

caso de emergencia, nacional y mientras dura ésta, la producción, 

prestación o distribución de satisfoctores básicos para la población. 

(lll'liculo 129). 5J 
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Como hemos visto existen ciertos detalles que la Ley exige al empresario 

para protegerlo plenamente de la competencia desleal, detalles que deberá tener 

muy encuenta para evitarse gastos innecesarios en los que incurrirá si no hace 

caso u olvida acatar tales disposiciones que al fin de cuentas se le exigen en su 

propio beneficio. 

5.- Modos de Concluir el Derecho M•n:•rlo.-

Según la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial , existen tRs 

formu o modos de concluir dicho derecho que se tiene sobre 1U1a ll1lllCU ya 

registnlda, a saber: 

a) CADUCIDAD.- El registro rnarcario concluye cuando transcurren 10 

años y el titular de la marca no renueva el registro. La caducidad opera en pleno 

derecho y no requiere del ejercicio de acción alguna ni de declaración. Esta 

encuentra su filrulamcnto en el artículo 152 de la LFPPI que a la letra dice: "El 

registro caducará cuando no se renueve en los ténninos de esta Ley, y cuando la 

53 11-.J Medina ,David.Ob.Cit.,p.74 
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marca haya dejado de llUlllC por más de eres aftos co~utivos, 8'lvo que 

exista causa justificada a juicio del Instilulo. •. 

b) NULIDAD. - Es neces11io, hacer una distinción, real y pnlCtica, de Ja 

nulidad del registro y de la marca en sí. 

La nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales; 

de reali7.anle d supucsto, esa nulidad obliga al titular a c:fi:ICluar Wl nuevo 

registro en. forma regular. 

La nulidad de Ja ll!Nca tiende a la desaparición de ella por entera, y Wl8 

ve;r. filme la reaolución de anulación, no Cllistc ningún derecho para llSlllla, y su 

empleo resulta hasta delictuoso en algunos casos. 

Ha sido muy discutido el dclerminar qué es lo que se anula: si el registro 

o Ja man:a; ambas cosas se pierden al ejercitar la acción de nulidad, ya que es 

evidente que al nulificarse un registro no tendría caso el que se pudiera seguir 

USlllldo Ja marca y viceversa, que se nulificase la marea y el reptro continuará 

vigente; es decir, ambas cosas oom:n la misma suerte, por consiguiente 

podrlamo3 concluir que en el fondo no ellisle Wferencia entre estas dos 

expresiones. 

El a.nículo 131 de Ja Ley de Fomento y Protección de Ja Propiedad 

Industrial, contiene las diferentes hipótesis bajo las cuales se da la nulidad de 

un registro de marca nacional: 

"Fracción 1.- Se haya otorgado 
en contravención de las dsiposiciones 
de esta Ley o la que hubiCIOCl estado 
vigente en la época del registro. 
No obstante lo dispuesto en esta 
fracción, la acción de nulidad no podrá 
lündan;e en Ja impugnación de la 
representación legal del solicitante del 
registro de Ja marca;" 
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Esta primera fracción protege a la autoridad 80bre errores que pudiera 

haberse cometido al calificar que las fonnalidades estuvieran cubiertas 

comctamente por el solicitante. Además Ja oficina tiene este recUJSO que de 

alguna manera file otorgado en contra de las disposiciones legales aplicables. 

"Fracción 11. - Cuando Ja marca 
sea idéntica o semejante en grado de 
confilsión, a otra que haya sido usada 
en el país o en el extranjero con 
anterioridad a la fecha de presentación 
de la solicitud de la marca registrada y 
se aplique a los mismos o similares 
productos o servicios, siempre que, 
quien haga valer el mejor derecho por 
uso anterior, compr:uebe haber uudo 
una marca inintemunpidamente en el 
pals o en el extranjero, antes de Ja 
fecha de presentación o. en su caso, 
de la fecha de primer uso declarado 
por el que la registró;" 

En relación con esta fracción, debe establecerse la semejanza del ¡¡nido de 

confusión, es decir, que tanto es lo semejante para llevar a una confilsión; 

también el establecer el caso de los productos o servicios similares entro la 

marca registrada y aquella que pretende mejores derechos, y cuyo titular solicita 

la nulidad del registro; de igual forma se encuentra al determinar la prueba del 

uso inintemunpido con anterioridad a Ja fecha de uso declarado por el que Ja 

registro. 

En este caso,se tiene un pJ117.o de tres años para llevar 11 cabo el tramite 

de nulidad. 



"Fracción Ill. • CUando el 
registro se hubiere otorgado con ha.~ 
en datos falsos contenidos en su 
solicitud;" 

64 

El registro obtenido a base de decl11111Ciolle9 falsas se presume siempre 

adquirido de mala fe, por lanlo podrá efectuar la acción de nulidad dentro del 

plazo de 5 años a partir de la fecha en que surta cfeclo la publicación del 

registro en la gaceta. 

"Fracción IV.· Cuando se haya 
olorgado por error, inadvertencia, o 
diferencia de apreciación, existiendo 
en vigor otro que se considere 
invadido, por tralarse de WUl marca 
que sea igual o semejante en grado de 
confusión y que se aplique a servicios 
o productos iguales o sirnilan:s;y" 

La mencionada fracción es Wt medio para que la auloridad corrija 

cualquier inadvertencia, error o dilercncia de apreciación que haya sufrido al 

comp11111r una marca solicitada con una anlerior. La nulidad fiutdada en esos 

supueslos ha de solicilarse o reclamarse denlro de los cinco años que sigan a la 

publicación del registro en lo gaceta del Inslitulo Mexicano de la Propiedad 

Induslrial, pues de no ser así, qucdani fume lal regislro. 

"Fracción V.· El ugcnle, 
el rcpresentanle, el usuario o el 
dislribuidor del tilular de wm marca 
regislrada en el extranjero, solicile y 
obtengo el regislro a su nombro de ósla 
u olra similar en grado de confu.•ión, 
sin el coscnlirnien!o expreso del litular 
de la marca extranjera. En este caso el 



n:giatro se reputará como obtenido de 
mala fe." 
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La fricción eslablece una cau.u de nulidad "sui-generis", 

conocida de una practica viciosa que se observó con respeclo a n:preaentanles o 

agentes de cosas exttanjeras que obtienen registros a su propio nombre para 

presionar a su representado y obtener mayores venlajas comerciales o ingresos 

indebidos. 

Para reclamar esa nulidad la Ley indica, que esta podrá hacerse en 

cualquier tiempo. 

En opinión propia pienso que' es necesario que Ja nulidad se realice o se 

solicite por vía judicial y no por vía administrativa tal y como Jo marca el 

articulo SS de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. 

Cabe mencionar que procede modificar el registro de WUI 11111rea, cuando 

se trata de ll1llWIS iguales o similares en grado de confusión, y se apliquen a los 

mismos o similares productos o servicios. 

