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Estudio comparativo de las marcas de la legislación me:dcma con la legislación 

suiza. 

lntroduccióJL 

El tema del presente trabajo ha surgido en mi, como una inquietud, por diferentes 

causas en el transcurso de mis estudios como abogada, en esta Universidad 

Panamericana, así veo la necesidad de aportar algunos aspectos a la Ley de Fomento y 

Protección a la Propiedad Industrial realizando un análisis exhaustivo de las dos 

diferentes legislaciones de marcas entre México y Suiza. 

En un futuro mediato viajaré a Suiza para realiz.ar estudios de posgrado en 

relación con el Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual en la Universidad de 

Friburgo, trabajando en los diferentes convenios , acuerdos y tratados que se han venido 

dando a lo largo de la historia, desde la Convención de Unión de París.(marzo 1883) 

Otra de las motivaciones para escribir el presente trabajo fue el analiz.ar que en 

México y en general en los países latinoamericanos a nivel internacional existe un 

rezago en nuestra legislación marcaría. 

Generalmente se hace un estudio comparativo con países anglosajones como 

pudiese ser Inglaterra, Estados Unidos, o también con algunos países latinoamericanos, 

pero mi interés de hacer el estudio comparativo con la legislación suiza es debido al gran 

desarrollo de los países europeos por que tienen una unión verídica y un apego claro y 

especifico con los diferentes tratados y acuerdos internacionales con respecto a la 

propiedad industrial que mas adelante mencionare. 

Otro aspecto fundamental es que la mayoría de los organismos internacionales 

tienen sede en Ginebra como es el caso de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual. 
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Quiero otorgar en el presente trabajo luces que sirvan a nuestra legislación 

mexicana. para que sea en un momento dado consultada por los empresarios e 

industriales que tengan la imperiosa necesidad de recurrir a tener que registrar sus 

productos o servicios desde el punto de vista nacional e internacional y así puedan 

actualizarse a los cambios que la modernidad engloba a nuestra realidad, ya que nuestro 

mercado nacional se ha abierto en una forma contundente a través del T.L. C. (1) 

A continuación me referiré a seftalar los temas primordiales de este trabajo, ya que 

se trata de dar un punto de vista internacional y no de un trabajo especifico ya sea en 

relación a los delitos o únicamente al registro de las marcas, sino de dar lineamientos 

generales a nivel internacional de las diferentes legislaciones. 

Se tratarán aspectos de antecedentes históricos en ambas legislaciones para ubicar 

a los lectores, posteriormente me referiré a las disposiciones marcarías en México, 

abarcando conceptos generales, disposiciones de la ley de fomento y protección a la 

propiedad industrial, los tipos de marcas, el registro, la nulidad, caducidad y cancelación 

del registro en el derecho mexicano, sus procedimientos administrativos, los recursos y 

medios de defensa, así como las infracciones, los delitos y las sanciones 

administrativas. 

Después de abarcar las disposiciones marcarlas en México, pasaré a lo relativo a 

las disposiciones marcarías en Suiz.a., abarcando sus conceptos generales, tipos de 

marcas, de igual forma su registro, sus procedimientos administrativos, como la 

nulidad, caducidad y cancelación del registro, sus medios de defensa y las disposiciones 

penales en su legislación. 

(1) Tratado de Libre Comercio en América del ~ Monografia 2. 

Secofi. (Secretaria de Comercio y Fomento fudustrial. 
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Teniendo una perspectiva general de ambas legislaciones realizare el estudio 

comparativo de las dos legislaciones abarcando primordialmente el aspecto internacional 

de las marcas. 

Así se verá en el último capitulo del presente trabajo los rezagos que existen 

dentro de México y en general los países subdesarrollados con respecto de la legislación 

suiza, en este mismo capitulo se sefialaran la industria relojera y la industria 

farmacéuticas en suiza, por tener un gran prestigio en esa nación y en general a nivel 

internacional. 

También se hará referencia con respecto de los medios de defensa y las 

disposiciones penales en ambas legislaciones y una referencia a los tipos de marcas y al 

nacimiento del derecho de marcas e impuestos. 

Se observará a lo largo de este libro aspectos importantes del Gatt ( Acuerdo 

general sob_re aranceles aduaneros y comercio) actualmente la OMC y la Ronda de 

Uruguay referente al estudio y a la simplificación de aranceles ya que dará mas 

movilidad al comercio mexicano y a los productores mismos para entrar en una 

competencia que redunde en beneficios a Ja sociedad mexicana. puesto que seria muy 

loable que el análisis realizado en este estudio sea consultado y coadyuve al 

mejoramiento y entendimiento de los empesarios locales e internacionales, con los cuales 

tengamos intercambio. 

También se observará la participación que tiene actualmente la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual sobre este aspecto. 

El origen de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), tal 

como se conoce hoy se remonta a los aftos 1883 y 1886 durante los que se adoptaron 

respectivamente, el Convenio de París, para la protección de la propiedad industrial y el 
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Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Estos dos 

convenios establecian la creación de una secretarla, llamada oficina internacional. 

Las dos secretarías fueron reunidas en 1893 y recibieron diversos nombres, el 

ultimo de los cuales fue el de oficinas internacionales reunidas para la protección de la 

propiedad intelectual, también conocidas como BIRPI (siglas de este nombre en francés) 

La OMPI adquirió el estatuto de organismo especializ.ado de las Naciones Unidas 

en diciembre de 1974. 

Actualmente cuenta con 147 estados miembros dentro de los cuales están México 

y Suiza. 

En el presente texto la legislación suiza con respecto a las marcas es un tanto 

escrupulosa y estricta en relación con nuestra legislación. 

El objeto de este trabajo es demostrar el rezago de la legislación mexicana 

en materia marcarla, con respecto de la legislación suiza debido a que Suiza como país 

europeo en donde se apegan a los convenios y acuerdos internacionales, debido a su 

solidaridad como continente y Ja facilidad de comprensión de los idiomas , se encuentran 

mas actualizados por seguir las disposiciones de los organismos internacionales. 

En este estudio me referiré específicamente y de manera exclusiva a las marcas 

en general, sin embargo considero pertinente acercar a los lectores a las generalidades 

del tema para inducirlos a una mejor comprensión del mismo y sea de una real utilidad. 

La propiedad intelectual. 

Muchas de las actividades relacionadas con el desarrollo y crecimiento de nuestra 

sociedad están estructurándose bajo una serie de lineamientos (llámense leyes, 

reglamentos, normas etc.) cuyo origen y evolución desconocemos la mayoría de las 

veces. Tal es el caso de las actividades derivadas de la creatividad y la capacidad 

inventiva del hombre, todo individuo que produce o crea algo, da origen al régimen de 

propiedad intelectual, el cual comprende dos ramas principales: 

A) Propiedad industrial que abarca a: 
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- Invenciones 

(una invención es toda creación humana que permite transformar la materia tanto masa 

como energía, que exista en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre, a 

través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta) 

También existen invenciones de los trabajadores que se encuentran plasmadas en 

la Ley Federal del Trabajo, sin embargo aquí nos referiremos a las invenciones de la ley 

de fomento y protección a la propiedad industrial. 

- Marcas de fabrica de comercio y de servicio. 

(se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de 

su misma especie o clase en el mercado) 

- Diseños industriales. 

(es cualquier dibujo o forma para decorar un producto o para darle una apariencia o 

imagen propia, si el diseño es bidimensional se denomina dibujo y si es tridimensional se 

le llama modelo) 

Sobre el diseño tridimensional hablaremos mas tarde y adelantaremos que es uno 

de los aspectos no muy desarrollados en nuestro derecho. 

- Dibujos y modelos 

(dibujo es toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto 

industrial con fines de ornamentación, por ejemplo, dibujos en mosaicos, azulejos o 

losetas, en tapetes, alfombras etc. y modelos es toda fonna plástica que sirve de tipo o 

molde para la fabricación de un modelo industrial, con apariencia especial y que no 

implique efectos técnicos, ejemplos, en bases de una gran diversidad de productos, 

artículos de ornamento, de tocador etc.) 

- Modelos de utilidad. 

(se consideran los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de 

una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma presenten una 
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función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su 

utilidad) 

- Denominaciones de origen. 

(se entiende el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un 

producto originario de la misma, y cuya calidad o característica, se deban 

exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en este los factores naturales y 

humanos. 

B) Derechos de autor. 

- obras literarias 

- musicales 

- artísticas 

- fotográficas 

- cinematográficas. 

No hay tratados o leyes internacionales que definan estos conceptos, los marcos 

legales de los diferentes países difieren entre si en relación con varios de estos 

conceptos. 

Por lo tanto no es posible dar definiciones de los diferentes conceptos de 

propiedad industrial que gocen de acepción general. 

La propiedad industrial. 

Concepto. 

La teoría de la propiedad industrial, consiste en una regularización jurídica del juego de 

la competencia entre los productores. 

Si se hace del principio de la concurrencia la ley fundamental de la economía, es 

necesaria fijarle barreras que delimitaran su curso y constituirán posiciones que no podrá 
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remover. Esas posiciones son los derechos de propiedad industrial, que por otra parte 

son a la vez otras tantas prerrogativas en provecho de un establecimiento de industria o 

de comercio contra sus competidores. 

Así la propiedad industrial puede ser definida como un nombre que designa el 

conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos 

deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y asegurar la lealtad de 

la concurrencia industrial y comercial. 

La propiedad industrial es la protección de las patentes y las marcas, es una de las 

dos partes que conforman la propiedad intelectual, la otra, la propiedad autoral que 

integran los derechos de autor que se refieren a la protección de obras artísticas, 

literarias y del software y del know how. (2). 

La propiedad industrial protege y promueve. 

A) la realización de invenciones patentables, los modelos de utilidad y los disefios 

industriales. 

B) las indicaciones comerciales como son. Marcas, avisos y nombres comerciales y las 

denominaciones de origen. 

Protección jurídica. 

La protección jurídica de la propiedad industrial estimula a las empresas a 

emprender mejoras en sus procesos de producción, productos y formas de 

comercialización que utilizan en sus actividades de producción y comercialización, para 

reforzar su competitividad y obtener un mayor beneficio económico, sin verse afectadas 

negativamente por la copia o imitación no autorizada de sus creaciones intelectuales. 

(2) .ALALUF David Dr. American know how institute. 

El know how americano para ejecutivos, guía del coordinador 
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Los beneficiarios de la propiedad industrial, son los individuos, las empresas o 

instituciones que aportan creaciones intelectuales de aplicación industrial y que les son 

útiles para las actividades productivas y comerciales, como ejemplo se puede mencionar 

a los técnicos que conciben mejoras a máquinas, procesos o productos, a los fabricantes, 

comerciantes o prestadores de servicios que se distingan sus productos o servicios del 

resto de sus competidores mediante el uso de marcas, de avisos o nombres comerciales. 

El ordenamiento legal que prot~ge la propiedad industrial en México es la Ley de 

Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y su reglamento, y la institución 

encargada de su aplicación es la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial a través 

del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 



• 
· ... :: CAPITUUO l.:.~. 

·, 

·· ,ÁNTECEDEN't·Es ... 
1 . HIST·ómcos·"EN AMBAS 

. IJE:GIS~LA€10NES. · 



:_ i_ ·l_;l-ANTECEDENTES. 
...... .. .. . .. 
- , . , 

HISTORICOS--EN M-EXICO. 
• ' . ; ¡ 

f ALLA DE ORIGEN 



13 

Capítulo l. 

Antecedentes históricos en ambas legislaciones. 

1.1 Antecedentes hístóricos en México. 

La reseña histórica del derecho marcario en México: 

1.- Reglamentación anterior a la Ley de 1889. 

El derecho colonial. 

Al reseñar y juzgar un estado del comercio de nuestro país durante la 

dominación española, el licenciado Manuel M. Ortiz de Montellano dice que los 

romanos dejaron por mucho tiempo el comercio en manos de los pueblos conquistados y 

que en la edad media fue la ocupación de los judíos, pero que los españoles en América 

la reservaron para si. (3) 

En el derecho colonial encontramos algunos antecedentes del derecho de marcas 

como los siguientes. 

Las marcas en los objetos de plata. 

Existen datos acerca del uso de marcas y de disposiciones que atañen a ·las 

mismas, solo que se trata de marcas con funciones mucho mas restringidas que las que 

desempeña el signo marcario contemporáneo. 

Se refieren a las marcas tomadas ya con una finalidad que guarda parentesco 

cercano con la que hoy se les asigna merecen especial mención los ordenamientos 

siguientes: 

(3) RANGEL MEDINA David, Tratado de Derecho Marcarlo, México 1982. Editorial libros de México. 

Pag 6 y siguientes. 
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Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la platería, por el marqués de Cadereita el 

20 de octubre de 1638. 

La octava ordenanza dice lo siguiente: 8.- El orden que se ha de seguir para que 

no se defraude el quinto real, así de parte de los plateros como del veedor y oficiales 

reales es el siguiente: 

A) antes de labrar la plata u oro, los plateros están obligados a presentar la pasta a los 

oficiales reales para que estos vean si esta quintada y marcada. 

B) el veedor en presencia de dichos oficiales reales, las marcará con la marca y señal que 

para este efecto deben llevar. 

Es importante señalar lo que al respecto señala la ordenanza 17 .. -

A) que los plateros de oro y plata han de tener marca y señal conocida para identificar 

las piezas que laboren. 

B) que esta marca han de registrarla ante el esc~ibano plÍblico del cabildo de la ciudad de 
' ... • '' ,... . .. f• '..?';.: .. <, ·.•'" ~· ••• • ; • " '.•. ' • 

México. 

C) que sin ella no pueden vender piezas bajo penas; .. · 

Las marcas industriales y comerciales en México. 

18.- Que el veedor no reciba pieza alguna de oro ni de plata sin que tenga Ja señal y 

marca del artífice que la labró. (4) 

La cédula real del 1 de octubre de 1733 dió instrucciones específicas sobre la platería, 

considero importante señalarla en el siguiente inciso. 

F) que el platero que necesitare oro o plata debería conseguirlo de los oficiales reales, en 

las cajas de quinto a cuenta. Que al estar acabada, se llevara la pieza para que estos 

ministros le pusieran el cuño del quinto o diezmo, reconociéndose también la pieza por 

el ensayador mayor, a fin de que siendo de once dineros,)a: marcara con la marca de su 

nombre. 
(4) ANDERSON umrence, El arte de la Platería en México, Editorial Poírua. S. A. México, 1956 pag 
33 y 57 60 . . . .. . . 
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1.- Que en cuanto a los plateros de la ciudad de México, no se puede vender alhaia 

alguna de plata sin que esté marcada del artífice y del marcador, conforme a lo dispuesto 

por las Leyes. (5) 

Reglamento y aranceles de 1778 

Además de las disposiciones mencionadas que en su mayoría se dictaron para 

México, debe citarse otro ordenamiento en el que se hace referencia a marcas que como 

las aludidas, eran más bien de control estatal, similares a las que en la actualidad se 

conocen como marcas obligatorias. 

Tal es el artículo 30 del reglamento y aranceles reales para el comercio libre de 

España e indias del 12 de octubre de 1778 que preveía que las mercaderías embarcadas 

para indias deberían ir provistas de sus respectivas y legítimas marcas estableciendo que 

siempre que resultare comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigarán 

los autores y cómplices de ese grave delito con las penas que van prefijadas en el citado 

artículo diez y ocho de este reglamento. (6) 

Las penas establecidas en el artículo 28 eran el decomiso de la mercancía, .cinco 

años de presidió en uno de los de África y la de quedar privado para siempre, cl~·:ha~~r el 

comercio en indias. 

(5) Tornado del extracto que presenta ANDERSON, pags 6i.J68, obci( 

.. · < ·:·: . • :·· y··· ·· .. 

(6) Tornado del~ hecho por RANGELMEDINADavid, oh Cit pag 11 · 
·-·-·, ._,_··,,,..;r;:· - , , '" 

(6) Tomado del resumen hecho por RANGEL MEDINA David, ob. cit pag 11 
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Marcas de fuego de las corporaciones monásticas en los libros. 

En el siglo XVII empezaron a usarse marcas de fuego, que eran hechas en hierro o 

en bronce calentado al rojo vivo para aplicarias en los cortes superior e inferior de los 

libros. en México, durante el período de la colonia española. Las usaban las 

co¡pornciones monásticas y de educación para dar a conocer la procedencia de un libro 

de las antiguas bibliotecas mexicanas. 

El derecho del México independiente. 

La misma situación acerca de la deficiente protección legislativa del derecho sobre 

las marcas durante la colonia prevaleció hasta la ultima década del siglo XIX. El maestro 

David Rangel Medina, señala las siguientes legislaciones en esta época, en primer 

término: 

Código de comercio de México de 16 de mayo de 1854 

El primer Código Nacional de Comercio y obra de don Teodosio Lares, ministro 

de don Antonio López de Santana en su último gobierno, en ninguno de sus capítulos 

reglamenta siquiera ser en lo general, las instituciones marcarías, sin embargo aunque no 

lo reglamenta, si reconoce su existencia y su función distintiva. 

Código civil de 1870 

Es el primer código civil mexicano .propiamente. dicho que deroga toda la 

legislación antigua, en las materias que abarcan los cuatro libros de que se compone el 
' .... ·:', _., ,, · :~ ·.:i:. .-~u.~·:\-'- ,.., .... -:.1.,:· ,, ' 

expresado código. (7) ·e· ; ·'. ' ·· , ; e:; ' ·. ' • · · · 

Art. 2 del decretode 8 d~.'diáéfubr{<léf s76.~of::~r~ue'ei Congréso abrogó el 

rubro del trabajo corresp~hdi~nfá';~íii~iJ6 ~~i~~o ~h~;r~~l~~~:ntab~·~~ fbftri~ 8oinpleta:y 

no menos brillante, Jás muy v¡¡riad~~ iri~titu~iones Cl~'1bs que en11üestros' díiú; se 
'-"-'-':.' ; - .. - ~ - ",· -;-:-::';--?o:·.~;-¡·~·~~-o:.:'7•~-~ ~---~--

(7) Tomado del resuffi~~ de RANGEfivmnINA Davidob cit. Pag14. 
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designan como derechos de autor y que en dicha legislación se contemplaban según las 

tres clásicas ramas. Propiedad literaria, propiedad dramática y propiedad artística, 

contenía además muy detalladas reglas para declarar la falsificación, así como las penas 

por la comisión de la misma, y un Capítulo final de disposiciones generales reforentes al 

procedimiento administrativo a seguir ante el ministerio de la instrucción publica para 

poder adquirir la propiedad de toda obra. 

No existía una reglamentación del derecho sobre las marcas en el Código de 

Comercio, ni en Ley especial alguna, sin embargo en la práctica había una auténtica 

protección legal. 

Código penal de 1871 (8) 

Con el título genérico de falsedad reglamentó este código en varios capítulos la 

falsificación de moneda, de acciones, documentos de crédito público, de billetes de 

banco, sellos, troqueles, pesas, medidas y marcas. 

Se aprecia en los textos legales respectivos que en principio no son precisamente 

las marcas de fábrica o de comercio el objeto directo y expreso de la enumeración de 

sanciones aplicables a quienes las falsifiquen: se trata más bien de las marcas en su 

acepción de substantivo del verbo marcar, empleado para designar las contraseñas de 

garantía de la Ley de oro o de la plata o de las marcas que para indicar el peso o la 

medida van grabadas sobre los instrumentos de medición o de los sellos y demás signos 

similares usados por la autoridad para identificar cualquier objeto con el fin de asegurar 

el pago de algún impuesto (art. 700) y se castigó con el arresto mayor y la multa para 

aquel que falsificare una marca o usase una marca falsa. 

(8) DUELEN Manuel y LOZANO José María , Legislación mexicana, 

Imprenta del comercio, México 1878, tomo VII, num 6966 
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Código de comercio de 1884 

En su libro cuarto dedicado a la propiedad mercantil en los art. 1402 a 14.49 se 

señalan principios importantes acerca de establecimiento comercial, privilegiós de 

invención. nombre comercial. muestras. título de obras y marcas. 

Instituye para el fábricante y el comerciante la propiedad en sus marcas. Art. 

1419. 

Mas para adquirir dicha propiedad de la marca, se necesita depositarla 

previamente en la Secretaría de Fomento, y esta concederá Ja propiedad si la misma 

marca no se usa ya por otra persona, o no es de tal manera semejante que se comprenda 

la intención de defraudar intereses ajenos. 

Artículo 1420, impone la obligación de hacer ostensible la marca sobre la mercancía .. 

En cuanto a la marca misma su uso facultativo, pudiendo adoptarse como tal un 

nombre propio o razón social, nombre de la localidad en que se fabrique el producto, 

iniciales, cifras, dibujos cubiertas, contraseñas o envases. Artículo 1418. (9) 

Ley del 11 de diciembre de 1885. (10). 

Originalmente el código de 1884 entre las obligaciones de los comerciantes exigía 

la de registrar los documentos relacionados con el giro comercial. Art. 44 

El artículo 3 de esta Ley prevenía la obligación de anotar en la hoja de éada 

comerciante matriculado. Los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y 

marcas de fábrica, fracción VII, constituyendo la falta de registro un impedimento al 

comerciante interesado,·; p~;~ 61 ejercicio de sus derechos con relación a terceros, 

mientras dichos títti10'~ ~J;'fu~i~n re~istrados. Art. 14 

(9) DUBLAN y LoZ:A.Nb º~-~it~~g -~71. fs~ientes tomo XV. 
'· '''·· .... ·.·. '. 

(10) DUBLAN y LOZANO ob ci(pag Úl a 743 forno XV 
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Por consiguiente a propósito de las marcas, el documento por el que la Secretaría de 

Fomento concedía su propiedad al titular, solo producía su efecto legal desde la fecha de 

la inscripción art. 15 y hecho el registro, el documento era devuelto con la nota de 

inscripción al que lo hubiere presentado. Art. 16 .. 

Estas reformas son el más remoto antecedente de nuestro actual r,egistro de 

marcas en su función de medio para acreditar el derecho al uso exclusivo, sobre las 

marcas. 

Código de comercio de 1889 

No obstante derogar las Leyes mercantiles preexistentes (art . .4 transitório) el 

nuevo código conservó la obligación de inscribir en el registro d~ comerciO lo~ títulos de 

marcas de fábrica. (art. 21, fracción XIII), estableciéndose asimismo como sanción por 

la falta de registro que los documentos no podrían producir perjuicio a tercero (art.26) 

II.- Legislación especifica sobre marcas (1889-1942 

Posteriormente me referiré a señalar las siguientes legislaciones. 

Ley de marcas de fábrica de 28 de noviembre de 1889. 

Decreto de 30 de junio de 1896 sobre depósito de niárcasde apariencia extranjera. 

Decreto de 8 de, febréro.de 1897;soJjre'ínarcai:rne· ap~iieri'Ciá ,exfranj~rá. 
•_ ··.. . ·,. '.'.-. .':.. ' ·' .:.· . • . '•·.":'.· ->' :._ :~"' • 

Decreto de· 1 r d(maáó dé:J 897 sobre marcas~de api~e~~ia:e~~a11jera. 
; ·.".. ~~-~:( "_.: 

'·.-'.-·-'··; __ 1 

Rectificación oficial de 15 'de junio ele' 1897 sobr6 rnarc~s déáp~~iencia e}l.i;ranjera. 
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Refonna de 17 de diciembre de 1897 r~lativa a los Útulares extranjerosde marcas. 

Decreto de 18 de mayo d~ 1903 qu~ fü~ l~s bases para legislar sobre propiedad 

industrial. 

Ley de marcas industriales ycie comercio de25'déagosto de 1903. 

Decreto de 6 de séptiéínofe'.de19o??.Afregi6 de Mádnd: "' 

Acuerdo de.6 de s~pÚe·m~re~~ fo19'sC>bre ·()¡ u~o·•de.laCrUz·R~ja. 
•''" ,, 

Decreto de 17 cie mario d6j92Ó; Impu~sto poúl registro y renovación de marcas. 

Avisos fil público ·s&J¿ el :pleo.dO marCás engañOSas· •.. · 

Ley de marcas y de.avisos y nombres comerciales de 26 de junio de 1928. 
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Reglamento de la· Ley de marcas y de avisos y nómbres. comerciales de 11 de diciembre 

de 1928. 

Código penal de 4 de octubre d~i 9.29 para''eí'~ústrito y territorios federales 
- . -. -: :-<·.'::·'. < ·,> ·.:.,·:'" ·~ 1.;: ... ,: ·«:·':. _-.•: t<-.: ':··, .... 

·: •... :: '·• i ... : .• ·.:· ·_',-

Procedimiento reglamentario def6 id~'~ti}¡{J~j~j i;p~~a ri~Üficar registros de marcas . 
. . ' : ~· -1-.-·"<•·f'· .. _ ... :•,·:.:<,;· .;• ' .... '· ,,... ' ' , . 

Decreto de 2 de enero de 1935 que ref{)rtna y a~iciona:e1~ .fuateria penal ala Ley de 
- ,, .. --~. ,;>;.·....... ·,--··~. ''·-'.'·'''·¡.:'-~Jr·-~c.;:;;·:·,,,,;~ -~::- '.··'.' ·. '"'·':''·""' ·.· ·. · .• 

1928. 

Me referiré. también ~aJiacer. uha ,~inÓpsis ·s'óbreJós cdmienzos de la. legislación 

marcaria en Latiri6~~éri~~· "~~; ·~:~~ ' ~ihb¿~¡~· :d~~,·~~ le~~faciÓn ·. m~rcaria vigente en 
Latinoamérica.(11 )(1dj\; .,:t . ·. \ , . . . ,. 

(11) WITTENZELLNER Ursula. Derecho de marcas en la Argentina. 

Abeledo Perrot Nicaragua.1989. 

(12) KOHLER, Propiedad industrial. Marca~ de fábrica y comercio. 

Recopilación Madrid 1982 paginas 60 y siguientes. 



Argentina 

actual 

Bolivia 

actual 

Brasil 

actual 

Chile 

actual 

República 

Donúnicana. 

actual 
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Ley 787 marcas de fábrica o de comercio. 

19 de agosto de 1876. 

Ley sobre marcas y designaciones 

22.263 del 26 de diciembre de 1980 y decreto 

reglamentario 559 del 24 de marzo de 1981. 

Ley de marcas del 25 de noviembre de 1893 

Ley reglamentaria de marcas del 8 de enero de 1918. 

Lei sobre marcas industriais 

23 de octubre de 1875 

Código da propiedade industri~l;,. 

Decreto lei, 7903 del 27de agosto de 1945. 

Ley de marcas de fáb~ic~ yde cbmercio. 

12 de noviembre deJ874,;. , 

Ley de propiedadÍhdtist~lai. decreto Ley #958 . 
8 dejuni0d¿y93'(·.·:>·· ~:·:... .. 

;'·.-,·.-.·. __ ;,\: .. :·:;!.:' :: 
,=~~:\ . 

-- . . 

Ley 4 7 63. sobr~ iriarc~~ (l~ flÍb;Íc~ y de comercio. 
':-"'·:'~ -_-_: :, -~:<'':."'<:.: •. ,,,7'! ,.,.,_~~~"- ::.··~<·::::._ -\-J-'. ::·.- •'¡•"!'~'.-· ·.:>~' . . .. :·. '. 

16 de mayo de.19Ó7::'.:: · < r .. 

Ley de registro de''fü~~J~s de'f'ibrica y ~ombres 
comerciales, e i~:du~~ri~Ib~ #.'14:50 ,del20 de diciembre 

de 1937. 



Costa Rica 

actual 

Ecuador 

actual 

El Salvador 

actual 

Guatemala 

actual 

Honduras 

actual. 

Nicaragua 
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Ley de marcas de fábrica y de comercio 

22 de mayo de 1896. 

Convenio centroamericano para la protección de 

la propiedad industrial en vigencia desde octubre 

de 1975. 

Ley de patentes y marcas del 22 al 31 de octubre de 

1899 

Ley de marcas de fábrica del 18 de septiembre de 

1961. 

Ley de propiedad industrial del 27 de abril de 1901. 

Ley de marcas de fábrica dell 9 de julio de 1921. 

Ley del 20 de mayo' de 1886. 

Convenio c~hú~alll.eri6ll¿(f par~ i~ protecciÓ11 
~ • . - •• . i .•• ,,_ ' • 

industria1de:ocfübrede.l975; 
"; 

Ley de !Ilarc~s'd¿táb~ica del Tal,IJ de mano de 1902. - . · ... ,. ··- ·,- ,. . . .. -

Ley de 11iarcas.d&:fi¡;fic:ix6~~retol~~y.s1ciel14 de· · 
marz~ ci~'19j9':;< . · ... >:''?'~''O( ' ' ' .' .· ' . 

. "· ',·_,, ·.:;·:·. :.<;:> . .:< 

Dec~etoLey474d~J;io cieju;1io de '1977., 
,\" ,-:,.. ··,·. «"". 

Ley de marcas de fábrica y de comercio. 



actual · 

Colombia 

actual 

Cuba 

actual 

México 

actual 
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21 de noviembre de 1907. 

Convenio centroamericano para la protección de 

la propiedad industrial de 1975. 

Decreto 218 del 22 de noviembre de 1900 

Decreto 217 del 23 de noviembre de 190.0. 

Decreto Ley410 del 27 de marzo de:l97L · 

Código de comercio. Libro III,._títUloh.-capítuloll, . 

signos distintivos. 

Real decreto del18 ~12Lde·¡iosfode~18_84}._· .. 
dictando regl~~-P~i~~6~~~~i6h'.á{~~fa~s de : ., . . .. --..... 

. fábrica yde Jorii~f~i~i#lltttaht~f'.~r 
;-, __ .;: -

Decreto Ley,6s'.(~e:i~v~ncigtlés .. ?esc~hriniientos 

:~:::::¡f :~~;~~i1:f ~i;l[i1~t~~dC 1~83 . 
• - -~ -> ....... ":.·~y~::::. -::5<-·:~:<." :~·\:.::-· ... :'::·_. · . .: .· 

Ley de marcas del 28 de noviém~ie. ~1:1899.: .. . . " . ., , ,-..~.. .. ,_. . . ._ .. ,,. - . ' , ,. ... . ,,, . 

Ley de invenciOnes y"-tliarc~s'<l~i '3ó·Je <liCieÍnbre de 
''•, '· -;'.,:J .• • 1:. -.:, ; -: ·. -.. :; " .- . - . . ~· . .. ' 

1975. 

Reglame~t~. de· 1a L,eyd~ iri~e~~iJile~·~ ·clareas·. d~l 
.. 20 de febrero de 1981.' ' · !/' 

Ley de .fomento y ¡:i~ote~ciÓí1 de I~ pr~piedad: . 
ind~strlal del ;7 dejuni6 cici' {9~i'.:. . .. . . . 
Aun no se publica su regÍa111ento, se ~igue aplicando 

el anterior. 



Panamá 

actual 

Paraguay 

actual 

Perú 

actual 

Uruguay 

actual 

Venezuela 

actual 
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Ley 68 del 5 de julio de 1904 

Decreto dé gabil1ete277,dCI 6 éle agosto de 1970. 
·-- ·-·-- . .· --·, .. 

Ley de mareas d¡ Íá~ricO y~d¿mereio del25 de 

junio al 6 de j~Íib ~~IS~? :~ '/ Y.··. . 
Ley 751 de marcas dÓI :io dejuliC>'de'.1975/ , 

--;' . . e:.: -~ 

Ley de marcas dé fábricd'dél'l9'de'di~'iembre deJ 892 

Ley general de inciu~Airi~'<lifr9sb .·,, .· . .. 

Decreto Ley2253,2 d,á:Ys· <l~'. ni~yó d~J'979~ : · 
:·::_:<: ··;·· 
. ;,,-

Ley de m~~c~'s difá~ric~'y,'M~~tliél"ciodeLl .de. 
marzo ci'e'i81z. ),~,; ;;: ·' .. · . ·. ;, 
Ley de·;til~rca,~df fá~ric~~;d,~ .• cornercio .. y de 

agric~tfüi~!' ~~j~;(~~ ?¿~~~~,Cle;i_94'o .. 
Decreto 649 deí 28 de'~é{>tiéíhb're.cieJ 967 .•.• 

' . -;~-'.: ',: ... .. : P.»:--{~~;~:-~:.:~~? , -:., :·:.·.;:·,, :1 •· ··:/. : 

.:~ -' . : ::.:>'.;-: . \ . 
. _:: __ ~ -.- ,;:··:' ,, \;·' : :- '~"-

Ley dé 01átca~'.Ct~'f~@c'~'.:<l~~;~, ~:t~!-24 de m~yo ·· · 
de 1877; · ··· ·· •· .. ,,,, '· · ,,,, ·. 

Ley de propied~dindu~fri~~~L2 de septiembre de 

1955;· ····> t 
. Ley del 26 dé sépti~4b~~<d~:1973. 
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111.- Legislación anterior. 

Dentro de las cuales se señalan las siguientes: , 

Lay de la propiedad industrial de 1942. 

Cesación.de éfectós de los registros internacionales de marcas. 

Denuncia dél·irreglooe Madrid . ._ -:-:· .' ~-'.< : .. , :_ 
-·:·.- .. ' ,,'.-·· .... -.-·· . 

. . ' . 

Decreto de 9 de marzo de J 943 qlle abrogó (lL.\rregl~ de Madrid de 1891. 

Reglamento de la Ley de la: propiédad' inclüstriá.L · 
. '··- -. 

Reglamentación de las niarcas obligatorias, reformas legales de J 949 y 1953. 

Acuerdos del secretario de economía delegando en el oficial mayor, en el director general 

de la propiedad industrial y en el subsecretario facultades para emitir decisiones 

administrativas sobre marcas. 

Decreto de 20 de mayo de 1955. Tarifa para el cobro de derechos. 

IV.- Legislación vigente. 

Su antecedente es la Ley de invenciones y marcas publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de febrero de 1976 así como su~ ~~fo~a~ yadiciones, pero se siguen 

aplicando por lo que se refiere a Jos delitos cometidos durante su vigencia sin perjuicio 
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de lo dispuesto por el a1tículo 56 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de 

fuero común y para toda la república en materia de fuero federal. 

Su antecedente es la Ley sobre el control y registro de la transferencia de 

tecnología y el uso de explotación de patentes y marcas y su reglamento del 11 de enero 

de 1982 y el 9 de enero de 1990 respectivamente. 

La ley vigente, Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, fue 

publicada en el Diario Oficial el 27 de junio de 1991 y aun no se publica su reglamento. 

El reglamento de la Ley de invenciones y marcas fue publicado el 30 de agosto de 

1988 y tendrá que modificarse. 

En el último Capítulo de este libro hablaremos sobre recientes modificaciones a 

los ordenamientos de marcas y propiedad-industrial en;general. 
- ·,1 .. . -·. -,.._ ... ,-:, ·'·· 

De momento, estaremos hablando de 'como';e~taba Ia fogisláción antes de julio de 
(." r ¡- .... --: · .·', .. n- ••• ,• • 

1994. 

V.- Legislación internacional 

Dentro de las más importantes se encuentra11: -

- - ' 

Tratados y convenciones internacionales, anteriores a la.Convención de Unión de París. 

Declaración de 7 de junio de 1895 entreBélgicá:yMéxico para la protección reciproca 
. 1 ·. - ·,,'·: _-· ~ -. ·.. ,.1;. . -, ,,, .. ~' .: -, .. • ' '"' • - ' . ·• 

de las marcas de fábrica.· 

Convención de lO_de abril deJ899 .entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

Francesa sobre la propiedad industriaL 

Arreglo de Madrid. 
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Convenciones Panamericana. 

Tratado sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales y marcas de 

comercio y de fábrica de 27 de enero de 1902. ··. 

Convención sobre patentes de invención,' dibhjÓi .y\Jil~¡l6s industriales, m=as de 

fábrica y de comercio y propiedad liforarÍa;'aÜÍ~ii~a·§¿·~3 ~~;~i6s~o de 1906. 

Convención sobre marcas de fábrica y~óll1e.~cI9.d~;2.~;.~e·:~~o~~o ?eJ.~10. 
Convención General Interamerican~·de 'p~~t¿c~!óri·~~á~~ana y comercial. 

.· ··; .. - .;.i··::.y> .,.,. ·'•º.•.-.·,.: 1.-.~,-- ·.··) ·)',: 
.:e:_";;_·. ~ •" •O 

'.:" ·-:: . ~: .. . :·' 

Acuerdo comercial entre México ; ;randa. Márc~s.geográficas de origeri;. 
•, -- t"•:. •:-" , .. >.'' '""'. .-;''.->·-'':"-'.r.• ·, ~ <-i>:« :,<,..-~~::~· ·,''.;{~:'·i:.: ,, :';'.;!_;·::~'' '_::-'·'].-~~ -' , . ., -"~"-"' · · '· · 

---:.-_:--:·_·,":_-7,i --·::. -

Reglamento de vinos)'. ag.l!~;dÍent~;:d~J~a.D~~~iJi~~~i~ncoña/ . 
. · .:· .'_?· .. ,_._, 

- .r.·. 

Me referiré .. a seft~lar ¡J~ aspectos más sobresalientes de algunos de estos 
- :· ~ '.l! _' 

convenios y arreglo~. .'r .·:. .· 
Primero me.~referifé al Convenio de París de 1883, para la protección de 

propiedad industri~IF ;(- '·' 

Al 19 de f~bi~~6~<leiQ94 eran parte de este convenio 120 estados. 

Alemania; Afg~Úii;'.~Afgenüna, Australia, Austria, Bahamas, ·Bangladesh, 
' ~;.; ;. ,;,:,~_:; .. .;:; ;;· 

Barbados, Baleros: Bélgica, ·Benin, Bolivia, Bosnia yHerz()goyina,:Brasil, ··Bulgaria, 

Bur~na Faso,·. B~riiriai; c~Üie~ún,. Canadá, Colombia,. Co~go, c~~;r~c~:Cote º ~rvoire, 
Croacia, CubJ/ch~<l, Chile, China, Chipre, DitialTiar~a,<iciu~dor)EgÍpt~ Ers~l~ador;. 
Emiratos Arabe~ u~idos, Eslovaquia, Esl~~enfa,·~· ~~;a~~ :~st~d~~ lJ;lidof ~~·. Aniérlca, 

Estonia, Exrepublica Yugoslavia de Macedonii, F~d~~~ciÓn de ·Ru~i~, Fij¡; FiÍipinas, 

Finlandia, Fran~ia,· Gabón, Gambia, Georgia, Ghada,. Ürecia, .. Gi1atemala,· Gtiinea, 
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Guinea Bissau, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irlanda, Islandia, 

Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kasajstan, Kenya, Kirgistan, Lesotho, Letonia, 

Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, 

Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, 

Namibia, Nicaragua, Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Panamá, 

Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Centroafricana, 

República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Eslovaca, 

República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rumania, 

Rwanda, San Marino Santa Lucia, Santa Sede, Senegal, Sierra Leona, Singapur, 

Somalia, Srilanka, Sudáfrica, sudan, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tailandia, 

Tayikistan, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, 

Uzbekistan, Venezuela, Vi~#{~fu; Ye~en, Yugosla"ia, Zaire, Zá~bia y Zimbabwe. 

El convenio• concluiclo~ii··.1883,fue .. colllpletad~ pofun· .. prOiocolo .interpretativo en 

Madrid en 1891, ¡;~ s~~o r~~i-ia4o e~ ~!.~~~l~s-;e~;j9qb,. e~ W~ihington ep 1911 en la 

Haya en 1925, enLolldre~ rin·:193~Fei·'.ú§b~á ~d-1958, eri Est6c61iri~'enJ967 )' fue 

enmendado en 1979. .. 

El conveniO se aJÚÚ. á .. Ía-prÓpied~d~ indústriaL en ,su . acepción tlíits ampÜa, .. con 

inclusión de las invihci~Ü~~. 1ds·ni·i/~i~'a~·rá'.bri~~ o de comercio, las mateas de servicio, 
~ ··_ )~·\~:~-;'.\'···-??t_ .. ·<·:'.:_ ;·~--·:.:)_: __ ,_>_'~'.::._<-!Y:-::· ·>''_\:. ·.,_- ,. ¡'·-:.-· - -_-- ;"~: . . ·.;:: :: ;i> -~:~:';?·::·j'.':~·· \. . : -_ 

los dibujos y model.os/industfales, JosmodelOs de utilidad,•(un~·.•especie de ,pequeña 

::::::~~::b:~ª~::~~~~f ~j~~ííif~~~%6dí¿~~~:~Rtt~~~~,1\:: 
md1cac1ones geograficás, (1nd1caciones de prncedenc1a y denom~liac1011<:~ _de :origen)· y la 

": , ... -·; :-·-: .~'.- ,; ·~-'.'":·:_·.:·~- -;~:; '?: ·: :·: ::t·~.· ;--·:·:r,t;;_·· -•.::>J~->-· : :·, ~··'.·' \::· J - '/'.:".'.- -· ,:·;'t-.·,_ ~?,~~·-:: ·:,:_~'.:?· :','~··. ;··· ·:. -. -:: .. 
represión de la competencia déslear : .:· '·. · · · · . <: · · ·, ' 

Las disposiciones. fu~clamentalés del· con~~nio se plleden di~i<li/én:ires categoríás 
-· --~ ... , -. . . -'· '' . - - '. -., -. ·,·. . " _,_ . '' .. ·' . -·· -' - -·-· . - ·. : . . ·" . . --- . ~-., : ·.' - :· , - - . . . ,-'. ' . - . 

principales que son ~¡ t~atc; naCio~~l, e¡ de~echo de propÍed'a.d Y.no~fu¡s c~il1i'.illes. ·. 
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El trato nacional se refiere a que cada estado contratante tendrá que conceder a los 

nacionales de Jos otros estados contrauintes la misma protección que a sus propios 

nacionales. 