En la práctica, especialmente Ja., autoridades, han olorgado a este 

supuesto Wl8 interpretación esb'icta que entiende la similitud de productos como 

la coincidencia de clases considerando que sí una persona que registró una 

marca en W\B clase determinada no Jo reafü:ó en clases de prolección 

tacilaruentc esta roconocicndo que el registro obtenido por un tercero pum esa 

marca en otra clase a fin, no le causa perjuicio. 

c) CANCELACION.· El articulo J.B de la Ley de Fomento y Protección 

a la Propiedad Industrial nos dice que podrá hacerse la cancelación del registro 

de una marca siempre y cwuulo ha provocado o lolcrado que se b'ansforme en 

una denominación para Jos cuáles se registro, el articulo 154 nos dice la fonna 

de solicilar la cancelación de dicho registro; debe hacerse por escrito en 
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cualquier tiempo, y el Instituto podrá requerir la ratificación de la fuma de Ja 

solicitud. 

En el 111iculo ISS de esta misma Ley, se 009 manüiesta que Ja decl1111Ción 

de la nulicbld, caducidMI o caru:cl11eión del reptro de una marca, debe haccr9c 

ldministrativamcnlc por la Secretaria de Oficio o a petición de pmtc o del 

Ministerio Público Fcdctal siempn: y cuando exista un inlcrés por parte de la 

Fcdención. 

Las acciones de protección a Jos derechos de Propiedad Industrial son 

auténticas acciones en el pleno sentido de la palabni, puesto que se tnlducen a 

la larga en resoluciones administmtivas. Sólo qiie tienen vllliu fiases que Ju 

vuelven complicadu, y mudias veces sus rcsulllldos son extemporáneos. 

Tienen W1ll fase que podríamos Uamar técnico administrativa y de ella 

conoce el Instituto, esta etapa viene a ser pnicticamenlc el presupuesto del 

ejercicio real de las acciones, esto quiere decir qiie el procedimiento ante el 

Jnslitlllo Mexicano de la Propiedad Industrial, no es, mas que. una serie de 

actos preparatorios pN11 llcgar a una decisión una vez 'agatada dicha instancia, 

se da comicnz.o a una etapa jwisdiccional dividida en actividades ante 

tribunales civiles y penales. 

De Ja Ley de Fomento y Protección a la Propiedad lnduslrial podemos 

deducir las siguientes 11CCiones que surgen, distintas lllll&S de otru, con matices 

propios cada 1lllA de ellas: 

1.- Acción de persecución por invasión de derechos de patente y de 

catif'IClldos de invención. 

2. - Nulidad de patentes y de certificados de invención. 

3.-Acción de persecución de falsificación de marcas. 

4.-Acción de imitación de las mmcas y de los nombres comerciales. 

S.- LA NULIDAD DE LOS REGISTROS DE LA MARCA 



6. - La extinción de pleno cL::Rdto de los regislros de la marca. 

7.- La de represión de la usurpación del nombre comercial. 

8. - La CCS1M:ión de los efectos de la publiceción del nombre comercial. 

9. - Acción genérica de la competencia desleal. 
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Las acciones mencionadas admiten división en dos claaes, las que 

corresponden a los Titulares de patentes, marcas y nombres comerciales; y las 

que competen a quienes no poseen wi derecho de la Ley que se pretenda tutelar. 



CAPITULO 1U. PROTECCION LEGAL DE LAS MARCAS Y 

SUS EFECTOS JURIDICOS. 

1.- EL VSO COMO FUENTE DEL DERECHO. 

"El tirmino faanta dice Du Pasquier, crea una metáfora bastante feliz, 

pues remontarse a Jos fuenles de un río es llegar 11! lugar en que sus apas 

brotan de 111 ticna; de manera semejante, inquirir 111 fuente de una disposición 

jwidica es buscar el sitio de donde ha salido de las profundidade.~ de Ja vida 

social a la superficie del Derecho. "54 

Tal como lo menciona el autor del concepto wites mencionado, que 111 

fuente es como una necesidad de Ja vida social para venir a ser parte del mundo 

del derecho, tenemos aquí el uso como fuente de la marca que se considera 

como el acto que origina el derecho al signo distintivo. 

Efectivamente, los derechos exclusivos sobre Ja marca se adquien:n por el 

uso, un uso que debe de ser público y continuado o reiterado, agregando que es 

quien primero usa la marca quien tiene mejor derecho sobre eUa . 

Conforme al sistema mexicano el primer uso de 111 marca, produce muy 

variadas consecuencias jwídicas. 

En efbcto, la Ley de Fomento y Protección a 111 Propiedad Industrial 

consigna disposiciones confonne a las cuales de 1U111 manera expresa o de un 

modo implicito se atribuyen consecuencias al uso de la marca, 

independientemente de que ésta se encuentre o no registrada. 

34 en.do Po< E. Gorda Mj)'lll2. lalroclJcci6n al EollJdio d<J Dmcho. Edd. Pomlo,S.A Mixico 19117 
-96. 



69 

En dicha Ley encontnunos diversos artículos que reconocen Wl derecho a quien 

ha uSlldo la marca, ya sea para estimar el uso como elemento para el nacimiento 

del derecho, o bien para oponer el derecho nacido del wo al derecho adquirido 

por un tcn:ero como consocuencia del registro de la marca : 

a) Asi, el articulo 92 de la Ley de Fomento y Protección 11 111 Propiedld 

Industrial reconoce los derechos, por W1ll parte, a favor de quien usó primero 

una marca, el registrante de esa marca no tiene acción o sea, que reconoce el 

derecho de excepción frente a un lcJccro que registró la marca. 

"El registro de una marca no 
producirá efecto algwio contra: 

1.- Un tercero que de buena fe 
explotaba en territorio nacional la 
misma man:a u otra semejante en 
grado de confilsióii, pua los mismos o 
similan:s productos o servicios, 
siempre y cuando el tercero hubiese 
empezado a usar la marca, de manera 
ininterrumpida, antes de la fecha de 
presentación de la solicitud de registro 
o del primer uso dccluado en ésta. El 
ten:ero tendrá derecho a solicitar el 
registro de la marca, dentro de los tres 
años siguientes al día en que fue 
publicado el registro, en cuyo caso 
deberá tramitar y obtener previamente 
la declaración de nulidad de éste, y ... " 

b) Pero también otorga el derecho de solicitar el registro de la marca a 

quien i~ usó primero y el de nulificar el segwido. 

e) Además el artículo 113 de la Ley de Fo..;.ento y Protección a la 

Propiedad Industrial, en su frucción tercera, establece la obligación de 
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llUlllilCsw en la solicitud de registro la fecha en que se principió a 115111" la 

marca, fecha que no podní ser modificllda ultcrionncnte. 

" m.- La fecha de primer uso de la 
marca, la que no podrá llCI" modifiCllda 
ulteriormente, o la mención de que no 
se ha iu.to. A falla de indicación so 
pn:swnini que no se ha u!8do la 
muca;" 

d) El articulo t ~ t de la Ley de Fomento y Protección a la Propied8d 

Induslrial que dispone cwindo es nulo el registro !le una lllNC&; reconoce en su 

ftacción 11 un derecho al que usó primero la 11111m1, 11 grado tal que se puale 

nulificar un registro eiq>edido posteriormente. 

" 11.- La marca sea idéntica o 
semejmte en grado de confusión, 11 

otra que haya sido usada en el país o 
en el extranjero con anterioridad a la 
fecha de presentación de la solicitud 
de 111 marca registrada y se aplique a 
los mismos o similares productos o 
servicios, siempre que, quien haga 
valer el mejor derecho por uso 
anterior, compruebe haber usado una 
man:a ininterrumpidamente en el país 
o en el extranjero, antes de la fecha de 
presentación o, en su cuo, de la fecha 
de primer uso declarado por el que la 
registró;" 

e) En la ftacción V del mismo artículo, se reconoce un derecho similar al 

de la fracción n, al prevenir que la marca es nula cuando la misma ha venido 

siendo usada en el extranjero. 

" V. - El agente, el represenlante, el 
usoario o el distribuidor del titular de 



una marca regiatrada en el extranjero, 
solicile y oblenp el registro a su 
nombre de ésta u otra similar en grado 
de confusión. sin el consentimiento 
expreso del lltular de la marca 
eldnnjera. En este caso el rogistro se 
ieputará como obtenido de mala fe." 

71. 

ML~ pua que todos los derechos mencionados anteriormente puedan 

hacerse valer, ea necesario cubrir formalidades. 

En el primer caso ea neoesario que quien haga valer el mejor den:cho de 

uso compruebe haber ll58do su marca ininlcnumpidamente en el pais, con 

anterioridad a la fecha de uso declarado pcr el que registró, y en el segundo, que 

además del uso exista el registro extranjero y reciprocidad al re.'l}lllCto. 

Tales requisitos son secundarios, ya que lo que se pretende demostrar es el 

J'llOOllocimiento del derecho que nace del uso. 

La ~cia del cumplimiento del requisito señalado por el articulo 

113 antes mencionado, respecto de la declaración de la fecha que se asienta 

como ·de primer UllO de la marca, queda de manifiesto en que si se incurre en 

inexactitud al proporcionar este dato en la solicitud de registro, tal inexactitud o 

falsedad oonfigura un motivo de nulidad del registro. Así lo previene la fracción 

IIJ del artículo 151, conforme al cual el registro de una marca es nulo cuando el 

mismo se hubiera otorgado con base en declaraciones falsas o inexactas, entre 

cuyas hipótesis debe cansideraise In fecha de primer uso aportada en la 

solicitud de registro, cuando esa fecha no corresponda a la realidad. 

Por ahora sólo se destaca que en la Ley de Fomento y Protección a la 

Propiedad Industrial también está implícitamente reconocida la producción por 

etiictos jurídicos derivados del uso de las marcas. 
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No obstante lo anterior, cabe acluv que el uso no es la fuente primordial 

ni general del derecho ellClusivo a la marca. Ejemplo de ello serian las dos 

casos siguientes: 

1) "MARCAS, EXTINCION POR FALTA DE USO, OPERA A PESAR 

DE CESION.- Si se comprueba que una negociación se presentó ante la 

Dirección General de la Propiedad Industrial huta detcnninado dl8, la 

solicitud para que se registrani la tiansmisión hecha en su favor por otra 

empresa, de los derechos relativos a detenninada marca, derechos que en 

tal fecha ya no existían, en virtud de que la resolución reclanuida es de 

fecha anterior a la solicitud para el registro de la trumisión; y si se 

comprueba, también, que Ja misma Dirección General de la Propiedad 

Industrial habla declando extinguida, por no uso, la marca de que se tiala, 

referente a productos de café, no seria obstáculo para esa inexistencia que 

el contrato de la mencionada transmisión de la marca, toda vez que tal 

declaratoria no puede resultar afectada por intransmisión de Jos derechos 

man:arios concernientes, que la quejosa o su causante no pusieron en 

conocimiento de la Dirección General de la Propiedad Industrial dentro 

del procedimiento relativo a tal declaratoria de extinción de la expresada 

marca. 

Amparo en revisión 7551/60.-Café Titán, S.A 

13 de DW'.W de 1961.- Unanimidad de 4 votos.

Relator;José Rivera Pérez Campos. 

VOLUMEN XLV, Tercera Parte, Pág. 124" 

2)"MARCAS, INTERPRETACJON DE LA PALABRA "USO".

Conforme a Ja Ley de la Propiedad Industrial (artículos 2S5 y 190), para 

poder obtener la decllllllCión de uso ilegal de IUlll marca, no se requiere 
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clcmoslnr que, de llW!ml continuada y habitllal, ha siclo empleada, sin el 

comentimiento de su duello y pua 11111panir artículos similares, sino que 

basta el empleo o uso 1eeidenllll, ya que la palabra "uso", no está en 

pupa oon la acepción que debe dársele, si no aisi es la amba indicada. 

(fhe Coca-Colo Company, S. A P•g.-2206) Tomo XCill.11 de 

septiembre de 1947.3 votos". 

2.- REGISTRO COMO FUENTE DEL DERECHO. 

No obstante lo expuesto, el sistema que reconoce al registro de la .IDJll'ca 

como la fi.renle primordial del uso exclusivo a dicho signo distintivo, es el más 

gencraliado. Podría atirmane, en rigor, que· el sistema proteccionisla de los 

signos marcarlos se sustenta en el registro de la marca. 

En caso de imitación de una marca regis1rad4, ésla será protegida por la 

Ley, ya que su registro como fuente del derecho otorga dicha protección; pero si 

dicha invasión de derechos se refiLTe a WUl marca de hecho o no registrada, esla 

quedará protegida únicamente por los principios generales de represión de lo 

competencia desleal, lo cual viene o apoyar una vez más la afumación hecha 

anteriormente, relativa al registro como fuente del derecho. 

La vigencia de los electos del registro de una marca tiene una dwación de 

1 O -ños, c<>nlados a partir de la fecha de presentación de la solicitud 

com:spondiente, pudiendo ser renovada por periodos de la mismo duración. 

Según el articulo 91 de la Ley, una msrca previamente registrada no 

deberá usarse en la denominación o razón social ni fomuir parte de éstas, de 

ninguno persona moral cuya actividad sea la producción, importación o 

comcrciali1ación de bienes y servicios iguales o similares a los que se aplica la 

marca registrada. 
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Lo anterior, siempre y cuando no exista consentimiento por eacrito del 

titular del n:gistm de la marca o de su licenciatario. En caso de violación a lo 

anterior, son ·1plicables las sanciones determinadas por la Ley, 

illdependicntemente de la posibilidad de demandar judicialmente el Paso de 

daños y perjuicios e incluso, la supresión de la marca de la denominleión o 

raón 110Ci1l correspondiente. 