En el derecho de propiedad significa ese derecho que la base de una primera 

solicitud de patente de invención o de un registro de una marca regularmente presentada 

en uno de los estados contratantes, el solicitante podrá dentro de un cierto periodo de 

tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y 6 meses para los dibujos 

y modelos industriales y las marcas), solicitar Ja protección en cualquiera de los demás 

estados contratantes. 

Así las solicitudes posteriores tendrán prioridad sobre las solicitudes que otras 

personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de 

utilidad, marca, o dibujo y modelo industrial. 

En las normas comunes, las condiciones de presentación y registro de las marcas 

de fábrica o de comercio se rigen en cada estado contratante por Ja ley interna, en 

consecuencia no se podrá rechazar una solicitud de registro de marca de fábrica o de 

comercio presentada por un ciudadano de un estado contratante, ni se podrá invalidar el 

registro por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país 

de origen. 

Una vez obtenido el registro de una marca en.un estado contratante, la marca se 

considera independiente de las marcas eventualmente.registradas en cualquier otro país, 

incluido .... el ... Paí:~:'.~6"6rigen,,•.Por.l?.•·t~nt~,:.la;.cid~cidÚlo.anulación .del registro de una 

marca de·}¡6J6a~·;j~-.~~iii~~~ict~~-~~;·~~~~~-~b~~i~i~~t~, 1¡0 afecta a Ja validez de los 

registros erl lÓ~ aáili~~H.L . : ' •,: >·i 
-._" "::·':, 

Cuándo uria ríiarcade fábrlcá'ó d~ comercio ha sido debidamente registrada en el 

país de origen ·tiene q\le sei'adrriitÍda'para su depósito y protegida tal cual es en los 

demás estados contr~t~nt~s, ~ua~d~ ~s(s:e ~olÍcita.· 
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Ello no obstante, se podrá denegar el registro en algunos Cf!SOS •.bien definidos, 

como cuando la marca de fábrica o de comercio afecta a d~~echC>s·,.;~~~!~~~s por 

terceros, cuando esta desprovista de todo carácter distintivo o es col1tfaria'·!l fa·inoral o al 

orden público o de naturaleza tal que pueda engañar al públicó: 

Si en un estado contratante fuera obligatorio la utilizacióri de l~ lliarca registrada, 
. :··.' :.-.~~;.:_' ,-¡~.!;.~ '.: .. : ::·> ::·; .: ... ·, ;·;:~;~ .. ~. :.~~-.;, -> ';<. ::: . . . . _-

el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo ra2onable y. si el interesado no 
'· - _,_..,.,.: ;' ::'., ,., ~.-- ,_:·. '( -: ,,_ ·_·.' '; 

justifica las causas de su inacción. < .. ; > , . / .. ··· .•.. 

Cada estado contratante está obligado a denegar::eÍregÍ~tr¿ ~á':J>r()líibirei uso de 
.. -·~ ,.,.:.•·-,:-:-···.-,;_~·"!···.·-- .,,_,._:-·.,!"':~;~·~:~·;?,,, ..... ,.,_,., 

una marca de fábrica o de comercio que . constituya; H(' reprodl1bfióh, iiÍ1itación o 

traducción, susceptibles de crear confusión, de·~~¿·~iic~qu~;la;¡~t¿rÍci~d competente 
:-. . ·, _.- .. ·.::'~-:o.-~·,._t· ,._·-. -_ ·,:->-.. -.~-~:1·:---.;·~:,:::.~~f:r:·. 

de ese estado estimara que es notoriamente conócidá e1fese estado 'como marca de una 

persona que pueda beneficiarse del con~é111~.~Iltá~ó~·ttiiiZ~<l{~~~~:~~~ductos idénticos 
· ,'.' · )_;,.\ «:·.,_; .''>,;~:.:f- )~;"{,-:,:;~:·e"!?·\ .. : '. :.-, ·''"''" 

o similares. 

penn1~0:.::~A!~:~1Jlfgi~~~1~~;f ~.:!~d!;;rt~:.:~.::, ~: 
control y garantia'.:~i~iri~~~:c¡ui:~'.Jes··~~ya'n :sÍ<lú.·~'~tildñicados 'at~aVé~ d~ l; ~ficina 

· :' ·· -•·.·, .¡•''.•'«'-"}·Cl-i'•'" ·. <·, '«-;e,,·-·,,,,:•:•-"",!.'•:•::: :···• ·l.'c" '" ·-;7·:;~',·-.. -~--'.· '· .- ; . " . . . , 

intemaciónaldé l~ OMPI.:.:_i .. :< · · ·· ·< · 
'.,_ .. :'-'· :'.::, ~::~_.~,.,-~·--:.-. - --,' 

Las mismas·disposic1011.es.se;a}>lica1i alós escudos, ·banderas y otros emblemas, 
¡,. ;._ •. .,,;,.;;.' . - ·~,~ i;:,,.:·,.->:-;.{:·f. :-,~·:, ··:: ··::·.~:'·:'-">\ ·~if" .•• '1 ,:-.• .; • • ' 

siglas, o denom:iriaciO.ites,de~éieftas'drg~flizacionés'intergüberi1amentales. 

Las marcas de serviciéi.y lás niáréas colectivas deben de estar protegidas. 

Ahora me réferir6 ~~~Íi~l~~'.i6~ri~~~~io~~~,¡~j%;o~ntes del Arreglo de Madrid 

de 1891, relativo a la re~~~~{ól1 d~· l~·~ i~di~~~i~rie~·;de procedencia falsas o engañosas en 
' ··~~·"· ",t.\~< :.r,~_,,_ '.'': "-'. : ; .' \ .;,:¡~, ~:. :''·";; ·~~ -.,_._.·¡· .• :' •. _.-.·,:-_. ~ ,. 

los productos. i: .. · '" 

Al primero' J¿ '6ii~~¿ ci~ ·r~9Jf ., .· h~bí~:,3 f. es~~dos miembros en este arreglo, entre 
' • • .... -~. .. ,. -~- '1. . 1 ,_ ·' • ' ~ ' . .. - •• -· ·' - - , .• ; • ' .;._ .. • ... ·• • 

ellos, Alemaniil,' Arg~lia,;"B;asiÍ,',Bulg!lna:;~cllb~i,(~EgÍpt~> E~paña, Francia, Hungría, . ' ..... -... _-. .. . ' ·., ··(,. - . 

Irlanda, Israel/Ifaliá,''·1apó11, Líbano,< Lie~hte~stei~,· Iv1arruecos, ··Mónaco, .. Nueva 
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Zelandia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, 

República Eslovaca, San Marino, Siria, S~il~nka, Suecia, Suiza, Túnez y Turquía. 

Trata sobre lo siguiente: 

Todos los productos que lleven una indicación falsa. o engañosa. en virtud de la cual 

resulte indicado directa o indirectamente como país o como lugar de origen alguno de los 

estados contratantes, o un lugar situado en alguno de ellos, serán embargados en el 

momento de la importación, se inhibirá esa importación, o se aplicarán otras medidas o 

sanciones contra dicha importación. 

En el arreglo se precisa en que casos y de que manera podrá requerirse y 
. . . 

ejecutarse el embargo. También se. prohibe el empleo en la venta, la exposición o la 
- '· .. - ·; ··.. . ' ·.. ,. 

oferta de productos de todas las iíidicacióries . qüe tengan carácter. de . Pllbli~idad, 

susceptible de equivocar al público ~óbi~ Í~;prÓ~~á~n~i~ d~ Iris pr()du~tÓ~; ··. 
• ·· • ,. ·~·'; ·. ·~;•.'';' ; ·.'· "'. · '<T~· · ·.".:>"•-. · • -¡ \ .; · ···-·~ - , .. -"' r .. ,_., • · , ' , 

Los tribunales de cadáestadó;te#d~án ~ue'dé¿idi~-\~ualesJon las denominaciones 
. ' : :-<;,< .. ~-:_::.:~·-,,:, ' .. -"./>:-: >:':; _:: ..... ·; :.~ ;:_ '.-<::~:·~~·;· ;;-_;-.-~''"';)f.~·-,,.~:·:~::_:-<:{>:; ·_. :· ·: ._ ' 

que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a las'disposiciones del arreglo. 
,.. - - ' . '" - -· -· •' ·,. •" ,.,: .. ,,,.,,..;., ~: . . ,• '7' . . .. . . ' 

El arreglo no prevé la constitución de 1~n~::Unión ni un órgano rector m 

presupuesto. 
. . 

Ahora me referiré al aspecto especifico de acuerdos, protocolos y ar·reglos 

relativos a las marcas. 

Arreglo de Madrid de 1891. Relativo al registro internacional de marcas. 

Al primero de enero de 1994, eran pártes'ell.este arreglo los 41 estados siguientes: 

Alemania, Argelia, Austria, Bale~()~~,~~¡Iki¿~, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, 

Croacia, Cuba, China, Egipto, Eslovaquia.~E'~i~t~~i~,·Espaíla, Exrep~~HcaYugoslavia 
de Macedonia, .Federación .de· R~si~::,F;~s¿i~,'.'ktihgrí~, ·I~alia, Kas~j~sifa,}iG~~uÍstan, 
Liechtenstein,. Luxemburg~.· . ~~rr~~¿¡;~?-Món~c~, MÓngolÍa, Paf ses .. · B~j6~> 'Polonia, 

Portugal, República Ch~c~,,~~~¿!;lic~·-d~ .Moldova, República Popular D~mric;Íiticade 
Corea, Rumania, San Marino, Sudan, S~iza, Tayikistan, Ucrania, Uzbekistan, Vietnam y 

Yugoslavia. 
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El arreglo establece el registro internacional de marcas de fábrica o de comercio y 

marcas de servi~io por la ofici11~ iritémaci~nal de la OMPI, en Ginebra. 

Los registros en virtud de este arreglo se llaman internacionales porque todos los 

registros surten efectos en varios países y pueden extenderse a todos los estados 

contratantes. 

Para gozar de las ventajas del arreglo, el solicitante, tiene que ser nacional de uno 
, :·.::.,;:.. .. . . 

de los estados contratantes o tiene que'·ésfur domiciliado o tener un establecimiento 

industrial o comercial real, y efectivo en urib d~ los estados contratantes. 

Primero tiene que registrar su rriárcá en la oficina nacional o regional (Benelux) de 

marcas de este estado y luego solicitar ~(registro internacional por conducto de esa 

oficina nacional o regional. (Benelux). Una vez efectuado .el registro internacional es 

publicado por la oficina internacional y co~unicado a los ~sta.cl~s contratantes ( o en el . . ' , .. ~" ,·.; '" ;·. .. 
caso de Bélgica, Luxemburgo y los países ~bajos, a _lá~ oficina de marcas de• Bepelux) en 

los que el solicitante desea protección>· · · · · 

Cada uno de los estados, o la ofici~á de: (Benel~~) ~9cirá. d~cl~rar,•·,d~rant~ Un 

plazo de un año. e indicando }os moti~?~:·~~'"~~lg.~~i~~~§M~ti{~.é~~Gi~~~~ ?ºh~eder 
protección a esa marca en su territorio. :· ··•·· .• .••.•. ·; : c:i:·TC'''' ..... ·.·.·· >· -.. > .··.··.·. • .. · ... · 

region!i ~:::\:m~1i~~1i~~fr0~¡°J~~~i"~;~!,~g;3~~~~i~ªt~·i:~~~: 
contratante res~~ctÍ~({•,, LL .. ~. -_L.~ > ......... ,., .... -- · ' · · . 

\os mi;:;~~;~z~~~T~~~t~~~¡f ~~~it~;:::º:.:::: 
de registrar la 1llarcaen el esÚldo~6n~ratahf~'áeong~~·c ó en'laoficina del Benelux) le 

basta con presen~r ~~a s~la ~oliii~cl:gb~~af'i;~~is~lát~;a ien ~na .oficina (la oficina 

internacional) en un idioma(francés) en ~e~ d~ presentar solÍc~tude~ por separado en las 

' .; 

! 
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oficinas nacionales o en la oficinaregionál (Benelux) de marcas de los diversos estados 

contratantes, en distintos idiomas y pagando grandes tasas en todas las oficinas. 

Las mismas ventajas existen cuando hay que renovar el registro (cada 20 años) 

El número de registros internacionales efectuados en el marco del arreglo de 

Madrid en 1980 fue de 1233& y de 20762 en 1993. A finales de 1980 había en vigor 

247000 registros internacionales mientras que a finales de 1993 la cifra correspondiente 

fue de más de 290000. Cada uno de estos registros cubre en promedio 1 O países. 

Ahora me referiré al Protocolo concerniente al Aneglo de Madrid relativo al 

registro internacional de marcas de 1989. 

Al primero de enero d~ 1994 el protocolo aún no había entrado en vigor. 

Entrará en vigor después de que se depositen ante el director general de la OMPI, 

cuatro instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión entre los cuales 

debe haber cuando menos un instrumeqto de l111.(lsta<fo parte en el arreglo de Madrid y 

un instrumento de un estado que no sea/p;rte ·'en;'~¡ :~rreglo () de .una organización 
gubernamental. ... · ' .n ;:":<~ ,· :·' '' , . •o· > · ·· · . 

Este Protocol~{ª~ fyi~<ldd~~)~~~~ta~°" ~?n• ~l~fo~~~vo;de'intro~li~~~ 6¡ertas nuevas 

características eJ:l,-el;iegiStrb~.iht~fri~¿ioiiaÍdetriarca.S~ ~xi;tente•~ri iÍ~d'déLArreglo de 
~,--~h:;· ... ,;\- ::;:;,y··.• . . '.·~·~·;•"j· < • ···'· .. :··· .. :_ ~~: .: ;:.~. ' ·: . .:: ''.~~-<. 

-• ·,;' ;'. ,- -~: '.: : '; ,< ·. ' . Madrid. 

Así el Proto~91~-:deMadridfunCiohá en forma·c()mpl~fue~~ria:éóíi~L~eglo de. 
Madrid. .··. :':' -· ;· : 'n •· '•;• ·- , .• . . / ·• - ... 

El protocol~~int~Wd¿ce i~~.sigui~ntfs inn~vaciones 'prÍ1ÍcÍ~~ie's: 
El solicitaiite ~tf<l~cb~~if ·~~ ~~li~Ítúd"de regi~tro interl1acion'ai ·no solamente en el 

':· ': ::0: :.:~·.··-~t:;<~·~:._·_'.:.:~'.}':?>:}~/t~·~'<;_;· :::·~t·':"":C-':',~~·'· ·:·):·:·::·: ··j.:-.~~·;:.; ·, ?~·:. "-. .-·:~{:~>: ~--}<-.,_'- ~:'.>:-.. ~·<: .· . ' . 

registro de su.marcá'ante'J~Afiéinanacü)n~l'b're~fonaldé.supaís de origen sino también 

mi unac:::i:~.~!;i~~~~i~~~o~~~tlt;~~l:i~::•d:~:::~teooión para 
declarar dentr~d~ ti~:plh~'<l{1.8m~~~s 1(~~·¡~~~!-ddun·afio) e incluso un período más . , . - .. ·~,__"_ -- ---·· ""-·-; .... ,- ...• - :,- ,.-_, ... ,,... ,. - .'· .. ' ,. 

largo en el caso >de oposiCiÓn; qÚenÓ puede conc6der protección a la ma~ca en su 
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territorio, la oficina de cadauna de las partes contratantes podrá re".ibir tasas superiores 

a las fijadas en el marc,o del ~eglo de Madrid. 

Un registro , inté11lacional que sea cancelado por ejempÍo "debido a un ataque 

central, podrá trnnsfo~arse en solicitudes nacionaib~ o-~egi61l~ie~ q~e se .beneficiarán 
'.·':·····- .. _·- ·--.•!_'··_'''.·. ·:::·;:< ... >-\' .. ::· ' . 

de su fecha de presentación y cuando sea aplicable de'_sti)fecha de prioridad (posibilidad 

· que no existe en el Arreglo de Madrid) 

Ademas el protocolo establece vínculos'cé)'tj á, Ílíturo sistema de marcas de la 

Unión europea de la siguiente manera: , 

Una vez que el sistema entre en vigor;y que Ja Unión europea sea part~ en el 

protocolo, será posible que una solicÍt~ici~d~;''r~gistro internacional en el marco del 
'": .. . , '. __ . ~-:~.{ :;~:s~·.?: ·.{t~:::-'-·.;-~"f .. --

protocolo se base en una solicitud Pl'eseii,tafiáo'eri;ül1 registro efectuado por la oficina de 

marcas de la Unión europea<yt~·~biéÍl'serlÍ~Ó~ibie~Óbtener los efectos de un registro 

europeo mediante un registro internacional efectuádo en el marco del protocolo. 

El Arreglo de Niza de 1957 relativo a la clasificación internacional de 

productos y ser·vicios para el registr·o de las marcas. 

Al primero de enero de 1994 eran parte en este arreglo los 39 estados siguientes. 

Alemania, Argelia, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, 

Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, 
. ':..: ., __ .. ... . -

Exrepublica Yugoslavia de .Macedonia, ,F:edé'racióri de Rusia, Firilándia, Francia, 

Hungría, Irlanda,• Israel; Italia, Japó~; ifüai10, Ú~~hte~~tein/Luxe~búrgo, Marruecos, 
·_ /·'.<·;.: -·:. :.:<-·~,,, ~--· .. _:>::;\:~~:-'.. ~:~-,::/< ·-r~. < .: :: ·-: : .. _ ·' -~~~'-. '-·· :·-_: ·:· ": >.~,. -~· :~ - ·;, _'_:>:;.:.,'.·::",:~<_·.--,~~\: :>:·.' :~.-.,: :. : .. : 

Mónaco, Noruega;';PaísesBajos/Porttígal, Reino Unido; república checa;Súecia, suiza, 
.:·;- ' •:: > ; ~- ,•,"" ' • _., • • • •; • < • ' _. ' <V"•. •"< • • \ • -' :·' ' 

Suriname, Tayiki~tari/'fí{rié{y Yugci~lavia. 

El arr~gfo e;tablebétma. clasificación de los productos ys6rvicÍos.pará el registro 

de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio. , 
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La clasificación se utiliza para el registro)nfoniacional .eiÍ;virtitd ?~l arreglo de 

Madrid y para los registros nacionales de los est~dos cb~tratantes. 
La clasificación consiste en una lista de Clises, hay 34 clases para los productos y 

8 para los servicios y una lista alfabética de I~s i'.,;oductos y servicios . 
•. ___ ,. '•t .• 

Esta última tiene más de 11000~ partidas, ambas listas son modificadas y 

completadas de vez en cuando por un;c6~itéde expertos en el que están representados 
. ' . . '·. ' :.,,; .. -- .. -~;,~_-. ·-, .·; '·: .. 

todos los estados contratantes. 

Aún cuando solo son parte en el arteglo de Niza 39 estados, utilizan efectivamente 
·.:~·' ,. '•0:.·' . 

la clasificación las oficinas de marcas ·.~e . niás . de 100 países, así como la. oficina 

internacional de la OMPI, la oficina éf~.'fu~~á~s d~ Benelux y la oficina africana de la 
". .--~1f;''"';', ;e•.-,.:,<• , • ,·,.::. '' · 

propiedad intelectual (OAPI). · .. 

Acuerdo de Viena de 1973 po~ el que ;e establecel1ri~:cfasifiéacióninternacional 
de los elementos figurativos de las '~ar6a~: >. , , ~/,/,~ ':~.. :<: .. -.•. ~: ··.·.· ·.·.· .. '.· .. 

Al primero de enero de 1994, ~ran parte en';estéacÚ6ici6J6J' 5 ~~tad~~· sigúie1ites. 
·'·.· :--::;· ":··\:','·:>.;·~!::';::::.:::\ f_'_:' -~:'!(}·: ~>~:'(';-!:\,·:.;·:~:~~·;!:--.:-\!·::'<~: ,',~~~:'· ... -\.",':·'_-' ~'--:< :·-· '? . 

Francia, Luxemburgo; Países Bájos;,Sueciá~y.Tún~z:\;';~ >•· .... :.· .. · . ···.·.· · 

El acuerdo estabI~dc- u~a: ~I~siÍicaciÓn:de:· iiiri~ií~··'4u~:.~6nstan ·ae el~nientos - . ·~- ' . . . .. - . '". '',(-.:'' ~·-,~,\:' <' < >:>.:· - ··· ____ ·,.· 
figurativos o ql1elos c?ntieneii. ;. ..•. ·.· .. ·• :~~.'. ·· /• · : ·· 

· t~i~~C de revisar 

periódicamente la clasificación.·> ,": . : ' ' ., . : ··• > · . 
La clasificación c~~sJdc;·i9·~at~g()~á~~yl.44·~¡~i~lo;iesy1Séi9secriiones en las 

:<· ... -. > .. ·'./:·::;. :·:~:.r\~·_/'.:'.~! ;·/~':~-;'}::\._:·:_:,~;~;;~:/·-~:./.'.'.·: ,'.?~:<·~_\_':.-· ' . ' 
que deben ordenarse los elenientOs figuratiyosde las. ifiarc~s. ; 

;"•._,._ 
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Aún cuando solo son parte en d acuerd() de Viena 5 . estados, en. 1992; la 

clasificación se utiliza e~1 las oficinas de propi¿dacl: indu~trial:.<l; >p6r lo \rienos 30 

estados, así como la oficináiritenfa~iori~l·:~~~J~:·OMEL,(13)" , :· , -: · ' . . ..... 
. ·'._ ...... -,_ -./.: ,'~,>--"''.·~··i.:.·::'::Y~·':-~º/,- .. :f'J ... :·._'.'.·.··-~ . .. . .. 

Aquí mismo me referiré a los fundamentos que eXisten cioril respecto del Gatt( 14) 
• •·. ·~ -; ·~;!' -_,_,~_-:_, ' • -_,~':, ~: .. _'"--,t} •' · ¡ - . '' ·'.'.''I·• ~I '.<_'.": 4~?'-/:C'''.f:~-.L', ··Y(ii'' ·- ~-- ~- - . ''.': '. · 

en materia de marcas: 

Primero haré referencia alig;Jpo'd~ 1 ~~gbci;~~iÓ~ T~p'~ (ÍS) el grupo Trip's füe 
· ~<- t• •·;·'1, . ··· .. Y'·· ··~ · ' ;. " ! -, •. ·•• .1-,:. e , ·: ... ;·• • .. ;· ~e· • 

uno de los cuatro grupos de negocfabón y desde el coi:ll.ieñzó ·de lás mismas se mostró 

particularmente activo, bajo sucbfu~~t~ri~ia se enc~~t~~bX_ia ~~sp¿nsabilidad de llevar a 
.• -,· .. -··· -· ' ... '· ' '" . . 

buen puerto las difíciles negociaciones que se abrieron en materia de propiedad 

intelectual. Trip's 

La regulación de.J~.S inárcas en. el.acuerdo 'se i#ici(cón la incorporación en el 

te>.io del artícufo lS:l·d~;.~n~· d~finición· de ;¡¡~;~~. d~ ~6hrrirtl1i<lad cbn esta Íiorma, 
.;- ' ... : . < - ... . •.. -,.._,;,,~·-·- ;·~.<···- ....... _.~-.. . .. . 

podrá constitllir,'unti1iarca de fábrica o· ,de. cómel"ci§ c4~lquier sigllo;o c.~J11~inaciÓn de 

signos que seancap~~~i'<l~ dÍ~tinguir los' bÍ~n~~.y ~e~Í~i~;a~ uria ciinpre;a'idelos de 
:· '"'"·~··- ·_; .·'. . --'. -, ... - - ··'. -:· - ' .. -·-··: '.<'·"~ ':.·:~~· 1.: :: .1._·-~::-~·'··~':: .'.~.-,.~,., ":.>·"''"::-··<t\:-_· .·''.·;::~:-'··: ,:; __ ~-. --~\-"·'' .. ~--~ 

otras empres¿s. Al definir -la figura de la marcri; el~ctierdo tnp~s\ap;rtá:'ún elemento 

novedoso al sistema multilateral de protección·d~!'b~~6s ~Ígn'.6~' di;üiit1;6~ ~·i6~ 'i:ukles · iue 
~ '. ';·.· ,. -.. _,,, . •" .. ..-~-. ,. - -. . - . '•'" . 

'<; ... :' '': ,. -~«-~:-:: 
referiré al hablar de los caracteres de la marcá.} ''", .···,. ¡ .,,, ,\¡.:·,'~ ' ',' 

El derecho internacional de la propiedadiridu~triarnó'cúentá,poi' eÜmomerito con 
- . .•"'. '' :._ : ' : ': . --. - .... , ", --- ~ .:,., . ';. ' .... ·' -. . ·; ~. . . ·.·:.:: .. 

una definición comúnmente aceptada dé marca. 

Por este motivo la definición contenida en el artículo 1 S:i del acuerdo ~eitl~pita en gran 
--:.;:.. .·--. . ·:·.··· .. -~ .. : ... ·. - ;_., ·- ., 

medida en los conceptos de marca vigentes en sistemas jurídicos regionales como el 

establecido por la unión europea. ( 16) 
(13) Organización mundial de la propiedad intelectual. 
[nfonnación general. 
Ginebra 1994. 
(14) CASADO CERVIÑO Alberto y CERRO PRADA Begoña Gatt y propiedad iridustrial. España 
1994. Pag 15. 
(15) Vid a CASADO CERVIÑO Alberto y CERRO PRADA Begoña pag 29 y siguientes ob. Cit. 
(16) Cfr al Diario oficial de las comunidades europeas no. L 40 de 11 de febrero de 1989 y en el artícUlo 
4 del reglamento (ce) no 40-94 del consejo de 20 de diciembre de 1993. · · . 
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Sobre la marca comunitaria publicado por el Diari_o Oficial de la_s.Comunidades 
Europeas no. L 11 de 14 de enero de 1994.. ···· . _'_> 

Apoyada en las disposiciones con~tit~~ional~s~ antes 1f enfioi1ifdas· lá Ley de 

Fomento y Protección de la Propiedad Industrial es~l ~~~ttlt0Sek~F~i1~:~~-~~-a~tu~lidad 
rige lo relacionado con la regulación jurídica. de los\~i~~Ó·~'.9~i~tiritiVó~; ~lltre lo que 

destacan las marcas, las marcas colectivas, los n~fubpgt:i6rii~r'5~~16~ yJos avisos 

comerciales a los que adelante me referiré. \< ;·; , Vi 

Con respecto a los tratados internacionales es'i~portante.mtShcÍC>nar el caso de los 

estados latinoamericanos en el que puede obse~~rs~~:~~~ ~Íir~~r~ti~~1t'Üia:resp~cto dé'1ós 
· -··· , .. · -: :t.::~ ·"Y,.;¡.'·,·· .. /r~·:.:~<·_;;., fr·_,,, ·' ·,-~-, ,,-'·-~-. ,.:: .. .. -:.:' ..- ,. -~--- .. · · · •... : · : · 

·._·· ·:·. _:_::-¡: .. ·.:;< .·· . 

tratados internacionales en esta mat~ri~~·->· . e/ ... ; i>_. <.C' :>'·,-~¿F{ ,) ·;, ._. ·· ...... 
Si bien la mayoría de los. estados Iatiiloamericruí~s-ha'•adoptad9Jaclasificación 

internacional de. prodl!c,t()S. y _ser\li~i()s.lla~t~·~A();~:4¡·hgÓh -~~~d~~ :~ri;~Í~~r6~1id~~¡··t~atad,o . 

de clasificación de Niza:. , :· :•;.,: • -. ,--' ;; <:<~·,e,,~,- :·· ... ~. 

Al .· co~v,e11~~1'.',~;;+~fft~:.?~~~ª-~-~.~?~á···s~l.f_.,f~,,;:~~~e~:~o\~1~~I1~~--.. ~~fados .·de 
latinoameric_ana. a saber, Argelitina;, Brasil,. Ja República Dominiéan'a; Cüba; ~éXico, 

· .. ·· ... ··'· ~-· _._, -·· .. -· .. ·~.- .,;_,,_ .. ·. - . ·(-'', ·.>. . ~·,:-:-. ,-,:~. > ... \.,·..,.,,_:,_. __ -.-·~~-t".-~?.~-~-··.~;;i·:;~·-.~;./:·· 

Uruguay etc.• :< •..• ,:; ,..:•·.:,--.• ... : f': 

con ... '::::::nz:::1:::'~~;S~~~:~·~~~~15r~Yi~~.~~i~~i~~~~- ·· fu 

.·,c: -:: ~-:)'. ':-' ':'· 
::.::;oo:..__:>·::··· -'·-----'·-:·~-

¿A que s~º(¡~.~e ~st~ CÍesint~ré~ géri~~~1·?':~:i,pcii4h'e'1~;ciayoria\O~ 'iós ;estados 

:::~::~:~~~~~l~~tf !I~~~f I~~l~~14l:s~o::i:: 
significación ·q~~\ ~stos ·~~n~eriiost~nla~ ·.par~'.¡¿.;~ paÍs~sJ~tfü~atii~ricanós o para sus 

;.. :;.- • ·'" .• i• , __ : ~·· ·l " ' . --~ ~. . .. - . - • ·- • "" . • . '-._ - .¡-- .. -.. -',:..'-· ,_ . ' . • ' . . • . • 

derechos de ;atJri;.(17}'. 
(17) RONDONde Sa~so. La adhesión deVeneztiela al Conveíiio de París r.m. de la p.i.~. 1966 pag 159 

y siguientes. 
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Así algunos autores argentinos argumentaron que el Convenio de Pa~ís ~~ne.ficiaría solo 

a los países exportadores, es decir a los estados industrializados _ europeos y 

norteamericanos, no así a los países de economía agraria en vías de des~rr~llo.'(18) 
~ _i ~ • > '• ' ' • ~ - ' -_. ' ' - " 

Al tratarse el tratad() ,,de marcas de Madrid se expllso la forma de registro 

internacional y se encollt~ó~'qü~ no era interesante ·porqu~,fr~~te a unos poc~s registros 
-~:'.''';;'·~·;;-;:· .. ~-~-· .. :. ! .. - ·' .,-,·.. : .. •· ' 

locales se les oponían '1lumerósós registros e}..1ral1jéros y de esta manera se reducían los 

ingresos de la ~ficit1;.d~'ni~i¿~~ en ~on~epto de ~~lfoitudes del extranjero. . 
. . -.' ~ . ',, ; . ": ' -- ,· . . . ; -. , - ... ' . . . ' . . ' ', . . --' - ' 

Estos m~tivÓs t~inbiéii fueron decisivos para·ei retiro de Brasil, Cuba y MéXico. 
,_. - . ~ . - ·: -' -;. : - . - . " ' . . - , . ' . ' 

Numerosos auto~~s ~bogaron por eÍ ingreiÓ~i}j~nvenio de París (19) 
; ' ·. . ,• .. · .. - ., ·. ·. '·'.-)· .- ~-·".'' -">' ... : ¡ ._. -_ ·._ 

En diver~~s conferencias-latinoamericl:lri~s" sé recomendó la adhe~i,ón_a Ía CUP, 
. ·. ': ,~::·::e': 

Convenció1ldeU1üÓI1.d~París. 
La Asociación Interamericana . de Ja _. PropÍedaci. IridustriaL(l\,~IPI) ·_.valoró la 

asociación a la CUP como un valioso __ aporte al d~s~ollo X .a-' la p~?tección de la 

propiedad industrial. 

La posicló11 '·. fav~~able al con~e1~i°, en• Gtinoallléric~ ~arió .· ~ensible,mente en el 

siguiente decenio r de.t círculo d~los. países eiL:víás <le desarrolló, s~ fif ~;¿~ elevando 

críticas en contra 'de .. las •• nom1as_·vig~Ilt~~--d~· 1a.co1nr6rióió1i:·-¡;~t~iiai~s ___ er~ri''cci~si~ eradas 

demasiado favorables a los inf~Ú~~~.:de ;Ítl'i''ii~~Ú~n~~ h{~~~tri~Iiz~dad.~ 'ki~~ ~~~~~sas 
multinacionales y en consé~V~~~¡~:)~qúirí51~ :~jl1~t~rse· a~-la~ ri~¿~~i~Ji~~'.s:_;·d~l. tercer -

mundo. . ,;., .. ;.':>.':·: 

Fueron precisamente las naciones-.. l~tinoamericanas qui~íie~:Drii~11i~íiron. una 

revisión del Convenio de París enJá que se'.tÚviera rnás en 6Ü~S~i~a.;sÍ1~l~,~~~tl~stas y. 
~-:·:~ ·• " -· ~,;: ',·: .. ···:. ·. 

deseos. (20) . __ . .· . _··· . . < ,,¡ . . : • : ,. · ..... 
(18) BREUER MORENOPedro c. Tratado de marcas de fábricas y de comerCio. _Segunda edición. 
Buenos aires 1946. No. 633 . · · ··' · · · 
(19) O'F ARRILL Jorge e, Patentes. marcas y diseño~argentinos. fr~ntd a lo~ ré~rrÍenes intemaéionales. 
r.m. de la p.i.a 1964 pag 127 y siguientes; · . , __ . · · ·· · 
(20) vid WITTENZELLNER Ursula, oh cit pag237 y siguientés. 
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Así quiero resaltar en este punto que si existieran más países latinoamericanos adheridos 

a los convenios, arreglos y tratados más importantes con respecto de las marcas, 

nuestras legislaciones latinoamericanas estarían más desarrolladas a nivel internacional. 

VI.- Los proyectos del nuevo código de comercio. 

Proyectos 1929 y 1947 

Proyecto de la confederación de cámaras industriales. 

Proyecto de 1952 

Observaciones deVicente Aguinaco Alemán. 

Orientaciones de Vicente Aguinaco Alemán y Jesús Ángel arroyo. 

Comentarios de Jorge barrera Graf 

VII.- Antecedentes de la legislación suiza. 

Ley federal del 26 de septiembre de 1890 concernient~ a la protección de marcas 

de fábrica y de comercio. La Ley federal del 20 de juniÓ de 1933, sobre el control de 

comercio de metale~ preciososy de obras en metales precirnms, (LCMP) . 

Reglamento del 24~di:·~bril de)929 sobre lá protec~ÍÓií d<?~rl~rca~·cl¿fábricá y comercio ' .. -~·.·-·-. . •. . .· . < .-: .. ,· . ; ·-.. ' .. -: , . . . 

(OMP) 

Disposición del. COnsejo ·Federai del4 dé noviembie de 1966 relativo a Ja ejecuciÓn d~l 
Arreglo de Madrid ·~~~J~~ie~te··~Fregistro intemacionaÍ de marcas de fábrica o de 

comercio. 
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VIII.- Ley vigente en Suiza. 

Ley Federal de Protección de Marcas e Indicaciones de Origen del.28 de agosto de 1992. 

(Lpm) 
. . . . ' ' 

Reglamento sobre la protección de marcas OPM del 23 de dieiembré de 1992. 



· l·.2·ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS! EN. SUIZA. 

FALLA DE ORIGEN 
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Capítulo l. 

1.2 Antecedentes históricos en Suiza. 

Historia de las marcas en Suiza. 

El desarrollo)iistórico con respecto de la legislación marcaria más antigua en 

Suiza se marc6 cCiiLia v6nida de derechos individuales sobre las marcas ei1 cada uno de 

los canton~s dela.Confederación Helvética y su reconocimiento en el siglo XVIII. 

Eti j~ le'y'f~deral de 1879 existían disposiciones expresas sobre la pr~tección de 
. ~"· '· ' . . - ,. ' . . -· 

las marcas únicamente en algunos cantones, como son los siguientes: < .· 

Waadt, Nel.lenbÚrg, Schafhausen, Sant Gallen, Tessin, y B~selstádt.i: • ,,. . " . ' . ' .-:· 

En el cantón de Ginebra existían disposiciones 111críds arnpÚá~ ¿on re;pe~to de tal 

protección.;La~ disposiciones Bemesas con respecto a ia i11du~tW~r1~,~~;ii~1i~ e1Í álgunos 
-'-'-'. "t;·-;; .. --.; •.• ,,.. _,',:;,,: .-:, •. ' '· ·,,. -. ·., ' .:,_. •. ,,_ •. _ .,._,. __ , __ ... ·.,-, •... ;f;,.'«- ,,, · .. - . 

artículos y los de1l1ás cantones no tenían ninguna regla1nei1tabió11 a 6ste ;bspect~. 
Los li~h~iosipÚc~nseguir un ordenamiento JurÍdico coiriún a todo~ los cantoties 

para protegÚ 1is ~a;das ~ienen desde el año de 1849. ·Fue entonces cuando el Consejo 

Nacional propuso una moción y esto animó a que se llevara a cabo esta iniciativa. 

Los intentos de 1865 se llevaron a cabo con una revisión parcial de esta iniciativa 

por parte de la Confederación y en 1871 los cons~ios hicieron finalmente una revisión 

total sobre esta iniciativa para la protección de las marcas. 

Suiza firmó diferentes tratados y convenios con otros países, para asegurar la 

protección de sus marcas. 

La necesidad de reglamentar con disposiciones de protección común a todos los 

cantones se hizo a consecuencia de mejorar las disposiciones singulares con respecto·de 

el\.iranjeros fre!1te a los ordenamientos internos. 

En 1876 se tomo una moción en la que se discutió acerca de ver si la protección 

de las marcas de fabricas debían también reglamentarse por el Consejo Federal. Con Ja 

respuesta de la embajada del Consejo Federal del 31 de octubre de 1879, se llegó a la 
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conclusión de que la protección de marcas de fabrica e indu.stria. debían reglamentarse 

por ordenami.entos jurídico~ y asL entro en vÍgor est.i disposición en el año de 1880. 

La ley M 1S79 aclaró y explico elnúmero,Jas palllbras y las letras que debían 

contener fas.1narcfs, pero ~in embargo no existÍa:aún· una protección por falsas 

actividades 'd6 p;()~~~enciau origen así que se requfrió·d~ ~;~~.mieva revisión; 

Fue a~Í como se formaron dos · disposicione~. leg~I~~· d~ prtJteÚión a las marcas 

una del26de~éptiembre de.1890 que ~1itrÓ·e1i'~igbr'f~l l:d~Jtt,l,io/dei891 y su 

reglamento:·(21} 
. :· ~- .·. ·~, 

LaleY~chiaLque rige en Suiza es;la cLPJvf.}Í~y fed~ial~~bi¡i1~pr~te~ción de 

marcas y 1~~ inclicaciones de origen. (13~nd~~gdsetz über;:de~'schu~ vo11 · niarken. und 
. .. .. ";.. • - ... ·""5''' .. ·,. ·-· 

herkunftsangaben) (Markenschutzgesetz; Msc!Íg) det28'de~ ago~to de 1992 que entró en 

vigor el primerp'cfeabrÚde 1993. Que derog~ laÍ~ycl~I2~'~~ s~ptiembre de 1890. 

El reglamento actual sobre la ... pfotecciói1 . de . marcas (OPM) 

(Markensch~tzverordnung Mschv) del 23 de diciembre de 1992 que entró en vigor el 1 
'" ' !<>,, 

de abril de 1993 y que deroga el reglamento del 24 de abril de 1929 sobre.la protección 

de marcas de fábrica y comercio (OMF) y la disposición del éonsejo federal del 4 de 
- .'. ' ··~ .. -_ .. ... . . . 

noviembre de 1966 relativa a la ejecución del acuerdo dé Madrid concerniente al registro 

internacional de marcas de fábrica o de comercio. · 

(21) ANTONIAZZI Francois, La Convention d'Union de Pa1is et la Loi Federale sur la Protection des 

Marques de Fabrique et de Co~erce. Imprimerles reunie~ Laussane 1966. Pag 22 y siguientes. 
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Capítulo II 

2.1 Conceptos generales de las marcas en México. 

Concepto del derecho macario. 

Expuestas ias características de la propiedad inmaterial a través. de las grandes 

ramas en que se divide: 

Propiedad intelectual y 

Propiedad industrial. 