La.• marcas pueden ser registradas imicamente en relación con productos o 

seivicios determinados. Una vez efectuado el registro 001TCSpondiente, no puede 

aumentarse el número de productos o servicios protegidos, "aún cuando 

pertene-1.can a lo misma clase, pero si podn\ limit&r..e a detmniruldos productos 

o RCrVicios cuanta.• vece.• se solicite".(Art. 99) 

Si eventualmente se desea proteger un producto o servicio diverso con una 

marca ya registrada, será necesaria la obtención de un nuevo registro. 

También goza del derecho a percibir regaifas en el caso de lioencías 

obligatoria., dictadas por la autoridad, que resulten de la actividad de una 

empresa, en particular cuando: 

"l. El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopolistas, 

oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves t'll 

la producción, distribución o comerciali:iación de delerminados productos 

o servicios; 

11. El uso de la marca impida la distribución, producción 11 

c:omercializ.ación eficaces de bienes o servicios, y 

llI. El uso de marcas impida, encorpezca o encarezca en casos de 

emergencia nacional y mientras duro ésta, Ja producción, prestación o 

distribución de bienes o servicios básicos para la población. .. "{Art. 129) 

Otro derecho derivado del registro de Ja marca, es la posibilidad de 
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lrasmitir o ceder en forma total dicho registro, uf como la posibilidmd de 

otorgar licencias de uso de la marea amp81llda por el registro, tal como lo 

establece el articulo 136 de la Ley. 

•El titular de wi marca registrada o en trimite podrá conceder, mediante 

convenio, liccnc:ia de uso a wia o más penonas, con relación a todos o algunos 

de los productos o servicios a los que se aplique dicha lllll"Cll ••• " 

•Los dcm:hos que deriven de una solicitud de registro de ll1ll"Cll o los que 

co~ una llllll'C8 registrada, podrán gravarse o lnnSmitil'lle en los 

términos y con las fonnalidades que establece la legislación común." (Art. 143) 

También gou del derecho para solicitar ·1a nulidad de algún registro 

marcario "cuando la marca sea idéntica o semejante en l!I1ldo de confusión, a 

otra que haya sido llSllda en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha 

de presenlllción de la solicitud de la marca registrada ... ". (Art. IS 1) 

lgll&lmente, gou del derecho para renwiciar" al registro correspondiente 

mediante su cancelación, en cualquier tiempo, exigiendo nuestra ley marcarla 

únicamente la formalidad escrita y en algunas ocasioneii la ratificación del acto. 

Por olla parte, otros de los derechos derivados del resistro de la marca, 

son aquellos que tienden a proteger los intereses de su titular, cuando son 

atacados por terceros. 

Tal es el caso del derecho de perseeución a inftactores, al actualillarse los 

sill"icnles inftacciones administrativas: 

a)EI uso de Wlll marca parecida en grado de confusión a 01ra· 

registrada, si d.icha confusión es declarada por la autoridad y dicho 

uso es con objeto de amparar Jos mismos o similares productos o 

servicios que los protegidos por la marca resistrada. 

b)EI uso, sin consentimiento de su titular, de una marca registrada 

como elemento de W1 nombre comercial o de IUlll denominación 



social o viceversa, siempre que dichos nombres se encuentren 

relacionados con establecimientos que operen con los productos o 

servicios protegidos por la marca.(Art.213) 
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T11nbién goza del derecho a obtener del requisito previo para la Pl'OQl 

dibilidad de la 11Ceión penal n:querida por la LFPPI al establecer que • para el 

ejercicio de la 11Ceión penal, en el que no se prejUl.pli sobre las 11Ceiones civiles 

o penales que procedan".(Art.22~) 

Lo lllllerior, en el entendido de que la LFPPI señala como delito el USIU", 

sin comentimiarto de su titular, una llUll'Cll n:gistnida para distinguir idénticos o 

similares productos o servicios que aquéUa proteja.(Art. 223) 

lpalrncnte, posee el derecho de exigir lo n:p11111Ción del dallo y pago de 

daílos y pctjuicios sufridos con motivo de la infracción o delito en su 

contra.(Art.226). 

Otro, e8 el derecho del titular para renovar el regi81ro correspondiente y 

mismo que debe efectuarse· dentro de los seis meses anteriores a su vigencia, 

gozando incluso, de un plazo adicional (plaw de gracia) de seis meses para tal 

efecto, contado a partir del vencimiento del plam de seis meses. 

3.- SISTEMA MIXTO.-

En Derecho Marcarlo., encontramos principalmente en las Legislaciones 

LatinOIUllericanas, relevancia del sistema mixto, consistentemente en la 

ooosidenlción tanto del uso como del registro como filente del derecho, 

analizados con antelación, para establecer la protección jurídica de los derechos 

marairios. 

En nuestro sistema mexicano como se puede observar, por ejemplo en el 

&Vt. 87 de la LFPPI se re11eja el sistema mixto que de alguna lUllllCTa utiliza 
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nuealnl legislación en materia lllllQl1Ía al pamitir por Wl lado el uao do 1111a 

marca en la indllslrúi, en el COlllClllio o en las de 11m1icio que presten, y por otra 

al repil1r el derecho exclwiívo pua ello, mediante su regialro en el Instituto 

MelÚCllllO de la Propiedad IndllSlrial , pero no obs111ntc la propia Ley en su 

articulo 92 le lttibuye a Wl tercero de buena fe que hubiere empcudo a WJaf la 

marca, de mancra inintemu11pida, uttes de ta fecha de pmcntación de la 

solicitud de registro o del primer uso declanido en esta, previo al dmcho a 

aoticilar et registro de la marca dentro de un allo sipiente al día en que file 

pliblii:ado el registro, la facultad y aoción para tramitar y obtener previamente la 

dcclU11Ción de nulidad del regisero que hubiere; ahora bien, una de tu 

consecuencia jurídicas que RSU!tan en Ju legislaciones <Xlll!o la nuesllll en que 

se aplica el sistema mixto, prevaleciendo no obstante el uso sobre el rcsmro. 
comiste en la dechnción de las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano· 

de Prolección lnduslrial, pues de esa manera es claro que dichas resoluciones no 

pueden ser QOllStilulivas de derecho alguno, toda vez que en cualquier momento 

plJdicra surgir Wl ten:ero de buena fe que hiciera valer su dcfecho a reclamar la 

nulidad com:spondiente al registro de la marca publicada y a solicitar se 

rcgim a su favor dicha marca; aunado a lo 1111terior es preciso rerenrnos a la 

forma como el sistema mixto se ha dado en alpnas de las diferentes 

legislaciones marcarias que han regido en nuestro pals, (ya analÍ1JldllS en el 

c.pitulo wio )como a continuación hago notar: 

•) LegisliM:ión de Invenciones y Marcas del 3 O de diciembre 197.5. 

b)Ley en materia de propiedad Industrial del 26 de febrero de 1990. 

e) Refonnas a la ley del nuutcs 2 de agosto de 1994. 

De lo set'lalado con antel&M:ión , se deduce que no obstante ha sido el 

sistema lllÍldO el que en fonna general ha regido en las diferentes legisl111:iones 
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ya uuiJWidas, se observa como sin emb11go, ha pm-alecido el uso pila la 

proteoción legal de la llUll1lll, por lo que cabe 11el1111 que en el sistema mexiCIJIO 

a pes11 de que el origen o filen.te de proteoción a la marca se encuentra en el 

registro, es mplil:able el sistema mixto pero prevaleciendo el uso de la marca 

sobre aquel toda vez que reconoce la producción de consecuencias jurídicas al 

primer uso de la marca, independientemente de que se encuentre o no registrada. 

4.- Ley de Fomento y Protección • la P"'pledad lndustrl1I. 

En este capítulo se realiza un lllllilisis somero de los cambios que han 

venido surgiendo a la legislación marc11ia desde su nacimiento hasta nuestros 

dlas. 

Como se puede observar en el punto correspondiente a los antecedentes 

legislativos, en donde el Código de Comercio de 1984 empieza a reconocer Wl 

valor propio al precio de los muebles e inmuebles y otros títulos, en donde se 

instituye p118 el fabricante la propiodad de sus marcas, y que tenía que depositar 

en la Secretaria de Fomento. 

En el Código de 1889 se siguió conservando algunas de 111& obligaciones, 

tal es el caso como la inscripción en el Registro de Comercio de los títulos de 

marcas de fibrica y no es hasta el año de 1890 en donde surge el primer 

ordenamiento especialmente para las marcas, asl es como fueron surgiendo las 

siguientes Leyes: 

a). Ley d<1 Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903. 

b). l"')'deMarcasyAvisos Comercia/as del 26 de junio de 1928. 
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c). /A)I d" la Propi•dad lnt/Mstrial dsl 31 á11 dici•mb,., tJ.. 1942. En esta 

ley la nwca 1icne wt aspcclo mas formal, ya que en Ja misma surgen todas 

las disposiciones relativas a patcnlcs de invención, marcas, de avisos, 

nombres oomcn:ialcs y Ja protección de la competencia desleal. 

d). IA)' "'1 lnwncionss y Marcas d•l 30 ck dici""'b"' de 1975. Esta ley es 

la que reguló el derocho de exclusividad de uso de las marcas; que file el 

ccnlro de gravcdlld que hislóricamente y que hasta la fi=cha ha 

CAl'llClel'Wldo los llamados derechos de propiedad inlelectual, se encuentra 

en el alcance de la palabra "exclu.,iva". La ¡josibilidad de ser el único que 

puede fabricar y vender un produclo patentado, la facullad de impedir que 

terceros usen la marca que dislingue un producto o un servicio, o el 

detecho de reproducir, excluyendo a terceros, una obra intelcclual, otorgan 

al titular del derecho ellcluslvo una ventaja comercial cualitativa. 

La hisloria dernueslra que no existe ninguna empresa líder que no 

fundamcnle gran parte de su citistencia y deS1UT01lo en la posesión de derechos 

exclusivos superiores a los de su competencia. 

El derecho al u.ro exclusivo de una marca, es un imán que garantiza la 

preferencia de un segmenlo del público consumidor por cierto produclo o 

servicio; como consecuencia de ello, la marca, como signo distin1ivo, se 

convierte en un elemento de valor independiente. propio, que frecuentemente 

suele convertirse en el aclivo de mayor valor en una empresa. 

Por lo anterior, la Ley de Invenciones y Marcas que habla manifeslado un 

imporlltnte cambio de rumbo en 1975 en nuestro pais, estuvo sometida a 

polémicas constantes y profundas, insertas en marcos referenciales de mayor 

embergadura; debido a esto y como consecuencia lógica surge la Ley de 

Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, promulgada el 27 de Junio de 

ESTA TESIS NO nrBr 
SALIR DE LA BIBLJ01E&A 
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1991. Conliene W1A serie de modificaciones que constilUyen la base de cambios 

substanciales en el lllll'CO legal de la propiedad industrial en mieslro país. 

La LFPPI establece que se entiende por marca a lodo signo visible que 

distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el merclldo, como 

lo esllblece en su articulo 88. Como una adición novedosa de esta se establece 

que pueden constituir una marca las formas lridimensionales, asi lo estipula el 

atlfculo 89 en su fuicción IJ. 

El registro de marcas no es obliplOrio; en gencnil la LFPPI sigue el 

principio conaistenlc en que el registro de las marcas es voluneario para quienes 

las empican o desean emplear. 

Sin embargo, como una excepción , detcnnina que en ciertos casos el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede declarar obliptorio el uso y 

registro de marcas en cualquier producto. o servicio, o bien prohibir el uso o 

registro de marcas. Al respecto podemos menciO!lllr que existen precedentes en 

nuestro país de marcas cuyo uso o registro se hubiese declarado obligatorio. 

Bajo la presidencia del Licenciado Miguel Alemán, especlficamenlc en los años 

1949 y 19,2, .fileron promulgados tres decretos por los que se declaró 

obligatorio el uso de marcas en artículos de viaje, cinlurones y otros artículos 

tiabricados en piel, así como en artículos de plata y de alpaca, prendas de vestir y 

medias de nylon. 

Dentro de los considerandos que sustentaron tales decretos, se estableció el 

hecho de la elliJtencia de un comercio irregular en la venia y distribución de ese 

tipo de productos, originlldc por la falta de detenninación de su procedencia, en 

detrimcnlo del público consumidor, por lo que se consideró indispensable 

regularizar tal situación declarando obligatorio el uso de marcas en los 

mismos.Sin embargo, tales decretos únicamente establecieron como obligatorio 

el uso de l1Ull'Ca8 en los productos mencionados, pero no obligaron a que se 

realizara el registro de lss mismas. 
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Con techa 17 de septiembre de 1991, file public.lldo un dccmo en el Diario 

Oficial por, el que se abrogaron las disposiciones mies mcnciOl!lldu, por lo que 

actualmente en nÍn8Ílll caso es obligatorio el uso o registro de marcu. 

Por otra puto, emplear una man:a sin registrar puede ocasionar que se 

invldan derechos de terceros adquiridos con anterioridad, lo que constituye 

inlhux:ión administrativa o delito, sanciomdos por la propia Ley. 

A diferencia de las legislaciones de algunos paises en que si se considera 

como presupuesto del registro el uso previo de la marca, en nuestro pals la 

LFPPI no lo exige. En ese senlido se pronuncia al detenn.inar que todo 

induslrial, oomeroiante o prestador de servicios que este usando o quiera uNr 

una. marea, podrá adquirir el derecho exclusivo de su uso mediante el registro; 

a diferencia de la abrogada Ley de Invenciones y MM:U, que reconocía en favor 

de cualquier persona el derecho a registrar una marca, esta lo restringe a los 

industriales, comerciantes y prestadores de servicios, no es necesario acreditar 

tal calidad al formular la solicitud correspondiente. Con las refonnas a la 

LFPPPI publfcadas el dla 2 de agosto del 994, se le adiciona a la fracción III del 

articulo 113 que debe de manifestar la fecha del primer uso de la marca y que no 

podra $e1 modificada ulteriom1ente. o la indicación de que no se ha usado la 

marca a falta de indicación se presumirá que no ha habido el uso de la mislna. 