Podemos así decir que la marca se.define comÓ el.conjunto denormasjurídicas 

mediante las cuales el estado reg11Ia: 1.o~.de.re.C?hos de '.(propie4aq ind11~trial) sobr'é los 

signos distintivos de mercancías, lÓ qile des1gi~amoscon.lo a~iecho~m~f~ario (22) 

Con respecto asu:~e·P.~r~~i~ri· d~l cl~;~¿}~()'cii~il; d~l,der~cho mercantU: ·.• 

Los derechos ~obreids1h~fc~sl1~cesitanregÍas seguras que pJedansezyi;paradar 
. ,_ . .-;- ;/.· ' - ·.. . . 

a conocer en que . consisten· dichos sig~os distintivos, detennina~do. · 1ós derechos y '· - .. _- : . :·.- , ' .. , - ~- :,. ' >. ,_ . . .. · "·. '·, ¡". . ---,-.. •. 

deberes a qtie su reconocimientó, vigen8ia; explotación e ineficaCia de1i'.Iúgár, .-.· ·. 
. : . '. ,-- '. ; : ~·- Í; .L -: . • , ó1 ·, l _- :_·,. · • ~'. ·;. • • : . '. -, , • t'.·.;.~ _; , .. {-·; v•: : .. ·:· 

Esa fase de los qerechos, de.· propiedad indiistrial, no .)ierripre·se/trátó por el 
- : .. , _:· ··-·:·•'·:·_.,;>··_~: •... )/\,.,_1-~.~:>-<:~;,y;,,, ... _ ,,·.:-.·.t.·,~.-·<·. y,,'._::·,::'>·=·~:;.~.::~<<:: ·. -

legislador con un especial cuidado que se tradujese'en .. eLdictádó; de,Jeyes destinadas 
, ·: ·_.. : - ..... :·~;::>' -?~-'<(: .-;,~,,,~-.:"..:·,~:?··;:~:··.,r·"';~-:,._~:-'..~?:.'.< - .: ·~:. ~ .. ·' 

exclusivamente a tal , materia, su reglalllentación · inicial estu;o c?nfundida con 

disposiciones del Código d~ doi~efaio, del tó<lig~'. Ci~if~~ciác6ciig~ Penal, solo cuando 

el desarrollo de la industria y las ne<:esiaii~~Fa¡{'coi-J~;¿k); l~ e;Qgieron ocurrió el 

deslinde legislativo que cáraéteri2:a a Íos-ord~h~ii~~t¿s<'., , . 
; . ·. 

Que han venido rigielldo en m.1ésfro'país, • eirfa:époda coiltemporánea (23) 
•: . . . . . •'' ' 
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Paralelamente a dicha evolución su estudio ha sido enmarcado, bien en la 

disciplina del derecho civil, bien en la del derecho mercantil, alegándose que las marcas 

son cosas mercantiles, que son signos distintivos de la empresa, que ·son, en fin, 

elementos inmateriales de la hacienda mercantil. 

Sin embargo el valor de normas exclusivas que indiscutibl~m1ente :.~ienen· las 

disposiciones sobre adopción y reglamentación de los signos disth1tivós de las 

mercancías, justifica que por lo menos para fines didácticos, se reconozca fia .Í:liateria su 
.. • . • .~-. { . --~; , ¡ ::. • .·: ;_; :_., .. ~ .• , . _· 

independencia. 

Aparte de su autonomía con respecto a su esttidio )'.: ·~Ü Í~gislaéión quiero 
" - ';: ~-; ·:~-e·. - . ;,_.,,_-_,, ·~.: ,. - .•e.' .. ~ ,.. . . . 

mencionar su autonomía pedagógica dentro de las universidacles!"(< ·.· 

Nuestros civilistas y mercantilistas así lo ha~ c~risid~f~d.6'_i(~4j 
El fundamento constitucional lo encontrani~s eH~i"~~füttd'.d~ C~n~titUcfonal. .. · 
Según el primer párrafo del artículo 28 de)~ ~t~~ti~'cióri·P6.:lí#6~ en lós Estados 

Unidos Mexicanos, no habrá monopolios ,ni ;prol1ibicÍorlel~ tÍÍti16 dé pfat6cicióí1 a la 

empresa, exceptuándose. entre otro's, a lÓs pd~il~gi6s ~iÍe ~l)r 'cle~e~~ih¡<l~ ~iempo, se 
-.· -- · · _· :.- ·_;. ·~: :_-':· -· :·.·: .:-__ ·:,:: >-~>:-~·. ,.~~::·:~ ··:· _· -t.~1~ .. !~: -;·=~::.·--./. - '. ~-> ~~----_-,<;_.~~- :·::-~~\'.'._: ~~ ~:-~:.·:>~-~~~<~_;_ -_ -_·-~:\ ._---:v-~-<-~, _ -~ /: ·_ 

concedan a los autores y,artista'~pára.larepro~úccióri;de.sllS,'ºbras~y··a:lo·s·que, para el 

uso exclusivo de sus 'inv~.~~?~.~ ~f ~!?;rg#~~('~;'¡~~: i~1~~~!?i~~: r.r~a:~~~io~~&~;~<~~·. alguna 
' . ' . '.' . " :. ~ .:::-·:: 

mejora~¡ se ti~ne.en {1'e~t.i la• diviij~~!~~~~~~~§~§&~3~;10,\[~~~i)Í~:¿~;~imos 
de la propiedad·. inmateriaren • propigdda int~l~~tl.la! x eri.'p~opied~<l incÍ~stri~( .el• pasaje 

.. ; '~' .. _::,,':-~ .. -.::_f\:·· ./·::<.-:;_:\:~.~)~'-:;;· .:·.~.:~:~\_···'.·.'_.(·;.·<:/i~i :_··.>\/;-:y;_:~~~~-~<;~~)-_:::~1 ;:>'.'><¡/•:., :;-_\;:::-:·.-\:-~' :,.:,,,;:. '. :;·•¡"' . '. ' . 

transcrito ··d.el ..•.• texto ,co~stitucionaipvede resumirse; diciendo que Ios"foonopolios o 

privilegios. pe~i~~;?~;~~~ :}~;f iY:,,-~:~~)· .,;~;,: ·z;.• ~'~·)··:.<.·· ~:"··· :.~"···· ··• ' ...... · . ·· · .· .. 
A) los derechos •de autor.~?bfolas ob~as Iiterariás~ artísticas )'Científicas. 

B) los derec~~s··a.¿Tbr~Ji~da~·;'iiid~~~~á¡~~:·~~b~6.'ías ci~aciones nuevas: patentes de 

invención, nÍod~los 'ci~:uÚÚcl~d; 'oiód~los ind~striales y dibujos industriales. 
'."_ . \,:'.:'_•· :·,:,.:• .. ·-:/~"·'.~ --i~;:,"'..(~ --~~ ;.~I_'_ '.- .. ~.:~:::;; :, :¡..:::,_;·;:-.;--:-! _'.- ·:-_·., .. - <-:._ • . . - - ; ' 

(24) vid RANGEL'rvlEDINA David ~t/ cit. pag 1Í5 ... 
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Nada se dice pues en esta disposición co~stitu~ional, acerca de . l?s signos 

distintivos, es decir, respecto de Ja segunda clase de obJetos d; p~~rrniati~~s i~clustdal~s 
que contienen la marca, el nombre comercial, el ·~vi~~:cÓ~erciaLetc; .· 

' .' . ' . ' ~. '. . - . . . ' .. ~ 

Por consiguiente ~n rig~r/n() ;pu~de· cb~1sict~ra~~~ el artículo 28 de la 

constitución como un apoyo e~preso·.~~,J~,l~~i~1~&Íó11 ·~~bf~ 1llarcas ni como una base 

expresa que justifique constitucio~~lni~~t~~ lt ~>Ci~t~~cia y · reconocimiento de los 

derechos de propiedad industrial sóbiei~~8~1~ikJb.~'dÍstÍ~~ivbs .. 
:: /·.·:·,_>-:·· .. :"·>,.,\.-·:¡.·:;}, -;¿-/ 

Su texto gramatical, asL fo demuestra, 'pqrcuanto es omiso en referirse a las 

marcas y a los signos distintivos. (2S)!_ ,/ ···•.· ·. · .. 

Sin embargo el silencio d~·l ~~Í~~lo 2á constitucional, en lo referente a una 
- ..... ·._,. ''':.·~·;;····· .. ~-· ·-~--~ ~~ ·,,: .. , .-. '. ' ,. 

expresa garantía déexclus~~idad delis:~arcás, 1lodebe_Ue~arn6s;~ólácm1clusión de que 

la propiedad d~ •las_· ~11~~~~.~(~i.'.'.~st~ .. -prot~~i~~.f~~i{ifof~'.()n~%.~~te~··~~··irh,port~nte hacer 

mención a que ese sile1jcio,delartÍciífo2_&,co,ri.stituéÍbhal;sé:debé alá falta de previsión 

lógica que tuvier~¡tiós ~6~~titÜ~e~tes~d~:i'91T~f}~Jri'.cfu:r·~i¡rifculo, ya que el desarrollo 
·., ·~··:.,.-::: __ .; .. ~ -~.~-,,_~.·, ·· · -· ·..,,._.;.,.··-·- -.·: · ··-·•·-=-'''·--::·:: ... _-,;·.'.·· .. _."'~i:-:;~,, .. ,:.r:._·:,º···.~.:-:t~··-·)·•-·· .-.--. º 

de la legislación )harcarÍa' asC;,'cOÜloi~l i de§~'fioÚoi.<deÍ éómércio se encontraban 
' .. .,.,,, 

restringidos: .· .. •·· .. ·.· . . . ... <> < ·. · ..•.. ·· .. 
Sigriierid~ ál,atttor' D~vi~;R~tlg~trvfediha ~6riJa apreéiación de que los derechos y 

;~." ~:. :·.: ~~-:!~' ::_~ c'?:·.~f··-~;;.: ~~·:_.._~:,/:;>,.~_-;'.:~;· •. ~-¡~::~;e·~:':~""+:<..:.:..:~:::';'.:':'~{·~~'.'.~::·:~.-:~::·-~:~-~:.~:\:~: ~->i ::. __ ··~~- . ·-~ . -. .. . 
prerrogativas sobre'marcas; sé;~óiisiderafrcóirió 'objetos de la propiedad industrial y que 

-:· ... ::;::·:··-~: -~<.~ .... '.~.:·.:?-?'.'.r:'.~ "':-:"rY :'?:.'.;_.<'-. =:~·· ~/:·1~''.':"~:~:'.'·:.;·::-~:·_:_:/;'.~-~-;;.-~~~:·'.~::--_·_·?_.~' .· -:~)."·:'··<.:.'-:, . .-.. ,,,-_ .. t . ·,~:-·. 
esta, a su' vez ·es: liria d(las,dosJorinas de.lá:'.pr0pieéiadi inmaterial, lo' cual significa que 

.-..... ,. -: •. :.:: :_·:;;;',>:·;;:.,:·~· ,.;,~~..:.;.:'.'?ii;-.:;/ .... ;;:,·(:.,,:;. •"·i\_:~ '.'.'.'·;.!.;,\.:.: . .-.:.-7~~.~·.-,;,,-~,:::,_: .),-;~_· ... -<:·/: .:-,, :~~~;".:::; ~:.;_,<._ ..... :.-.' .. : > . · .. · . - - . . 

los derechos éxclusivos:qu_e;•lalegislación;,.s'obr~:;marcas confiere ·y reconoce a los 

:::::::ri::1 ~~fi~t"~~~~·i~Wi~!~~~t~~~iifll~~~:~:á~:~:~.:~::~: 
más amplia. expfesi~íi;:~n,·sJ kentidÓ'.g~1lérlco; 6i(s~>acépción·•·má.s··.g~neral, la que 

comprende todos los bielle~queé11trari-~iil1edtro patrimonioy por ende también la 
, • ~ ' . o ' . ',, ,· • -- . '• ' • ; ·•· -. , t • > • •••• ·' .,,. ' • '{_ '~ • .. , -· 

(25) vid RANGEL I\ÍiElJINA D~Vid. Ob~it. pag'132 
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propiedad industrial relativa a marcas·. y a. su ' posesión; ·.está garantizada por la 

Constitución. 

El autor continua explicando que el goce tranquilo de la propiedad, el libre 
. . ' . . . 

uso y aprovechamiento de la propiedad que a cada quien le corresponda, están implícitos 

en la garantía otorgada a la . propiedad, a las posesiones y a los derechos, 

fundamentalmente por el artículo 14 constitucionaL 

Por tanto el conjunto de esos principios consagrados por la constitución; surgen 

lógica y forzosamente las garantiasi~dividuales de la propiedad industrl~l;.so6're' los 

signos distintivos de mercancías, a~í pue~}:~~fric;~ : que los; ~I~f~~ii'6's ;i~I~Ú~Ós ¡ la 
"-"~-. .·-- '",\-'·-~;:~ ...... ~ .. ,:'.;_"!'.''-:!:~·:. ·--~'~1'·:,,.~: :• -. :,._·;.·,,-< •. :.¡_,, ... : ._, '· : ' _, __ - ' - -

propiedad de las marcas están asegurados poflaigarantía~·cpnitifÜ~i~#al~sque ?targan 

los artículos 14 y 16. .; .. 3,»_:_. 

Sin embargo yo pienso que esos artículós r4§ 16. c6il~tÍtu~i.6d~les. son una 
;.:; ('. .-

garantía mucho más. general por Jo que' piensd'·q~{iiiái
0

bi~n' esa g~r~~tí~' ~e e~dlentra 
más específicamente· señ~l~¿Í¡ en el a~Í~titÜ ~:{ f;:ci~~'·a6~s.fi~~,i6n~l, ~n, la 

0

q1ie ~e. dice 
•. ~-·•:" ·,··:.'·'. . -- '· ... , . . -.•·,··:'•'r;-,:.._•'<:.>;: ... ::~:~~-n'-'i',_\·~~:¡_,,:,°<':;: .. i::·,,r.,}·: ··-:•·,:,:··· 

que el Congreso tienela facultad de legislar ell'n1ateri~ de comercio. 

De· co1if~rthicl~d· é~~ .· Í~ di~pu~st~·:po~ e{ arti6ut~ I 33 . de la Constitución, está, las 

1eyes de1 con~r~~~···deú unión que ·~rii;~~n a~·~11~Y todos 1os tratados que estén de 
·, .··':1·,;·.~._ ,';·''.;"'·.·:t·~•¡~··, ·'.:-'";_:'--;_"~·-~·:··::·-":·. <<_:·:: ·; .. '.':'-~:·_.~,,,.,~~·>:r'·:··:,. ~.·".':;:·-~·~:: .. .'. ·.· :. ":·· .'.':·:; ">'_'·.·<.:·~<':- --; 

acuerdo con la: misma, celebrados y que se celebren por ~l Pr:esidente dela R:~púplica, 

con aprobación de{S~~ad~, ~~~{i'~ la L~y Sup~ema de toda la lJ~iótl, d~~de ~l:año de 
---- - ., . ;_,•_-,.; ..• i, ·' ·. .;.. • . ,• .,,. . e;'º.!;~ . .,..;» •.'i•' ....... > " ' • ' ·,"""' .... ':.: " ' ••• 

1903 , México se adhirió a laConvención de Unión de P~ris;· piiraJa pibt~~ció~ dela 

propiedad industrial yconw signa~rio de dichoinstrti~~~t6 ~l1e.~e;a~:;e~t6nces se 

encuentra en vigo¡ nuestro país ~sta oblig~do. á dar. ;r~t~~¿¡¿~ ~"úK: ki~~oS: •marcarlos 
· ", ·· .' ,- .. ,f.,.o •. ·.· ... , ," ·, 

(26) 

(26) cfr a la Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883. 
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Caracteres esenciales de las marcas. 

Como condiciones o requisitos de validez que los distintos autores y la 

jurisprudencia han reconocido a las marcas se encuentran: 

A) el carácter distintivo. 

B) la especialidad. 

C) la novedad 

D) la licitud 

E) la veracidad del signo · 

Me referiré así a c~dá uno de ellos: .. _, ... , 

A) el carácterdistintivo::(27,}(28) '.:···· 

singularizar . · ·. · ..... ·.· .. • .·· .......•. ·. . · .. · .. · .. ·. ..·· .· · .. •' •·... .. . . . . .. · •...•.. · .. , ·. . . · ...•. ,· 
El destino .. de .. la: rnarc~es.tit.en:i.dentifi~ar;'.perocual.es··~l.objet~ •• a.identifiqar. 

prooed~:ci::~o~§t~~ie?f t~~k*~~~~í1~1i~?~~~~~:l1:::Ío: 
':;!.-; ·. • , L <~::-.~ ,·. \ ;}'. ,:·.>~<~ .. <. 

similares. ' · 

carácfu~p:;:on:o[f~,;~'l~!1:'~~~¡~i~~J~~~~a~~t~~:::, : 
por que se trate de signos usuále~ g~n,é~icio~"() 'iiece'sfu.ibs' que pertenecen forzosamente al 

dominio público y que no puede~ apropi~~~-6 c29)·> ······ .·· · ... 
(27) FE~ Fiirici~c~: Teo!Íi i~d~icl~~·:¡: h~:lenda iriercantil. editorial re"1sta de derecho 

privado, Madrid 1950 pag 227. 

(28) ROUBIER Paul, Le droi! d; la proprieté industrie) tomo II, Librairie du Recueil Sirey s. A. Paris 

1952 pag 555 y 556. • 

(29) ROUBIER tomo II, ()b cit. Página 559 
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Para ser distintiva, Ja marca precisa reünfr el doble requisito de la novedad y de la 
-. '_.; 

especialidad, ya que los dos integáu{·la condició1i de signo distintivo que es en definitiva 
, , .. '. ·--,_:_;,,·:1.~: · · " i:.,.·_, .· 11.c.-.. '· , ·.· , ·•r ··: '" · : _, . ' "· · . • . .- . · <'··.'· · · · 

la esencia de la marca. (30) debe revestir eléaráCter d~ originalidad s~fiéi~nte para el 

papel que le esta asign~do. po~ la -'ley:· i~'ihi~ic~·'d6be··~~; cii~íiriti;~~ 6i,j6tivamente, para 
··.;.:.~.'\'.:;!'y; .•7t, •. · :.::O~C.~,;:,,.o:,·•··º'·"''-·'~.~-"-..'< ': ·. , .. o_-_. " 

evitar toda posibilidad de confusión éoníri~rcas'eXi~te1ites'~''.",·.i 

En este mismo respecto cabe seíÍal~~ qu~:~f ~dJi;i~¿:;f;¡~·~ s¿ introduce de manera 
- "· --.... ;._; :'._,._ ~~~-::·~ ::: J-='? ." ·;·:<>; .'····-:<.?;·:~:;_~_:r- .. ~~,:+_ :· ~-·/(;:.-'<··::/"~:<::.:-< ~--·(- :: ~ .. -- _:~ __ ::~ ··. . 

inequívoca el requisito de carácter distiritiyo, 'qtie tód¿) sig~O, d~b#·'.~ellnirpara que pueda 

afirmarse su aptitud como· signo·~e~i~ti-~b!id'hí~Í~:'¡j~;~a:~rX:Pú~1.· .. bi<m el carácter 

distintivo de la marca hace q~~ el'. a¿tl~r~o 
0ae :Ü1i p~~()\i:há:s 'y:· ri1~igüai . qu~ la . directiva 

>_,._.: :'. . ... :~'.. . . ,~;.-.· ~·:,.,· .~·-~~·;·,¡_;¡~:~.:~· .. ::::~r::.::~.''·; ~\•' ·~_;·~,'.·:;,;,·:·.;.,.>~:·.-:.:::'.t:,!p.,)_i,~\;,~~. -~! :~•~\.'-_; ~:.::~:;·,:\_:.'{ . ;!;~·,.\·.··.>\'<: <.~:.:: -'. ._ ........ :. ·< < , 
comunitaria de· 111areas •en 'su a,rtí cúlo, 3 :3 y• el· reglamé~to• sobre la marca épmünitaria en 

su artículo•·?·'.~·.· p~~é:,f.,•1~~;~riefaEr,~J: if~1\~'~ku~~i~·;,~.e.~~~~:~;-~iM·i;.~~ .• s-~,i~ ~~Paz• de 
distinguir los pioducfos o sérvicios pertinentes, supeditar el registro a que el signo haya 

,,.~ .. ,:•- ·f~' ":,:-_e':_-:-;·).-.. _.-·_:,,-,_-~:·:·:·:- .. -··_._,.,.'"· ,.,._..,:e:- .. ,,.~:;:·-:.'~:_,,,,_···:,~·--'·~. ; .. ·. ·.· '" - , '' .-.:~,::e·.\'".·- :·•:-'- .. : .. -,·., · ·.· , 

adquirido mediá1i'té'el;u~o eln¿ces~rio carácter'distintivó'(artíciilo 15.1). '. ..... -~·.··· 
Con·.· esta di~pÓsición, el',acllercfo · d·a .·entrada ·a la. figura jtiTÍdÍ6a \i'el ,.;'secondary 

meaning" Ó ~)'tj~~ ifü~ii~~ ~ue ~n-~igno .illici.alniente .d6scripti~o,.~6n~rl~o:~··~ÍLge1~~ral 
desprovisto.· de fuerza distintivá,_ adquiere dicho caráct~~ distÍnti~~ cÓÍrib:·Ó~liseciueneia 
del uso allterio;.·atdepósii6 de !~ solicitud de. la marc~, ~Üf~;sib~;,.~~púest~s por 

consiguiente '.'~i . signo adquiere un segundo. significado, • estÚ~Ílini~~fe' híarcario · .. que 

permite que el. -~ignó. dum~Ía c~n sil , función , en'.X;i.':fu~;~a~d; :/~s~eci~l~ente que 

desarrolle su función· indÍ~aclor~ ·.del. origiri;empi~sarial 'ae· .16s·.prodtict6; 6~erVicios que 

individualiza. Taro bién. ·hace p~siB16 · , tju;(1;s • ~6nsi1mÍclo;e~~ . lsocien :'ei '..~igrio . 6on la 

empresa que produce y'cii~tribuye lo~ productos o serVicios en eú~stión> 
- . ' .... ;. ':<·\·. "'·'?_"..;:: --"~·:.> -~"·-.·,-:· .. ".'.;:_:·· ' ' _:.-:· , -. ., 

(30) RODRIGUEZ Y·RODRÍGuEZ Joaquin. Curso de derecho mercantil. : 

Editorial Pofn!ª· S. J\..T~r~el"a edición~ México 1957 tomo I, pag 427. 

(31) Vid CASADO CER~Ó·Aiberto, La nueva ley española de marcas. Nombr~ comercial y rotulo de 

establecimiento. Actualida~ civil no. 40 1990. Pag 604. 
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B) Ja especialidad. 

Solo cuando Ja marca es especial, cumple su misión de determi~ar, proddctos y 
, "' · ... , •:'' :·: ' . .• ........ ' 

mercancías para que no se confundan, e. individualizándolos; partiClllarizándolos y 

atestiguando su origen y procedencia.·se;:especi~l ¡~:~n~~J~(denoti.fu~damentllm~nte 
• • • • • ·' ;, -'~· • , ' ' "'. ·.,' ~ ;- : '.""' ". •• - .<.• ., < • ··- e:,,. - . . - ·., . ... '" ',. - ' 

que la misma sea identificable (32) 

En tanto que Ja marca debe ~er. eJ\~ig~o· i~divid~~liz~dor dé las mercanCías; Es 
- ·.·~'-;-:. ··~'·t. ·s~:~~~-.:.· .;-~~~~~- ~(P/·~ ,·::''\:: -'.-- _. '. - ;. . _·. ·. ·.:: __ .. -_. .. _ .' 

menester que sea distinta de toda' otra: núircif qué sea especial lo que sig;ifiéa que su 

naturaleza ha de ser tal que no s~ 6Ó~fthJ~ c~ii ·otra y pueda ser reconocida fácilmente 
,e >•• ·.·-•• ' ·.1·· 

\ ... '~ (33) 

Por tal insuficiencia n:o soh a~~o~·;p~ra ~onstituir marcas los colores aisladamente 
' "" 

considerados, ni las figurasgéoili.etficas'hiás.séncillas como una.línea recta o dos rectas 
' . "·:·,_/:::.·· ·:·:~1-::·: .. ·.·:---·~;~.~i·:·_:.~;f;-.::<~:;;.;_c;<~·:.·).·:. ·;. :._ -. ' .. · ·- :·. .. .· ·. . . 

paralelas, ni la simple presentación de un puntó; por el·mismo concepto tampoco puede 
-•-.· • · ·. • • '.<":;;:.,._,. -:··:·r- ·. :-\· . .-:.:~. ·· ;:-~·'::.~·._· :·.\.,::::,, , .. :-::· ;~; ''.'·'1 · .. ·u1 ~·.:-<r. ,. 1~:"! ·. · : ·. .,. •... :•. : .. ~ ,·,~. ·:·;'''·;. . 

servir de marca, ·.iosnúl11eros' d_eFun solo'g11arismo, .. aun cuando· .. ·.se. consideran 

g•nera~7:::::: :6:~~~Wf~t~~~i~1¡¿f &t::,w~;~:f :l~~10s productos 
" ' ' • ' :•:¿. • \ ".:·;.:./~ :•.-,¡-::;·:: >_.:,\i_- .';'« ~:,,,,\ •. í,. ;,,r·> ¡: · ,'''·~\:~ .. ~ ...... ,:.i, ':..:_;,;;<:(,'_ :/-_::::.',:.:.~;;.-:- :·:,:·~·,·.:. • • •;:,, ' . · 

para que fue registrada; esa misma• marca· puede ser . registrada' por, cualqiiíeí-. otra 
.,r, ,...-•: '- ,;.,_.r',.¡.-'"'·~~· .. :-><·-~1 '~.~::-.:-;e··•_:; ... ;- · '°' .''··';,.· <• 

persona para distinguir . prodúctos ·•éie·• otra~ •. ·61ase;·,pero;. e1··.piillciBio\'/d¿' 1 1a··.~~specÍáiidad 
e11tendida en 1a últim~ .· acep~ió11 ... expue~Ui;. 116' es.;·~b~oí~to.:·;L¡s.·.ma~c~·~· .·.~6.toria~nente 
conocidas gozan de un . ~rn;~i;~to· ..• • ~fl~i,le~iado que . Íes .•• ~ennite. ro~pe; .• · la .. rigidez. 

::;:~::~g:~;º:1;:fi::~:J:, :;::~as~,~;,,rJ.~~~;~~w~~l~~:: 1:: 
productos amparados ~xpresamente por ¡~·~~r~á ~~'gi;t~~d~/i~.~;~t~6¿iÓ~ 1 de l~ marca 

. ,.. : ., . ,. --· ,~ . ·" ··.:. :::•1/~( •.. ,-.-.:~,~~,-;<_..,..,,>':-,''f"."''7';'"'·,~1,"!~.1'_;,;_::-·f:'_.,'"._,,,~'."~-:·:.;;;.~J','{· ::.·: "·' .• 

(32) DRUMAUT DE MAGALAES Descartres Marcas de iticlri~tria'V de co'rri~rcl~. ~aria Zenith sáo 

Paolo 1925 volumen primero, pagina 56 
'-',-~·.~:: ·, . <- :;·=;·--., 

(33) POOillE; e, Traité des margues ele fabrique et d~ la conc~rrence clelo~~le.~e~fa edición, 

París, 1912, pag 27. 
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notoria, se e"-1:iende a aquellos artículos (34) 

Con respecto á las '.dispÓsiciOnescietGatt los derechos conferidos por la márca, se 

configuran de maner~,~~g~tiv~5~~Í''~Ü~s,~se a~rihuye~ltitular un.derecho exclusivo a 
' ,,,·~h.,,.,;. ___ ,;,_..-,,,:··'.<-:• •. :,.:.:·,._,z,·~:<'•.c,···:· , .. __ ,.,.~··, ... ,.,_, -· .' ' 

impedir a los tercéros qrie;'Sin sd ~óhsebtitiiierito, ütilic~h. en el comercio signos idénticos 
"·<·~·;, •:'~·~:,•,',: '.'~·<~'.· . .',.,_~t·,::.::.'; ·,.' '.~·-\: .. ;.l;:~_<; ':_• .. ;~.: :.:\-2";~-~'.·,.-,<:;·~:::·. h'~,;·:_; : .} '~-- >~~' r ..... ·., •• :;.: .. : ,y~::.,, '·'.. ", : ':,-; ,• 

o semejantes parabi.e~eso seivíci()s·id~ntic.osos.imilaresaaq~~lk~s para·Ios·.que se ha 

registrado la.marb¡ ~h~h~d·\~st~,;ü~6~· d.~J{igaf,:'a'rli~~o"'4e ~¿~¿1si~n (~rtfculo 16.1 del 

acuerdo Trip's) »,,, 

De estem~db¡fcC>riflgtiár;~I ri()nfel1icfod6f<l~recho,elt~xto del acuerdo introduce 

de manera inequív~ca.Í~fa~1ia6~ti:e~pec~~¿dad'(3S) Ó~)· ·.· 

(34)vid a RANGELMEDINA :ÓaVicÍ ob cit pag 191 

(35) vid CASADO'bfü.v~o Alberto y .CERRO PRADA Begoña ob cit. Pag 95 

(36) HERAS Lorenzo, · Etirópa y las patentes y marcas. Fundación Universidad Empresa, centro de 

estudios europeos de la universidad de Alcalá, Madrid, 1989. Pags 94 y siguientes. ·, 
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C) la novedad · 
. . 

Un signo solo pÚ~de ser distintivo en tanto que. no ha sido ~1ripleado o registrado 
r' , •' '«·- . • \;· , ,~ .. · . , . · ' . •. . · , ' • . ,'. · ·· · :, \ · • • •· ' 

aún, pues de lo córitfari(), no CU1Uplirá SU·funCiÓh esencial y antes bien ~tí úso Pf()VOcaria 

confusiones. 

La iiGVcdud GGwGG:SR~dalid~G,eS,üt{atHb~to sin 61.cual nb ha9üpaillarca .. 

::fil:::::~:~~~~i~~~~~~~~;:~2~¡~~J~~~;tg~~~ 
elementos que hayan sido reseryad{)s,ipúeaail éonfündfrse, pr~l1i~iÓiÓ'~;q~e ·s~po11e la. 

identidad o similitud de>~ercari~í~~··.·gó~,unri····pa·rt~.'.·Y .•. P~;;ti~'!~t;h'..··.1~·· id·~~1tÍdad: 0·.··1a 

::::~~z:,:n~ud!: ~j~~~[:~,~~l~~~~~~~~@~i¡~~~,1~,~:~: 
reglamentación del eXamel1. de. rioyedad de'fas)riaréas'.para. ill(iag'ar si· .. éXisie ún. registro 

El acuerdo Trip;~ .. ··r~~~ri~c~~sí ·.~isiu~ la·'tg~r~ de·.· la 'niirc~-ri~tü~a •en. relación con 

la protecci~.~···d~-~~~efip~;~7;0.~~:.ª~·,;.~~"fs~~+je,,~:~~f;ni&~.s.~{f:i.~ta~:C3.8)_ ~n. primer 
lugar, el artículo · .• 16 2'.. extie11de)~ .• proteccióff q~~' 7oncede ~I· artículo.~•; bi~ Cl]P a·· las 

marcas de ~~fyÍc-i6; 6~ttÜ~hci6' d~.~~t~··iJ~~i;gn"~'.-~ci~ibt~. la;Íú~: d<?LG~~\ri,1;~6,. ~e,; París en 
--·;. - . ~~>~.\>-~· .. ,_-.. · 

este punto. ,., > .· • . ·.·. .< i .. . . . ; . ·. > . • . .••.• . . . } .• ? . , ... 
Y en segundo lúgar. elartícúlo:l6.3 deUicuerdo dispone que el artículo.:6 bis .CUP será 

de aplicaciÓ~ -~·· ~ri •.. supu~sto~l10 . previsto •. expiesame~t~ . eri ·.este· .. fo~() .. inter11acÍonal, .. a 

saber: cuari<lé;~l ;~~~·:a;·}~ri~· ni:iica: ~rl· rciÍabÍón ~6¡¡-.. bienes ·o :setvi~i·6~ ~t1e . n~ . sean 
·>· .. _""' .. .,,, :<·:··_-:_.:~;-~;:, . ' .. ··?:·, ;· ·~:-· . . '.··;;=(_~: . . ':. 

similares a aquellos para los é'uales ha sido registrada la marca 
~· .;:~1·;1.: ._<~·~ _p,~<¡";,',,¡.• ,·.·.· ·:¡,•.,· -· . -,, -,,, . ' ._• . 

(37) vid a RANG~L NIBDINA Da\/id >ób cit.pag i9s .·. 
'', ·, ·, - ' ... 

-- ·_. - --~ . ':- ": _. •, ·. -

(38) FERNANDEZ NOVOA Carl~s Derech~ de marcas. Montecorvo, Madrid 1990, pagina 115. 
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indica indebidamente una conexión entre dichos bienci.o. serviciOs y el titular de la 

marca regÍstr~,f~·Y·.·~···condición de que los ·intereses·d~l·tÍtUl~r··d~· la·marca.registrada 
; - ,. • .:,."···-- - '!'•• ,, •. - -

puedan resultar Íesionados (artfoulo 16.3 delacuerdo)(39). · 

D) la licitud 

Nuestra ley consagra explícitamente el principió d¿ la .licitud .de la . marca, e 

implícitamente, al prohibir en sus disposiciones gen~f~l~~; ~Lregistro. como marca· de 
. . ····> . ':·\~'· .. -~!-'.~~»-~ .. >:1.::<'.l:.: .-~-.: ''<"'.;·· .···:::·-' .. - ·. ··;-, , '. . ' 

armas y escudos nacionales, armas, escud°cs y eni~forrias ~;(-tr¿njtir?s,'i1ombre~, firmas y 

retratos sin la autorización de los inter6~~do~ •.. ~{~~ble~~~,d~'}á ctu¿·r~ja, las marcas 
~;··:"-'' .· ·• :-. . · ... /). ·F/;- ;·,":. '"''.'-:<\j'~,~ . .¡,;··:::: .·;¡-;_~·,"'!.· • .;~::-~<'. "•··, .- .,,;· .. ~ • :";: ;; ' .. 

engañosas o confusas y las qúe.sean pareCidasa'ofrasatÜ:eribnn~nteregiStradas ·•.·: 
' : .. . . ·. . - .: . '•<' ,,:: ·-. ::· .. _.·-.---·'--;f.'.< - '\ -·:. > - . •:·, . '• ·· .. 

E) la veracidad del signo__ , : .. / · c. :ii.: :~:~: ·· ,::- '..:- )L: -· 

Cualquiera que sea•• él, sikl1o •.·elegid¿,'.'sépL~arci.·si_.no' coil~iene; indic~cio11~; contrarias a 

::::~: ::~J}/~~i~~~~~~:t~~~~~!~~J'.iji~~~fr~~~tsCº;~ 
Si la marca es. engaños~·· .. ~6.sC>Io .. ·.~ueda ·.d~ ···1~· .• prbte~.clóllJ¿gali,siijo •. •qu~ .. su .. ~so··es 

reprimido por· la les)~-~~; ~~~~to. q~~'. el e1~ú,i~(; del -~ig';~ -~~'~JÍi~dÓ¿. ~~-h~Ú~iy~~un acto 

de competencia desle~l repri~iao por n~n~~~ de órd~n ~úbli~~: (~ott'.., '_ <r '.':;;. . 

Cuando 'se dff ~n del prlncipio de· verdad ~;dgid~. por l~~ Ínt~;;~~~d~l comercio. 

honrado, las. ~~f6~~.~~6Ü' fraud~lentas porqué• no e~~n conf~ciies ~on:11;;~~!id~d~de.Ias 
·J.".; . .::.--·.< 

cosas y repn~s~~Úlri a un, tiempo ·un engaño al público .. y· una cóiiipefoncia 'de~leal • 

respecto a l~~\Üd~s~rlale~ ; comerciantes del niismo ra~o·: ·Al ~st~bl~b~~-f~ ,nulidad· del 

registro de ma;écis que 'conte~gan indicaciones falsas, con respécto'a n1~d,allas; di~lóinas 
o recompeniÜ~ .:~ue·~nd ha~an sido, obtenidas tambiéí~ ~éc~no6~{~t'.~Bl1~ipi~ de ·la. 

veracidad. ' 
.. 

(39) vid CASADOS. CERVIÑoAtberto y CERROPRADA Begoña ob ci{pa~ 95 y.96 .·· 

(40) vid RANGEL MEDlNADa~d ~bcit pag 197. 
' - -- _,,,' -· .. 
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Capítulo JI. 

2.2 Disposiciones generales de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 

Industrial. 

El artículo 1 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial señala 

que las disposiciones de esa ley son de orden publico y dé obsezyancia en toda la 

República, sin prejuicio de lo, que establecen los tratados inte~ia¿ionales deJos que 
.~ ·. '. ,-· ... ·.,:: .. _-, -. _·. ·;:\~.: .~:~-~~ ~-~'.·-. '.\. ·._'.-. --_.:: --: : .. ·::·:-.. ~.:, .. _.:·'_ ·.":., .... ~----~· .·:_:··,_<L_;:;·;J:-~-\-~. J·:~< ··~·-< _::;, ·.· :·':·_:-'. ~_-: -,--/ .. : :·: -... : .. ;--'· .. : ::·. 

México es parte y la, aplicác1on>ad1niriistrativa de Ja, Ley 1córiesporide al EJecuttvo 
, • • .,, _, __ • • -- _,., •• ~- •• ' - < -...... _ •• • .. _ •• -.--·.>.-.· : ... ·;. .·.·,. ____ ,. -· ' 

Federal por conducto de'. la;Secretaria .• de'Con1erCio. y.Fbhleht()úri<Íll~tri~l. (Sedbfi)'••'••. 

( 41 ) La ú; ~?e ~()~~~llt~ ~iPi~t~6bíóii; ~;·}a;;i~~i~~~dah~~stii~l r~Ü 6j¡c~~a,en el 

diario oficial de. la·federadóh·eJ H ·· cleji.1niq•_cle~{9Q}; '.I1o~~ .e~ MéXico:~ part.ir de esa 

fecha todo lo. re~~ci~~·~~c)·.:c~iúló~i'ª~~ech'ds'••,~~6Ííísi~bs.'¿ú~el'' ~~iaci~ .·i~~¿~'()(;~~y: ~ro~ege, 
durante plazos determi1lado.s,•.~ faybr; de aqu'eUos.qlte realifan· .... in~~n~ibne~,·d¿·a~licación 
industrial o. qué,~~1d~11,in~ic~~i0Íi~s;~ü~:riiiil~~·· ~arl~iu;are~:.:·p¡fa'.distinguir . ~us 
productos o.servi~ios:~1~íé1a.~iiente1a eri el m~rcado~ E:s decida ley sirve p~rti~ulam~énte 

• ,• ··'·"·,ºC"'''""!ó·'.~~-:·-,·.-··,:-·¡, .. _,i~'_c .·,,.,,'_".·,¡:·.-·, ... ~ .. "·,>_',•'.ó-.·f': ¡""- . • ,'.-·:;'·.')~.·.,t,;·.•.- t: '.•,,,;_·'.-,··:· .. ::··:_,;. . 

a los individúas 'y a las empresás' pár{defe'nder confra la copia o imitación no autorizada 

durante cierto núme~o de ~fios ~us m~jhhi~ tecm()lógicas Y. su~ sign()s d~ identi'ficáción 
. ' "'. ·-.···~-· '.-•·_, :"~'-'·'·.'·'--'.":•·,:"·.--~-., .·~·:'-:'" ·::--·· ·-~--.·-· - ..' .t .. ·.;·-;-.·:·_·. 

comerciaÍ. .. 

con 

El Instituto Mexicano d¿la:;PropÍ~dadlndi.i'stri!ll es un orga1ú§-~'o ci'escentriilizado 

personalidad j Jridica ; p[trifuüilÍh·; pf bpio 9 ~frt~~ sii~ · .. ~ifer~ht~~ · ~tfiB~~iones ·.·se 

encuentran las siguiente~:( 42) · • 

- ser un órgano de .co1Ísulta: y ap~yo técnico de la.secret~fía en Ínateri~·d~ ,propiedad 

industrial. 

- también diftl11dir y asesorar y dar servicio al público ell ~sta IlúiterÍa, - . :·. . '·.· ' 

(41) cfr diario oficial de 17 de junio de 1991. 

( 42) cfr Secretaria de Comercio y Fomento IndiJslrlal segun~la edic;Ón México 1991. 
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Formar y mantener actualizados los aservos sobreinvenci0n6s publicadas.en el país o en 

el e>..'tranjero(~ •. · 

- rea1iza./'e8fudios sobre 1a .. situa~ión <lé la propiéaad,. irid~stri~I en .. e1 ·ámbito 

intemaci¿!láif. >' · .. 