Al:tualmente existe a nivel internacional reglamentación especifica en 

cuanto a las marcas colectivas, pero la LFPPI viene a actualu.ar dicho régimen 

al disponer que las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o 

prestadores de servicios, legalmente constituídall, podrán solicitar el registro de 

marea colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus 

miembros respecto de los productos o servicios de quienes no forman parte de 

dichas asociaciones. 

El enorme auge que el sector de los servicios ha cobrado en las últimas 

décadas en el contexto de la economía mwtdial, dio lugar a que las lcgislociones 
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de diversos paises acogieran dentro de 11US nonnu a Ja.. marcu de servicio, 

otorgándoles un.a protección de alcance similar que aquélla que se dispensa a Ju 

ll!lrejS de productos. 

En DUCSlro pals, fue en 1975 con la derogada Ley de Invenciones y 

Marcas, que se da el reconocimiento expreso de las marcas de servicio, lllltes de 

esta dichas DJlll'llBS se encontraban en una situación de indefinición legal, ya que 

ante la ausencia de disposiciones y clllSCS que expl'CSlllllenle les regularan, se 

optó por aceptar su registro como "productos nn clasificados", lo que 

obviamente no correspondía a su importancia y natwaleza .. Sin embargo, file 

huta el año de 1982, c\1111\do al promulgarse el Reglamento de la Ley de 

Invenciones y Marcas, se incluyeron dentro de la clasifü:ación oficial diversos 

rubros de marcas de servicio, ahora con las refonnas del Reglamento de la Ley 

de Propiedad Industrial publicadas el dla 23 de noviembre de 1994 en su 

articulo 59 especifica cl11111111enle la clasificación de productos y servicios. 

Bajo el actual régimen, el signo con el que se distingue la prestación de wi 

servicio, es materia de registro bajo nonnas congruentes a su función comercial; 

pero a pesar de la protección legal de que actualmente son objeto In.~ marcas de 

servicio, es SOJprendente el alto indice de desprotección que existe en amplios 

sectores de nuestro comercio, por carecer, dicha.. marcas, de su correspondiente 

registro. 

S.- F.ferl09 .Juridlro1. 

En Latinoamérica, los sistemas l!lllrcarios en vigor son de canicter 

atributivo, es decir, procuran inminentemente protección jurídica a las marcas 

registradas, no obstante como lo sefta.la acertadamente AJvarez Soberanls "en 
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varios países como en el nueslro se establecen excepciones, principalmente 

destinadas a preservar los derechos por el uso de una marca en el pals, con 

anterioridad a la solicitud de registro por un tercero tal ea el caso de Chile, 

México, Uruguay, Argentina y Colombia, Paraguay, Venezuela, donde la 

prioridad de uso parece administrarse por WUl interpretación y reconocimiento 

jurisprudencial"ss 

Los industriales, comerciantes y prestadores de servicios pueden obtener la 

protección legal de las marcas de sus productos, a través del registro de la.q 

mismu ante el Inslituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuyo efecto 

juridico se traduce en obtener el derecho al uso exclusivo de la marca. 

Ahora bien no obstante esta protección legal que atribuye el registro al 

titular de la marca, se puede ver afuciada por el uso que continuamente y con 

anterioridad le dé un tercero, caso en el cual dicho UllO tendrá los siguientes 

efectos juridicos: 

1) TRASCENDENTE PARA SU PROTECCION LEGAJ,: es 

trascendental para la protección de una marca, el UllO que se. le dé, pues 

aún cuando se registre, un tercero de buena fe que haya explotado la misma 

marca, tendrá mayor derecho que el titular que la hubiere registrado, al 

grado de facultar la Ley al primero para solicitar su registro y tramitar la 

nulidad del registro existente. 

2) INSEGURIDAD flJRIDICA: consecuentemente, aquella trascendencia 

del uso que le dé un lt.'Tet,"fo de bu•'tla fe, para In protección legal de una 

marca, implica una gran inseguridad jurídico por parte de los industriales, 

comerciantes 

SS AIVIUZ S-. J.U....IA Rqpdación de lu U~ y Mmcu de la TnnofomwiOa de 
Tfmlllogla.Edit.Pom·1., S.A S.~Eitición. Mlxiro 1979.P469 
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y presladore., de servicios que obtengan el registro, quienes, por ejemplo, 

en el caso de un fabricante de trajes para caballero que haya obtenido su 

registro de marca, estará a la expectativa de que en cwilquier momento 

surja algún tercero de buena fe argumentando el uso de la marca sobre el 

mismo producto con anterioridad y le demande la nlllidad de dicho 

registro, lo cual seria en menoscabo del patrimonio del fabricante e 

injustamente en beneficio del tercero de buena fe, toda vez que la campaña 

de publicidad reali7.ada por quien registró en primer lugar la marca, seria 

utilizada indirectamente por este tercero. 

3) NECESIDAD DEL USO CONTINUO DE LA MARCA 

REGISTRADA: 

Ahora bien, en caso de que no surgiera tercero alguno de buena fe , que 

con anterioridad e ininterrurupidarnentc viniera usando la marca ya 

registrada, el uso seguiría siendo de gran importancia para la protección 

legal del titular que la hubiere registrado, toda vez que por una parte seria 

imprescindible que continuara usándola por tres ailos para evitar la 

caducidad del registro y por ende de su protección legal, y por otra, dicho 

uso seguiría siendo indispensable para el caso de que quisiera obtener Ja 

renovación, oomo a continuación lo demuestra el siguiente criterio de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"MARCAS: EXTJNCION DE SU REGISTRO POR 

FALTA DE USO.- El articulo 206 de Ja Ley de la 

Propiedad Industrial, que se refiere al procedimiento a 

seguir para los efectos de determinar la eláinción del 

registro de una marca, señala que la Secretaria de la 



Economía Nacional (hoy de Industria y Comercio), 

actuará cuando tenga el conocimiento o la presunción 

de que "se ha suspendido la e"!'lotación de una rnan:a 

por 5 años o má.,•, y esa expresión textual, con la 

inOcllión verbal "se ha suspendido", inditllll cl111amente 

que se debe tratar de una suspensión en la explotación 

marcaria que continúe hasta el momento mismo en que 

se inicie el procedimiento administrativo de extinción 

del registro, en cualquiera de las formas a que se refiere 

el artículo 208 de la I..cy mencionada. 

Amparo en revisión 7438/65.-Par,S.A.- 7 

de junio de 1967.- Unanimidad de 4 votos.

Ponente: Felipe Tena Ramircz. 