-*~;~if ~~¡~~~~,~~~~~~~~i~~~f~~i~~~c~ ~. prote~ión a los 

derechos' deproteccióll'indü'strial; simil~rala~e~stenfoén .los. países industrializados. 

=~i:3I~~~~~~~~f ;¡i{~~t~~!~~t:~:::º~:;::;:~~: 
de fabricaci§n; m.arcas, nom6fes;C:ofuer¿faJes etc':. 

La n~6~;.}~f·~ti~· sb~ilfuYó~i~·ahterior foy de invenciones y marcas a~menta en 
:.-'~/·.~.' ;: ~:.~··'{~e ·'.';.(.::' .. E··~-'.~.-;:·:'.::>/: ... · . ·::.::-·(·_: ;,·.:·-~·~·::·-: ~;='-.-.. ' :>\ -· .':- :-: .. '·'<' ;_:,, . ·:' ·'.-'~<, :.·._::_,,'._:-.. e;,':'~<~:: 

México considefab.leri1éiite.laprot~cció1ijurídica <leJápropíedad,füdujtriaL ,:<, 

De esta manera se busc~ propiciár que . en. las }actÍvicl~d~s<ind~striales y 

comerciales,tenga-lugar un proceso pehnimented~ mej~r¿s e~Ja.'tci~~6fa~íri~ Ia calidad 

para elevar la éompetitivídad ínternadonal del país a través del ·desarroll~ local de estos 

factores, así mismo, la mayor seguridad jurídica p~ra ~lo;; de;~ch'6~ de la propiedad 

industrial es un atractivo para la inversión extranjera y faÜiiia·I~ transferencia de 

tecnología foránea hacia el país. · ·· :< :e¿ 

que 

.. 

Todo. esto conduciráa un. des~rrollo indÜ~triiil y~otnef~lal.mll~ rápido en México 

beneficiará a. los .. co~sumidores·. del· país. a j;~~~·~:·;~~;·'Ú~:;·~Jj~ 'má~ .·nutrido de 

innovaciones e~ í()~.bi~~~~~ ~ ~~di~~~~;t&~;.~~ .?±~b~~~--~~~(W~~~-ª~~Li(\. . 
Esfos feriofoenos··. s811 'de: espef ial Jl11portancia•para COtls.olidar:la. ·'cotnpetitividad 

intemacionai'<lci.·M~~~~,:~1t ~J'.1~0;~.erit6·_~cttl~!i'~.11.,yi~c( ~.~•.;}~ 11()~~1~ ;pert11ra de su 

economía al.comer~ib\ei'ÍeriÓf y ·1a•)ibeiadóifd~ .. ·1a 'erittada el{ ih~er~ió~~>..~ranjera 
ocurridas desd~ n1eciiad¿s ci~ 1~ cié'cad~ ele loso~he~tas. 
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La mayor protección legal contra· la copia .o imitación está disponible bajo la 

nueva ley para patentes, modelos de utilidad, disefios industriales, secretos industriales, 

marcas, nombres comerciales, avisos comerciales y denominaciones de origen.,·· 

Los beneficiarios de la protección leg~l ~·1~ propiCdad industrial, son clir~btamenie 
' . ' ~' .... ~ ' . ' . . ·. . ' . -.. 

todas las personas físicas o morales, es debii,Úo~)ndividuos, empresa~oj~sÚhiéio~es 
' . : ·. . .. ~ ·. ·.· ... ·' ·.. . . . . '·. ' ·. . . ' . ,' . 

que aportan creaciones útiles para la~ ~~!fr~1~~~~!·.~~odu~ti?as. ·· \ i ':} . 
Indirectamente los. beneficiarios son Ns· ~6n~41llidores,· porqu()laprbte~ción tega1 

a las innovaciones e invencio1~~~--~~~~pf~?i~i~~:~pri~u,~!}Yc~: .. ~~í· .. co~:~ ~::~~~})~~\~i:ion.es 
comerciales de usopa~icular; al propiciar uri flujo abundai1te;de: créaCiones,·.se:.traduce 

en la aspiraciónc~~Ü~~~·~~; ~~e~os y mejor~s procÍ~~t¿~·;f;~~Íci6~~ri ~1'1ri~;~·~<l~.' · .. 



2.3 TIPOS' DE MARCAS EN 
MÉXICO. 
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Capítulo 11. 

2.3 Tipos de marcas en México. 

Se entiende por marca, nos dice el artículO 88 de Ja ley d~foinento y protección de 

la propiedad industrial, a todo signo visibié que disthiga:c~roductos ~ ser\licios,de otros 
.. '•" ., . - . 

de su misma especie o clase en ermercado; existeh db~ '~lasi:ficaciones de marcas 
' . ' . ~ ' 

principalmente. 

A) las marcas registrables. ·.· 

B) las marcas no registrabies. 

A) las marcas regijtrables se cla~ifi~an a su vez:•·. 
'¡···: 

1.- Nominativas.:? •. •• 

Las ma;6~s ri61nifi~ti~~s •q~~ iaÍti bÍé'u · se. conocen como verbales,· denominativas, 
- • - • • ' .. , '.-'-.'' ;'. ' • .. ': ; • • • • '. • ' - w • : ~ ' .t; ; - . . •• . - 1 • - • ' • ., •• - • • 

nominales, 11ominatias;:;Joliéti.cas~ o.'~d~.~ pülabfii ;. sop ; aquellas que ·se componen 

exclusivanié1~té d~·~;i ~ ~~~ :Pf l~Bi~s.<. · . . ·· >~ .>:. \• • · ... ·· ')). ,. " . . 

Puede? consistir en' no1nbre propio; g:ogrltfic() :o.' comercial. expr~sadó .bajo forma 

distintiva, eri. :~s~ ••. ~~h~. :a~1bien .. ;s~ ·~·~6&ér~1.i~.~1i.:·¡~:~;:~~n~-~1Íii~¿~?~f ~"· ~.~.~-·ifi11!ásía,· ·Y 

evocativas• iguálmenté p:~rtéÍié~en. a ~sútc~t~g~ri~~ l~s H i:üloS'dÍ{peftÓcÍi¿os; '·las :iiiiciales, 
• ' : > •V:<::::.',,::.'"->: .···\·:r: ,.,:~,'. ,• ,· .. ::\<:. ,·:;'..,,~ ; .. · "·':; .. ;: ·.-/'.":, _;.;.,~- .. ;i··:,'',\:'; .. ,;::-:::•(, .. ::,;~~-~_.;,· ;, ~'.-~_:.·: >~--·'. ~·~ .. ~ ~··~'. ;.;~.·.,.'.:.·:~>~<•. \ ,.__ .. ._., • ' 

letras O siglas. y. fos.números etl· las marca.s ;Verbales, llQ ·hay que tomar en cuenta la 

forma especÍ~I· d~.~-1~;»·¡;¡;~~;· si~b ~l. ·s~~id6. dé~ l~ prilabia, .eL ~t1~í' 'qu~da protegido sin 

tener en cuenta en quecaractere~:~i~ne escrifu. (43); •.. 
2.- Figurativas~·. . . . . . . . 

Si las marc~s ccm~isten. en dibujos o figuras características que indepetidientemente del 
• - ,_¡ . . . . . ·. 

nombre o denominación sirven para designar los productos a que seaplican entonces se 

llaman figurativas y nominadas sin denominación, visuales, gráficas o emblemáticas, a 

(43) vid RANGEL MEDINA David, ob cit pag 215 y 216. 
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esta clase de marcas corresponden viñetas, diseños, figur~s. geométricas, emblemas, 

franjas de colores, retratos, imág~nes, firmas y escudos, monog~amas~ éstampiÜas, letras 

y guarismos bajo forma 6special y ~tros signos gráficos ... : ·: 

La marca fig~rativa se· distingue de· la' ·no~ili~tiva ~orque•: fu1íd{ t~da: ·su 
. . ::· ''1 ·. ~-'"''.:·~~: ·.~< ' ' . '-~,.-, .. ; .. : -

característica en ·el• sentido de ,Ja •vista;· · siri" qüe para'. nadi.:'. b6iicl1rra;'.ellf~llk .eL oído, 

penetran entre e1 público en· cuatlt~: :oiri~~# .~tí~:':Yi~ta:·f ~ ;u1~t~rfa'.· d~:: ~ci~c~kción; 
grabándose en la mente.pórmediodela memona'~isúal'(44) ,' 1 

.• •.·• ·~. . 

3.- Mh"1as. . x'; ,: .,.,_ 

Es frecuente que far contraséña'adoptada como n:arca se forn1e; co~bih~1~do el 

elemento nomin~~~º-~~~:~1 eiellient~-:~~Ú~~tiv?.' ·La ~01nbinación d~ ~$,~~ gi;ij~~i~e¿ies de 

marcas dalligal' a'las rilircas.1niA~~s. Tánibién llamadas marcas. com~uesf~s. } .> . ·.· .. · : 
Las ~arcas·ri,'i,{'táÚpuede~ ;~~ultar de la combinaciÓ;1 d~ ~~·v~fr¡,1¿fJ';¡ocución 

con una figura, tafübi¿H·;~Ü6<l6n• componerse combÍnando. palabras Y color~~ iiualmeúte 

los element~s de la~otri'biri~cióli·pt1~den -~era la ~ez ~ombre, flgura y
1

é~1q'r6; (4S) 
.;d)."' :- ,,_.. ' ' ·¡: .,'' . ·~·.:\ ." ·--. -· ~. 

4.- Son tridimeúsfoiiales: 

Como su nombre ·10 indica se.trata.de marcas que coüstande tres diínensionés y son 
-· - .. ... ,· . . '.:•,. _,, .. ,_ i.;'.', , .. , .. :·,; .. --._,: ... ·,_, ' 

siempre figurativas'.< 

B) son marcas no regisfra~les: . 

1.- Los' sign~~ distintivos que se expreseti de manera, dinámica .. 
' •. .-, e .:r· .: -~ ,,,., :: ·,•,; :'·.:· .: '.·, ._· :,. . :~:- ,~ . ; : . • ._" . - ' , •.;. ' ". 

2.- Los nombres.técnicos genéricos; descriptivos.o deuso'éotn(ui.delcis.productos que 

pretendan ~n:ipárarse con la marca, ·.-.-,- .. _ . . . 

3.- Las letras, los llúmeros o.los colores aislado~ a.1ne11os.que'estéti acompañados de 

otros elementos que los hagan distintivos. 

(44) vid RANGEL MEDINA David. Ob cit. Pag 216 y Ú7 . 
(45) GHIRON CORSO Mario, Di Diritto Industria\e; seconda edizione, 
Roma 1937 :volomeno secondo. Pag 11 y siguientes. · · 
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4.- La traducción a otros idiomas, fa .variación ortográfica caprichosa () fa ~qnstrucción 

artificial de p~lab;as ;Jo,regi~tt~bl~s.' . · .· 
'" -.;:..i;., .... ·:"· ~· , •.• '"" •\, -· - -·' • ;1· -~ : 

5.- Las· que repi-oclüzcan:;o)íiifreri .. shi:·autcÍrizaCÍÓn esctidós;,handeras. O etiiblemas, de 
: .:;..?··;1<\:.~·;~i~.: .. ~:~~~~.:~:i.::,::''.''...· .. <: .. -.1:--:~.: ··. ·~·- ··:·~- '·.·'' -~.>,·: :--':_:,~:~.'. -· ,::··;,'.;.·.;.:_'¡: .· ' .... ~: -,· :>·. _:·_::.:' '?_\ ·,, ·_:;.~ 

cualquier país··u.· organizá~ión, · c.ondecoraciones,· medáUas. u qt~os premios ·.obtenidos'.en 

:::~~:;[{~~~~~:~~t#qt;~:'º~~1~°'d~J~~1[~~~~~r~~~;"~r.º" 
6.- Los nombres;fseud<)nim()s,.··firnias Y· .. rétrafos.··dei:.perso1Í~s'.siff.'su: aúforiZf!Ción, 'así 

como los iífuiJ~·;J6:f;\;fri~ ·.· Íit~r~ria~~· ·~rtíÚÍ~~~··¿;·.'~i~riiffi¿¡~·:¿tiaiid~ '.íi~;~{gh~Üte• ~011·· el 
_., . . : . . : . : ·, .. , ~ ';'! ;'.'. '.',, ·- .:· . ' ·-

consentimiento de'.'sW'aütof. (:: · · .. ·· .. ···· ·· · .. 

7 .- Los. sigrib;:di~tihtito~·CJ.ue la Secofi estime.~ot6ria:111~Üte'~od6b[dos:en •México, para 
!~ ' . .. é_-, __ ;y_~~~!?·~:·--~.:·.~:;-~ ·'.;.~<-;_»~. -~-:~:.:_·' ·:· ~~-~- .. .':'.~·:- __ ·;~~i-;··,_ ~.::::·, ~-,. -.~·:< :' : ... :: .... · : .!• > :;··: ,_,., •(·_.". <· , ·:~~-<. ;.·:~:~.:. . -,.'~",'>.: -~:.:~: ._·. ~·- :-· ., 

ser aplicados a cualqúier producto o:servfoio:··~"%·· .··•• · · · · . · · · << '··· >.• . • ··•· 

:~i:.:::~1~;J~;~ütr~~%ºd~~~:~~~~!Jr.~,~;'~~~~;i~::·.~: 
Las dispo~ibion'es .. del •. Gatt .• a .~ste respectci·nó.tienen,tanta:,restricción\El · acuerdo 

Tri p' s adm~~~ ... 1.~.•.p§~'ib,iJi~~·~:~,e~qi~···1§~ ~~!~~.~-~~~1~i~.~~ig~:;~~~.!~.·~o,i1f ~.~~~~~i~~.·. p~r~ el 

registro, que'lossignoitseiui.perceptibles:~isüaltifonté,' 16; que. de. heclió.limit~1ª eri cierta 

medida en -~q~~Íi~~'. ~s~d~~ ·~~~ ~;Jgf~~e1Í ·~~ia c~~diciÓ~í 1; airiplitud de l~ definÍción de 
.. __ ':·:,:·.~"-''':'"!;'.¡··· ;·~,'~·;','.'!f\''•':.':'_"-:-·-' .. [_:»'.'.:',-· .• ;,;,¡. -.-:.'•: • • .. ,r : .. '·-:\;;' ,,·:, .. : '·"'·" •;: •.. ·. 

marca. 

; .. .-

Otros signoS distintivos>: 

1.- Marcas colectivas>· 

2.- Nombres ~om~rciáles: 
3.- Avisos col11e~~iales. 
4.- Denominaciones de origen. 

(46) cfr Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Folleto de investigación de la Ley de fomento v 
··- , .. ·.··. ,.. . '. . ' .. ' 

protección a la propiedad mdustrial. segunda edición 1991. 
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1.- Es la marca. destinada a ser usada por. asociaciones dé productóres .. y :fabricantes, 

comerciantes º·· pr6.~tad~~es· .• de .~ervici~~·legalbte~te. c~1rntituid~s; p~r~ disÚnguir •. los 

productos o sé~i~~~~;~~,;~i~~~~Jo~~~ ~~rte~d~di~~.ª~·as?:~ia~ioije~'. .•.. ~ ··.·~····. ··-
En lo que no.·haYa disposición especial; se regirán confofiné· !do establecido para 

~ '-'· \i"; .~'···-~'.'·• ~'H·~ ,, . .,.,,,-)7. ; ···'."1:·~ '"';- ~···..' ... ,.,-._·.-.,'.;.':""_;y, •. '"·;~¡". - .-, '"·' • ··~· ·"·.· ... ~ •. , -,_·_:•.<' -,-; :'!'·"'•"'" .. ,, ,., ·.·r, ', .-, ·.·'.''., ·<,\ • :_ <· ,., ''e · · ·' ·- ,• .. ,. · ,._;, :':'· .,,• .. :- · •, 

~; :.:~ ~:~fi~d.o Que' se• otiig.. po' parté'det,eSta}~'es;éfcJfi<a~~ dém~= 
::~::: ~·~~I¡~~~~;.:r±1:.:d~~t~~~~g~~~~~:~~~~dti~~t:~ 
por períodos·de f(IT1i~inádufación .. 

-'" ...... ?:·~ _·,,.:. -.. ·-- .-_-, 
. ''<,·-<.: 

_.,. 
,_ '( .r·-· 

2.- El nombre cmhercial sirve para ide1itiflcara m1 cblli~~ciarite·o a,lind'~~goci~ciÓÍ1para 
distinguir l~. actividad 'comercial de dicho comet6i~~;e,~:~~g66i¡ción'~~J~~ ~¿ti~klades 
de otros comé;biant~~ o de otras negociaci~'iies{ ' ··•·· .. ;.. '" .. , · ' 'é',; .. ;., ~'.< •·. 

::::~:.:~::~::::~~i~~~E~~~~~~~%~~~~i~!~T:~: 
4.- Se entiende por denominación._d~

1 

°,rigen; eL;ioihhttcie,_uii~'.iegiÓ!l: g~o~nífica, 
del país, que sirva par~ desig~ar un pf;jd~-~t~;iri~i~¡~ici;,~~·~1r:~i·{~a,:~'c;G;ai~1fdad.o. 
característica se deban. exclusivamente. al. n1e<li8 géogfii.t1cb: 2oi1i~;;b1idiendb e~ este, Jos 

·· Y;.:.~·. r.;:!:·-··".'"' ., ... ~:·~-::·!.j/.': '·/·.'.'e,:-~ . .,,... .. _ ... ,, ·.:;e. ,,_·.-•i.:: 

factores naturales y los humanos. 

la propiedad industrial 2 de mavo de 1991. ·. 
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Capítulo 11 

2.4 Registro de las marcas en México. 

Con respecto al registro d~ias marcas en MéXi.e<{ me .referiré á señalar las 
:·.¡.-.... 

disposiciones contenidas en Ja Ley de Fomenfoy'J>roféc.ciódd~)~ J>r()pieciqdindustrial y 
. • :.:>. :·,,.::::/e·<<·~:.::- ;\\><!»¡.~:::¡' 1-..;r:·A~,:· ~-:/;v'.,-f''·--<-.:_~--.. -~'.1;·: .. :{ ~:::'.:·,t.-·-'.;".;;~: ".:< _ ,.-

las modificaciones legales más importantes .énJó'qüe·coi1Ciemé; a Ja proteceión de ·tas 
,_,,: -'·'· ~. ~ :.i"-'·:;:•,\•:-:' ,·,>::"':•:, .. ,_¡,:<:.-;;o, ·>O: • ~·:.:1':>::;.::·!i·~~;~ ·'- .~,'.,\ :, •.':' ,• 

mismas. ._.,,: -·-. - ,;-,,_.- - ' 

Así pues en-tos artículos 113, 114; ús, il6,.ri7,·i1t it9Xi2o,ü.2i/'(48)de1a 
. . : -. . . . . ~-, .. ·:- ., -- -·. ··-.::. ~ -.-· ~-- , . -· --·-·:: . ·_,_ -... :· ---- ,s.~- -f~ ... ,- - .::;_)~~,.,~: ·~:~f:~' ,.¡ ;1~·;:~_.-; __ :·:~ ·/-~-'..;y·:~-~--~.:~·:·: 1~:·~ :· __ ... :::~ .. :·: ... r;::.) __ -~:;_;+;_:.,: ~,:·~:??.·.:>: ~· :·: ·:::·· .·. 

Ley de Fomento y f>rotección a la Propiedad Itidustrfal se'.señálari las dispOsicion~s>mas · 

important~~,cicih r~~p6cto af r~g1stí-6'ci~ i~arc~s:'~-' .,. , '. :<, , ,, ~~- -;·:; /;? '.>/.:~- ', , ; , . 

En pt"imérténnin ó se ampÜa, al aobfo ·el , período~~~ xig~p~iá.d6.,io~ registrbs ···de 

marcas, ~º~.6~6~.-~·~merciales y avisos comercial~s> •. -. _. :~ : . 

· La L,eyde Fomento y Protección a la Propiedadiridustri~Úestableceunavigencia 
de 10 aftos para· los registros marcarios en vez. de io~ ~i;1~6 · qJ~- ~~tip:füaba Ja ley 

anterior. Se -mantienen además Ja posibilidad de. renov~~iÓri:.;6r:~·pJrí~dós.\d~/-1a nueva 
··'.'.'' 

duración.• 

Con esta . disposición de la Ley de F9mento y Proteciciód d~· lÍt propiedad 

Industrial, se disminuye Iafrecuencia de.renovación de'168'i~g¡str6s:ffiárcJdo§, lo cual 

beneficia aJas··~~pre~as ·d~bl~;iente,.,pues ·;;dti11<lá~:.b[·'~~~;'.~~;~r ·rirob~bm~~d~ de 

caducidad ''<le'u~a••rr¡;;;¿;(porfalta.dé;~l~~~~~ió~fó~6riün~·:,ad~más'de-.qtÍé'.dis1ninuye el 
'. > .·:·:. :.,'. '..'.::·. _.·'"~~:?'.;_,~:":•:~ 1/'.": ·>~'. .. ·,·;)~~'.~_,:>'.;;: .<,·,;:~}:¡_ > >};.1":~~::'."~-;·.~·,:.\':-~·::>,'?~~·· ;· :~·'..'":·_ ·.:< '.'.~:<··~/'.'' -:- ;· ; . , 

costo en que incurr~~ 11;1~~mp~esas par,ii'efectüareltra111ite_ de: renovación. 

, .. :~ ' ' -

( 48) aquí se eri~uC:ri!rari:,~1 .. r~ru\ccióhde J&s ~¡~;t~te{ aftíc,ulos>: 

Artículo 113: · •· ·· · · .. ;.; • , .. 
,. 

Para obtener el fci~tr~_''de;tinairiar¿ ci:~befápi:~~enÍarsesolicitud por escrito ante la Secretaría con los 

siguientes datos. 

1.- Nombre, nacionalidad y donÜcilio del solicitante. 
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2. - El signo distintivo de la marca, mencionado si es .nominativo; innominado o mixto Y: en su caso si es 

tridimensional. 

3.- La fecha de primer uso.de la marcá,'ia qu~'11o p¡jélrá ser moilific~da ultenonnente o lá m~nciÓn de, 
. ··. - . -· . ..,_' ' ', 

que no se ha usado. 

4.- Los productos o servicios a los q~e se apllcrirá las'~ardás Yt 
5.- Las demás que prevengan el reglaínento&~esta·l~~d~;ro;ied.~~ i11dustrial: . 

- . . ·. ..¡\,,•. • - ~ "· -,~":. '-[ ..• ,,; 7" ... • .. ·,. ' .• , ,- ·- -.:.~- -·! ' - . ·: ... 

Artículo 114. 

A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el coin}lrobanie de pago de derechos· que señale 
' ,, "·:,¡,.:;,;_,. •.·¡·- .,,,: - .,,. "' · .•. --- ..... .. :·· '· .. "', _ .. -· ., . . 

la ley correspondiente, así comci los eJeniplares de la niarcá.' 

Artículo 115. En los ejei;nplares de la marca que se pr~s~~!~n, ~oni~;s.?lici~d n~ d~berán ~parecer 
palabras o leyendas que. pueda11 engañar o. i11ducii' a efro~ ;~r'pÍlblié'6,' c~iiricl~ ¡á 'solicitrld 'se ~i~seitte p~ra . 

proteger una marca innominada; los ejemp~es de Ja·.~s~;• ~?.·:~~bet~J:c~~teti~~ €~.a~ras . que 

constituyan o puedan co~tihiir.una marca, ' ~·;, 

Artículo 116. En caso deque famarca seasolicitada a'nmnbr~de';dos o más.personas.se deberán 

presentar con la solicitud,J~]~·;~gl:~· sibré ~¡ U:o f Ic~~¿j~·~~ 1~-~arfª }W ~ári~nnsió~ ~e d~rechos. 
Artículo 117. Cuando se s()licite un registro de lna~~aen México, dentro delos plaz~s que detenninen los 

tratados i11temacioná,l~s: ,o e~: s'~[J~r:~to1'~~n~? ·~~%~-~~i~,~~~es:.;i~uieni~s· de haberlo . hecho en otros 

países podrá reconcicersf:' coltlo fech~ de prlórlcL~d ·· Ía C!ci ; ~r~seriiación de la solicitud en ·.que lo fue 
. ~ l ;' - -.• '' ~ ',.i_•: ·'>.'·1-'-\: ... >-~;_;;·:~· ;,;~·~\·!,/:•.>'.~:-:' .~''.-;;·,-· .... :e,.., .... '"~~.:.,1-_: ·:·· ·,:. ,, ., ..• ' '· ·-

primero. 

Artículo 118. Para reconocer la' prioridad a que se refiere el iirtícú!o anterior se deberán satisfacer los 
-·' :. --- .; <.': ' '.. - .;· . ,:>;'.· '·· -,:':'. :,,'· -•. ,,,::, :_. '-- ':: /' ~ ·:, -- .;e¡ .• :··. - -' '.;., ;-; ' ;~,·-'' ---•• ', .-. \ ,_ : . ;' -.-. ' -.~ . -~ . . : ,·;·: -. -· : ; :: ' - ' 

siguientes requisitos: ;,;: 

1.- Que al solicitá; el r~~tro se reclame la prlbriiliici y se haga constar 'el baís de ~rigen y Ja fecha de 
- .. ,. '·-~ .·'F.'.'·''.'" - .-:.y~·,:,v::.r, - .. _; -1'.".-:1.~ ·n-::-~~'-':C- ,. ,._ ~~:;: .~:~ ~~-~,- · \. :· ~<: :-·~,,<,, <- .· : .. _ -·. -:-·:: .· -.·! .-:· ·,:;: -- _ J -~: .. ·. --· 

2.- Que la solicitud p~~s¡:~f¡\cla eri,rvréxi~o,·nb'pretericla';aplicarsea productos o servicio~ adicionales de 
.; .. •_:,:-··,·':<'·~ ~, ·:;~;-_·?:-',~·-; ,-,~ .;.·~--·.: -- ' )• • 

los contemplados en. la 'presentada en el exh·aÍ\i~ro e ~n cuyo cásb Ja. prioridad será reconocida solo a los 

presentados en elpaís de º!Ígen: " 
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3.- Que dentro de los tres meses siguientes a Iá pi·esentación de.fa solicitud se cumplan los requisitos que 

señalan los tratados internacionales, esa ley y su reglanlento y 
'. ." ' : .. -,__• .. ·-;-- ,~. 

4. - Que exista reciprocidad en el país de ongen. 

Artículo 119. Recibida la solicitud se .. p,mc~de;á"a'efechmr un éxamen de forma de 6sta y de la 

uüclifütlrtiaciórt exhibía, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta ley y su 

reglamento. 

Artículo 120.- Si la solicitud ci la documentación exhibida no cumple con>los ¡equisit~s)egales o 

reglamentarios se requerirá por escrito al solicitante para que subsane el ei:ror uomi~ió,n en llil plazo de 

dos meses. De no cumplir con el requerimiento en el plazo. señalado s'e co~s!derará: ab~ndori~da la 

solicitud. .-. . ·, ... · ·' - · ... 

Artículo 121. Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lÓrequerldo en l¿sfráccio~es J: y U y - . '• . ___ ,·· .. - . . ' ,,, .. -
~ ... 

IV del artículo 113 de esta ley;· así .cómo la exhibición del comprobante de pago. dé derechos será esa 
··-, : .. •r·,_:··~~:'·::.i~'.'·;'' :·:.:-_~·,_·'.>. :i-,-:·::.'~:':!!~'.·:•;'::~:-,:--'-~":'.::··,"·_«'_':~-';;'~-~-~-.;·'. <··:·:_·---" _,· ::'.·_·. _ ~'.-- ··-:··. >;:< '·:::··:·.···: _·.·_ .. -. · 

fecha de presentación, delo' ccintrario:se téndrá como.táfeldíá en que sé cumplii, d~ntrocÍefpla~Ó legal . . .· - --·- '.. .. - .. __ '· . -· .: .. - ·- ,., '.; . 

de dichos requisitos; :, ,, 
.':.··::,:::Z'r ... .--.-.. ·;t-· -, 

La Sec~etada]'.~~pédirá iift ÍítUto 'por .ca'da, marca como. ~onstancia de .su registro. El titulo 

comprenderá Ún ej~fuplar cÍ~ lamar~a y ~ne! mistno se hrirá constar; 
' . . '" ;_. ' _._;-., ·:-···..-,' ~ ... , ' -. 

1.- Número. dé.re~trciciel~. riliírca: .. ·,. · . . --- . "•" . 

2.- Signo distizltiyo de la marca ip.encionando si es nominativa, innominada o mixta y en su caso si es 

tridimensional. 

3. - Productos o. servidos a que se aplicará la marca; 
" '•--; ....... "_:, ; ·, '~., .· . -· .. " . . "~ .,_ ····~-~· .. - . - ' ·-. 

4.- Nombre yd~~cili,Cí'd~itÍtul~~:. , •.. 

5.- Ubicación del establecllniento en su caso. 

6.- Fechas de. presentadórí' de'la solicitud de prioridad reconocida y de primer uso en su. caso y de 

expedición. 

7.- Vigencia. 

La marca deberá usarse en el tenitorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no 

alteren las características esenciales. 
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La secretarla, podí·á dcctarar el registro y Úso obligatmio de . marcas .. en cualquier producto o 

servicio o prohibir o ;egillár el uso de marca.~ registradaS ono; de oficio o de petición de los organismos 
•• ,,,.,, .,.,. •• ,._, ,, ···-'. ·-- - •• ; -·· ., .•., •• <" h»" -

representati\roschando:,,,, :i:. 
1.- El uso de la iTiarci~seaui'clem~ntC> asociad~·a·prÓcticas :nlcmopÓlica~; oligopólicas o de competencia 

'. .. ::· ., _ .. ·.·-~~~';_-\::~~<~-~~?.::·::·_<:.·:::;l·::·.:-~~-~<·::·r~·<::-·:!;_,';,i_~;;_~~ .. ,:;_~ _': :~):.:~- --~~'::·;::-~~,,_,'.;:·;;::<·-::.~_:¡.::?-·-·, :~_::·: ·~: ~::_~;:\'::-~. :.~:-~:._;:· · _:_·_ :·_ --. . ..... .._ _ -
desleal que caüsen distorsfones grá'{es:'en!a prod.~céión/diSbibúción,o c?.mei:cialización de .determinados 

productososerviciosi•·,·· .... :. .. ,·:;:::·· · :::·· >? / 

2.- El uso de.~-· ~J~~ fu¡!J¡di 1aJ:~~IJ~ci~·~'~:·~~dél~c:6i6k o7/d~hl~i6Í~~6¡~¡{ ell~~ces · d_e .bienes y 

servicios. . .. :· · ·''"'><"' '"· ., <\;-> • ·· 
3 .. - El uso de inarciSÍxllpedí3;6iii¿íl)eié~ii'~n~aiei~·a ~Kc~~~;·J~:eajerg&tíC:i~,~ii,~iollitl yJn¡~~tras d~~e 
ésta la producció~; pre~t~ciAn ~ diSttibució!l de bienes ¡) ~~&i6í6i b~¡¿~s ~.ira!~ ~Üb1a·~jÓ~:'.' 

. '_,_;:,--~.,~·..;-j; •• _.,.: .• ,;.1.i-: ... •-'···',"'.'·· ___ ,.·_-_ .. _ --~· ,.... ' ·' ,->,- · ........ _.,._._t_,_,·,:-::,>·;h-.-.··;ii,-:_--;--·'·'. ·t.~.:''.!~-·: ..... ,! ... _., .. •;··-~-.. :'.1.:·>-

La declaratoti~ coiT6spóÍidientese· publlcará '·en~ él DiariCí Dfl~i;;J;··1i:os"tc~Ü~iÓri.' J?í~ileyériaa, •. marca 

registrada, su abrev¡¿¡tura m~rc-reg, las siglas Mr o la letra lt dentr~ d~ un cifculo ~oÍ~ ~~ch{re~Íiiarse en 
• 1 •• - _, • " - • • , • ' ,. ., - •••• ' -. -···- .. -~ •••• -_, •\ !, --~- "' ,. •• ,. -. . . ' .• ,, ~ . , '-~.:-·. - ·' --. ----- . ' :.- :. _, __ ... - . - ' 

e1 caso de tos prcid~cfos º servicios para tos cti.1Ies ctfohií ITiarca se e'ucuentre registracia.'C, ó 

La renovación del registro de una marca deberá solicÍtarse por el titular dentro ·cie los seis' meses 
., ' • ~ ·- < •. • • • • : ' ''" "C"" '· .. ~--

. .. ,·: - ' .,. .. ,·_-.-·> :: .... ·· .... ; ·. . 

anteriores al vencimiento de su vigencia, siri embargo la secretaria dará tramite a aquellaitsbliéitudes que 

se presenten dentro de un pla~o de. seis ~7~e~ P()Steriores a fa te~ció~ d~-~a,f~~~c~0~e1'i~gis~ro: 
Vencido este plazo sin que se presenté la ~o~éi~dde renovación eliegisÍroc~d~~a~![tfY."C ":'' 

Si una misma marca se encuentra regmtráda para proteger dos 6 m~ ~la~e~}cle•product~s o 
- '\ ·. - . ··\...'.','.¡ ¡ '< '· •• ··•· ~- ,~ . < • :._ • -· • '. 

servicios bastará que pr()ceda. la 'ren6~a~iÓn ~~ 'riJgulla de dichas etaf6s ~a~a~,~~e·:¡;c~~ri '.~~:.iodos los 
--·-- - . . -.·.---·--- -· 

registros, previo pago de derechos corre;p~~cli~iites.:; :·· , · ·· 
.·- ">•: •' •'• - ~.,.,•.,·r _,: ' ,\, -· • ,•, •• ·-.. ·, ·. 

. . ' 

La vigericia-de lOaños existe pór cita;algi.11l?.~:~je~~¡JJ6s en Aleinania, Suiza, 

España, Francia: Core~, Brasil yJstadc:i~ U1iidb~ (49}J'~Da{!liismas razones, en la Ley 
- . - - .. .,. 

de Fomento y ProtecCión a la Propiedad Industrial , tarnbién se amplían los períodos de 

vigencia de losregistros correspondientes a: Nombres comerciales (10 afios y 110 5 como 

en la ley anterior) 

(49) cfr Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Documento de las modificaciones legales más 
impm1antes en lo que concierne a las marcas 3 de mayo de 1991 
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Y avisos comerciales (cúya· vigencia pasará igualmente de · 5 a 1 O años, admitiéndose 

además en lo venid;,;~;¡~'Jó;ÍbÍlid~d;dt: reµÓv~~ión de. su registro por ~l~os iguales, lo 
-- ·-· ·.• ·,·' . - · .. ·.- ·.: ' 

que no estaba previsto éiilaley:pr~cede11te). ' 
' 

A este· respectó .. la •.. Ley,d~"Fqfufritó.)' Piotección.··ala·Propied.ad .. Industrial.mid.e la 

::~~¡ ·,:¡:cJf ~:i~;~i~~~~~~~~~¡;¡;~~~~~!!z~::~::: 
que la vigencia.de •. 1.~~?~gi~fos· .• irtarcari6s,·~e .. 1n~dirá'desde .• Ia.fec1i~t'de··presentación de la 

solicitud de re~istio ~~, Í~:tli~;~a·, d~bid·~~;;1ie .. l~~6gi~id~;~oÜ"et~í~·im~ de. información 

necesaria par~ q~~·i~'~utÓrid~c{:iriici~ er'tiamité có~espo~di'ci~te}en vez de hacerlo como 
>--~':.:·>·:·-;-,< .'~:'~~·_:=-:;··:_··.:~·5;',:·.··~>:-' .. _'/_,_! . -.: -/"',,_·-~ :>:·- ">~·-·-.-_-:;.'_'."··>:', .. _ :· ;·:·.:.;.<··':'.';:~.-;·- -~-·-· 

determinaba laley anteriof,'ii'partfr, de la fecha legal, lá cual 'corresponde al momento en 

que se pre~6iitii·,.16~·;¡,;¡~~r~~ d~~t;~~ri1:os par~ h~c~r l~ _s,~Íic!tud, aunque. estén 
- .· .. :·:.~;-,:-' -.~.~ ;.::.-, ·;":··:-··: ~:;~ " - .· · .... 

incompletos. 
. . . 

Para inic,iál'. ~f,t}'.amite .Y ·fijar.la· fecha. de. presentación en .. lal..ey ·de. Fomento. y 

Protección a laProp!~aaci i!idhstrÚif'se solicfra'.Ú1ickn1é!ite.infC>nÜ~ciófi··eséiicial,•afin de 
'· >!_.-. ·. ·---~.s··· . . . - . . . . .. , . .. - • .. ' . 

que la fecha de_pr~~e~t~ci~!1 pued~ r~p9rioct;:r.s~_d(r¡.ia,_~er~ ~e111prá11a: ..... • .• ·• 

La inforni~óióri··q~~ · .s~' g~~~ .~rpp~~~i§1~.~!;.·.~·•• 1a,{~~!~~d~d,·.~?.rifor1lie.··.~ .1~.i Ley ·de 

Fomento y· Pr;tecciqn,a' la;Pr'bpiédadJndJstrialY;E~'~sitnplelriente:.: l1oÜibre; nacionalidad 
.. , · __ :~~~~ii·>~;~~~-.... ;_:_-·i,:~ ,~. :.·· .. : :->--: , '.l.~:-:· .... "; __ ~--/:-. -.. ·-.. ;~,.~_:::; .-~,.\;~"-~·?<;~>,;-~. <f~.'.-0 .: ,~:i<·'.~--:-_: .",t '.0~·~5,:~-'..::~ ... ~::.- .L;~~-: :~·"fr,··:_:' _; __ : ~~-;: :_:~ '.:·~~--,; .. r~-:~:;. _. :~:--'.--. _ .. : ;. -:· ~-· --

y domicilio del soliCitárite; eLsig1ío,distiriti~éí:deJa~núirca;')aifocha. dehprirner uso de· la 

marca y los ~r~d·Ücit%~·6~~~¡g1b¡-~·ÍJ;:~K~'J~··~;!i8;iáil~¿~~¡~~{'.".~:¡:"'"-''}'t : : ... · ·' ...• . 