Volumen CXX, Tercera Parte, Pág. 77."57 
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Es tal la trascendencia del uso que se le dé a la marca., para obtener 

protección legal, que aún y cuando el usuario haya concedido lioencia a un 

tercero para su uso, siempre y cuando dicha licencia se encuentre inscrita en el 

Instituto, el uso que le diere aquel tercero tendrá efectos jwídicos para que el 

titul111 conserve la protección legal que le otorga el registro de la marca; por lo 

tanto, es de gran importancia el uso que se le dé a una marca, ya sea el tilul111 de 

un registro o un tercero de buena fe sin registro, quien tenga aquel uso, será 

quien obtenga la protección legal y, por ~'!lde las acciones legales tendientes a 

impedir la falsificación, imitación o uso ilegal y en su caso, la de solicitar la 

declaración a una inftacción administrativa. Las acciones legales que se 

traducen en caduddad, nulidad y cancelación. 
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La LFPPI p~é en el articulo 213, fracciones 1 a la XXill, cuáles 

11S1Upaciones en materia de propiedad indultrial, que deben scr CODBidenldas 

como infiaociones adminisUativas. Considero de utilidad menciorw algunas de 

las hcciones que contiene el articulo antes mencionado con objeto de brindar 

mayor claridad a este tema: 

"Art. 213.- Son infracciones 
administnúiva.q: 
l. Realizar actos contrarios a los 
buenos usos y costumbres en la 
induslria, comercio y servicios que 
impliquen competencia desleal y que 
se relacionen con la malcria que esta 
Ley regula .... 
111. Poner a la venta o en circulación 
productos u oftecer serv1c1os, 
indicondo que están protegidos por 
una marca registrada sin que lo e.qfén. 
Si el registro de una miirca ha 
caducado o ha sido declarado nulo o 
canr.elado, se incurrirá en infracción 
después de un año de la fecha de 
caducidad o, en su caso, de la ti:cha en 
que haya quedado f"umc la declaración 
correspondiente. 
IV. Usar una marca pllNCida en grado 
de confusión a otm registrada, para 
ampamr los mismos o sim.illltllS 
productos o servicios que los 
protegidos por la regisllllda .... 
VII.Usar como marcas las 
denominaciones, signos, símbolos, 
siglas o emblemas a que se refiere el 
aniculo 4o. y las fracciones VII, VIII, 
IX, XII, XIII, XIV y XV del aniculo 
90 de esta Ley; VIII. Usar una marca 
previamente regislnlda o semejante en 
grado de confusión como nombre 
comercial, denominación o razón 
social o como 



partes de estos, de una persona flsica o 
moral cuya actividlid sea la 
producción, importación o 
comercialil.ación de bienes o servicios 
iguales o similares a los que se aplica 
la marca regislrllda, sin el 
coll8Clllimiento, manifi:stado por 
escrito, del titular del registro de 
marca o de la persona que timga 
facultades para ello ...... " 
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Este articulo lllflllCiona las infracciones adminisúalivas que pudiera 

incurrir cualquier persona • por usar la marca ya regiStrada ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial. 

• En términos generales puede afumarse que cuando el usurpador adopta 

una marca similar en grado de confusión a la registrada, estaremos ante Wl ca.o;o 

de imitación de marca, mismo quo recibe el tratamiento de una infracción 

administrativa." S6 

Efectivamente, aún cuando en la LFPPI no se realiza una referencia 

expresa a la figura delimitación de marca, ésta se encuentra prevista por la 

fracción IV del articulo 213 anterionnento citado. 

Las prohibiciones de registrar marcas notorias por personas distintas a su 

legitimo dueño lleva consigo la prohibición de usar marcas por parte de quien 

no tiene dcn.'Cho a ello. La represión administrativa del uso no autorizado de 

marcas notoriamente conocidas se encuentra en el articulo 213, fracción VII de 

laLFPPI. 

'6 ~ oro., lloncio, 'Lo Pirmrta de Mur.u y su R<pni6n" .., la n:vista de la Escuda de 
Dmorhode la Univenidod PllllllDrfÍcabl, No. 4 (1990). P'&. 104, • 
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La.'I infracciones administrativas son sancionada.• de la siguiente Fonna: 

l. Multa por el importe de veinte mil días de salario mínimo diario vigente 

en el Distrito Federal. 

11. Multa adicional hasta por el importe de quinientos día.• de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la 

infracción. 

111 Clausura temporal bosta por noventa días. 

IV Clausura defmitiva. 

V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 

En caso de reincidencia, se duplicarin las multas impuestas anteriormente, 

sin que su monto e11ceda del triple del máximo fijado en el artículo 214 de la 

LI<l'PI. 

Las clausuras podrán ser rtjadas además de la multa o sin que ésta se haya 

impuesto. 

Será procedente la clausura dcfütitivn cuando el establecimiento haya ~ido 

clausurado temporalmente dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro 

del mismo se reincide en In infrncción. 

El articulo 223 de In LFPPI determina aquellos actos que deben ser 

considerados como delitos en materia de propiedad industrial. A continuación se 

tranBcribe el texto íntegro de dicha disposición: 

".AJtlculo 223.- Son delitos: 
1.- Reincidir en las conductas previSÚIS 
en las fracciones II a XXII del articulo 
213 de esta Ley, una vez que la 
primera sanción administrativa 
impuesta por esta razón haya quedado 
firme; 



U. - Falsificar mmcas en fonna dolosa 
y a escala comercial; 
111.- Revelar a WI terceio un sccRto 
induslrial, que se conozc:a con motivo 
de su tnlbajo, pllCSlo, cargo, 
dcscmpefto de su profesión, relación 
de negocios o en virtud del 
otorpmienlo de una licencia para su 
ll!O, sin consentimiento de la persona 
que ¡ul1de el secreto industrial, 
habiendo sido prevenido de su 
confidencialidad, con el propósito de 
obtener un beneficio económico para 
sí o para el tercero o con el fin de 
causar un prejuicio a la persona que 
guarde el secreto; 
IV.- Apodcmrse de un secreto 
induslrial sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que lo 
81J&l'de o de su US1111rio autorizado, 
para usarlo o revelarlo a un ten:ero, 
con el propósito de obtener un 
beneficio económico para si o para el 
tercero o con el fin de calL- un 
perjuicio a la persona que guarde el 
secreto industrial o a su usuario 
autori7Ado, y 
V. - Usar la Infonnación contenida en 
un aecreto industrial, que conozca por 
virtud de su trabajo, cargo, puesto, 
ejercicio de su profesión o relación de 
negocios, sin consentimiento de quien 
lo guarde o de su usuario aulOl'iudo, o 
que le haya sido revelado por un 
ten;ero, a sabiendas que éste no 
contaba para ello con el 
consentimiento de la persona que 
guarde el secreto industrial o su 
usuario autoriDdo, con el propósito 
de obtener W1 beneficio económico o 
con el fin de causar un perjuicio a la 
persona que guarde el secreto 
industrial o su usuario autori7.ado. 
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Los delitos previstos en este articulo 
se perseguirán por qu.en:lla de parte 
ofendida." 
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En contraste a lo expuesto en el apartado referente o sanciones 

administrativas, que son procedentes al adoptar una marca similor en grado de 

conliasión a la registrada, podemos afümar que cuando la marca registrada es 

adoptada en su totalidad por el usurpador, se actualim la figura de falsificación 

de marca, considerada como delito. 