A este r~~pec,!e>-·.~~.~t.~n~isposi~iones···cfol .. ·.acuerd·~···Trip's.~n·la~ •. qt1e~s~sefiala que 

en la duración del ~dgisfrc»deJa lll~fC~ y de SUS SllCesi~a~ renovaCib1Íés; e} ~CU~rdo prevé 

un plazo mí11.i1119,;<l~'~iett1 a~~k, estableciendo al mismo tiempo que el registro de una 

marca podrá 'si/:reiio~~lJlé-Íiidefinidamente (artículo 18). El acuerdb co~t~1npla, así 
,·,·.:•··· .·-.« · . . : • 

mismo la hipótesi~ deque los estados miembros del Gatt exijan la obligación de uso 

efectivo de la marca. A tal fin, se establece un plazo mínimo de tres años para el 
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cumplimiento de dicha obligación, y se reconoce al titular la posibilidad de alegar 

excusas legítimas p~riljustificar su• incumplimiento y evitar la ~~d~é:Íd~d · M id marca. 
' ,.,, .. ;,!,·,,.r•'••,, .. ·.,,-.'"·':·· .. • -. ·_.,' :; .. ,, ., 'L ·, ·; ' ,'_'.•_ :' i .· ··:', , .. , 

El uso ele.fa n1atc'á por. úíl tércero. coritrólado' kor el titular de I~i~1~i~a>co1i~tituye 
" ' "' -: ;,""-'·"';-:;"': :/,;·:.>~~' .• -1:. :,~<- ·,. -.. '. .. ::-; . ,. "-;... ,; ___ _,_, ' .;.:;"~-~ ". -. ¡. ~ ·'· :;,:,.~.--.,- .. ~ ,:;_« . .,__; '.,,) • . .,· .- • : . : -.• i ·. ~-.:. . '' ~--- ' ' ' . ~ . 

uso efectiv~'de. l.a)fü~fii11:(~f!í.~t1l,o.J9,);·asj ··~smo,e~:·re,~~ciq~.s<>n'.el .. ·ti'~o; el •ªrtÍ.culo .. 20 

dispone .. cí1i&· .. ~1 •us8··d~·· •. 1{:n1~x~~i~ii.'e(.c§,1~1~f~i~,'.~~.';?~~~f~;~9:füPH6:~ff6.·izy~!iMfi~~~~1~ente 
con exigencias tales coino él uso vinculado· a otra:'.inarca/eh1so eri; tiria:• forma éspeéial, ·.o 

. ..' ', ·-:<::, ·'., •, ; .. < -~-:! ~-; :·~:':'..:.~··. '_.::;,·~.:~_.,_.·_: :.<e·<~;:::;. ,-, ::~:.~'..>':;~,~·-.:'.·: ~;:-~:·,:· ~:\/:;<~~~:;:·:~ .. ::~-~~f,:; /,:';/' .:~ -~.·.·'_-:~,{.::,:',\../;:. '· .. /. ".~ ~-; :; . :; . 
un uso que menoscabe el carácter distit:itivó dela marca (50){' > ' ; ' 

':~-

Por otro.lacio s~/simplificá nC>friolemc~teJá,'.{)iheb~· d~ t1~6" efe?ti~ode • 1.as 

:;~.:~::l~~g~~~"~1~~,~~~;~&~1)~~~i~t~i~lli:t~ 
marcas registrad¡F··.la···.cual ,~s ~.una···n;~dida'· .cohdtic~~t;;·.~····ia ••.. d~pl1ración '.co~tinl1a•. del 
acervo de regi~tr~s ·ni~rd~rioi:·a'~'n<l/~ue'e~ es;6' n6''se ~~~ri1u16ri re~istrós ele 'll1~rcas 
que no son utilii~c16~'·¡;~;·~üs"tit~üáif:r 

• ' . '"!·;· t· - ', ;, ·: ~ .r;.. . ' .. · .. - . - . . " ' ' 
;., 

Coníonn~ a:la::fey'.de.Fomento y Protécéión a .fa Propiedad IndttsÚial. Bastará 
. . '."~:> ' ··,: ; .. . ' . . . . ' . . -· . . •, . . . ,, - ' ..... , .. ' . ,, 

que en el momento· de s9licifarse la renovación de un registroJn~rcario·•·se. pre~ente una 

manifestaci6n ¿~·~he. íi·il1~'~ii' l1~:~i~o l;~ad~ idiÍ1t~~ü~ipidanÍ~nt:·C1u?a11t~ ~i. p~~odo de 

su vigencia.' 
. ""<":'· ·~ . .,; ,'•·.·.:'.•·::~ ,·."·~;·, .... :_;:. <·~·· ... ''·-:·~::_.'-:-:... \.~·;. __ -. ',·~:>·,.'';·'.:·: 

Si11 embarg9 .cliandoc~·~1~uier•pe;~,9na.iht~rJ~Add;o;la,;utoijdad··teíigan.•eviden.cia 
en contrario, en,. el' ~e11:id_{~f;~:f ._t1:11~. i~.~;~~-·[~~¡~fr,J~~:.f~~:e:.;,;,~~1?'.i't1~~~~.'.;<l~rfnte_. un 
plazo de 3 años consecutivos, e dentro de· 10sdiez· de 'su:vigencia; se· podr~ defüaridar por 

ese hecho la cad~cidad' dé; l~.ciÜ;~~·r;~k~;ad~ ·~.'~~;8:~;Óc~4~~¡:::~~Í~~·~~;{;í:~iri11ar del 

registro tenga una c~H~~J~stifi~~da.> 
. . . . 

(50) vid CASADOS CERVIÑO Alberto y 'cEimÓ PRADA Begoña ~b citpags 94 y 97 
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AcontitrnaciÓn mereferiré al artículo 15 del acúerdo Trip's que salvaguarda la 

facultad de los·estados ·miembros de establecer posibles motivos de den~gacion del 

registro d¿ illaifa~üi·';1~:d~~i~~~~dét.i~c~~1~Íimie1it~ del concepto de marca pr~visto en 

el acúerdo.~Ah~;~(bi;n,~~sos··.~oti~o~·:h~~.·d~··.ser, .··en· ·todo caso; compatibles ·con ·las 

disposici~~:~¡1,de1~·~i11~~~io·;~<le·:p~~i~ (~~í;11lo' 15 .2 especial atención . se presfa en. esta 

misma nG~¡.'¡·¡¡r,~~;ihhidadde que el uso de la marca, pueda devenir .u11 requisito de 

protecció,kr~iiji~~i;f;:;~.: . .. ·. . . . . . , 

En est~ se.gtid4, si bien se permite que los estados, puedan sUpeclitar ~!registro de 

la marca .ª ;~ :;·ü;ó:->'si~ ei;b~g6, eCus~ no será exigible como condición para la 

presentación ~ejd,s6ú6iciici~de;i~gi~;rod6 ·1~arca (artículo 15,.3) (51) 

El ~rtfcl11oJ 5 del ad~ier~o ~ontiene además ciertos principios generales aplicables 
· ·-'~'\'•_ ;-·! .' .)'· -. \fó'Of'.'.'' ·" :·)~,-·" .... -.~:-·e·.·:·'.:-. · .. ·_. -.. -::' .. o :-, -: , ·.- ••• - • ~ • • • • : , • '. " • 

al dereclíci1 dgmircils·.cÓmo~o1í':úl"no incideilcia de la ~aturaleza del producto o servicio 

para el registfb J6:1~'ffia.rc~(irt. l 5.4) 61os:principios de publicidad de la ¡;oli6itud o del 
:.'·'.>\.".'\('.'.~'.::'"~"~'"-~_::<::·,<·:':. ·.·~ .. :.:·:.·-.>_·."-'_· - ·:'_"': ·_:\··· .. ~'·"·:· :' ,' . ·. . ... : .. : :··: ·} ' ' 

registro d6 la rna~~~·~ dC"eXistencia de vÍas jUrídicas para anuiar el registro de· fa marca u 
•• ·'._ ~. ': ··1 '.f-Í :-·,;;.,; ;;.i, ' . - '. ~' . ,:;•-,. -, - - : -

oponerse)1l.n.1~sn1<;>: c~rt:').S,,~)?,·. 

Por; otro•lado• se.-,;111e~or~. lá/¡Jrote~ción _en México. de las ~iarcas_ us~das y 

registradas ~11' otróspaís6s;,el regist~o ~n cu~lqúier país; de' marcas registradas ai1tes en 

el e>.iranje~o 'po/btr~ {J6;sbna; c011stihty~ ·~~1·ptobl~illa, aes~al~ ~~1idi~l; icuyos efectos 
- .,•·--o•"·-- -·-'~i·7".'·-··.':'..'···--".'=''·°""i"•'-,.;-,:•: ... '.---..·-~ • ... •.;,· ,:.~ · ""°"'·· :._-;.,,_;,·.¿,._._, ... -.~:-...•.•,:··"''!'" ; :, .. ,.,: :'.\>;,.,,.,:,,~··> .,~.; • .-;;.·.- ·· ·· ·· :, •. ·.,,". ·' 

lesionan.en slls iiitere5es Comerciales á los .ti fulares :deJó.s fegistrós .·.mai:catios origi~ales 

y por el otro.·lado,·. fr~~~e1~t~n{ente~·ind~cen.· .. a.·1~~ .• cm~suiitid?res····ªr equivo~Ó .·respecto. al 

verdadero ·.Óri~e~ de; Íos ~Íed~~ :o· sc~i~Íosii:' 16~··~iÚ:.s6'·a;1ic~.•·1a'·triai2a/'t~··41~~-"es\1~á~, la 

gravedad dé. este-problé;l1acrece alrededi)r d~Í· mu~cÍ~··~~~fbnll~ a~~6~t~ei:.coriie~~io, 
, .. -.,·~, ,· -'' ...... __ . . •... ·~~·- .,.-,,.,< -;,- - . -- •''·,~---. ,, •.. l • ' : '·. 

entre los· países y proÍifefa la información p1iblicitaria int~riiacibn~i db :q~~e:disp~nen los 

consumidores: 

(51) vid a CASADO CERVIÑO Alberto y CERRO PRADA Beg~ña ;ob cit pag94. 
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Dado que el registro de_úna marca en determinado país, genera derechos para su titular, 

únicamente dentr(Ydel territ6rio n~cion~l de que se trate, compete a los usuarios de las 

marcas c6il po~e~1~}~¡;_¿~-:de:i~~;{)it~ info°i:n~¿i()1Íal ét promover tempraÍiamente s11 registro 
~ ~, : ".: '.':-:,;.::-...•• ¡:_.:._:: ;..· :.:·; ~-'. ·:: ;' : . ,.;· ·•· ... · . '. .; • . . , .. -. ; • . ., .. · ' 

en los distinto$ paíSes a fií1de que no los registren ahí otras personas sin su autorización 
' ·--._,,_,_)~~_,·,;;,;.,•',•'.,_.¡<l.,_'."~·~·,.:;·:-_- ........ · .. ,. ~--:·._: -·,: . -',_." ·.' ... ·. . ., '. . 

(52) 

. Siri emb~rg6, ~Sto,rio bcurre ·tal. como sería deseable, debi_do. prepot1derantemente 
' ,., . ;,.;: _:. . .. ~ . ·. __ ;·.::. . ' . ' - . - . ' - . . .' . ·:- . ' . . ' ... -. . . ' . ., ' 

al costo y al tiempo considerable que conlleva el registro de una marca en diferentes 
;·:~,-; __ ,:_u,_;-,!.!-~,:~ ¡'.).·;¡_,,.,.;J•1'<1,· · · '· - •· ·,: ·!•:,- ·"' ,.,. ·· : · •- :·· '· ' 

países; por~ll~S~'.t"etjüieren:.'esfue~os'.corñplémentarios~n los disti~tos países, .para 

proteger.los,_ •. d~r~clio•s ~arcari.os;en e~- pl~no··1nt~rii~ciop•al __ ·Y __ pára :6vita~ -el engaño··~n· cada 

::.~:; i~j~~~~¡g¡~j~~}~~f~f ;\i•J,;~.;¿~~:.,~;S¿¡~ ~yd• 

~ ::::;:~~~m·~~~~~~~Ñ~i~~~~~;~,~~~tr~:t:~: 
tratándose de los· úüsmós bienes o;f;,eriricios . ado'scque se . aplican , tales- ú1arcas, en el 

exterior, como _se:Ai~P,~llÍ~é:~¡iJa:Jeyé;~~-!#d,?,r, s,i~~--·;ri:,}el~bi~;)~,ci1~~9\~ier ;'producto. o 
'.·./-': .. ·· '·/>:· 

=)~:io~l ca~? .~• ~~~~~~·:t·~~.~~~,~~i~i~n1;§1¡~,~;o/~r~f ?~1~1,&;~r. ~na 
persona distinta de'áquella:~Ia ,que asiste un méjorderCc,hQ. por· uso'~ registro previo· en 

::.:::¡J•~i~j~d~~~~o~~~~!*~~ª~~~~~l~f {~6~~f~~~fil~:00• 
(52) cfr la s~~;~tari.~'<l{c()~é~-do); F~llle~t~ ril'c!U.;t~í~í'~ó~' ~es~ribt6 :~ ;L ih~c!ificadon~s legales mas 

importantes en· Jo q~e · conci~me a la protección de marcas .1991. 
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El plaio conforme a láLefde Fomerifo y Protección a IaPropiedad Industrial. Es 

de un año·~ ~~rtir di'í~;~1bÚ~~6ión:delr~gistro marcario enMéxico, en vez de 6 meses 
comoloerri~~ie~},:' . . ....... · , ·.·,. . . .. . 

También se. piaisérv~ri;: piía' los{b~nsuíriictores:;füs ventaja{ derivadas del libre 

comercio intern~cio111i1;: 66n·~~ércai1cías· ada~:·qüe' 161ií1:i~~rtiente se aplica una marca 
'···~"-!q',~., ,"·-!'·.:.:,. :;·.--~.':·· .. ,.;.¡·--·.-·~''..!_•!"·~'·"·<:~-, ·.:1..,-.,.!··_'):'·'' · .•.. ,._,<,~"-"•"º>''" ,. ,.,,\,:·,. ·-.·~;:<_ ...... - . . . . 

registrada. :/:'/ ... 

Hist6ricame11te.'el .¡egi~tro'de'unriUarca··~n .• t1ri•páís,: ha .veni~o dando. a.su. titular el 

derecho de ~eré{~1íifa~~~ii{g'q~i~11·:~~ed~'.coní~{ifai·:¿n~~si ;n~rcacló. cori .. Ia.ma,réa en 

cuestión, por l~ 'que el,~i~l~/~i'e{~.~~i~t~6 ~ar~a:i~:·~·n ~i·país tiene. el ·d~rcié11ó' de impedir 

a terceros· 1~ l~igo:rÜi~i¿~'.d~'i¡far2~i1~i~~·iíai:·qu~·~~~1i'áe:i·~iF~ii~~ª r~gisffadll'. .· · , 

:7:~~]~~~:~:t~1~ti~lli~?~:i~~,~2~~~~Ff !:~: 
respectivam~rite ~ ~n·:·:: ~~iri~~~~os . e páise~." ·. p~~''';''~iio . en· .. •Ja ' economía .. i~iernacicmal 
contemporáne~ 61 ~iti11rir d~ íirii, fuafca regi~trada '. ~1i diferánt~s , países,. su el~ ser · una 

misma empresa/: 
.' .. - . -. . ,· 

Así, se protege a los titulares de' las iuai¿as colltra. su imitación o falsificación, es 
,,._,,_ 

decir, contra la piratería, pero sin que la: protecéióri'a)os derechos marcarios se convierta 
'•. ··. '';:,·_-'.'.·:·:·~·:·.-:::-_--:::'.·~·,::"-~·'':'_.·:·:-·.~~ .. ".:.' ·-· '.:·:' .. :·._,_; ; ·_ .. 

en una barrera contra el libre comerdo i'iit~i:ÍÍa~ióíial (¡'é'1nerc'~ticías legítimas. 
. - . . .. · . - ' · .. ,,,, .. 

La disposición descrita'. btÍ~ch·;'..rilt8r~ceri·a:. los }éonsumido;es mexicanos, 
· - ·.: .-· ,.· ·--- <' ~-(·--.<-:'.·~~:.::·;:;:,'-~:-.. L; .. , r:.<-··,/./. __ .-::<.~-;-_:_:.::-_, . ._, ·'_-:.>:_ .. ,. --

protegiéndolos contra posibles discniliinaéiones ititerriaciónafos en precios, por parte de 
los titulares de ~naréas re~l~t~~a&r. i··· >· ' ·;t::··ºz. ·:'::" ''.''.;' '"". · 

. .. .. 
, ,:.·. . 

La Ley de Fomento y pF()te9ción de, la ·Propiedad Industrial, facilita que las 

marcas registradas se~ri iitil~adas co11 niay;r flexibilidad al dejar de constituir causales 
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de eA1:inción aquellas variaciones en la forma de . uso dé la 1l1arca, que no alteren sus 

características esenciales, . e~to ·elimin~~á •·· ia rie~e~idad · d~ ~u~'ia~ 1 
eiripresas · .. realic~n 

. ~.l ·•• ·~·~··' ,. . . ,--~-~· 

registros iuúltiples para. una ílfarca; ·'.que: es·.e~elicfalíñelit~/ia·mi~m~ :cbn . peqtíeñas 

variantes y disminuirá. P0,;: 1<>'!~fü?;~~J~:~é~P,¿~~i~'.'i~~::.~~~~()ii;d~··l~. c~nse~dci6ri•• d~·. sus 

derechos marcariC>s. 

Por. otra .. parte,·las.fonnas;triditnen~ion:lesfalÍec6~ .. ::fre~l1encia se utilizan e11 

la industria.º •en .er~i~~~~f ?:·+~ia,;~isf ~~~~ér;~}~rS~s·F~~~c~is.~.~ .~1r,os:.de. su. espe~ie, son 

registrables • como''marca,·''segúri. ·la ·:Ley' de•·.FOi.11enfo;·y-·Protección a .Ja· •Propiedad 
:_': :_~:: .. ·-:· ·-.: >::''.·_·.~-:: "-·:::: .-. ... ;·:·.··.,. :,_~ :_>_·- .. '. .. >. -.' . '.: ·._ :_·_:: ... "·-:.-·_:"<::":::·"'.Y,~~·":>,-:::.-·-) ~-· .. :·_-:·-: :(· '::'::..-_ :~·. ·., ~--:-.-:: -~ - : --;": 

Industrial,· facilitaí1CIO'á:Was·:~nipresas; ril íí1ód~n1izací6íi.•<lé · ~us practicas <le identificación 
. : .· ¡·,· .... ,._~?·':'"'.··-', -, ·,-::·':':::-~~-~ .. ::···>:·_,·:~~·~:'<_"'::·-·:?t:·;:_~::·,,-:_,,··:>·,:-~· _:·;·\:; __ ,_~; ·. - . 

y de diferenciación~c9mercia]i ~l mis111o·tien1po :~$tp.eyita·que'las' em'presas tengan que 

registrar c01~~.,~1~d~\§~t:}:1ídli:st8,a1es•.los;sign:o,~'.aMií;i~~3~;q~~~;~1~d~inentahnente buscan 

utilizar como marcas y hace· posible l~ renovación· sucesiva de ~ú registro,. la cual no es 
posible bajo ritfigii)ii·:del 1n:idet~i1Úusfnaí~>·: ,, . . . , ... . . .. . 

,· . .-·,_. 

Tambiéns'~,estipulatLCOndicibnes.'pa~a)l reg~st!o.:4e l;iat'casit)olectiv~s~. de modo 

que una mar~~ •• r~.~~~f i~d,.~·~Af.?; .. ~ed:u~~~i,ét~ .. !*1?~"'i?s~·~!~e6io,s/~~: un~·· ~sociación· o 

agrupación·. de•.·· industriafos'o.h comerciales,·',!()$ ;'.inieführo~:. de' dicho .. agrupamiento 

inscribirán ant~ I~~~~f~~id~~·.·¡~~ r~~l~~"'.~&~·3~ll~;·~~·¡~~¿;~ ·~i\~~fd~n para el uso de la 
marca colectiva'IÚql.l~'.s~~mté'>;::.·· .. '·":::. "''"'····.·:: ú,, . ·.· , 

la aplicación de Ia's disposicioi1es del AJ;~gío·Ji~Miitlrld r6I~Íiva·.~¡ ~~gÍstrCÍ izl.ternacional 

de marcas 

Inicialmente 'ta~_'parte.s habían previsto la observancia de' las disposiciones del 

Arreglo de Madrid relativo aL'registrO interilacional de marcas, como obligatorias en el 

marco del T.L.~: y d~he~ho así se había consignado en las primeras versiones del 

proyecto. 
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Sin embargo dadas las características deLArreglo de Madricl. se consideró que su 

inclusión impli~~fÍa obÚgá~iÓh~S 'qU~ pbJ.": ei mmne~~to no re~uli~ban' COllg~uenteS' al 
espíritu delT. Le:.<: .· ....... ·.. . 

oficin~:.f~1f f ;~gyf \~~~~~~~~~i~~]~~~~~1~~~1i~:ar~:;;~: 
Ginebra y)o~· r&gistrÜi(eféch1aéÍos:1eii. base'.'a7est~:al"fegló',fe¿ib~n el'riofübre.• de marcas 

_ - · ~. '..»<>."j~·t./:~<-1-'.r: .. ::-.::··1 • .:: .;:~;? · ~,..~~~:-·-.-~i<::,:" ·~~_;·¡_.:,,; -· ;.: ·'."';.-. f'•<:;-:-,·: _,·-~-:- .. ,,,;,y;.:.:::'·:;1,-::._:-·:::>..:_.i··"''~-':-:. .. ; .. :~_¡:;,_::~-_; :'>-:...: _:.\;~ :-. · _ .. ·,'.·_··. . .. , .. . ·. 
internacionales. porque• fules .. registros surten 'SUS' efectos en>variosi países pudiendo 

·.:.'.:~;c-'f:_""J_, -~~--:•-:~i:'·~-.~::·::,::.·c'·\·:···'._i,',~.,;··.~~"' ,~;•·•··-~··::'.·.~/-; _ ,_··,::'_·.-.::°' .. --;, -,'.•.~·,,-~'. :'''':,: .·_,' ::~·-.''.·¡'. <"• .. •··~\ ... ~-:·~-~"~ '\".:'.'.,,· .. ··~'~·.·¡.'.~: '''~·; ·, -, - ' ' 

e>..1:enderse inclúsive,.a .todo~· 10~ ~áíses mÚ~mbros :ael 'árreglo, .. 18 qüe . .Simplifica las 

gestiones /~ibig~·:ih~~º~ ~í6~11c~ ;·~~cáda :~{()'~' ~e.gi~t;~s"<l~ ~a~c~'. .•. ' ·. 

··2··~:.'"::>:7· ~-'·· •.,:'~'.'''~'.' .:·.·:·J\··•>>> .... :·;,·.·. ·.·. 
Y así. úo se· descarta.desde luego ,que; Ia.:evolücióíl'propia de'Jos· sistemas de 

integración .• y •. arm~nii~ción·. previstos .~r1:~Í:~r6~ioTf~t~d~'.'dcitf¡j;~··co111~rcÍo ·.g~nere las 

condicioi1e~·· ¡;·~;ª: \i16orporar~·dispoiicio.íies·. ~ÍeC~1Sa1i~~.;~fo• l¡s ·~~1.·· .. ~rre~lo.··· de Madrid, 

como normas.dbligat?ria~·~n el n:i'ecÚ~nopl~~·.,:/ .,,, .... 
:·:··.· ... "· 

Así mismo el•Trat~do de Libre Comerci~ establece ·condiciones basicas para 

normar el proc~dimiellto de ~eii~tfo d~ú1a{éa~:¡· •· · 

Se. definen ~~n~ici8i~e~·1~üi· Úne;alesque Íi~tentan ·conceder derechos mínimos. al 
-...... : ... : .. ~·.·:~·:'.·~.:;·.:··::~::·-~:~:~·~:j:·; ·.~;t;·:,_;::·\{,·i~·:'.,.~:.~~~:L )~:;~:::'.·}/:~;.;,.~_:: :-. .,:,;;_ , ~~.::.' :·: .. ::: . "_,- -~ . - . . .. _. · -~ ::.- -

solicitante obligando a cada 'país' miembro a establecer un. sistema de registro que al 

menos cuell~~ ~~~l,~~Í~~~~¿~f,~t'(5,~)~~; ..... ... . . 

a) ei'exa~'.e,~'d2:ias~81ici~des: ..... 
b) la '11otificaClóiiJ)íie""debe hacerse al solicitante acercá de' las razones que 

.. .. ·''· '.· ,·. ,.,,' : :··,"·· , •. -. ·'. '. ~ ..... '. 

(53) JAL!FE DAHER Mauricio, Aspectos legales de las marcas 'en México. Editorial sista . 

México 1993 pags 134y siguientes. 
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c) una oportul1díád ráZonable para que el solicitante pueda responder a la notificación. 

d) la publicacióri'de ~adániarca, ya sea antes o poco después de' que haya sido 

registrada. 

e) una oporfúnidad razonable, para qtie las personas interesadas puedan · solicitar la 

cancelación del registro de una inarca,., · 



· 2.5 LA NULIDAD, . 
CADUCIDAD· Y 

CANCELACIÓN DEL 
. REGISTRO EN EL 

DERECHO MEXICANO. 
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Capítulo II. 

2.5 La nulidad, caducidad y cancelación del registro en el derecho mexicano. 

Con respecto a este punto las disposiciones con respecto a la nulidad. la 

caducidad y cancelación del registro en el derecho mexicano, se encuentran 

contempladas en .el. capítulo y11.de 1.a Ley . de . Fomento y Protección a la Propiedad 

Industrial en stis artícufos'.15JyJ52 (54) 

(54) cfr a las dlsposi~iones i6gh1~s que hay a este respecto: 
-.¡· . .,·.!·'·'" I,; '.·,~.-~,"-'·•'· - ·'--,-~'.':,' •. ~ ··:';; ···,.~e·. fi.:; . . · :-• .' . ./.',.' ,,:. - . ,,·· ¡•. "· 

-,-._. 

Artículo 151. 

El registro de una~arc~:es nulo cuando; · 
,,--.; .. -.-· .. ··<--::,·'.·::.,._,.,.;,,,-,_."•"·-.''(-.--·-·· 

1.- Se haya otorg~d();·~rL,conti~ve~dófl, d las: disposiciones. s_Óbre requisitos. y condiciones para . el 

otorgamiento deFiég¡stro tara :~fe6tos. de lo c!ispuest~ en esta fücción, se consideran, requisitos y 

condiciones para e; otdi¿~~~~~·~ef '.r~~ti:h'1ós' esta~;eci~o~ ,~n Ias,'.fj:aécio~esl~axy ·del_artí~ulO 90.•. 

2.- La marca sea idé~tica·o s6mejante en'g¡ado de éonfusióna otra que haya·sido usada en el país con 
-. · .. ·,;.·_:,} ;:,:.:_:_-:_.:}:·;~:.'.; ':..;-~·::;~:.-_ ~>·?'. :·:\.' .. >- .:',:;,:~.:'."_·:: ··~~-~~ ... :'.:. :~:/·.\ .;: >t:·.:·· ·:: ;(::::.l:~·j.-.;.:.L;i ... ::.}~'.--·l·~ 2_~i:'.>; ~:/,\:_,.:: .. ~.'.-. :: ·>1_::::~·.;· '. )·: \ .<::: ~ , :.: 

ante1ioridad a Ja fecha. de presentaéión de Ja solicitúd c1e Ja maicá. registiádá y se aplique a lo.s mismos o 
- . ·;~ ... : ·.· .. ;, : ·-.. ,,,,_·~:- ~- - <·' 

similares productos o '.servicios;'· siempre que.·. qulen ''. hllga. :Valer .·.e1 ¡mejor' deredtio jíor ·, U.5o 'anterior 
. : .~ :::· . -<~·;;~:~· :-::~~r,_:~~,.~.::· .: . ·.'.~:.: ~ : .. : ·'.:~:<.:':·: --:~ .:·.': .. ;.;,:_:·:~_'..~.'.:-:Y.~t~-,.\{<~~~í.·.:~:::·f~-:~_;~:::-':~é~~·:;~~';;:?:_:-:·! ~::~-:-: j;:~;:;·; ~·~}~;--. .- \;=: ~-'. :~ .~ ~ :·- ::~ .. :-.- . .. . 

compruebe haber uiíádo uná. marca intefoinpidamente en el país antes de la fecha de presentáción o en su 

caso de la fecha de primer uso declarado porelqÜ~serégistró:•· :e_: · .' t : ,'..' 
3.- La marca se ~~;a•yenid~'.~~d~c~k;~iiteÁ~~d~ci·.~~%~)x~~.i~;b,''~~j~~rt1~júp?tesis de la 

fracción anterior, SÍ además del USO exJste_ e}r~gistro eAiiánjero,y'que elp~ÍS de orlgeÍÚenga 'reciprocidad . 
~ · _, ___ _, -'·.';"'':'::·'-,·,). :-~·:' :,~,~-> ..... , : ::~,-,:r-_.·-'. ;:'-'"' :. · " .. ' .,_ · :..·,-,,, --, -:'.: • ._.-,.:>.-:-·l.";: . '·!L · ·'.·.~f '«l'~:--·::: ··;¡_i;~ .. · .,_~ ~:. :. ·~. (,'~':·:··"·. ;¡ _- . · ·: -·.:' 

-~;, > ·'·.: .:-:::~.~~-
con México. . /\: · •'.> :}':', :• 

4 .. - El registro se hubiera otorgado con base eridafos.falsos o inexactos contenidos'~n·~u solicÍtUd que 
' ·~·~'- -~· .. :-.. ~<<'.'/'.,~.:::_ ..... ·.:~~.: '.;~ :.·:. ·}_::-- ·- ~>:·~'./". f¡~~ ~· -!_~;:~ .\ \·\'':'. '. <~:_:'t'." -·:~':':~::''.:.~: :::::'.·: ~- >~J;. '.''.-:'.~.:-· --:"'f;:·'.}"'~~;::::· . ·,,.-;:;'. ~- ·:. . . 

sean esenciales. , ·"-. ·-

5.- Se haya otorgado
1

por~rr6~;inadverien6iit ~ cliferendia el~ a;~~Ci~~ió~~;e:<lslierido ~n~gor oiroque se 
. .,;;·-.· -•.. ; ,'~'."--·:_.•.<,·:·;, .·.:.-: . .. '.< "-·· >'·' • :·· ;,,:·.~-·;':"~':-.\.'···~·,-:;>,.. ... , ,: . .-; .-;.-·-·" >::•.::---·\·.:.;;:_-...~-·,"--· .. ~-,,,.·O·'/,.:::-·:-: ·:_.,_. ... · . ., ~ 

considere invadido, por frii'tár~'é de Üna marca que 'sea Ígua(i:i sb~~jailte en &i:ado de c:6JusiÓn y que se 
:_, .. : : .. .:. 

aplique a servicios () produ6tos igu~les o sitÚilares; 

1 

\ 
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6. - El agente, el representante, el u~uatio o el distribuidor. deltitulár de . una marca registrada en el .. . -

extranjero, solicite y obtenga el registro a su n~mb're deestaú otrásimilar en gr~dode confusión, sin el 
. ": ... :. '""""' '··'·''- <-',' ·: .... ,. . . 

consentimiento expreso del titular de la márcá e~·a~eia;' eÜ' 'est~ 6~so ~l registro se reputara como 

obtenido de mala fe. 

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artíéttlO póck;í{i eJ~r6it.~1~~;_deliiro' d,e _··?n plazo de 

cinco años contados a partir de la fecha en que surta susefectos ,iap~bHcaciióndelre~troen th~ceta 

excepto las relativas a las fracciones I y VI que podrán ejcr6i;a~~ ~~-; b~q:~r ~¿fii~~ y:~· fa'·~a~~iónill 
que podrá ejercitarse dentro del plazo de un año. 

El registro caducará cuando. 

l.- No se renueve en los términos de la ley. 

2. - Cuando la marca haya . dejado de usarse por mas de tres afios coiisecu~~o~, salvo que ei:sta cau8a 
" - - . ~ . ' " .>. . . . - ; . -. . . . . . .. . 

ju~tificada a juicio de la Secretaría:->''/, · 

Procederá la cancelación de un 1:e~tr~_de ~al'(;i'.si si{tltufuh~ pr~\!Óé~~~ o' tqlb1;ido, q~e-~~ ~~~~forme 
en una denominación genéricaqu~co~esponctira ~Iio'!J{,ario'~;de·los:p_~oduct~s o~seivicio~.ipara _los 

cuales se registro, de tal modo :-~~j~;~n'~rs ~~~~~: B~~~f i~iJ{i~~ ~r~~ ~e:~raliz.acÍo·;6;_ ~l ~u~li~o; . la 

marca haya perdido su carácte~;~~~Y.i•;,~~~?:.d~~-~-·~f~!~ti~guir el producto ·o se~~i~ i q~~ se 
. "" -~·- •' .; ;-··-.' 

aplique. 

El titular de una marca registrada podrásollcitar p~/escrito, en cualquier tiempo, la cancelaciCÍn 'de ~u 
. . . ' ... ,.'., - ~:-·· :·· '''·'° .-::·:,~ •:é¡-_;,_,,,,;'· ¡:,.::_, '• .. ;.·. ' ' .• ·_,- ' .. ··-· , 

registro, la Secretaria podra requerir I~ r~lifi¿'dCióild~ lit firma dela solicitud en los cas'os q~e ¿stablezca 

el reglamento de esta ley.·. 

La declaración de nulictiÍd, de un~ . ~~e~ se hárá 

administrativamente por la secretaria de ofici~ a petición de parte o del Ministerio Púbtiá~ federalcuando 
.,, .. ;,-;-,·:."'··-:r·,_-,,. ·»:,-.._.- ,..,.. ... · .. ·.. :• .. ,,_ ·:-··., . .,._. : .. 

tenga algún interés la federación; .. 

La-caducidad a la que se refiere-la fracción ~. d~l.artículo 152 de la ley no requerirá de declaración 

administrativa por parte de la Secrct.iria. 
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Por tratarse . de problemas jurídicos que, pueden .. afectar, le>s d~rechos ·.de los 

particulares es recomendable que las· solicitudes y promocione~· sea¿ ~laboradas por un 
especialista en de~~chos de propiedad,fodhs~;ial., ..• , , , , , .... , , , 

Tratándose de los proc~di~Í~ntos;,, copt~11ciosós de 'nuHd~d. 'c~clucidá~:L 
cancelacióú .º·infracción···º. una·d~nun~i.~· de,.h&chos'p~()siblement~ ••c6tisti1utivos •. de •• delitos, · 

su substanciación . ~·, tr~1nÍtación ····~~,:rf gif~: · ... ~pr;:E:{S~~~~i,·~f ?,~~~~1,; J.~,~·R:roce~io/ientos 
Civiles que. es. uti' ó.rd~n~fuiei:ifo/tjue.Ja' I.:éy':de . .f ()m~ntoy}Pf o~éé9ióri'· de)á.Própicdad 

::;~:~:::3~~tf sv f ~~r~~Ii~i~.~~~~t~i~~~~~i:w:~: 
···'·n·.·,~~\e''!';':.',l":".'.'' .-..• •',\~~~·.•:-'.;.<(':'¡'\'/':·~:· ·'' ·" " ;:·, ;,~·_:.' ···-~;. 

Así mismo>d¿berk~ v~rificarse: córi>~r'f~scritb.~ d~;tdemari.daFcofi:ekpon_diente se 

acompañen los .. do6i~~~~!o~. :f,el~tiy~s. ~ .. '.ap~ed.t~~~I~~i,;~~.P.~f ~riti~Ii4~ci{,;y ::~¡··~~:?ofrecen 
pruebas fisicas .Y• docümeñtales''.'qilt e~tas ~vengriff cÜillpletlÍs;/si sÓ!l(d()cllírientos en 

idioma diferente al e~p~fi~i, su trnd~~cióh y leg~Úi~~i¿~ ~esp~dti~~. '. fu~bié~ •el. pago de 
:"-· : .... -:~; \ -.:,,,,,'.'.. •;,-·'.··':.~:.::.7':_·•;.,z~.'·.···,,_\.·"~>-<1,.••;,7;;·:·-,, .;.<e:'.''.·.' .. :',:: f;~ •,.···:-_~/_ -·-".", •·,'-·, 

derechos por concepto, de:,,.· artálisis de, soliCitUd .y visitá. :de: inspeccÍón~en: caso de. ser 

solicitada y dos tantos del escrito de demand~ odenunci~'ies~66ti~~>; ; ' • 

En caso . de ~ue . se ... o~ÍüÚ el ·:do~Í1iÜ~~Ü6', q1:e~ .. ; ~6~edi;~'.:i~;~ ~ersonalidad deberá 

requerirse la presentación del mis~o;·aper~Íbid~q~e ~n.~~s6;de.~1ni'sióii.~d'·téildrá·por 
· • ":'~º·· ..... :-·-""'·':.;•:-1:~-:-·-~·:·-'Cx~~··:-";--:-".,ó·:')~:-.-->-'·· .. . ·:,~,·,,,'·-'.":'' .. · •• -1.-- ... ;·; 

abandonado su trámite, en. el SlÍp~1estO~qü~J9~·d9~u111e~i9sAt1e.:n§ se eXhihan seaii 
•-'. . -,.. -", >-_.-.- :,T<··;:: ; .•• /,. ·:·:'"'"'· ,.~; ~~·'1.: ' "'·:.~\· ·[,; ,'; :·,:·-. '·.:~---':~·~.;,; t'r:'.'.C:<' .. ~, <:"'" < ··~~·;'.;.·>•.~,;~. :•:·-... :·.,¡",.> ·'.·'.'· · , -'.-: 

pruebas fisicas o documentales mencionadas eild escrito de demanda; se ·tendrán por no 
·-: ' -·- .; .: ·.-: ··~',"' - ,~·::·":·:_ ::~· ·:''.:'! 7 :~~>~- ,· } 7 /:·:.·~~~:-,-..·_, '.-'\·--.~-yi~?" ... ':·~('~ · .. : :··.~:-'.~'.';· .·-':~~:;-.\:~: ::· .~~: : ·:: !:··,-~':: .:. '.·· :·v;~~: : '\;: < .: : . '· 

ofrecidas, si se trata del comprobante', M pago.de;defechos se'.teridfá(por''iio\foterpüesta. 

la demanda respectiva. i 

Con respecto . a si es procedente presentar una~ den1and.~illtentando dos o más 

acciones, (nulidad, c~dticid~d, éancelación, iilfracciÓn,od~ÜtóY ~~d~mos:d~ecir .. que 'se 
;_:. :· .... , :·-~..,~. :·-· ::i; • .. -: ! ·, .• ."' -, ' •. : !• .• _./; · .... : !;-.... , .. :: -:'"· . ._, '.:· ..... , ... ; '" :· . . : ' 

requerirá que el promo~eiite aclare su escrito én el cúal dirá 1i:í acción en Conereto aqi.te 

se refiere o en su ca~~ deberá intentar el mismo núriiei8 d~ solicih;des como acciones 

desee presentar.· 
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Resulta conveniente aclarar que cuando se presente una demanda por cualquiera 

de las figuras señaladaspodrit' hace~lo refirléndos~a~na o mlls. : 
.. :, . ···" . · ... . :,'" .... ,___ ,- ' 



2.6 PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS EN 

MÉXICO •. ~ .. 
.• • .. 'llll.,..,. 

FALLA DE ORIGEN 
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Capítulo 11. 

2.6 Procedimientos administrativos en México. 

Reglas generales de los procedimientos. 

Toda solicitud o promoción dirigida a la Secretaría con motivo de lo dispuesto en 

la ley y además disposiciones derivadas de ella, 'deberánpr~se~tarse en·fonna~scritay 
' ' •" ., • \• -, ·~;. ~; .. ' • ' •"• •' /., •" <,<•, • \ ,• : ' •' • • •e,' 

redactada en idioma español. > ·,, •. ' •. ·. \ 

Las solicitudes y promoci~~es deberAn .ser firi;adaspor, eFüiteres~d~·.º su 

representante y estar. aco~p~~.f ~B:·;~~r·.},s?:.er ,~~'.f~~~;x:.~.~·•·t~,~~~,2i~2 e.~~ech~.s 
correspondiente en su caso. Sí falta: cualquierá de :estos, elemeütós··la '·Secretaría 

rn'' ' • '. • -' "•~'''' ,. •"• ., ·~ .. ,. • ;•;:'·: > '..1:0 \ : <:• ,• :.•' 
desechará de plano la so!idtÜd (f pfó°rÜo6iÓÍi:· ¿ ~: > > . < ..... 

Cuando las solicítuci6~~··iro1nocion~~·~~· present~~ p~f 'c~nciGctc)'• de mandatario, 

este deberá acreditar.su ;er~·~1ÚlÍdad;ll1~9i~~~e:::·;/ ,.Á .· '"'.: ••• ' " ¿~.:;'..·:: ~ 
1 

• ,··· '"' · .. 

1.- Carta podef sil~pf~,s~~~;~#:~~.ti.ª?,s't~~~~go.s,.sf~ti~~l!~~ij!~-~~-.P..~[~?:h~:~~iF,~\•·····;. ·.. . 
2. - Escritura pública o carta pbder con ratificación de firmása~t€·n.ot~riof cuando sé trate 

de persona moral ~e;d~~~~·.q~bi:~do·· ~~~~~i!~;~~:J!,t~~~~r:·~~~t~~~!-~-d~-ci:s~''l•.· las 

facultades del otorgante., .. :.; · 

3.- Poder otorgado conforme ~la legislación apÍic~hled~Í lugar;doúde se otorgue o de 
.. ,·-:-;: ._.: ,·: ·:. ;.. ;:· __ . . ':,~·: ···:' ''.i: <"·.'' ::~ ':"· . -.>~:"·-·.:. ~·-~ ·. •.: >>·' ., ~ .. :'. .-"'_'-, :':.-.' . :' >>. i:'' -_-; . ·'. ·.\: ,· ~ :.<:. ·. ,. 

acuerdo a los tratados iiiternacionales, 'eii' casó de''que' el '\ffiaridaiúe sea~pérsona .fr1oral 
"' '····~'"' '.~-~~; ·oc;··-.'· -~~-.~_c,:·•·c 0 - • '".~ ... ·-

exiranjera. . .. -- " -- ... -. 

Cuando .en·.~r.p6der.s/de fe de_fa'6:<lst~nciJ;1~gaL'de· lakersB~a:~hr~l e~' cuyo 

nombre se otorgue' el .~b,b<ler;. así como: del: dereciio del '8to;g~Üt~.(~~ri; cÓiire~irlo,: se 

presumirá la ~alid~¿:·d~l ~~~~i?~al'.~o~iu6ba ~n c()rit;arÍ¿~. ;,<;"<. ' ''.'~:;:·y :·.: : .''..; .. · .. · . . ·. 

solicitante o promovente sin embargo bastará con tina copiá simple de la co11stai1cia de 

registro, si el poder se encuentra inscrito en el registr~. ge~eral cl~poderes~stablécido 
por la Secretaría. 
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Cuando. una solicitud o promoción sea presentada por varias personas, se deberá 

designar en ~l ~sc.riÍci 'qui~i1- d~ ell~sserá d~~present~nte común.· De no h~cerse esto, se 

entende;á qi1d~!;~&i~~e1it~nt;~c.01~(;ü e~~la.primerapersona de l~s n~t~bradas. -._ __ -

:::~:~rJi!if !fiiliiii~l1I~l~[~~¡~~Ei: 
expediente. · '- - . ' -- /-~~ 

En .los plai:oS,}fij~dc}s:iJ~r.:JfÚY enqías;· se colÍipuUtrafr.úriiéan1ente:}o~ hábiles,_ 

tratándose de·----tér~i¡;~-~/.~~fe~d~~-~----a{1~i~e~,_,_e[·.,cC>hlp,1lt~ .. s6'··h~tá•~·~.e-:.Íe.c~1~--·--~; fecha, 

considerando-iúcluso,fos. qías illhábileá. E--
Los plazos empeza~hn a correraf'día siguiente de la nótificación:respeciiva: Las 

:::~~=~il:::i~ci.~~0~~~·i~:'~~~t~:~!:~1~~i~~~~¡}~:H~!:;p.~ 
c;rcula~:;~xpcdicniOs • ~ ~~,~~'º'. y re8;Sfu>s en ••;So:Eí~~ !~; 11¡lt~os~" ii.offimes 
comerciales y'deri~~i~¡6icid:~~~epriie1~·:·~~bli6~~~~¡;-~~t~ráh si~1~Jre·;-abi~~o·~~para todo 

tipo de consul~i~ p~Ó~~-ci'??~~;- '-- ,- -- ' "< r~. ' .'.- ·-· --
Los expedientes cii '.trámite :sofo pódráü ser. coma~liadós~pÓr e~ s'ólicii:ante o su 

:.::::'llJ;¡¡~~~~~~;~~¡~~~~~~~~J[:~~~~;l:rIJj·?·1t•i•hos 
El personal_ deJa-_Secr~tarí a; ~~e :intervengaen_'los,diversost!á111it~s,que proc~dan 

::~~:.:d~~7;~~.:~~J!1]~¡iJ~fi~~º~tm~f r~Jf r~&~~º]r::: 
Ley Federal de Resp6~s~6Úidad~s d¡J~·;·s6~Ído;es ~úbIÍcoi,independ~ie~~emente.de las 

penas que correspondan en su caso. 
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Se exceptúa de lo anterior a la información que sea de carácter oficial o la 

requerida por la .a~t()rÍd~~Iju~iciaL · 
. - . ' .: - . .· :· : 

-_ . - .. 

Del procedimiento y dea~t~ciÓ~~·cl~ nuli(iad; ~~cÍ\icidad: y can¿el~ciÓn. ·. ,, . 
... ... ;. : ;. :.'.·n:~·~ \ · ~':'.·~-:''. ·-;\~· >:, .~:~\'. ;'.~ :·'.\:·::./ ~·\</".·'.·;::~~-·-:>;:~·:·-~:::~<:-<·--~--~-~::·e ?:·::>- -.. ,._ ·':_··· > . . 

Las solicitudes de· de9laración adniiriistiativa<'de., nulidad,·· .caducidád y 

cancelación que estabiece· 1i·.j~~/·'~~.'.~~~~ci~ci'iiá~{,'y·,,resolverán con arreglo al 
•,, .. :.:·'.•':~·-.. :< .. ,,·;.·;?··,·;-~i:'.··_::.·:<··:···.'.'.•\\'~'-'.~.'~.~-"'.:··~:·-~·:·. __ 'r':.': __ -·.:··. :-· ': ... -.·. · . , .· 

procedimiento que señala' él :d~JitiiiÓ:,2:'.~, l~s;~,f6rili~lid~des 'que la, ley prevé,·. siendo 

aplicable supletoriamenie'~íi'í6'qtii>t6·~:6·oJ6í~~~)·~Í·~Óciigo federal de proc~ditniditos 
.. -·-'···~··,"·;':'··-.: ::· .. ,.;"i-; --·-:.;.''"~.·· .. ·';,.' ~··':-t'.~·:-'".-;•l;; e:-·., ·-.:·,;.. • .' • · \." ·._ • · .. · .-. < 

civiles. 
-:.·· . - .-·._. \.:.-~·:r-,:·;:' .. ·. 

=;.'·:·,"·::-;· · ..... -. 

Podrá inic.ia~ .el pTo¿~di1ni¿rit~ d~.declar~ciÓ~administrativa,la secretarii<l~'oficio 

ºquien te~~:~~~~~i~J.~~1~~it.nl~iiti9:Er1~e~:si?:~··,· ···.· . ··· · .... '< . : •. .. . · 
La solicittid·dé•declaracion administrativa que se interponga·deberá contener los 

... -. ·~ •····'"···.· . :">·· .. __ ;:_ ·'. ·:,~··'\'-'~"'.'''·".: .. ·:·:·)· ,·,~:'.:.::_,·::: .. ·:.··<···: .. '.__·'·:·'.: ,'..-~: .. · -,, 

siguientes reqüisit(íS:;:\: •, .·. 

1. - N ombrd~~i ~ÓÍ'ibifuiit~·Y 6~· su c~io d6 ~t1 · representa~te. 
-· . -~-_'. .. ;:·;'i- .. ·r·,::_. ·u ... ,~·'.. ···~!~· ""··"' . 

2.- Domicilioj)ara'9ír',yrecibirnotificaciones.·· .. · · . . 

3.- Nombr~yd&~Íciii'1~ cl~lac~ritra~~rt~o·a~·súre~re~entant~. 
. .. : ~'. :': '.~-": ~ ,: )_';;?,'.?t:.: :>:_ ·;~·;:~· ~:~:·~.:.-~'·. :::/~·~._. ·':. tr:~:~,~--- _·._t_'.;;·~~~··· '.'_· -."·. ·, ·«·. - _:·-~·. '.·; :'_ : ; -, 

4.- El objeto de la:·soliéi~a·d~tlillándolo,eri tenninos cfaroSy precisos. 

5.- La descrip~i¿~·d~IÓ~Jie"cI{ds.>. . . . . . 

6.- Los fundamei1t~s dÓd~recho: .· 

Con la soliciiud de decláración · adminl~trati~a deberán presentarse en originales o 

copias debidamente certificadas los docüm~Üto~'y constari~fas en que se funcle !~acción 
y ofrecerse las pruebas correspondientes.'"i;~~ a~Üeb~s·~~;:·~e·p;~~edten posteriormente 

·' . .' '·. ;_ :, ~'-:\-.:·;-_;;,-l~>,-< .. -'-"" .. '·';·;:·.,·:,:;,:.: ·,.~- -.. '~,··-..:·.· ,.,,.,,,~·.:,,,.:'.;;:: _-'·-· 

no serán admitidas salvo que fueren superve~ieiÍ~~s::,:;: rr · 

Si el solicitante no cumpliere· con l~~ ~;4ui~it6~'/i"4iu/~; iefi~~e' ~¡ arú&üló .189 ·de 
, . ·_-'.,'_ _,.,,. -,;:'.''.," ~:' :'"_:·~~!- '._'..'(':-_ .. . L:·:-;',-:_c·,;:-;:-~;e.:' ·t\(~-~·?;\~- , : ·: _:-; . '. , ,:" . < :: .. -, '::_:.. -. _: , . 

la ley la Secretaría le requerirá por, uná.sofa vez;··súosane la.omisiói.1.en que incurrió o 

haga las aclaraciones que corrnspo~dail, gar~'taf. efecto\~¿Je~cÓn~ed¿~á un plazo de 8 

días y de no cumplirse el requ~rl;ni~ri;6·;~'~í ~j~J·~~~r~:~~ s6 ~ése~hárá la soliciü1d. 
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También se d~sechará la solicitud por la falta de documento que, acredite· la 

personalidad o culi~d~ ~1'.r6g¡stro;pat~nte, autorización o publicación que sea'base de la 
~ ... -,~:"'-"·'r~·~-·" ·:~ ··-·-. . , . . ·-. ' .. - .. ·. 

acción no se encu6Atie;Yigenie. :: 
·' . - . 

En los. proéedimient~~ •de declaración· administrativa se adniitirán · .. foda .Clase ·de 
• ·, . - • • . 'J' ... • : • -. • • ~ ' - ~. ' ; . ·;- .. ' . ' . 

piüebas excepto 1a't6,s~ifüSili#I Yconfesional, 'salvo que el testimonio ol~conf~sión estén 
<. '.· ;>:,)\,_~r~~,,~.~·:(~--.,>,t\."~·/J·:.:~_~¡-;'."<:.~~~;,,.~:~,::"'· ':', ·1 ··~-: .::,.··. ·r::··.·_f:>·.,.r·_,.:_·,~.-:<f/C;_<·'.-/·:-:J°'.··._:--"·Y- .-::.' · 

contenidas en documenriihasí como las que sean contrarias a la moral)ral dereélio: 
~:'· >: .· ._:f· '. :.:_'.· :<~-:-_-_ •.''.:··> ':ét;:!: ·:,:\~;··~:''_"'.:. '.~'. ·." '~,_ .. _.: . ·-~;_,::_, .. · ~ . ·;_-:-~<;> <·;_::> i_'.:.·"~::·~.'·y:oJ~~ . <.-~;~- -.{~\f:;~'.·.:·~ :; __ .:,· ··.'.'.::./: . '/• 

Admitida .1afao!iCitiid ;:fü{'decfo.ración admitiistfativa;. fa. Secretaria la notificará al 
~-. ·· .: · :,.'.·~~-;~·: .. -;;·~~:·:::---:,;;¿~,, .. ,::;;\" .._:~?/-·;:.-·.,_. ;.i~·,,:r_ -~:~N: ;~ ·::':·' . ,. >'.~--;~.··~;- .;; . .'_ ~ .. :--,·:;~·.~'~·:/e·,·;_~ .. '-.>_,;;¡~·->¡:~_·:·.':::,:;:?·:)~·:~\>·~~/'..··:::.~~·:."·-·, ::~i-· ::·· -~:·.- · · 

titular afectado col1cediénd?le u1~ plaio de .. un: mes para· qu~ manifie~te por escrito lo que 

a su derecho conieng~.'·.ii~:J~tj·~~~¿¿ii'~~·1i1~f~ri:~i'~611if~ÍtÍJ ~~A~l~~Ü'.b~;·:~l :~6!i6itante. 
::·.--, 1:,_ .~;·,~¡;~-~·~·-:\··'..;p~f~.J-:,:-.~~-!·:;~/~·.':_.- '"_:: ,.· - .. -- ·''.· ·: .. ::<~·~ · "': r:.'-'": 

de la declaración administrativa{•i ; : :. : : .. 

Cuando'1_10~1ia%'. ~ició:,'po~iblela'notiflc~~iÓri,,al.tifulairife~fud? pÓ~ c11lloio de 

domicilio tat~to~n el····seta!aci,ó. pof.el··;olicitante c~1rio e~ .. el •qu,e.óbre••.en··~1···eipediente que 

para que el titular afe~tado, manifieste) o' qül~ s1h~t~ré:{é6nvenga:\. '. r. './ •··· ' 
En el procedimiento. de declaracióii·~dmÍtiÍ;t~~tit~ no se subst~i1cfarál1' incidentes 

' .. · ' -. . ,· .-. . .' '. '·- ···-'. ·.·.,.: .. _: <,',' .• ,.· .. ,., ' :-,,, ,·.,, :-·,>.'}"/'.:~·::~···.: ... , -· 

de previo y especial pronunciamiento ~inó;qi:le, .. se i-e~o1v6~án ,aCe1liitir~~la're~olúéión. que 
-- ~ ... '. _ -;_: . ·~: '- -.-.-- ;- ;;-;--.- .- '.: :~ '.~ :,:::-.-:,~ -~.~: -~ ... 

proceda. :- ''" ro - • ~''--""· 

Cuando Ja .. ··Secretaría.. inicie . de' ,',_oflcfr)' el·. ~·procedillli~nt9 de .. ·declaración 

administrativa~ la n~tiffoació1~ ~l tihii~t~t~¿t~do·~~:~~,r~' ~~·:'~i','ao~iicHÍo s~fialado en el 
•,, • ._. •"•"' r • •, • ~,• ,_.,.•.····~·.-::,:.~'.:~"•"'•'.'·."'; •• ,· ••• >·· •'' 

expediente qtlé c~orrespóiida y de: haberfo,vari~dO siri'i':<laLafiso a·. fa Secretaria, por 

publicación en'i~~ términos del artícul~l94de'í;'i6y:·<;::~:.·; ' 
•' . . • ~ •. , i • ". ~--., .;,-~,. -.·:;,;._,_, ·"I'·-' ' ,~,-,<· . 

El escrito én que el tifular afectado forhíi1Je''si.1sÜihiiifCstaciones deberá contener: 

1.- Nombre del titular afectado .yen su chso, d~ súrepresentante. 

2.- Domicilio para oír y recibir notificaciones. 
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3.- Excepciones y defensas. 

4.- Las manifestaciones u objeciones ª.cada uno de los puntos de la solicitud de 

declaración.administrativa: 

5.- Fund~t~~~tos d~ der~cl;o. 
Para· 1a' presérit~ción'dCI• ~scrito y.el.ofreci~i€into·.de '.prhebas S~rá .aplicable lo 

dispuesto en el ;rtícl11o: Í 9Ü de i~ l~y;·;:, ? · . ·· .. ··· ;_ ' , . < > > ' 
Cuan.d~· ier·.~i~lá/I:~r6~~~J rii;·~~Üécl~ exhÚJirZd6t1tr6 &t ~·i~o dmcedido la 

totalidad . o~·p~rte.·•·.~e·l~~ •.•• Piti~b~s • .. •.por:·ericont.rar~e~ést~s .. •.Jri. ··el •..• extranjero,. ;se.·. le podrá 

otorgar uri'~1ai6~ ~aidit~~rde~·qlÍin~e·~.dfas ·~aif si1·~;~;~rii~~ioh ~i~hlp~~ ,·y cÜándo ·1as 

ofrezca en su 'es'c;ito y 'iiaga el seftalamietito' ;~~p6~tÍ~o.··c• ' 
,,_ ·-v, ..... '·• ·., .·. · .. ; 



2. 7 LOS RECURSOS 
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Capítulo II. 

2.7 Los recursos (medios de defensa en México). ·. 

La Ley de Fomento y Protección a I~ Propledad Industria!; es nrny parca y muy . '' . . ·- .. •' ·-·-. -· - ·' 

pGCO cJaridosa eii eSte Sentido ya que únicamenü(señala al recur~o de consideraciÓn, 

pero refiriéndose expresamente·a las~p~tet1tes 'y/no·s~Íial~~d·o eil\est~ sentido·a las 
- ' . ".. . -' . ·~<·::·:::·\".'..;.~: .,,,~:·-~¡.·f:\ :'.:.·."- '. . ·1·-. -".- :_,º .': ;7, - - -

marcas. 

marca:.i~e:b:~~~'.¡~¡~~füifil~~~t~~&ítf ~1~~~tiJ~iü~Jü'i!~fdg: 1:: 
'/: . ····' ;;,,-.-~.. ., : .. -.:-' :·. '. ~".::~:;d.;,-: .. -·,,-.··::·. ' . 

circuito.· ··· : .. '.· .. :; ·:y··:, ;y· './····•·.>: :;.· 

Así· )r en' e~~~'.r~.~P~~t~;e~;ste::ü~·-~~~[{1?·t~~11i~.~.lt~i~i.~~frf~ ~~~~;~~l~ci.~~r;l~··· ley 
nada referente al misrrto/ .... · ... ··. . /e . •. , •. · • 

paren:0:f~G~t;~~~l~~~.I~~~~@I~i~~~~4~~~i~;l~~~i;~~:J':1:: 
contados a partir deJafecfüi de iiotifiéaéióri'de laiesolució1irespectiva .. ~;; >>·.· 

· -_:_· .. , ~·;; ,:. ; "~:- -:~~ ~--: -'.. ::.:.i; i.::-< :,: ; :; .. ;~·:~: -~·,?;.,~ .·.)·. ··.:-;. -.'-~ ~H-;:,,~ ; _;~_u:·,,~.:>~:·;:_., .:~;.~:-~:~;.~~i.ifX._:_'\ ~~~¡t~~-~-' :~-;~;--:;~~-_':·<~~:: :~./:;:.'.:::: .. · .. ~ \\ ~- _·,::'-~~ ·_·::: -:'. -~ ·; ·_ · · <~\ 
Al recurno seac~mpañará.Ia dócun1entilción'que .acredité su·_.pro~edencia. ·,,_ 

Analizád~·s .;1.is/~r~~~~~~t?~·;t~~I~;~ ·:t~~~~~~(f ?\g'.r~yy~~~~;z·":~sc2~b~~rnent?s 
aportados, la .Secretaría: emitirá: fa· resolución/que corresporidai· la': cual-.' deberá 

:·---: '.·-~::·'/ ~-'.,. ···:· -· ,.,~- i---·-.·-··: ··, ~: ,_·: - : . '. :;_,_.:-, ::>_ ..... : ... :·:.· . .:·,<, c:·,.::~ .. :-:·:;·~:~l·:~~;~~··.~·.:.:-,~~'._-.:·-:::.1::'.~~~~r::-~~-~~ .. _;·¡.·:ft;·~~:·'::\.'.Ji'::~,r~:.~~ ~:-.:::.~:- ~ : : 
comunicarse p()J' escrito al_recurrente:•. S! ¡a ~es91uc_ió1(qu(eiUita,~faWecfetaría .·niega la 

::.:e::!1~~t~i:;!:l~~:1l:ti;~~nl:~:jt~~~~~=:.nd:i 
artículo 57 de la Ley de Fomento y p;¿tección a la Pi~~ieciá<l l~dustriaL 

. . -. -.. ' . . . .. . .~ , .. ,. ' . . .. . . . .. ,; ~ ... · ; 
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Capítulo 11. 

2.8 Las infracciones, sanciones, adminístrativas y Jos delitos. 

El marco teórico y conceptl!áL é11 que .se. sitúa la nueva Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industrial'eselquesúrge dela .Organización Mundial de.la 

Propiedad Intele~t~al:C()MPÚ;0Jia1i:¡~·11i~.~statlécido; en.virtlid de ui1 convenio finnado 
" ' .. "'"··· .. ' .. ·- _. ·, . ····; -

en Esro;:l~J~1NiJ~t~f::r::~:it~Ji:tdl~i!iJSZ~::zd:~0~r~Lmad•s •n 

el artículo 213;cle iaÚy de FÓm~~t6 y Protección a la·Propi~dád,!~di1~trl~I ( 5 sf. 
·,•-.. :.-··r:~·-.·:~:'~''':'.\"-~'_,:.::: .. :~:--:-;_;:-,·-··<·j.···»::-· .. ,·:.·- _,:·:··· .. ·:-.: : _,. _,:·•J_- ·-- ~,,:~~>·: ~-: .. :·:· ..... ;-.---.- .. . . 

( 55) redacció~dei.MticJ!oc2i3 <le'iaL~y de' Fomento Y. Pr¡;tecciÓ~ ~i~P~opi~d~d;fud.listria!. 

Son infracciones admitlistrativa. 

1.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y c-~stumbres en laindus.tria, co~ercio y servicios que 

impliquen competencia de~!eal y que se relacÍ()~~ c¡;nl~ mai6!Í~(¡~6 esfu ley ~egula'. : 
2.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo e~ték;sifa pate11te h~ caducado o fue 

declarada nula, se incurrirá en la infracción cles~~és de ~~·~ií~ <ll1~ rdclta:.~e 'c'adticiruicl, o 'en su caso, .de 

la fecha en que haya quedado fume la declaraCi~n dei~ulidacL <J .. · .. -·. _ .. 
3.- Poner a la venta o en cifculá~i~n ~~~du'dtos1~ i~~~i¿~~~¡C>s;~inditando que és~án. protegidos por 

una marca registrada sin que lo esté~,·~¡ ei ·regiswo e!~ 1a marca 11a- c-ic1uéa~é1c> o ha sicio <lec1aia<lo nulo o 
.. __ . .-.:: ~ _ ,_::._ ._-· ~)~.:-·::,., :·.:'.<::<><:;.~:_:_::;~'-::~:.:~~~-.\~:-~;/:~ ;~.,¿::_:_·;-~:-_;.;.,'.~:. ::_:<: .. :.-~\~_.,; .... ;'.·t·:_:2::~·-·»:::;;·_;~~::·_.- ~;~:;:~~ .. : ·r~:~:. > ·.::'. ... < .. \_;· :_,_-._:,:: ... -_ ·.e· _. 

cancelado, se incurrirá en infracción después de:uil·afü> de.Ja fecha.de caducidad ·o en· su caso, de la . - .· .. --.-- ... , .. -;·.- '. - ;,. _. , ,.. . 

4.- Usar una marca pareéicli1 éri'gradód6 cÓirl'usión ~ Jtra regiSÍrada para 'amparar lcis mismos o similares 

productos o servido~ que los prote~~cis ~0/1·~ ~arcaregistrada. -
5.- Usar sin co~entintl~~t~ desu ~fular:·un~m~;ca ~egistrada como elemento de un nombre comercial 

.de una denominación.o ra~ón soci~l o yiceversa, siempre que dichos nombres estén relacionados con 

establecimientos que ope~en con los prodtictos o servicios protegidos por la marca. 
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6.- Usar dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en ,cualquieryarte de farepública, en el 

ca~o previsto por el artículo · 105 de la ley, un· nombre comercial' idéntico o 'semejante en grado de 
. ' ' - . . - - . . ' ' ; . . -f. >. r; .,, -~,,.. ' • } • • ' : ~ : : : ' ' ~ - ._. '. • •• : • ·:·~· • • • • • : • 

confusión con otro que ya este siendo usado por tJil tercero, para anlpar~r un establecimiento indusuiai 

come:-cial de servicios del mi.~mo o similar giro. 

7.- Usat corno marcas las denominaciones signos o siglas a que .Serefiere el artículo 4 y las fracciones 

VlI, VllI, LX, A.'TI, XIlI, XIV y "A'V del artículo 90 de la ley: 

8.- Usar una marca previamente registrada como denominación o razón social o como partes de estas de 

una persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes 9 _ser\/jcios 

iguales o similares a los que se apliéa la marca regis~ada ~in el con5entimiento manifestado' por ~sédtO dd 

titular del registro de marca o de la persona a quien· esta haya concedido licencia. 
' •f; • .,· .. '-" ~~ · •' · ' · . e 

9.- Efectuar en el ejercicio de actividades ÜJ.dustnál~s o mercantiles, actos que causen o)ndúzcan al 
' - ;~ . .. ' 

publico a confusión, error o engaño por hacer cl"~~~~'i~potíerinfundadamente: 
. . - ,,"-!·'·""-'""'; .. -.' . . -·!-.,,:'-:~·:!·. •·/ ,:.;,, ·«··· -

A) la existencia de una relación o asociación entie,Uñ ~~tableéllriientoy el de un tercer():, < . 
B) que se fabriquen prod11ctos bajo espe.cific~cion~s,'li~enciaso autoriwción deun terce~o ... 
C) que se prestan se1vicio~ : s6.~e~c1én·:J;o¡uctr~~J~ ~~t~~~ióÜ, ~é:e~ciaS''.~ e~te~ajca~lones de un 

tercero. 

10.- Intentar o lograrelpropósitó 4e~e~~~éi~~:los'~rodu6t~~;io~ s§ciCls p elesia~1~cink~Ato de otro 
no estará comprendida enbstadis~C>~iáók1aid~~~¡ració~ <le productos¡) servi~iÓ~ q~e·íirnp:tfe.lamarca 

\ , • . -_ ~ -- · _._- ~i ...... -_ 
1--.. ?;~. ·. !-::r:.\;'~ ·.~:-~~(~-:··~-"~::~; ;_ ',: r::::~~:-~~??~_::_~: tT:-:~;: :.~.:;~~~-~,--tF~-~.~~ '.-~:.:,~~::~~,-· ~: ;:-~,:~:·: :--: -~~-i- -. , ··:·:.<. , ·:-·.: :_~ _ ::~ :_;·.'_: .. ·: .- :.·:~:. · ~ ~· _: -· . _ : : , ·-

con el propos1to de mformar· at publico, ;s1e111pre,, quedlcha comparac1on no sea:tendenc10sa, ·falsa o 

exagerada en los términos de 1ll Ley Feder~ de Protección ~Consumido~.>: 

11.- Las demás viotaéiéin~i}{;i,¡p~:i6i~~:~~~ Jd ~~;¡::ii~ '2~~~fuy~ dellto~. ·, 
Las infracciones administrativas a 1~ ley Ó demás disposiciones derivadas de ella serán relacionadas con: 

' , · · -•::..,...; • . ·. r, i -,;,: . . >·''i~--f!'. '.- • .. , ~ • : • .... 41·,., · · -,:,. J , • • · ' ·.', · ; 'J' · · i '<.!;. • ~ ., · ·.. · -"· -· •• · ·. · ·' "'· ' • • · 

1.- Multa hasta por. el importe'deai6ziniJ~dfas de sÍl!arioffiínimogeller'3lvigebte en el D; p· 

2.- Multa adicional hasta por el irnport~ de quinie~tbs dí~ de salarió mírumo general vigente ~n el D. F. 
- '')._- ·~ '.· ·.~ ' . . .. . .,. .·.. ._ ' . . " - ' 

Por cada día que persista )~ iÍl:fracdón. ~ 

3.- Clau~ura temporal hastapor 90 .días. 

4 .. - Clausura definitiva. 
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5.- Arresto administrativo hasta por 36 horas. 

La investigación de las infracciones se realizará por la secretaria de oficio ~ a petición;de parte interesada, 
'·'"'"' 1 .,.. . , •• ·. • •. ",.- -;· ·. - "'. 

debiendo efectuar en ambos casos la Wiita de inspección en fos, t~os .del éapitUlo 1 a~l tltttl~ séptúno 

de la ley. 

Para la dctenninación de las sanciones deb~rá to~a~¿~ ill"~ri~tlta:' · · 

1.- El carácter intencional de la acción u OtllisióÜ, ~J~stiriJ'B~á· ~~ I~ ittlt~cción . 
• • :.· 'l ;"~ ,. :·· .• , "' ·,·,;:·¡, ·~·t.:, .. , '1 ':!~;?,.'.,,~;-~,·,·0,. - ··.·:,.•'. , .. !'~--~':~.··,,,-: é: , ... : 'f.'' 

2.- Las condiciones económicas del i.nfraétor.'. r';,;: ·;;,; ·.····'·'' '> ; 

La Ley de.· FdntentOY Proi6ccicSn?a la P~b~iedad .·. Ií1<lüitrlal ·establece. pára cada 
- •.' • ''.:-· • ·,:_ .. ,;¡ : • ·,· :• •' ' ' ~;-• '~. ,¡ - ' '. -- • ' • ' ' "' • _· <' • • ·,.:•-'' _.',• L .·.;,.,'• 

caso figuras que se prÓmueven términos para laint~rposició~ del ~scritodécfomatida o 

de denuncii:···'f g~.:¡~é~i~Ó~: ;s'6~:;··0i~¿btJs ·'J:;oi'citi~~~~0~A\;;·ti6~"tik -~-~·oY.{ciR~~-~~ñ·b~• o ··._en 
.. -_-: ,· -: .... .-... ·~,'.>;,~?/~""<;;~.;··-: .-·· .. -~··:·:.·· . ..__·,,, .. , ..... ·.':··.;-': ... , .< .,,, .... · .:·.~\:-·;-";:i~-,,~}:s·,.,,::·.~-+:..'?-'.'??. .. '>:·:~:J: .. _·:>·::· ·< ..... 

cualquiera· durante el. ctiaVse puedeff presentar las,solicitudes~de deajandá o.:escrito de 
hechos. ., . , .. , '.',~" . ., .. · ' • ·;.;<: · · · · · · ·e:~~> ·" · ·· '· .. · ' \ .. :; · 

En el cas~ ci~:l~s:d~irio~ ~~fü1'wci{dü~~~'~Ü'Üillite'·d~ ti6i11:~o~'..~oll1~niarán a 
• • • • • •• •• '· ' ,. • J ,-\.··~. "~"'"":" ·,; 

computarse .. · a·'. paftii;:dé1~dptio1i6~Ciót1 ~p;.;~T:ó~gahh. Ínfor1ná#vo dejá''se~rétaría de 

Comercio y Fom~'iit~"'Ír{<l~~t~f~i".><: 
Toda_ ~romoci6n debe sel"pr6sentada· dfrectaiUente ~nte Jas .oficinas del Instituto 

Mexicano de l~ Pfapi~d~<lf~dustri;l <li'1~'~ecr~t~rÍ~·-Cfe'Ó~m~~~io y F~mento Industrial, 
.-· >ol+•'.;_ .. __ ~ • ,/'\'.,';· ! '.~.'~'.1. • ,:.·'' .' ·' • ~ <''.i:. ":;? .. ;. ,. ;;:-_, • • ,.·,.;_ '.:. : • _,:,: ' -;._,•"-f": .' .: ·: ./ "·.¡ :i''·''. '": ~ ·,. . , .( -

tratándose ,'d~'.persoii~~'.~ue:no'radicaíi .én·. eLD: 1F;' Podi-án' ptésentar sus promociones 
., . ,' ... ' ,-, .. . '.-: -· '•,. ·:·. 

ante la Delegación o: ~ubdelegaci.?n 'Federal.· <le'· la·: Secfetaría a. que corresponda la 

jurisdicción del domicilio del promovente. 

Al respecto de sí se puede presentar. u~a. solicihi¡:{<l~::i~vestigación' de infracción . 
.. . . • ' ' " • ' •.. ·"'·' ;; .-. ·:. "::-:-- ; ·~·,, 1 ,. ...... ' ~ ..• ·,, .~ ' .. . ' ,, • " • • 

administrativa. o hechos·· posiblemente éon~titutivo~'de\deÍito· e~ confra de qt1ien o 

quienes resulten responsables, el, artículo l89 frac~;ió1tm<l¿·"íal~yde l~·n1at~riasefíala. 
- " . - «.''' - ",, " . ,.' . 

que las solicitudes deberán contener. como requisito el )1011lbre y domicilio de. la 
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contraparte() de.su representante, no obstante ello y para el caso de que el proniovente 

no conozca el noinbred~I d~mandado ode su representante legal. se sugi~r~11rbm~ver la 

solicitud . enicontra\deL, e~tablecimieiito: .. o·. rie~ocia~ión · go~~;~i~l .~~i '.,í¡i?~nclado, 
haciendo· ~i ·~~fi~i~riliciht8.'.:~¿~P~cti~6 <lb ,.s~ü. <l~~¡~fii6. ·~¡ ;¿~~r·I~~:Ld;. ci6.. g Ó1ri~nt¿ y 

Prnteccióri~alaPropi~dád:Indústfiatsefiála'.cualesso1i'fo{<i.e~ito§i~n·esta.iniliefia.(56) 

( 56) cfr a redacciÓn ~~l artfou!O' 223- de la Ley de F"ome~to y ProtecCióll~ ui ~ro~i~ckd ÍndustrÍat.r 
,;,1 __ . ).-·~~.·,-:. ~:,','~'{-_ <J:·\Y-é·:- ;'." :'<- ''<: . . ::":.'-"{!'·' .:.;·.\. · :'-,:~ :; •. :1"('.-': 1- \' -. ".·,:~·~: .:,_- ~,~·,-:··:-:_.;:~: :··\""":"<··,-., ~'.!!:::;;:,'~-~~:;'::<,·,2~>~: · "r<---' : · '•. · ·:. 

Son delitos; ·::. : >. · · · , · · · < >: : 
1.- Fabricar o· eiaborar produ~tos amparadbs pór uiía patente .de invencÍón·O' p~~:un• registro 'de modefos 

'·•'13·'~· ·r.:·yi".-,;·~·, ;.,,\,:;._-; .. , ..,, .•. ;··;"«·r·.~''':,01U•' ·•:» ·" -- ·, · ·' '~-- ·- · 1 ···~- ,. ~ • ' • • •• • ·.~ 

de utilidad, smcofiSeliJimici~i~ cié sti tihiiar,o sin la licencia rcispectlva'. '\ ; .. _ ( ' . 
2. - Ofrecer en venta o' i>otier en circulacióri productos amparados por una p~t~~té de '.invericiÓUo por un 

··" ,¡,·,;·.~, •:'>'~~···" •->,';,_.;' '. . .'·)·:~:;.•'C"-'--~" C ,, ' 'o , ., ' ,• • ....... -- '--, • ·"·"-"~---~:,-~·---' ··.~·; . _e·":.•,: .. ;,.-,; <,;¡,. 

registro de m~delo de utilidad ~·sabÍe~das de que fueron fabricados o ~tábo~i<lo~ sin \:cJn~~ntlnrlento del 

titular de la patente o registro o ~in fa licencia respectiva. 
':',' ., · __ ; '·~:.:; .• -:·:,,1r. '- -'-;;-,,-- ... 

'_:_,, <'::< 
, .. ... 

3.- Utilizar los procesos patentados sin consentimiento del titular de la patenté'.c{siri lálléenciarespectiva. 

4.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultaclo de:ta\1tilizaciÓii. de procesos 
. '- ,._ ~· ·- ,. ' ·~ - '-~ ·.· " '" ...... >.:·; 'j , . , •.• ,,,. ... . , - . ;: • . 

patentados, a sabiendrui que fueron utilizados en el consentimiento' d~tticiila/:<le~ la "p~t~·~~~ 6 ~e: qüien 

tuviera una licencia de explotación .. 

5.- Reproducir diseños industiiales protégidos por un registl"o shl cb'nsen~ci~to ~e,'~¿~tut~r,osin 1ll 
licencia respectiva. <' : ; ;:: -: x1: ' 
6.- Usar una marca registrada sin el cónsentfullerÍto. de su tiluía{;~'.s_inla Íic~itcia:re~é6tlta,;ei't.produ~tos . 

_.,_ ----.:o··.--.-- - . ·-.: , __ ,• ... ' • . .;-,.-!:;:-. "\:- " .. '·'· .. 

o servicios iguales o similares a los q~e la~ ~arca se apllque:" . . -} ; - i<.: • ·:• · ·.-..•. . .:• 
' • '·~ > • .... : '-,:. ;:.,.-·.':>:~: ; ~:: :~,~~\·: ., ~~«º .:· . :·._··~·::.::-º·,.·,_ .: .:" '; - -~. ,,~'.',: -. ,:-.:: ·''. '-~" i·; _-.. _'; .-.-. ·~:.~.~, ~ .: '.:,,:;:/~ .. -.~ ·::_' · ::: ., '.-/:.. . ' 

7.- Ofrecer en venta o poner:en circulación priiductcis iguales o similares a;los•que se aplicá'una marca ; ... - '•. -_ . , ' . .- ... •.-.· . " ; .. -'",, ·<·_·_~:-f:/ .~~-:):·· .... "'-., . -. 

registrada, a sabiendas de.que .su uso és~ e~l.o~mismos sin consentimie~tó.'.des~titular. <'/ ~··•·. 3 

8:- Ofrecer en venta o pd~er én·;~~~:l~ci6~'·;~o~ricto;·~··lb~:' q~~ ~:· apti6~ ~~~ ;~~~~~!~~~~~4a .qu~. han. 

sido alterados. 
: : ::-' ,'_': ··.:: ·-

9.- Ofrecer en venta o porier. en circ~ación prcidu~tos a]cis que se aplica una marc'a registrada; después 

de haber alterado, sustituido o suprimido pardal ·ºtotalmente ésta. 
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10.- Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de· co~ión a otra registrada, después 

que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado fume.·· 
-_,( 

11.- Ofrecer a la venta o poner en circulación los productos o prestar los servicios conl1 m;i\r,cas. ~ que 

se refiere la fracción anterior. 

12.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen. 

13.- Revelar a un tercero un secreto industrial que se conozca con motivo de su trabájo, puesto, cárgo, .... · .. :-• .. -.·--·. 

desempeño de profesión, relación de negocios o en vit1ud del otorgamiento de una licencia ~~ra s.u liso, 

sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido ~re;llÍ~b ~e. su 

confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para si o pa.~aci(~ei:c~i-J o coll ~¡ 
fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto. 

-·.; 

Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a .diez:iníl .~íri~ .. C!.". ~ saL1riÓ . --- - . '., . _ ..... ·, 

mínimo general vigente·en eln::F>Aquien·cometa los delitos señalados ex¿epto.irispreVistos eri l~· 
' ........ ~.-"·.~--·-"· ,,,_,;~.:-.-· .. - ,._, -""º . ,, .. , .. .,, __ , ·' ,. ,.,_. ·-~"-~--- ... ';,. · .... ,], . >'' -;,-·,. .;_· -. 

fracciones 10 y 11 en c~()'~~o'1i~ s~ciories serán clé .. seiS tneses a nÜi:véc~s~l ~~Iíí{i~niliifuJ:general 
vigente en el D. f' ·:~; . 
Son competentes lo~itnbhniÍle~. el~, la federaclÓn •para conocér los . delitos, así como, de las. co~fioversias 
mercantiles y civil~s yde laS F~di<l~ preca~toclas que ~e susciten con motivo de la aplica~ióndela ley. 

Cuando dichas '.2iii11·~~e~¡¿:;·;;cten ~~;:::~;te;~~e; p~~·!Úutáfes p~~áii coitoce1· de ella~ a :~lécdón del · 
. . . . . 

actor, los trihunafosd~l orden común: 
. . ... ,., .. , .. , ' ... 

Con respi:ct~: de ofrecer pruebas, no se admitirán la testimonial y cCÍnfesfonal, salvo '.qui: el 

testimonio o la cottl'esión estén contenidas en do~u~ental: 

Quiero mencionar que únicame11t;'."J~fde presentar una demanda iquien t~nga 
interés jurídico, esto quiere decir quien-t~rig~ a srt'fav~i un dere~horeconocido ante el 

Instituto Mexicano de la Propiecl~<l?r~&u~~~~L .• tcomó uri ·~egistro de marca, diseño 

industrial, modelo de utilid~d, .. J~t~~t~?"~~¡~¿~ ~~ci~;¿Íal~·, p~blicación. de un ·. n~mbrc 
• •.-' .·• _;·,·- ·: '·'\-';'.~~'º''·:~.-/•~·t.·~'•"'"':-~ .·,e:, .. ~\~·<.'·"'•-'"-~'-·".·.'«>\<!_ .. · o¡,-,::•.~:- · ,\" -,•' · ·. 

comercial o autorización para' hso el~ Üiíri 'd~tioilliiiaÓióri de origen, el titular de estos 

derechos, puede ejercitai ~ii~ ~cci611es a 1{ó~hrl~r~pioo bien a través de un apod~r~do 
legal, por eso es cb~v~i1ientci ~JJ~:;16s '~s'~rit~~ de demanda o denuncia de hechos 
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posiblemente constitutivos de delito, se haga mención clara y precisa del .numero de 

registroopatente o ~u~orización que acredite el interés jurídico. . . 

Es importante señafarque con la ley de fomento y protección a Ja propiedad 

industrial s~ ~~j6i~.l~ pr()te~ciÓn en México. de las marcas usadas Y<registradas. 

también en,Otros pdís~~;:;'~· ' ' . 

Y también se•m~j'~~i'.Ia protección a. la pro~iedricf 'indl1s~iil:d~ modo congruente 

con las prácticas'd~;~~i~¡áót~J~Í~ tjii~· ~~'.o bs~n:~ri .~ad~;~~~ fü¡~·~~ri. l~·;¿tualidad. 
Por ultimo erÍ lViéXi¿b;··~ot~(). eÍi los den1ás p~Íse~";~~· dbbi18orif~11dirse. la sanción 

< ·. . ._'. · '.·> ·;,,;;, ':·:,·.<' .. ~:i:''"'.1~·'.··l-.i:~:~_,.i.~··!º':'.'~~'.'.:~. <.?·'·¡~r.'.o -::~-:'.,,,:~·i:.·-"t~.~.o;'~;·~';"'.f~{ ·-:-;.'.< -.: .. ,:i,;': <·· ·. i.-·:;' :, ::~: ~(?< '.'~?':\ _ -~'·-~ .. '; :-, 
de las. prácticasahtiéoírip~titiyascóriJa·obligacióri:ae'.registroY:revisió'n.'gübernamental. 