La penalidad por la comisión de los delitos que resulten de la violación del 

derecho al uso exclusivo de la marca, consiste en prisión de dos a seis allos y 

multa por el importe de cien a diez mil dlas de salario mínimo general vigente en 

el Distrito Federal. 

Para el ejercicio de Ja acción penal por los delitqs en cuestión, es n:querido 

el previo dictamen técnico que al efecto emita el Instituto. 

Siguiendo la clasificación efectuada por el Dr. Rangel Medina, son 

considerados delitos en materia de marcas de productos los siguientes: 

1) Uso de una marca n:gistrada para distinguir los mismos artículos. 

2) Uso de una marca registrada para distinguir productos similares. 

3) Ofiecimiento en venia de productos que ostentan una marca usada 

ilegalmente. 

4) Puesta en circulación de Jos productos a que so refieren cada una de las 

hipótesis señaladas en los incisos anteriores. 

S) Ofrecimiento en venta de articulo amparados por una marca que sea 

imitación de otra registrada para distinguir los mismos productos. 
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6) Ofiecimiento en venia de artfculos mnpllrldos por 111111 man:a que sea 

imitación de otra n:gialrllda para d.istin¡uir similares productos. 

1) Puesta en circulación de los productos que ostenten mareas panleidas en 

gndo de confilsión a otra para los mismos prodw:tos. 

8) Ofiecimiento en \'ellla de productos protegidos por una marca 

registrada, después de haber sido alterados. 

9) Uso de una marca imitadora después de haber quedado fume la sanción 

administrativa pn:viamcnte impuesta por esa misma infracción 

admin.istraliva de imitación de marca.57 

Por otra parte, son considerados como delitos en materia de marcas de 

servicios los siguientes: 

1) El ofrecimiento de servicios amparados por una marca n:gistnda por un 

tercero. 

2) El ofrecimiento de servicios al amparo de una marca que sea imitación 

de otra n:gistrada para distinguir los mismos servicios. 

3) El ofrecimiento de servicios amparados por una marca que sea imitación 

de otra regulada por distinguir servicios similares. 

57 e& • ._. M..im. .David, •a- de o...dio lal<lcctual Mmc-.•, T<rio Doc:t.on1. Focullod de 
ll<m:bo,UNAM.1989,P.._ 115, 



CONCLUSIONES 

Se pwide concluir que el método utilizado para el desarrollo de la presente 

tesis n~ ofulce Ja posibilidad de percibir las principales ventajas que se 

desprenden de las disposiciollllS contenidas en la Ley actual en relación a la 

protección y defensa de las marcas en México, respecto a la Ley anterior. 

Paralelamenlc, permite percibir aquellas disposiciones que no sufrieron 

modificaciones trasciendcntcs o que eventualmente no varían en su aplicación o 

interpretación de fondo, principalmenle las que aluden al USO de la marca y 

regulan sus efectos juricos, objeto principal de la presente investigación. 

PRIMERA: Las innovaciones más impor1antes que prevé la LFPPr en 

comparación con la Ley de Invenciones y Muroas es que se limita el concepto de 

marca a los signos visibles. Se admiten como marcas registrables las formas 

tridimensionales, el nombre propio de una persona fisica (siempre que éste no 

haya sido registrado como marca previamente) y una marca idéntica a otra 

registrada, cuando quien solicite su registro sea el mismo titular y la quiera para 

distinguir productos o S<.'fVÍCios similares. 

SEGUNDA: Se incorporan y reglamentan las marcas oolcctivas. 

Desaparecen cargas, obligaciones y restricciones al derecho sobre marcas. En 

materia de infracciones administrativas, la LFPPI adiciona una nueva infracción 

administrativa que se actuali7.a al usar una marca previamente registrada como 

denominación o razón social o como partes de éstas, de urui persona moral cuya 

actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o 

servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registr.ula, sin el 

consentimiento por escrito, del titular del registro de la marca o su licenciatario. 
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TERCERA: Lo LFPPI conserva el sistema de la Ley de Invenciones y 

Marcas en relación a las fuentes del derecho a la marea, en cuanto que finca el 

derecho sobre ésta tanto en favor de quien 1 a ha usado primero, como en 

beneficio de quien la registra. En caso de conflicto, la solución beneficia al que 

primero adoptó la marca usándola. 

Asi mismo, reafmna que mediwite el registro de la marcas se obtiene el 

derecho al uso cl!Clusivo de la misma, el cual resulta indispensable para 

perseguir a los usurpadores. 

8e81ÍJI la Ley vigente, ya no es obligatorio usar ni comprobar el uso de la 

marca a partir de su registro, bastando para renovarla, una declaración del 

interesado manifestando que la marca se ha venido usando. 

CUARTA: Respecto a la pérdida de los derechos sobre la marca, en la 

actualidad subsisten como fonnas de conclusión del registro marcario, la 

caducidad por falta de renovación o por falta de uso de la marca por más de tre.~ 

años, así como la cancelación voluntaria o renuncia al registro por su titular o 

por la nulidad de la marca provocada o tolenida por el titular del registro. 

QUINTA: Finalmente como conclusión principal se ha.;e referencia a la 

prevalencia del uso sin el registro, que menoscaba los efectos juridicos de toda 

protección legal al registro de marca, así mismo reafmno que mediante el 

n:gistro de la marca se obtiene el derecho al uso csclusivo de la misma, el cual 

resulta indispensable para perseguir o los usurpadores; respecto a la Fuenlc del 

Derecho y con base a la investigación realizada en este tmbajo sugiero la 

reforma de los artículos 92 fracción I, 113 ftaeción llI y 151 friwción JI de la 

Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, ya que en e.~tos artículos 
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se le da mayor aplicación al uso y no al n:gislro, toda vez que pn:valece una 

gran inseguridad por parte de los fabricantes, comerciantes y pn:sllldon:s de 

servicios al momento de n:gistrar una marca que ampare sus productos o 

servicios, caa incertidumbre sería de que surja wt tercero de buena fe y 

11gwnente wt uso de la marca con anterioridad al registro, y todo lo invertido en 

publicidad, impresión y fabricación por parte del que registro la marca viene a 

ser un menoscavo en la economía de este, siendo esto Wl beneficio indin:cto para 

el tercero que reclame la nulidad de la marca. 

La esencia de mi propuesta es que el registro debe de tener mayor efecto 

jurídico como fuente de protección legal para el uso exclusivo de la marca y no 

al uso que se le da a la misma . 
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