-·.:-) _;::.,: ____ ',:.;; ~·,;,:<··~~;-~.:,~·,: '.){>f:1 ,:.:>;_.~:·:_;;_, ...... ___ ··,?{:-~_-'::; :~.- .. .. :~·:.:,' .;. ·,;_':-~-:::;.;:~/ \ .),.;,,:·:···~·:?." . ·!:~.::". !.';;·¡~ •. <;p·.; -~··t·"·.'..,. / ... \ ;'· ·.:;." -->, -... ~ 

La realización de cualquiera ele los: actó{coinpetitiv~(el1 l~ operación: cotidiana de los 

;:·~::;~i~~i;~~6~~~~~!~~t~~~~ti~;fy1~1r9i.~~~~l~~l;:: 
en su artículo.prin1ero::"enlos··ténninosdelártículo 28 de:faC~risti~ción,sé •• prohibe .la 

~~~~:~¡~iii,~Jl;~]j~~~~~til~~!if 11~§ 
precios de fos ~rlÍc~los o las tárifás de los ~ervicfos de m~nera arbitrariá'; .' . 

"'" ,· , .. _·., ·-•··, .... ,, .. ,. _,._; . - . o~.,-- ·< . . . 

Así. resulfa ¿¡aro.en:estii nota;.qúc~estánprohibidas .. las prácticas .antiCompctitivas 

en todos lo~~~s,~s ~·~~~1;;~"i~~mi·~~ás"seesti~ulan sanciones. 
·- ,,. . . -.~·- -· ·<·" ,;-':...;! ' - • ··,,_ .. , <i· ,· . "... . ·, ' 

Así. rriisriio sefía(peftinenfo' encontrar la diferencia entre considerar. como delito o 
".-,'.,,-,'·f"!·,.-:•;. 

como infracción el emplear una marca registrada sin consentimiento de su tih1lac 
' ,.. ~... J '.. ' 

La diferencia estribaen elhecho de que se. considera delito cuando existe una 

reproducciÓ~ d~· la marca registr~da, mientras que se considera como infrac~ióti cuando 

existe una imitación, 'es decir, cuando se emplea una marca similar en grado de 

confusión a la marca registrada. 
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Este ha sido un aspecto muy controvertid(). de la ley y en qcasi?nes ct1ticado por 

virtud de que no pe~it~ ;eaÍizar u~~ ~decuada valoración dÓl'd~l? ~()1llo elemento 

esencial de la co~du~t:i in~a~t6ra. < •··..••. , -
Siendo que-·Ia•di.f~r~ri'óia:e~trelas sancfones pievistaspara·el-deÜto•y Ja infracción 

•· · · '; -: r-'«,,·;'th,~·t:L'•>\;·~·.'>•i,-.';1·.·.:'-.·;. ·-· -~·¡,, .... , ;_ .. , ••. ,, ··.·c··,.-,_01 ~·-·:-·;:-·· ,._,., .. , ':·· 

son sumamente div~ig¿~te~ ~en:p~antq a su .• gravedad, implicandO·fa'Jprlm~ra pena de 
,~- .... _-._~· '.~. 1!-<'h .~ ,;~.'.~.-:_:.·.:,- .. _- ..• _•.:, . : . '. .... :···,!· .... - :.-·'{<' . .-,: __ _,,,'.;_:.~::':''' .. ,···,: 

prisión y la segunda'rio; se ha' observado reiteradamente que en ocasiones los infractores 
·•"''.-,·'··~~·¡:):,·-.::~'.\<:<,<,~',<~·,-•>··,_,o•' .... '. ,. • ,,.. .,. •. •: .. ; .. ' 

más peligrosos, son)o~ qÜe'cüentan con la asesoría necesaria parájvit~r incurrir en la 
l' .• · 

comisión del delitó:· 

Lo anterior se, logra .. coii la mayor simplicidad, a :trayés';<l~:;)~ alteración o 

modificación de ~Íg~no d~ 16s ·~lementos. de la marc~ ~~gisi;iliri, ~~t~l: forma; que . la 

marca empleada po; ~l jhfractor, no constituya uria·r~k~sJ~~ii¿¡i a~!~~:;¡~Í~trád~;. sino 

que solamente s~a par~cid~ en grado de confusiÓ~:',, : ' ., \i'> :'. ' ... ' 
• ' - -··· .' .>. • ' ,.·.··-

Así, el maestro Mauricio JaÜfo Daher;(57) mencióri~uí1ej~in.iJlo;cótÍ,respecto de 

la marca conocida como Me Donalds, comé1;tandó lo siguielite:-.fo ... ··. 

Una persona con la intensión de violar lo~der~~hb~~~l~tÍÚ~lk~,-~o~rá evitar incurrir en el 

delito simpleme~te con moditfoar, 1~ niá.~~a::'eili'pl~ándÓ1iciomo Mac Donalds. Es evidente 
-- c., •• ->_ ~-;"; •• \:,.".'·'·"''. • ••• ~ 

que para la mayor parte del publfoo'esa;diferell.~i~;p~~ára''inadvertida y sin embargo a 

quien la emplea únic~nÍent~·~~,i~ podniseguÍ~,~~'ciióri por la infracción cometida. 
-· :..;. -~ .. - ,. ,'.~,~ . .. ~:- ·,,:,.' .... -.. _· ..... ,..~-: -~<. ''""'' ·-·1··, ' 

Puede suceder en camb.io qÜé. po~ razonei(geOgtáficas, una persona hubiese adoptado 

una marca que ·t~tfüi'a r~gÍÓ·ri~í~~íl.t~ J;'iri:"d'i~tiri~Gi~ ~m producto determinado, la marca 
-, '.<·.:"'\-.'' -'l•::-.•'.<tk •~,, ._<.'.,L~- ··::~·-·---.'- :·~·.-,, _:" , .. -·;~-,---.-·'- .-.-"--

Maya para ~Úé? ~or'.~jeÜipt6· y e¡lie'jb;6~iri;n~nte se hubiera registrado la misma 

denominació~·p¿r~ i~s~;()dtict~~ d~ iJ'~f;{~~3o,' la cual comprende entre otros productos 
_., -,- .- ,:"'~"·" ·.-... ,,.,, ..• .,., ,_ ':·<el~;-.<"-:::·- .. ·., ,, .. ' '. -· .. 

el café. ·• C ... ' .. _._._·· .... ;· 
. ·< .. · .. ·;:--.. ····~. y .. _·· 

Inclusive pÚdterá ser que el titular del registro lo este empleando en:'otro prodúcto 
,·' .. ;; .. <"··~:;,,;_,_ .-.;-·-:·:-·:~.~.·:""~-. ..,.·.·:-,:,',.~!..,.' ;·· -~:' : - . , ·:·, -·'··: ,·· .. • ;·;'_-;'.'--·:· .. ,,;. ----.. ·• 

diferente como ptidiése sér 1nerrnelada y sin embargo quien la usa sin í·6gistr0: con16te el 

delito tipificado por úí'L~yde Fo1l1e11to yProtección de la Propiedadlnd~stri~l:·· .. 
. . ... · ;. ··' .. ,. . . 

(57) vid JALIFE DÁHERMauricio ob cit pag 103 y siguientes. 
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Así se puede observar que la intenció1i en el prime~o de ello~; caso IvJ:ac D?nald's 

es el de burlar la le~.y servirse dolosamente de la márca de oÚ(ypi:lra' obtener una 
' f'>. :-:_,,:. ·- ;, ,, •..•. ' ~ • <·. '<,' ~ •• 

ganancia inj ustifü:ada, 'mientra(que :en· el, segllndo .• c~só:,; 1nárca maya;· se trata. de una 

coincidencia en· la. quel}~:'.i8~i~,irii~:?·.~fg~,?:~ 9,T;,~ipi~&·!~ii~r.''.t'~~eí~~.r\~f ?ifu~ió~ de la 
marca de otro. · , :/ , · · ' · ·· 

Por lo anterior ~e ·h~~~'.é~i<l6r1tgla n~ci~~{d~d·á'~'.fü6~lifiJ~i itié~I~~~h~ción .delas 
-·. ·.· . , ·., . ;o-,' :,.'. ,; :'·.'·.·~·-~~),;;~:::C~h';'.:::;}.' ., ~·.~·: • .,',: .. ;'.;/1•'·'"" 

infracciones y los delitos, relativos al uso'·ilegal):Ie:·mli'r.~a;:::.a: fiii;& 'ffid)rpofor a .su 
. ,. ·. " .. . . ,;,'.,.. ·:·~~ .• ;~~-~ .· )1.~:1,:· ..... : ,. ; ."'. ,, .. ~:,'<: ..• :";.~:: ~:.):::'~"'.~:· :>'.'/>.~·:.~. -~:'. -; .. ~; :: ':~;:, ~-.-~;·;;¡_;:.::'·:~J./-~_: ,;-·_~·:/ .. ··: .. · ... · -. '.: : 

tratamiento el elemento dolo: como fi1ndaniento::~ela graclúaci611~nla'deter1riin.dción de 

la sanción, aspecfo que sefi~Íaré ~á~.'~d~l~~t¡~d~~t;:rd~L~
0

~hfüi6:~:oilip;;ativ~ ~~ el 

capítulo IV. 

Finalmente con respecto a los deÚtosy a.las irifraccfones quiero sefi~Iar ~n aspecto 

importante respecto a los .delito~ reÍ~tivos a t1i~r¿~~ y v~i q1íe estos delitos se -prevén: por 
,. .. ·,-· , '···~,' .. ·.<·'._'' ·.·:··~:(':··. ··'.!:::·~·,_·,_ ~·:-'<·''·-"_~·_\'/-·.of;.'.~·'1 _.:.;_·::_'-" ,:-· ·.:--·r:,_-_: -,~,;7._··~····.'~(: .. >·-,:'-' --:··: - . . . . . .. _: - ~ -._ . . : . · .. _ · .. 

la Ley de Fomento y ~i6tección á)á'Piópiedád Iiidüstrial que se persiguen por qenuricia 
-· -, .. ,.:._:····>.··:;>. .. ....,, .. ,,~i(·~--· '-:<:·: ... _---·.:_,, .. ~:·:;~:-··;'f0'~·-_._·,_;,.".'.·J~.::.:y~~~--,:. .. ;;_-~:;<;- ~:¡·:-:-'.-·'._: .... - .· · ... _,. ·. -· _ .... r:,_ -:'.-_' 

a diferencia.de.los delitos correspondientes a-la materia de derecho de autor, los cúales si 
·.-~·· ., . : .,. ,· .: . . '. ·, ·.;~/.,') !-.,.'.• , • ;. • .>; .. 1t;.>•'.-.• .; ·,J,;,>,/, , ·:i• I¡ ,, "• '-.. - .', '. '~, 

se persigue1i 'por q~erellá de p~rte ofe~dida.- ~· . . . · .. · < 

Lo a~te;id~:- ~~ t~~du~~ ~'!~ :~1' h~ch?; cl,e g~e la averiguación previa rel~ti~~ a los 

hechos supuest¡ffie11te;ddictiyos,.,püe~~; iniciarse _.con la.· denunci~ip~~se11tad~ por 

cualquier p~;;;~¿i;, '~~¿ ·s~16 po~·la,~o~pafe~eri~ia del afectado o iht~resad~~:,,: . . . 
' •• - :·~: :: '';.. :'"'• ·- .;;.,, ,_ -- -".!"-3' '· .-~: .. ;_ .: ,~·--.<:-~·: 1' :;·;: •. ,- - ~- ~'·:'":-·_:> -~·-.-. -~ . -'-. __ · _, ·-- -. ·:.:· : ~~- -·-= -_ _- -~ ~. "=" :.-'_-:-: -·· t:.-:( ·,; ·~:.·:'. 

Como coris.ecifoneia, .de'. qu~ se trate~ de.• d.elitos perseguidos; por_ deni:inéia,. Una vez·. 

que el proced1ini~~to pci};~¡ ~(}'"iia-iriiciá<l~'riü ti~ne·;~Í~~rinci~ el perdóh cÍ~e ~í:C>rendido 
pueda otorgd;;a1%e~.iiii{6:~¿~~6~-~~~le.~i":··-'.'''· r·""'' "'";,,.,, ..... ,_ •.. ,, _,.,,,.,,,,, ·;%; ''<.·.>·· .... 

Así mi~1ll~;~~~r~feriré···~~ •• el·'capÍ~1o·rv•••a·:un •• fené>me?o •• impC>íUlnt~ •• ~eJa· idea de 

incluir un catálogo' de, actos br6~iÍli~6~::~ri'''ía· '[6~· J6· F611Í~~t;:\/P;oi~~c~ó~ a la 

Propiedad lnd~strial, que ~6~1~1~ a ~~tir~~p~6t~ el m~~stro H~racio R~~gel ·ortiz 'é11 una 
. -'· ·... : ' _, ,,. - .· ..•. ,·. '. < ~· . . . , ' 
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publicación de la Revista Ars Iuris con.respecto de los derechos del dueño de la patente 

de invención 

Contra los usurpadores.'(58) 
(58) R.Ai.~GEL ORTIZ Horacio; Revista Ars Iuris con respecto al derecho de la patente de invención 
contra los usm¡iadores. Universidad Panamericana tomo 9, paginas 154 y siguientes. 



CAPITULO 111. 
DISPOSICIONES 

MARCARIAS DE SUIZA. 



3.1 CONCEPTOS DE LAS 
MARCASEN LA 

LEGISLACIÓN SUIZA .. 

FALLA DE ORIGEN 
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Capítulo 111. 

3.1 Conceptos generales de las marcas en la legislación suiza. 

La ley que rige y protege a las marcas se denomina la Ley Federal sobre la 

Protección de Marcas y las Indicac.iones de Origen del 28. de agosto de 1992 

Bundesgesetz über den Schutz von:. Marken und verkunftsangaben. (M~rkenschu!zgestz, 

(mschg) (59 y su reglamento sob;e·i~·pr~tección de marcas (OPM}del23 de cliÓÍ~inbre 
de 1992. MarkensC:h~~Vei~·;dÜhn~(M~~h~) . . •· . ;: . •. • ·.. ·. , .. 

En primer té~ino·~~~ ;~feilila.• 1a.:Jefiniciótl' qlle'nÍarcatli/Ley' Federal· sobre·· 1a 
-.' ·-:) • ''::':"''' !..~',.;'., .·'.>~'~i"._~¡•;,{j;.1. Í,1,"l'\•''.'\..'(•>"-/··_f. >•''"·'e«~·~ .. <::·,:'.~.','¡•!' ·,r:.¡_,,'.'•h.';--'·.<:- ·, .:_,.;¡:,;··.'··:<·:·•: '.'.''":~,<.':.: ·.·' ". • .. :·· .~-~::' ~-- ;~·-:, >"; ,:· :.'.'.,'-: ·~ . ''. ' 

Protección de fyfarcas.y)asdnciic:iciones d~~Ongeh,"detifüendo'.así a la tU.arca como ·un 
·. '-~- '·.~"..,·,:,;-, .·i; ;:,c.;-:,::;._,~- :'.:;:.;_-~~>~·.·i~-:~--~~>> '::~:~-" ., :;~'..:,;· .. -:.:.·,:,;, <'·; :'.">. ~,~ ... ·,>:~:.:º.·- ~~~:;,: '.: ·<::<·~- "'(:·';_ •. '.' .;·. ·:·· ·:.. : "-,::< · • 

signo propio que Ciistfogue-los .procfocfos· o los, servicios de uná empresa de los de otras 
-':''· ·'> "!'-·::· .. "",',',_;_· ,1··~·. " .'.;:.-:~:.: .. :.._._: · .. '._;: ... "-,''::·, .. ~,~·-• ..:·.··._;,-·;·:-<-·· :::.; .l .• : '. •. 

empresas. , •· · 

Las p~Íabras;~Í~s letras, .1~s'·cifi.á;,:·1~tfeprese~taciones gráficas, las forinas en 

tercera dimensicS~,:~~'{~~·-~ c~~1~Ín¡~~~;:~riÜ-~ i1'idiJ·:b :~o~ ·~olores, pueden. en particular 

constituir maréas; · 

Con respectó á l~ protección ?~ las 1l1arcas, podemos señalar . en primer lugar los 

motivos absol~t~t<l~c~~Ci~~lói;: ~Ón:~~ci1is'iV¿s;~e pr~te~cióii: . . . 

A: los signo~' qi1~'-'~erteii~ceri': ai;.a<?'rilitliq': púoliéé·'sálv() lo. ,que s~i1 im'pú,estos . como 

::::.:0;:~f f ~:?~~z:::Jt;~f !t~~·~d~12~1oª~~;k:; m..• ióhn.~· ae1 
producto o del ~mp~q~gt~d~·~~;e ;;n tecriic~ll1'e~1t~ ri'~c~~~;j'~~ ;, ' . . . . ; i r ' .. ' 
C) los signos pr~pi~sa iridti~i;;6ñ.~rror .. ·: . . ·. · ••... ··. ..,. ·.· ··•············•·.: > , · , > . . 
D) los signos contrarios ~I orde;1 púbÜc~,'~ l~s bÚenas c'~sfu~b~~~:J al de~eéb() en vigor. 

' • ' '"'· '. ··,, '_.;._._. :.'~··.-:, .... ·:'·'• ... _,., ~~'-'~',".'".:-';: -:; 1_, .. ·:·.,y·~·: . .,1'·_· :-'-·,,i·.; ... ··: :-\•', .. · 

y en cuanto a los motivos relativos de exclusión:< 
:';'-. 

(59) vid a los Documentos de la Asamblea Federal de la Corifederación S~i7..a bajo la Protección de los 
·' . . . _-,. 

artículos 64 y 64 bis de la CÓnstitución. 
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Son excluidos dé la prntección. 

A) los signos idénticgs \a u~1a marca anterio~ y desti~~?os a productos o servicios 
idénticos.·.·.;< ..... ,"··· ., .. 

Bajo la prgt~~8iin'~~{Jie~~aje\i~i é~bsej~ f~de;~ de1:2l-d~ noviembtedeJ 990: 
··:>'· .. ':::· .'·· \:;7:-~·\~':;·\·}~,:-.:~~::·, ;···''..~'.~:_~"<·--~-:-~':":·:·_,:.;_:/'·· ·::((?~">-'<::; :'. ·-~-- '/._":;·.-.:._L-~::~: .. :\\:?:·: '.-;,__- ·;·::~··:: ... _'' .:'.:~·· : .-.:. ·:) . 

B) los signos•·idéiúiCós a·.·uriá' .. inarcá antédot::Y:d~stiri@ofa:produqtos. o servicios 
.;~.- !... \·>. ,;:,1~-:f''"':~-:·':;-'.' ';_;~~· ··<' : ·: .. - ... ': .. :· < . __ ;. . . . : .. .. Jt 

similares cuando resultauü-riesgodefonfusi6n:· , . .> , > _ .. _.· (··········· •. ··• 

C) los signos siinil~res á 1a~h{i1-b:~rite~~i-.)T';d~~til1;cio~;a riioducto~ () ~e¡,;lcios idénticos 
- ¡ . ., ··:"--~!-. : ... <::.·,~;:·::;._:;~:~_:;,;;._7':,. ·:":i ·":-:;/,: .\·'.:.:.~~:·:_:' :~~6-· <", 

o similares cuandores11lta u~E~~s~?._deco11ftlsión::: 

:;,l:•:::~¡~~·~t~~~~~~· :f~f~i~i~~~~ ~~. de~~hd d~·;nonkd ru 
sentido de lá preserif~ tey; 'artfoÍ.Ílo:6y 8.\,-,, ·; > : ' '· 

B) las marc~s qu~:~~~,'~1.:tii~~erifo de1··depÓsitodel sign()caen'a·. j)rimer~.- vista;: son 

notoriamen~6 ~6ii6bi~;¡~:'6~ s~i~~ ~íbJ16.' 6: <l'e 1~· '66ri~~~ciÓn '<l~ ~~rí~ dé 11larzo 20. de_ 

~:::.::!~~!;hl~%d~l~:~it~i~i,;;J~~tii~P\ · 
Solo el titula; ci~'1a" ~lla~¿¡ ant~rior p~ed~ Ínvoc~r l~s· Ó16tivos de rechaz~. en virtud del 

·, "· •. • .. , . ,·-,'-.-'..-".'•·"'' ·,<f.:_ ·-, _ .. · .. '' . ' . 

presente artí éúfo: · 

Siguiendo · I~-~- d.~~P~.~i-~i.?_ne~ · aiit~po~.~s ~l~·{le~~~~~~ió~-:~~~ala q~e/ también' no se 

encuentran dentro de tal• protecdón ~tl'éLregisfró '.e1ifaVür"de un. titularautórizado .. ·. 

. Las marcasY~~1,~~f~c1~-~.:.~i~.~ic<?§~~ír:iri~í,:.~í~~~.~Ii~~1i~;9:.~~?.1~~r~·dci.·.~.n agente, de 

un representante ó de ofro''tittÜaralitbn~~ao;'·nó:ionpfofogido~;·esfo mis~no ··para 'las 

marcas que _no -~~. ~~~6.L~-~~~i!.~~~\s.~'~r6~i~tyo~' a~·;1,~·e el ti~l~r haya revoc~cló •su 

consentimientO. · :. 

Ahora 1ne ;~ferir6al ~a~ilUient~ dCl Derecho de Marca y de sus prioridades. 

La legislación señala en sú artículo 5 que el Derecho de Marca nace por el registro 

y también el Derécho.~e Már~a pertenece al que la deposita primero. 
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En cuanto a la prioridad en el sentido de la Convendóri .de París se puede señalar 

lo siguiente: (60) 
. . ' . ~ ... ''t~.q·· 

Cuandg una .. ·inarca .~asido legal111enfo depo'sitada,·la. primera .vez. ·~11 otro. estado 

miembro d~ I~::¿~;i;6~bió~' d~ P~rls c{~u~- ~¡ d~~ó~it~ ~ti ~fect~ ~·n·u·nb de ~s~s 'esÍ1idos. el 
,:,:.:,· .. ;.,! ,,;>'-'\r'. •·• ._;,-:,,,,· · 1c:; !',· •<./;\ .. _-) -

cteposimno o·s~'&P;c¿<letádó'rfreae·reivi1füica·r,·1a·fec&a ·de1.pn11lér <lepo~itó'para.·depositar 

~:i::::sm.q~ .. ~.·.s .... :. :_~s·"·~:.::~ ... ~i~.~~i~;~~~eldop~~i~ ~~S~~ ~i'~;~ri¡;~~;i~S#. ·~~ los 
<. ·:::·,·:· ... ; ./'· · ... . ''.~!' .:'.i._,.·.:"·' .. · .. ~,·~·--,".':·;_.:.,.r.:·>•>"1.~:~,.,¡: _· _ · .,. . · . . . 

El pri~.er'depósit? e11 un estado acordando la reciprocidad de Slliza da Jos •• mismos 

efectos qri~ ~L~;ill1~'K<l:~po~i~~ ~~ uri ·estado. miembro de. la. C6nvenlió#de1P~rÍs ·• ;, •·. 
Por lo q~~'se•i~fi~fe a la.prío;idad derivada d~ una 'exposibi'óri; ést~:~~ i~gula de la 

,·_,··,• .. ·,;'i~·f.;.~·~'".:•f>'.:•;.()r','',""~;.<' '•<>,.;'' i. •. .. _-, .. ,. :._; .• -·.-.~·"• _ ·:-_,:'' ... _,;--,. ,·. 

siguiente mari~ra'::::,,> ·. ' ~ ' 

Ql1i~ncql1j~~~;~~¡·presente un producto o servicihs'.dis~~ad.o~·por una marca en 

una exp~~iciór1·5fi¿¡~rÜ.oficiallnente :rec~nociéiá,eri.eL'.~intido":de. l~·•convención del 22 

de noviembr~·.-de 1928/sobre Ia's •exposiciones ¡'ntem~~ioÍ11i~~, o~ganizada en un estado 

miembro de Ja 2~nvén·c~Ón,'.deJ>arls~ pu~dé :·P~~~~iJi~i;~ d~ l~ fecha· de apertura de la 

exposición a coridi6Íó~ 14ueJa i:nar~~ ~e~ d~p6~it~d~ ~~,l~sseis meses que siguen a esta 
',"~. :, • .. ;, • :· ,_.,_,' ~·.~·\'T:<'- " • .. -~: : ., .; '· , .. ; ' :"; ' .,. '" -"" ·, ,.. ''. 

fecha. (61},. · .· ... 

Vemo~,cl~ esÚ(m~t~e~a comoI~fdisp~~idi611es de'.la legislación suiza se adhieren 

de manera ciaia, pre¿isa'.y cóntündeiit6'~ 1ic6~v6.iici'6ri '<l6 PariJ> ·. .. ·.·. 

La• <f ~clara~ió~ d,~: prioridad ... 

La. le)'Fedeialsobre. 1~1ProteccióndeMarc~sfla~Indicaciónes de Origen señalan 

que quien. quiera· que~-~eivindique· el derecho J(;::.¡,ri~Jd~á'Ci6~~~<la a~ i~L2onvención de 
· ··:':·'. :.·_~'~::.-·.:·:--~."':'~.,:··~.,.',.'-i'_::>._;.- ';.-."; ~.·.t'.·.' ... :.".···',~;/,;r'.·::.-:.:,;·.··.:;~;-,';·· ;¡:i":<: .,·.,,·'_f?";·;'·.· :.;./'' ::-.:·,; ,:·:.·-·-. ,. ... · " 

París O. de üiúi exposiriión debe producii.úna:decl~r~ciór{de pribridacLy un documento 
.,_,: ,;:· ... .".::, ... , .. ~ ., . .,,·,,,¡':- .. -· :. . , '>· : ; .. ~:·:~. ::,,·:~_:·:·.::::.->><: /-.> .. ·'>,:;·., :-. _.'. 

de prioridádcl,e,~~P?~itp::;, ::e····· 

" 
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El derecho de prioridad se extingue cuando los inte~alos y Jasfonrthlidades·:fijadas en Ja 
; .. ' . - _,. . : ' ... · ,. -· _,., .'· ,,.. . , -· ··,., 

leynoso~;:~~~:~?.~~:H·~,,,:.:.:. <,,,.,, ...• ,·· .••. ··:' , •. . .. · .... · •. ·,··.·.······· ·~.. . .. 
La inscripciÓn~ de·'.Úna ·prÍoric.lad;no cmístituye,,más qu~ u~a presunció'n. en favor. 

del titular d~;I_a··j~f~~ti.}/.:.·:·. :.: ..•....• ·~.'-~:·:·:·::~ .:::·~~-.. ·:·;,·.:· .. 1 ·;·:·.·····~··,:~·····.··-~····-~·· ...•... · .•..... 

El derecho·c?nferido porlamarca·:s:·el.:cierecho·:exclusivo d;·hacer·usO_de• la 

marea :;!~~~~~i!~~;rt~~~~~'.:;gi~lr~~~iy disJb~;cd&~hi . . . 
El titular. púecfa pf~hibir .•. a.terceros:el 'üsode•sig:n(Js>cllya prote6ción·.esté .excluida en 

virtud del artí&~1.;;.~:3jrtw~~~~i~iº #e,,JK1~Y:'.(6~)··.··._· . 
Puede. en;particii,iai:•pró~ibir a te~éeros. 

1 ) de poner él ;;¡~~ com;;rni~~te sobre fos productos o 'ém paques · 
·; .•. ,,,,.o<.,:''-:':-·~,,-,,~.:,-·-.·':;<,,,,_,,._ ... ,,,;.1_., .. -- .•. -.-""" · .. •_- •,. ·- ·.-,-, .. , · '• .. · !!~ ''.·!' ..<'•' ,'·., ., .·,.,,.,, .'., ·; ; ... ' 

B) de utilizár,para.ofreceffo's pr~ch.ictos; ponerlos en el coniefcio (> tenerlos para este fin. 

C) de utiÍiz~~'prifi'.~.rré~6ro··~·~niÍnÍst;~r~'e¡:vicios; ,, •..•.. 

D) de utiliz~r.p~ra illlp~rtár o.expórtÜrlos' productoi 

E) de poner sobre sus documentos,· de\11ilÍzarlos pantfines publicitarioso hácerotro uso 
de cualquierot;~·fohtia en,s~s n6~ÓCio·s;·;·· ''. :· .. "'·'"' "···:·:•:,· '·;\;, ' , . :. : , ..... · .. 

El titular puede ha~er valer sus der~~Iios frent~ a' cualquier:~rnp!eaaor autorizado 
en el sentido del artículo4. (63} , . ·• '': :•· ,, '; ·•. •· 'L L' , i-<; ·.· .. • .·. •. ..· 

Sin embargo el titular no· p~e.de · pr~hÍbir a un" tercei°· segui.r ~L usó ~n. la misma 

medida que hasta el momento, ;de~ .un .. :~¡g~o;;·tj~~;,~;i;',~~~c~'r~. ;~1tÚ~ab~ya ante~ del 

depósito. . ¡\'l;':· '.• 

.:',:\,"· :-· .. ::· •\'' 

.,,-

y este derecho de. seguir, efÜso no ~s triilís'inisible'.mas que ála empresll; 
•. -:·' --,..< ~ ·:. _ .. :, .• :."" ·':, :;:· ... -._ -,;\ ·, .. ;;···- -;_·. \ ';. ' ..... ,.'; .. !.' .. : ·'. .'. ··,:·.,' ·. ~ _:~,· . ;_,:¡ ·, :. _·:, :-.· _. :· .• · .. 

(62) vid a la Ley feder~I sobre la P~ote~~JÓ!li'de Marc'ás b Indi~á~i~n~s·de Órig~ll LPM del 18 de agosto 
' '•, ''' ,. ,-~•• •._·.·";•t':'~":.';:',~{.:;•·:;~'.-".'·>··"i'.i'/•.':!Í-";,~'i".~~~·f·'.-"•":'"·;-··;•"·7-:'"••' "'e,'"••"•.-·· .,.:;-;.e • '" •"' '"•' , •. 

de 1992. 

( 63) vicia la Ley Federal sobr: · l~ Protecéión ·~e Mllrc'a.~ e Tnclic:icio~es' d~ brÍg~n cLP~D 'del . 18 de agosto 
·' t-· ... ·. --- ,. ' .,. • • • - ·' '. -·1·· 

ele 1992. 
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Por lo que se refiere a la marca de alta denomina~ión,.el titular puedeprohibir áterceros 

el uso de esta marca para todos los productos o servicios por lo tanfo Uti t1so que 

amenace el carácter distintivo de Ja marca. explote su:repÚtación o el de espera;. 

-~-·-·~efe€ii1:ts•~adquiridos~"antes·-'que ~~fa;imrir~a'i.•fü)~gJne:·-~u a_lt'o,;¿~o111bre. son· -

reservados. 

En la reproducciól1de.1naicas yeri)os'cÚccié)narios.Y.c>tras qp;as ge referencia, si 

una marca es reprodllcicl~ eri ull-cüd~io1~ario o _en ún"a• cibrade 'refere11.cia o-_-una obra 

similar ·sin iitdiC~~ión;d<ilJ~~f~o ,d~ ~ué'se ~rata de,;~ri~ m~~~~/Ie~i~t~adri, eLtittilar -puede 

exigir del_ edit0r'o;det',distrlbllid
1

6r que la ~epr~ducciÓ!1d~la-111~rÚ sea completada, a 
mas tardarl1~i~-~i1~:rii1b~a)'rii·~;~~iÓÍt.' .'·, --:• •:,•: -. 'i•«• _.,,. -<: '- -· -- -

Estas '•son· ¡aJ~disp'b~i1iónes. más.,il11~~rtatités con 'resp~dto-de_-_las_ marcas ·que señala 

la ley, el reglal1le~~~·;;;_:;ii'<¡¡¿¡¿:;~,;·lo~ ~~í~~lbs.de, ¡:- ~·'7 ~s~ft~lan di~posiciones con 

respecto a: -

A) la compefon~ia: 
. ,";;····. ,., ' - -

B) el cálculo.dé retrasos. 

C) la lengul:l;: 
i'. 

D) la plur~Úd~d de, depositarios o de titularios. 

E) la repres~11tació-n · 

F) la firma > 
G) los impllestos.-

Me referire a_óada uno de. ellos en particular. 

A) la competencÍ~ ..••. -•-
La · dépende1foia , '.foderaL de .Ja. -propiedad __ intelectual ejecuta los trabajos 

administrativos cleri~~dos dela leyy del presente reglamento. 
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Los artícúlós70 a 72 de la ley ylos artículos 54 a.57 del presente reglamento son 

la fuente de fa administ;ación federal de adu~nas; 
B) el cálculo de retrasos. · 

._;"''' ·,,... ' 1 

Cuando un· retraso cuya dur~ciOn es fijacÚr en·laéley,o él-presentefoglail1ento· se 

calcula en mes o .en año~ ;.~~~,~~:~í~·~i-~~~.6'.E~Y~~:d~0~·;1·~1~~~$:,~.~~.:~~);~~. e~-~l·.·ultimo 
día del mes; el retraso toma fin el ultimo día del rnes mientras llega a su exp1rac1on·. 

C) la lengua 
- · ··' .' :~'i~'/.,,;,_~;1' ,-.. :~-!~-~·-_;:~': :;'~;", '>:;·-.; J ,__ ,, · · .;.,·~:rv· ·_~)¡~:.•."< ~: .. :· : 

. -- ·. ·,·,:<·'; 

Los escritos dirigid()$'~ l~·cfependencia deben ser redactadosenS11iienguaoÍÍcial 

Su~a,: •::~ljtf ~~~~~~~;:::e:;:euios ;~·~~~i;,tit~loi~e:t~uebaque 
no sean redactadoiteh' letigÜa oficial: sean traduCidos y qué la exactitüd, de látradúcción 

:· •'". '.''' ... ~; ''." · ..• :.-·.: .. ~·< .. ::_-:,:::,: ~~;:.:,~ _.- «_:·-:,_ -- - :,._'., ·-::· ,-;·.' - . ''·~· :· -·:'"« -':·~- .. > ·- ~ -~ -.·-: <\:.~:.,,;; ~: ;, __ ."'. ·! .·'" ._ .... ,.: :·' - _-·~: .. ' ·-·~.' ... ' . : -

sea certificadá, el artículo_ 14,tercer párrafo esta reserya~ó, ~uandoa:pesar de la orden la 

traducció~·.º.f~i{i~~.~~iÓ+i~~e.~~~r~~u~ii~~~~·.;~~~~#~~~~d~~~~-ii'{Jiu~4<';·~1i.~b1~s¡de~ación. 
D) la pluralidad de depositatioso~e titul~rios;'•i . . .· . :•·····.· .••.. \ .· ·'. ·: · .. ·· .•. 

dep•n:iig;~~~~~il[ij~á~~i~~~[~~~~:~ti~~1f2~¡w~r.~tdt~: 
mandatarió co1tuíti:··::J .· .· '·i:;. 

Después <l~'1a'¿fden·.·de· .• la.·dependel1cia,···la ··per.sonaJla.mad~. prinlera'.én·· la. petición 

::~:.:~{h~~~(~~~~~f ~~~~~~~.·~p~¡a¿¡;¿·~~tji~¡d~@~~~~:¿~.~~na de 
E) la representaCión·:···· 

Quienq~ie;~ ~te sea de~ignado o d~ba 'ser designado en virtud del artículo 42 

Lpm o el a~í¿u{6 4;¡.ri~~~;.;áif~f:ci:"'d¿l:.-~r~s;1~¡e reglamento, un mandat~rio para 

representar!~ ~e vlielv6T~-cl;p~i~d~hbia'.'~ri''úri''~ro~edímiento previo por la le~ o po~ el 
:::'.· :· .. ,. . ~~~>·:.~''>")~·":··~·(:-~·::.: .:.'.'"~.\:-':."·~:~/).:~~ .i ''. .·:-'.) "·~' +},_\'!;~~:.'-:·:.- ' ... ·' ' ". . ' . ' 

presente reglamento debe producir tinpoder;'. 

El depositario o titul~r; r~p;~sentad()·. por un mandatario según ·el artículo 42, 
.. ;.···"· '>:":· > ·;: .. _ ., ,,-_' . . :~·.; '--~ ' '., . 

primer párrafo; lpín puede también dirigir directamente a la dependencia, los escritos 
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relativos al retiro de la petición de registro y de la petición de cancelación. total del 

regi~fro> 

F) la firma· , 

Cuarido. ~in. doctifuento no .11~ Údo firmad~. i~ f~~h~:e~ .. la aue fue oreseritado ·este 
, . .• ,. • '· , . . . " . :.1.· . "~·':!: . . -. .,: ,•-;-.. >r·,·, ·-, , 

es raconocidóácondiCión'dé qÚ~ .Ia.fi.rrila seaphésta en lós. ¿~t&ce díás sfgÜientes· a. la 
-"• ~:-· 

orden de Úl_depe_nden¿i~~· .,., · 

La firma de'~ri:id()~üi#ent()'.tían~hlitÍ(ió'poi el fax'esyrilidá ~lcondiclón que el original 

haya sido }e11li~idci''J;;, lo~ cator~e dí~i sigJi~nt~~ ·'de la 6~ci~r. qlle haya dado la 
·~'1">'1-·r;1·.';,·,:':·i·~:1.":-,-:,~.-.::- ·.-:-:;,.,-.,..,::. ,''' ;'(·-·;_ '· : "\···'e.-.· -,J,_',,.~1: -·'- •' 

dependericfa: :'. · · .. 

G) los impJést()~. " 

El r~gfa~6ritb del 19. d~ octubre de. 19?7. sóbnÚos impuestos de la dependencia 

federal cÍ~ la ~r6pied~d· i1itelecht~l, >r~glamento' sb,br~' l~s i~püestos se aplica a los 
- .,. ,:•,•. -. . ·-, ··-·--· ' -

impuestos previstos por',lafoy'o por el presente reglatb.ento .... 



3.2 TIPOS DE MARCAS EN 
SUIZA. 
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Capítulo 111. 

3.2 Tipos de marcas en Suiza. 

La Ley Federal sobre la Protección de Ma~,ca~)' l~s Indicaciones de Origen señala 

en sus artículos 21 al 27 (64) 76al 78 y45, 46 y 53 del reglamento (65) la regulación a 

este respecto. 

Para la legislació11su!z.ª,1J~sfo1fdos tipos'de márcás. 

La marca ,d~. g~ra~!íf,~i~·~~r~a'.~~ie~tita:~,:. ,./····· . 

La marca. ,.dé. garat1tíá.e~~lid •. sign9 ,'úti.Iiil!dp,por .. 1l1ucha~. etnpresas .•. baj.o ..• el . control 

:b,::::;~: ~:~;~!~~~Sti~g~[~~~~~i~~,f &:~H!ª~~,m;.;_d' 
El uso deola marca· de. garantía ésta prohibido para lós producfos 6 servicios del 

• ·.---- -;- .. , .. -_,·,· •'-<-/Í'¿i -,_ -. ··,·-'.', ':_<:·.,;\'":- ,·,.;··.·--·· -~·'],.>,-/.-; ... <-.··~--·~-·· __ .,_ .. ·' --· .- ··' .. '• ' 

titular de la marca' o de'ttifii' empfesa.-(¡ue este''estréCnaiÍiente'Ügacfa ~L~Íla sobrn ·el plan 

económicÓ; ••• 

Mediando una remurieracióriridé<niada; el'tituláfd~b~~ufonzar ~luso de la marca 

de garantÍa· p~:~~.I~s produ~tosó••·loss~~i~i()~tju~''pr6~~~t~~~··'1~~6cii~~terísticas comunes 

garantizadas p:o; ~Ireglatrieht6 de~l~~~rc!.;,,X: •·· ", , , ··. 

La marca colectiva es el sig~io d~ úria ~gr~~ació1i de empresas de producción de 
· .. · ·· ' • · · <,,; ~; .'\~~. ~·· .~ -~·'0Í'---'~- ·;·.~z- -., ,· ,;_,., • · ~- _._.,., , , · · 

comercio o de servicios" sizye para distiiigtfr]os prodligt~s o los, servicios de Jniembros 

del grupo de los de otras empresas. 

Ahora me referiré alreglá.inelito de la marcá. 

El depositario de u11a n1arca de garantía () de una marca colectivadebe remitirse a 

la dependenci~ medi~~t~ ún regl~me1~t6 concerniente ar úsÓ de la mar~a. ' ' ' ._._, - ..... .. 

(64) cfr a la Ley federa,l sob.re·Ja protecciónde marca~~ indi~a~iones d~ .orlg~n(L;lll).del,18 de agosto 

de 1992. 

(65) cfr al Reglamento sobre la protección de marcas del23 de diciembre de 1992. 
-· .. .: " ' '., . ' ~ -
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El reglamento de la marca de garantía fija las características coníunes de produ~tos o de 

servicios q~~~~ta debe.gar~nti~~;,; ·~¡ p~e~~~i~ti~1ii;~;it~:J~ 2~nt;& :~fi~:~: J~1:uso de: la 
marca y }as Sll~;6i-01i~~ dd;c~~d~;. : :_ ,_ > • .: .. '', : :' . ' 

El.· reg!aili~~t~ ·ho debe~ corttf¡~eriÍf el o;den",públicOf las buerias · costÜ~1~hres·' o el 
..,·_.:..~l~'.·:i,...•• .• ·.·~,.r;.;:.-_.~;·.¡-~:.,. · .. ••,,:--:~.;;-.,", ·~,, · ... ,~_;,,, ·~~~,..-;_,,;,.,,:: .-:-;'•" ;-·,:::,:. ·• · · : · ·,,·., 

deiecho en yigof, /. ;; ' <. :' ' 

1., ~r~"~!~;g~~J~~~~~f ~~[,~~Wil~~l~~~~~~[~~~;:: 
de su marca colectrva;•yque no medie por este hecho en eloplazo fiJado>pi:>r,elJuez; el 

re~~:·.~~jlf ,~~,;:~t!~:~~·~
2

~~i*~~1i~~.i~,ik~!~.;u':~•lá .. 
marca de garantía 'o .. de Ja:.Jnarcá .• cÓJei.:tiva. ·_a SÍ (~com~,. el; O~()rg~mi_~nto 'd~}una )icencia 

con··~:":t:·. ~::::::::~t:~:~zº:~i~Rf f:If~J1( ]¡d;~,¡,, 
y registro de las marcas. . - ' , - . . . ' <J\ · ·· . 

Las marcas ya depositadas y Ias;marcas,aí1llregistiadás eÍ: dí(de'eJtr:acl~ e1{ vigor 

de la presente ley son reglamenUi'.<l~~,e~-~st~::¡~~h~p~i;~fiihevó'<l~~~~ho>l'\·.·· 
~. '_' • -• • '•

0

• ·.-.'·.•·:· ••• \''.':'',-., ••0·_··¡·~·'· :;'1\t·::·:;:;~::·,\":<·~···>· '.'~ .... ~;·::·:~\';' ·:·: ::!_:·,~-<~:~·~,;~·-·,\~(.- \,··~'.-' ~<·~~ 
Las disposióiones'siguientes Oerogan ·et prim~:r'.Párrafo del~ait:;'76• (66) 

~; ~:::~:::·¡~~::#·~~~:~]~:;~!~~~;'fj~g)~ O e~~~9óii de)as•mativos 

absolutos de exclusión; son regidos por el ~efecho anterior.;. t. :''';·;, 

C) las oposicib~i~"·d~l,:r~gi~rb ·d~··füifrc~~,)i.:a~~()~haClas'.:,¿uaridJ entró. en vigor la 

presente ley s~n:irre~~~~bl~s. 

D) la validez del registro to111a fin. aLdrmill<> delp!az'o pfevisfopo; ~l antiguo derecho 

hasta que el registrb pu~da ser pr~ibt1gado ~~ todo, ti~inpo. 
-. -· -. . . ..• ". ' _., -.<- " '• '·' ·" -~¡--" ; ' ,,.,,¡ ., 1 ·- ••• 

(66) cfr al Bundesgesetz über, de11' Schut:Í: von Marken und''11é;kllnftsangaben (Markenschutzgestz, 

:Mschg articulo 76 
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E) la primera prolongación del registro de una marca colectiva.es.s01netida en cuanto a 
: .>; ._ .. ' .. 

forma a las mis~as'pre~~rlpciOnes que ul1 depósito.· 
''" . ·" ··,· ·.l:-.• ';:-;:' .·-· :-.• :·.::.- • .. ,.o. .~.'-. .- ' • . ! • 

Eri cuan fo .. i:t las invéstigacio~es sobre las. ¡i'iarcas idénticas o' siniifares )'fas !harcas 
''.·,.~_.'._,,_.;:.,~~»./_, __ .... -.. -

de personas determinadas tenemos que: 
-.• _ '.'.:.;:~,:·-::~:-~-:'·:~;-:¡_ . .;· .. :;-,;. :~_·::.'-~""···( . 

. . . ·. 

' ' - . 
La petición. :.de.'. 'inv~stigacióri sobre marcas .. idénticas. o· .. similares debe ser 

presentada pÓr ~~6rit6;d~b~·tener ; > 
' ·-. \ •·. -.: -;, .. .,,__::,: .. \,.:/,_~ ·--·. •'-" ,. -. : . -

A) la reproducci6n dél signo que hace el Óbjeto de la investigación; 
'·_· ... ,_ ';·.' .. _:·',::~:!/?/:·'·~-_/·~~?-~'':'.;_··· ._ •. <,_·_···· ;::_ •\' ~·· ':··_ . .: :·.-_·:\_, >}"\.,,., .> ·, :_'.:~'-:_~ .... ·. 

B) la indicación. de)rodúctos; dé~servicios o de cfases para las que la investigación debe 

ser efectuada.~' · 

Sobre la~iti~ióri y.m~diacióndépagb.de;tÍriimpú;it~Ja·d~pend~ncfa efectúa una 

investigación ~;ob1{_1~~ rilarcas ··d'eposi~da~~'.i/~'cifuhie~á~ ll~~ p~rsona determinada· o 
'.~ ·_-"».:>:>>.;·:::,>·.:::-:·: ·; ~:"; '!·':·:>··.;'. · ~ ;r·'·::.-·. i . .' -' c's','.·';···:-:·'.¡:.'.'.'' ,,;:·_:·.'",:·""·.~>~:_.·_''.'.·~!·:·« -_· ·;-<· , . ' .. · ,._ . 

registradas co1l 1-c~gistro suizo a nombre de esta'' persona:' ; . . .·. .·.. •.. · .. ·. .· ..• · . "' 

º 1a ,~:~~;~f ~~~;~~7~i;it~"~7&~~ .. °JJJ~r;~~~:::0i:ti~¡.~: 
investigación:~ ; . 

Un puntoimportanfo.a: señala(: es'eLru:tiéulo'. 5.3. ( 6'!)AeLreglaill~1íto 'en ei••.que .. se 

señala lo sig~f~tit~;''•:· \ ·• r,:. >' ·· · · : ::: } ( •.• :~. "·"·:<+2 ::~. '.. '.·, ·. · · 

Los rel~jj~, ··~~i~~~····~'~: ~?:;~,,,~;?~f ~T!~tt~,~},)'~~?;~:·::t~¿·~·:;~:i2:?:f (i~~,g~f~~r!~.el~~?.- :de.· 
diciembre de .. 1971; regulán:Iá.utilizaéióú :•el;ri01i1bre suizoJpara·lós:relOjés';que:deben · 

:.'.. "·~~.:.' ... ~. ·::~~:·~.-:-.~.~~:_:·. :·~.-· ,.:· :-~-·· ~-.':··~'.:_·,:--::. -~--~-~;;.;:'." ); ·:;:_;_,,·'.·~~·~~--~-;:;:'.:: ~·:·"'~-~-o-;;,·-~(<:~-~'.~.'.~~'::·.~-º:~:/:t.) _--~.: ·:··.'_: )f:~'.~~-- ::,_':,<r-;~:-:.,:-::_:,-;··"·,· :_~,:.:_:. ·:··_:·. . . 

estar provistos de\tílsign6 de ideritifiéációrí d~ su'prodüctór; para k>s iefojes; el signo de 

identificación de~e}i~h~ir ~·~br~ Iá ~~j~ ü'ef'~A~<l~in!~:. · ,: . , . 

El signo d(idcintificación del·· prodú6to{de,b,6 ~~i,: dpo~#a4§: de. manera indeleble y 

bien visible, pued~ ser remplazada por la razóri ci~"cioinerciOoia núitca del productor. 
'· ... '<' ·- ··- ., '·' ,. ~----- ,,._, •. -,f·';,; .. ~«-· ~('"···-·1·'1.-- .. ~-- ,,-_.,,_~-:. --

No puede ser utiliZado más que para loipiQduetos ~~izos: 

(67) cfr a Markenschutzverordnung Mschv artículo 53. 
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La federaciónde,Ja industria relojera suiza atribuye.los signos dé ideí'ltificación del 

productor .y ell ~lr~gistro; · 
...... •t· f':·· ... , .. , .. ,,.,.,,, .. 

Los motivo~.de.e~~¡~·~ión:previsi:os. en,.el. a.rtiéülo 3 primer párrafo (6S) d~ lamschg se 

aplican iguaíffi'~nte a los signosd~ ideritifidl.ción·del productor. · 
• • :-: "~. .. ••• ·, 1 • ·,,~. • ' ' ' • '" • ': :. ) •••• • • ·.; ···'· ,. • • ' ,•. •• • 

(68) cfr a Bundesgesetz über den Schutz von Marken und herkun:ftsangaben (Markenschutzgesetz, Msch . ,· ' ' . . . . ·~· . . . . . ' - '.. '. : -

articulo 3 
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Capitulo 111. 

3.3 Registro de las marcas en Suiza. 

Por lo que se refiere a la existencia del derecho de marca tenemos que para su 

depósito, cada uno puede hacer registrar una marca. 

Cualquiera puede depositar una marca y lo debe remitir a la dependencia con los 

siguientes requisitos. 

A) la petición de registro con indicación del nombre o la razón del comercio del 

depositante. 

B) la reproducción de la marca. 

C) la lista de productos o de servicios a los cuales la marca es destinada. 

Para cada depósito se paga un impuesto y el Consejo Federal puede además 

instaurar un impuesto suplementario en relación con lo extenso de la lista de productos y 

servicios (impuesto de clase) 

La fecha del depósito de una marca es a partir de su depósito. 

Cuando después del depósito de una marca es remplazada o modificada de 

manera esencial o que la lista de productos o de servicios se extiende, la fecha de 

depósito es la del día de las modificaciones. 

Para la decisión del registro, Ja dependencia declara la petición como no recibida 

si las condiciones del depósito previstas en el artículo 28 segundo párrafo (69) no son 

cumplidas. 

Se rechaza la petición de registro si 

A) el depósito no satisface las condiciones formales previstas por la presente ley y por su 

reglamento. 

(69) cfr a Bundesgesetz über den Schutz von Marken und herkunftsangaben (markenschutzgesetz., 

mschg artículo 28 
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B) los impuestos prescritos no han sido pagados. 

C) si existen motivos absolutos de exclusión 

D) si la marca de garantía o la marca colectiva no llena las exigencias previstas en los 

artículos 21 a 23 (70) 

Únicamente se registra la marca cuando no haya ningún motivo de rechazo. 

La dependencia extingue total o parcialmente el registro de la marca cuando. 

A) el titular pide la extinción. 

B) si el registro no se prolonga. 

C) si el registro es declarado nulo por un juez. 

La dependencia otorga el registro de marcas y pública. 

A) el registro de la marca, art. 3 tercer párrafo. 

B) la prolongación del registro artículo 10 segundo párrafo. 

C) la revocación del registro (artículo 33) 

La extinción del registro artículo 35 (71) 

La publicidad del registro y consulta se rige de la siguiente manera. 

Cada uno puede consultar el registro y pedir informaciones sobre su contenido y 

obtener los extractos. 

Cada uno dispone además del derecho de consultar la ficha de marcas registradas. 

El Consejo Federal determina los casos en los que la ficha puede ser consultada 

antes del registro de la marca. 

Por lo que respecta a las investigaciones a través del pago de un impuesto, Ja 

dependencia efectúa con asistencia de terceros las investigaciones sobre las marcas 

(70) cfr a Bundesgesetz über den Schutz von Marken \U\d herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, Msch 

artículo 21,23 

(71) cfr a B\U\desgesetz über den Schutz von Marken und herkunftsangaben (Markcnschutzgc:setz, Msch 

artículo artículos citados. 
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depositadas o registradas teniendo efecto en Suiza, que son idénticas o similares a un 

signo dado. 

El seguimiento del procedimiento es cuando la dependencia rechaza una petición 

en materia de marcas porque un plazo no ha sido respetado y el demandante puede 

requerir por escrito el seguimiento del procedimiento. El artículo 24 primer párrafo de la 

Ley Federal sobre la Protección Administrativa se reserva cuando: 

La requisición debe ser presentada en los dos meses a partir del momento en que 

el demandante tuvo conocimiento de la expiración del plazo, pero a más tardar en los 

seis meses siguientes a la expiración del plazo no observado, en el mismo plazo, el 

demandante debe llenar integralmente el acto de omisión y pagar el impuesto previsto. 

La aceptación de la requisición tiene por efecto restablecer la situación quo dió 

resultado del termino del acto en tiempo útil. 

El seguimiento del procedimiento es excluido en casos de inobservancia. 

a) del plazo para requerir el seguimiento del procedimiento, segundo párrafo. 

B) los plazos para reivindicar una prioridad en el sentido de los artículos 7 y 8. 

El plazo para formar oposición en el sentido del artículo 31. 

Segundo párrafo. (72) 

La duración de la validez y la prolongación del registro se regulan así: 

El registro es valido durante 1 O años contando a partir de la fecha de depósito. 

Sobre la petición de registro se prolonga por períodos de 1 O años a condición que 

el impuesto de prolongación y el caso fracasado, el impuesto de clase (art. 28, 4 al) sean 

pagados. 

(72) cfr a Bundesgesetz über den Schutz von Marken und herkunftsangaben 

(Markenschutzgesetz, Mschg artículos citados. 
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La petición de prolongación debe ser presentada en la oficina federal de la 

propiedad intelectual en los doce meses que preceden el vencimiento del registro, pero a 

más tardar en los seis meses que siguen. 

Si la petición de prolongación es presentada después del vencimiento del registro, 

un impuesto extra es dado. 

Es importante señalar que el derecho de marca nace precisamente por el registro. 

Estas son las disposiciones más importantes de la ley ahora voy a tratar las del 

reglamento. 

En el reglamento se regula de forma más específica sobre la materia, así me 

referiré en primer termino al procedimiento de registro. 

El depósito debe ser presentado por medio de formulario oficial o por medio de un 

formulario otorgado por la dependencia. 

Ella misma otorga un certificado de depósito al depositante. 

La petición de registro contiene los siguientes requisitos. 

A) la requisición de registro de la marca. 

B) el nombre y el apellido o la razón de comercio, así como la dirección del depositante. 

C) una lista de documentos remitidos e impuestos pagados por la indicación de 

modalidades de pago. 

D) la firma del depositante o de su mandatario. 

El caso de extinción, debe ser completado por 

A) el nombre y el domicilio del mandatario. 

B) la declaración de prioridad (art. 12 a 14 (73) 

C) la indicación de que se trata de una marca de garantía o colectiva. 

(73) cfr al Markenschutzverordnung Mschv del 23 de diciembre de 1992,.(61) cfr al documento de la 

Convención de Unión de Paris del 20 de marzo de 1883. 
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Como nota quiero señalar que la marca si esta compuesta de una forma 

tridimensional o contiene esta forma debe ser indicado en la petición de registro. 

La prioridad en el sentido de la Convención de Paris marca: 

La declaración de prioridad en el sentido de la Convención de Paris del 20 de 

marzo de 1883 (74) para la protección de la propiedad industrial comprende las 

indicaciones siguientes. 

A) la fecha del primer depósito. 

B) el país en el que o por el cual el depósito ha sido efectuado. 

El documento de prioridad otorgado por las autoridades competentes, certifica el 

primer depósito e indica el número de depósito o el número de registro. 

La dependencia tiene una lista de los estados que acuerdan la reprocidad a Suiza 

en el sentido del artículo 7, segundo párrafo. (75) 

La declaración de prioridad derivada de una exposición comprende. 

A) la designación exacta de la exposición. 

B) la indicación de productos o servicios presentados bajo la marca. 

El documento de prioridad otorgado por las autoridades competentes, certifica que 

los productos o servicios designados por la marca han sido expuestos e indica el día de 

apertura de la exposición. 

Las disposiciones comunes a la declaración de prioridad y al documento de 

prioridad son las siguientes: 

La declaración de prioridad debe ser presentada a los treinta días siguientes al 

depósito de la marca y el documento de prioridad debe ser producido en un plazo de seis 

meses a partir de la fecha del depósito, salvo que el derecho de prioridad se extinga. 

La declaración de prioridad puede referirse a muchos primeros depósitos. 

(74) cfr al documento de la Convención de Unión de Paiis del 20 de marzo de 1883. 

(75) cfr a Bundesgesetz über den Schutz von Marken und herkunftsangahen (Markenschutzgesetz, 

Mschg artículos 7 
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Los documentos de prioridad redactados en inglés pueden también ser remitidos. 

Existen tres tipos de examen: 

examen preliminar. 

examen formal 

examen material 

El primero cuando el depósito no llena las condiciones previstas en el artículo 28, 

segundo párrafo, Mschg, la dependencia puede impartir un plazo al depositario para 

completar los documentos. 

El segundo cuando el depósito no satisface las condiciones formales previstas por 

la Maschg y presente reglamento, la dependencia imparte un plazo al depositario para 

corregir la falla, cuando la falla no es corregida, en el plazo fijado por la oficina, la 

petición de registro es rechazada total o parcialmente. La dependencia puede 

excepcionalmente impartir los plazos suplementarios. 

El tercero cuando existe un motivo de rechazo previsto en el artículo 30, segundo 

párrafo, letra c o d, Mschg la dependencia otorga un plazo al depositante para corregir la 

falla. 

Cuando la falla no es corregida en el plazo fijado por la dependencia, la petición 

de registro es rechazada total o parcialmente, la dependencia puede excepcionalmente 

otorgar los plazos suplementarios. 

En el impuesto de depósito e impuesto suplementario tenemos que. 

El depositante debe pagar el impuesto de depósito en un plazo de un mes a partir 

de la orden de la dependencia. 

Cuando la lista de productos y servicios concernientes a la marca depositada 

contiene más de dos clases, el depositante debe pagar un impuesto suplementario 

(impuesto de clase) para cada uno más. 
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La dependencia determina el número de clases sujetas a impuestos según el 

acuerdo de Niza del 15 de junio de 1957 concerniente a la clasificación internacional de 

productos y de servicios para los fines de registro de marcas (clasificación de Niza) (76) 

(76) cfr al Acuerdo de Niza sobre la clasificación internacional de productos y de 

servicios para los fines de registro de marcas del 15 de junio de 1957. 

En el registro y publicación, cuando no hay ningún motivo de rechazo, la 

dependencia registra la marca y publica el registro. 

Otorga al titular de la marca una certificación de registro reproduciendo las 

indicaciones llevadas al registro. 

La prolongación del registro marca la comunicación de la extinción del registro, 

seis meses antes de la e}.iinción del registro, la dependencia notifica por escrito la fecha 

de extinción al titular y a su mandatario , ningún aviso es expedido para el extranjero. 

La petición de prolongación puede ser depositada a más tardar doce meses 

antes de la extinción del registro, debe ser presentada por escrito. 

La prolongación desarrolla sus efectos de exiinción del periodo de protección 

precedente. 

La dependencia otorga una certificación de prolongación al titular. 

La restitución del impuesto de clase se da cuando una petición de prolongación ha 

sido depositada pero que el registro no ha sido prolongado, el impuesto de clase es 

restituido. 

Las modificaciones del registro comprenden. 

Transferencia. 

La petición de registro de transferencia debe ser depositada por el anterior titular 

o por el adquiriente y comprender. 

A) la declaración expresa del titular anterior u otro documento certificando que la marca 

ha sido transmitida al adquirente. . . . . 
(76) cfr al Acuerdo de Niza sobre la clasificación internacional de productos y de servicios para los fules de registro de 
'marcas del 15 de junio de 1957. 
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B) el nombre y el apellido o la razón de comercio así como el domicilio del adquirente y 

el caso de extinción de su mandatario. 

C) en caso de cesión parcial la indicación de productos o de servicios para los cuales la 

marca ha sido transmitida. 

En caso de cesión parcial el periodo de protección concerniente a la parte del 

registro que ha sido transmitido, toma fin al mismo tiempo que el concerniente a la parte 

que queda registrada a nombre del titular anterior. 

licencia. 

La petición de registro de una licencia debe ser depositada por el titular de la 

marca o por el portador de la licencia y comprender. 

A) una declaración expresa del titular de la marca u otro documento suficiente, según el 

cual el titular autoriza al portador de la licencia a utilizar la marca. 

B) el nombre y apellido o la razón de comercio, así como el domicilio del portador de la 

licencia y en caso de extinción de su mandatario. 

C) el caso de extinción, la indicación, según la cual se trata de una licencia exclusiva. 

D) en caso de licencia parcial, la indicación de productos o servicios o del territorio por 

los cuales la licencia ha sido concedida. 

El primer párrafo se aplica igualmente al registro de· sublicencias, en el excedente, 
' • • ;r.' ,. 

el derecho del portador de la licencia de conceder sublic~Aci~s debe ser establecido. 
_-:----' ___ -~:- ,. ________ ----- _, 

., - '.~\-:, 

Modificaciones al registro. ,, .. 

Sobre la presentación del titular o .de . ótiÓ;, d{¡¿ulii~íito ;Válido, la dependencia 
. ·~ 
'.;.,.-. 

registra. ·. . .• • , / ·•·.·.·.· ·. · 

A) el usufructo y el derecho de prenda grabandólariiar~a.: 
: . ,. ,. \'. ' '.~· . "' ' 

B) las restricciones al poder de disposiCión ordenadas por· los tribunales o las 

autoridades encargadas de la ejecución forzada: 
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C) las modificaciones concernientes a las indicaciones registradas. 

Extinción de derechos pertenecientes a terceros. 

Sobre la petición del titular de la marca, la dependencia extingue el derecho 

registrado en beneficio de un tercero cuando una declaración de renuncia expresa, 

emana del titular de este derecho u otro documento valido es presentado. 

Rectificaciones 

A petición del titular los errores afectan el registro y son rectificados sin retraso cuando 

el error es imputable a la dependencia. 

El depósito de petición y pago de impuestos 

La petición de modificación o de rectificación debe ser presentado por escrito y es 

válido cuando el impuesto previsto para este efecto ha sido pagado, cuando para una 

misma marca el registro simultáneo de muchas modificaciones es requerido, solo se paga 

un impuesto. 

Exenciones de impuestos 

Las modificaciones siguientes son exentas de impuesto. 

A) el registro de la primera designación de un mandatario y la extinción ~e mandatarios 

inscritos. 
- -

B) las modificaciones que descansan sobre un juicio entran en vigor,~o~re l~_s medidas 

de ejecución forzosa o sobre las restricciones del poder de disposibió~ ·o~cÍ~n~d~s por los 

tribunales o las autoridades encargadas de la entrada en vigor, 

D) lás rectificaciones debidas a errores de la dependencia. 

La extinción del registro comprende: 
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La petición de ex1:inción del registro debe ser presentado por escrito, la petición de 

extinción parcial (restricción de Ja lista de productos o de servicios) es valida cuando el 

impuesto previsto a este efecto ha sido pagado. La extinción total es exenta de impuesto. 

Cuando Ja petición se basa en un juicio, una copia del juicio con su certificación 

de la entrada en vigor debe ser remitida, no requiere de elevación del impuesto. 

La ficha y registro de marcas comprende: 

Contenido 

La dependencia tiene para cada marca depositada o registrada una ficha que tiene 

el desarrollo del procedimiento del depósito y de un eventual procedimiento de oposición 

de la prolongación y de Ja ex1:inción del registro, de modificaciones al derecho de Ja 

marca, así como a toda otra modificación del registro. 

El reglamento de una marca colectiva o de una marca de garantía hace igualmente 

parte de Ja ficha. 

Cuando un documento justificativo contiene secretos de fabricación o de negocios, 

es sobre petición de la dependencia clasificad8: ~~~~~. este hech~ es m~ricionado en Ja 

ficha. 

Consulta de piezas 

Antes del registro de la marca, son autorizadós-paracoñstiltailáficlia: 
•. '· . • . •. !'• • • . ·~ '. .-

A) el depositante y su mandatario. 

B) las personas en medida de probar que· ~(d,~~.~~Íta~~e r~.c'i~ma la~violación de su 

derecho a la marca o que la previene contra una,vÍóiacii&n.;~. \ '> . , .•·.· .. •..... ••... . . · 
C) las otras personas en beneficio de una aut~ri~¡~igK;;~pr~~a d~i'cieposÍtante o desu 

' '-"'·· ." "º' ~;:,.,,-~, ... ~ ·'~~~~;:.-:--···~;."'- -.' .. ~ ._,,, ' . , 

mandatario. ·:.·e;</::::.,., .. ••:·:··· 

Las personas mencionadas en el pri~~~. pár~~fo s~A.cillibién aut~nzadas para 
.. ,; .. · .• ··¡>, .. -· .. ·.,,,· .. ,-._;· :;,, ' .. ·,·:;'- · .. ··· .- - ' . 

consultar los actos relativos a las peticio~es reürada~orechazadás:. 
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Después del registro, la ficha puede ser consultada por cada uno. 

Cuando la consulta de documentos justificativos clasificados aparte es requerida 

por la dependencia, se pronuncia después de haber sido entendido por el depositario o el 

titular de la marca (art. 36 tercer párrafo. (77) 

Sobre petición y mediante el reembolso de gastos, las piezas para consultar son 

otorgadas bajo forma de copias. 

Pone_r informes sobre demandas de registro 

Mediante el pago de un impuesto, la dependencia da a terceros los informes sobre 

las peticiones de registro. 

Estos informes son limitados a las indicaciones que serán publicadas ·cuando la 

marca habrá sido registrada. 

Conservación de documentos 

Para los documentos relativos al registro de extinción total, la dependencia 

conserva el original o la copia durante cinco años a partir de la extinción. 

Para los documentos relativos a las peticiones retiradas o rechazadas, así como al 

registro revocado totalmente, artículo 33 Mschg, se conserva el original o la copia 

durante cinco años a partir del retiro del rechazo o de la revocación, pero al menos diez 

años a partir del depósito (78) 

El registro de marca comprende: 

A) el número de la marca. 

B) la fecha del depósito. 

C) el nombre y el apellido o la razón del comercio así como el domicilio del titular. 

(77) cfr al Markenschutzverordnung Mschv del 23 de diciembre de 1992. 

(78) cfr al Bundesgesetz über den Schutz von Marken und herkunftsangaben Mschg del 28 de agosto de 

1992. 
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D) el caso de extinción, el nombre y el domicilio del mandatario. 

E) la reproducción de la marca. 

F) los productos o los servicios a los que la marca ha sido destinada en orden y con 

indicación de clases, según la clasificación de Niza. 

G) la fecha de publicación del registro. 

El registro de la marca en este caso de e"'iinción se completa con : 

A) la indicación del color o de la combinación de colores reivindicados. 

B) la indicación de marca tridimensional 

C) la indicación de marca impuesta 

D) la indicación de que se trata de una marca de garantía o de una marca colectiva. 

E) las indicaciones relativas a la reivindicación de prioridad el1 virtud e los artículos 7 y 

8 de la mschg (79) 

F) la fecha y el número de registro intemacionaL. 

Son además inscritos al registro d~1fí~fécha de publicación. 

A) la prolongación del registro e indicaciones y la fecha en que la prolongación surte 

efecto. 

B) la revocación total o parcial del registro,. 

C) la extinción total o parcial del registro e indicación del motivo de extinción. 

D) transferencia total o parcial de la marca. 

E) el otorgamiento de una licencia. El caso de extinción, la indicación de que se trata de 

una licencia exclusiva y en caso de licencia parcial, la indicación de la lista de productos 

o de servicios o el territorio para los que la licencia es otorgada. 

F) el usufructo y el derecho de prenda grabando Ja marca. 

(79) cfr al Bundesgesetz über den Schutz von Marken und herkunftsangaben NL~chg del 28 de agosto de 

1992, artículo 7 y 8 
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G) las restricciones del poder de disposición ordenadas por los tribunales y las 

autoridades encargadas de la ejecución forzosa. 

H) las modificaciones de indicaciones registradas 

I) el reenvío a una modificación del reglamento de la marca. 

La dependencia puede registrar otras indicaciones de interés público. 

Consulta del registro y remisión de extractos. 

Mediando el pago de un impuesto, cada persona es admitida a consultar el 

registro de marcas. 

Mediante el pago de un impuesto la dependencia comunica los informes sobre el 

contenido del registro de marcas y establece e"-1:ractos. 

Las publicaciones de la dependencia son: 

A) el registro de la marca y las indicaciones previstas por el artículo 40 primer párrafo 

inciso a a fy segundo párrafo incisos a a e 

B) las modificaciones registradas según el artículo 40 tercer párrafo. 

C) las indicaciones según el artículo 40, cuarto párrafo, por tanto que la publicación de 

·sus indicaciones parezcan útiles. (80) 

Las indicaciones previstas en el artículo 42, son publicadas en el Diario Oficial 

Suizo de Comercio (81) 

Son publicadas igualmente en el Diario Oficial Suizo de in@n1~,s; 4!bujos y 

marcas, esta publicación no tiene ningún efecto jurídico. 

La dependencia hace parecer cada año una lista de:l'egi~tf()'~ ~hbl~~~dos en el 

Diario Oficial Suizo de Comercio, así como otras inforni~ci6ri~~\d~ irit~;é~ 6n g~heral en 
:'·''·~·:/'. ~:y.:-:·,:_~~rF:'.~_-.::~~r.•\.':;~f>::·:_··_ ~,·,~y.: .::.1.:. - - .. ; :: 

particular datos estadísticos. ~ ~:. •>f.:,\'\J '· ·' · · 
r\\··~ .··-~:~:·;:~::.ú·>,~·-·_:·· - · -

(80) cfr al Markenschutzverordnung Mschv del 23 de diciembre dej992>Artíclli.04ó, ·•· . 
;:~··)'!>"·~~~-~-;e-·_,;:>·';: .. ,.-,. ' 

(81) cfr al Markenschutzverordnung Mschv del 23 de diciembre él~ 1992:,ArlÍcÜ!o 42 
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3.4 Los procedimientos administrativos en Suiza, la nulidad, caducidad y 

cancelación del registro en el derecho suizo. 

Las disposiciones que marca la ley a ese respecto se encuentran contenidas en los 

artículos 12, 25, 26, 31, al 35 (82) 
.,. !t .. , 

El titular . de . una: . marca anterior puede '. opoiterse, a . un nuevo registrante 

fi.mdándoseeii.~Farti~l1lo.3,·pári'.~io'.1·.\,. ·· ; . · < '· 

La óposiCióll d~!J;'.·¡~;,1-~Ó~Í~acia. 110.(. escrj.to !e11 )a. ~~pe~~~n-ci#;'. e~1·.los tres irieses 
que siguen al~pu6íic~ci6h dbi~~~isif~·.; .• ''·. .... ...·.' ···•··••· .· '·.· .. ···.· 

,. >'":" ,,,, .. .,~.': (>":-·:~,, .. ~-,-~·\·:'".'-'''!"·'.'" ·. _, ... ' - . 

El impu~s}<>:~r-·~posicióri •. deb6t·~~~a,.1,~f:;~v-~~rj~~~~~~--~-~·~fe.~1tzO::?<é-· · . . 
Si .el· defensor ¡nvoca · ehn_o uso d_eJa· maJ"Ca 11ntel}or;c en~,vutud deLart1culo 12 

primer párrilfo:{~Ü~~g~enie:d~¡,¿)~íÍªíéseqiej~-~~~~d~J.u~cL~é~~~i(fu~fc~-6'ja·e~stencia 
.. -:-. ·: ,-~·-:.-,>~ -.-.. :_. 

de motivos ji1stÓs p~~a.su no tiso: .. • 
- - .. :.:~·,: ... ~,;:;.s,-i ;:,: .. ,:'-- :·'. -.~ :- ·:·, .·~-: -

Si Ja opC,sj~i<)h :e,~t~',ft11~da~a; el.registro es revocado en fodo, o. e11 pa~~, e_11 el caso 

contrario 1a.·6¡,ó~Í~ión'.~; ;~~hk~<l~:. . .·. ; · · .. · ._·.· 
Con Í~<l;~isi~ii·:~~J~.:6~osición; Ja dependencia debe establecer.qtÍ(l parte paga los 

gastos. 

La dependencia eJ>.'tÍrigüe total o parcialmente el registro deJ~ marca cu~ndo. 
A) el tituJa{pide'lt~~qiri~iJii:< .· . ,; .. . . . 

~;1,,.· · ·· r · 

B) el registro 11ó~;es Brolóngado: . 

C) el registr~ ~~ d~~l~~ci6· ~~ulo·p~; uri]uez y es·ri~Jara~Ó;e~ vano. 

Me. réf~rifijj~iijá~Ó·:~.~~bl¡f d~I ;~i0·~~·1~;tli~r.C.~· ~~r~ bC?st~riormente· referirme a 

las consecü~hci~~ <léfrid~ís~. ;: 
(82) cfr al Bun~esgesetzu!?er'd~n S~hutz vo~:Marke~ und;herkunftsa~gaben del 28 de agosto de 

1992, artículos citad_os. 
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La protección es acord11da.para que la marca sea,utilizada:en rela~ióni~on los productos 

o los servicfosrégisfrados> 
,-. ;; .... ·: .. -_ _ .. _ 

El. usb:.ci~:Ü11:a'fqnn~ d~Ja._tn~~~~; n() diverge esericialmenté de fa .marca registrada 

y su uso. p~ra i~ 'eiph~~Ióri' ~~··.·~~iriiü~<l6'~f'ü¡ó <l~.i~';rii~~6~? . . . 
'·-:1 

:_~ ··_·.-~-·. ~-~ '.- .·_._:; : :~---.>: ';~ _- .... '_ ,' --~- ., 
··:-.1: ·. --· ,, .. -

. , ,_ · . ..'':''···.'c.• ,··.'1<:_,~·:-.~:/:¡~''.";):/_:~~'-:_'.~ .. ,·.-.·?:,.:. <"~ ,;::· .... ·.·.· ... -,·: ' · -, . ·.: . 
El uso de la marca a;la que el titular consiente es• asimilada por el uso del titular . 

, - '' !.••·,· -~·lj~~··,¡ ~!,' "'1''.'\t," .,._. ; •. ;-},,,. '. .• :.,,~:.r-.:·11 ~!~~;-·-·J.¡,~·¡!',, -: ;;1'.'•:;..": ... ·.< .' •• l..;,;. - ·;-: ·'· • ' _._, . ·- ',. \ - "'":. 

Consecuencias delhb~íi~8: < . / · 
- . . ,., . ·._.,·:;-;.~-.,:/ . .:'.-.:-.~:-·.+}:~:::.:-. ' -,, -- .. . . . . . . . r' . -

Si a partir delVencimiento de la~demóra de oposición o en caso; de oposición del 
".. "',i.,-~,-~.,..,_-:,1·_,···:-:·~')•;(.•,_;,._· :'·~·~,.:-·.~~·.:·; _.· ...... ' - . ·, '"· .. ·- .··;,.·¡·•·":<}~ .. 

fin del proceso de· .• oposición,).éLtitijlár.füo ha ·iitilizado fa,. marca .en refacióii;éoii:los 

productos. o·.· 1?~ .. ~e2i~,i?~/~c{~~,t~~<l~/ '<lu.ra~te .. Ún tieÍnpo interru111pi~() J~·rS,:; ¡~()·s,no 
puede hacer. valer más•su'dereclto de mar~a a menos que el defecto di tiso:no s~~··clebido 
a una cau~ajllstfüc~d~i'''~ . 

Si .el •. u~o·•<5.~i~tó·m!lde·usod~.Ia···inarca interviene •• desp.~és,deéirig6 ••. afios.el'clerecho 

a la marc~--~·~~~,s~ittii<l~~~~ri.:'efe~t~ :~·.·.¡~.· ... f6~11a:d.~·· 1~· P&qri,.~~-~ .. ;4.~;qti~~~}1~~:~~.B~i~~ón•· que 

nadie. hay~ in:vocadÜ:el defocfo:de'. üso, éii'virtüd .del. p~nier •. iegistro:antes dé la fecha del 

primer uso o''dé ¡~:tÓriia«fe\íso; : · " < :< 

Quien. qúi~ra inyS~ar;~I. defocfo ~~·~Yso;·d_e~.i~:v~.i~~r}o\~iih~j~1it~ •. i,f;~~ba del ·.uso 

in9umbe entonces• ai'tit~~·¡;i:.;.,c • ·. ' · • 

Si el reglatlienfo· no HenaJá~ eoridic~onés previstas en ~Larticlll() 23 y eLtifular de 

la marca 110 remedi~ est;~~ el 'pi~ti'fij~<lo por 'el juez, el régistro de lá·;~arca .Se nulifica 
. .,... :_.,.,--.:.. ".···-"'·- _. - --.-."'-~- ·--;; ,, - ·:·-';t" - . ·. ·' ,_. -. ~-... .,-... - ,·-:- . -. . . " ;. '·, .•..... • _-, .•. 

por la e}l..iinción de este plazo. ·' 

Si el titular tolera contrarÍ~mente las disposiciones esencial~s d~Lregl~fue~to, un 
'. ' '< ': '· >··~::'. .~ :"_,; .. -.... i ··~:'.::,· ·''·:· " .. :'-·.·Í.,_1 .. :· ..• 

uso reiterado de su marca de garantía o de su marca colectiva y qtíe"rió 'rerríedi'é esto, ei1 
'·.·. ::·> .. :' ... '.-,: .. ·.:.<·· :_.·· '. 

el plazo fijado por el juez, el· registro de la marca se nulifica:p~~j~~~~i~6~ón .de ~ste 
'.'>;.:,:: 'f:'."!', 

plazo. Para ser válida ia transferencia de la marca de g~rantí~ o á~ 1l~ilrc~ c~l~c~iva, así .. 

como el otorgamiento de una licencia Concerniente 'á ¡ iÍn'á niircri c~facti~a debe ser 
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inscrita en el registro/ ahora me r,eferiré: idas disp()siciones •que a este respecto señala el 

ta.o,~~.si~i~:e;··~,~M,~~~~Er~:~:11[r~.¡·,~§;;~.~~i~~.;i~1.~J.~~~~ .. Y,tfn.er.::·:.:,':.. . .. ·.· 
A) el nombreyel'apéllidoo•lacrazóil delcómercio;.asícomoél domicilio del oponente. 

~ • r .. ~~ .... !. : '_:~;1::'.".'.:: ·.:!-~,:~«~·~:.~.·~~>- '.:/~·: ~'.;:~· ·:~ :-~:-~r_0n,.:~~)~. d, ·?.:·::·_:{-~"-;;;·1 ~~·r %~-·. -~~~';;,! .1-,_h~:·_~r.·~- : :'-:-':~ :~~~1 ·_:::.í\?/·~:~-·:~·!::·~-:·.·~- :>:": :· :_'.::-_/ :. ~:<=·Y.": ,-~_: · .·· "·:: " ... ·, 
B) el número' de registro· 9 ·e1;tiumer6: de'. depósito:·sobré él..clial. sé füi1da lá o'pOsición. : • .. 

;;/~'-. -~_'>1::··.-~\:--'_~:~;>:; ... ;·1.~--~;·¡_-.·.)-~ .. ~~~J1t~Ji>_.1'.·;~<:;;: · .. _::;:,_.;!·~,:·-~:!_:[;¿ __ ,~'-(: .. ,_.~:~::~{ .. <:~.-·: ;~:;::·,~/'~-:;;-_·;,,;, i :. ·-x~ .. . :;;_;_;i~·,:.-i· (,~ :,:.:;: ::~.::>./<'/ :'. ..... · :·., . ·~: .. < . · ·· · 
C) el número de registro-atacado· así- como el nombre de la ~azón de comercio del titular 

~~ ::: ;f ¡~~.:~,;.ri~nd6 .~ qse~~.:. hac~o~~Ción .(~giio · 
Y:-';?·--'."·;::.,._ >'1.!_:¡..- .. ·,:,~_' .. :; ·. ·::··;: ~¡}:.·. ··:. .. :·:.·~·;:··· ~·:.~-," : ;0 :."-·::···. ''.'"··'·· ·r: ':'·>·--ve··.-;· ··--.i•-; ·:•·•.;; . ..:'·'.i··~!:' • · .. ~:t:: :. 

E) una corta motivaCiólldelii'oposiciÓtf· .. -. . ..... ·····. . . -.- _ . . 
. ' ·~'- :, ~-. ')i,' .·:'.:.: ~·.;·.:~;~~ .. ~·-~ ¡;.'-::-;;·/. ,:,:;; .~'.:;' , -·.<J:.:> ·.:>.- "·-' ~,;;:.;··.; .. ~,: .. : :~ ..... ):.:·,::; .:·, '·.: ; .: ';.: ;~·:·\· ·. ··:·-··- Í;.•. . :·. ;: :·:;.:(< ,? -.-.·" : )¡~·;'.,'.:.·.: •. :·:·;.::_ .•.· .: :· . ., '.. . • 

Cuandó el 'oponente debe in~tituirunmandatario .• etfvirtl!d def articulo ,42, prinier 

párrafo .. ~~~hi;i~4i~~f~ºfI·.~iF~~~.{.i~~~+li.~~.~¿.'.é~:tY:~:\?;t~~¡;~·1:r-g;~~i~:f!:1;el,;pl~zo 
de oposicíón~'La,dependencia: puede'0 impaftir,un· plazosuplenieiúirio·de ~30 días; sí·. el 

··' • •· ·. ,~,. ".-,; '·', •t:•«'-~ ,' 1:·;;.• :-' ···'¡·~t::<~ • ~J -;1'• "'""':;.: ·;\,<;Y' '":·':' -, '"''"<"' .. ».)-'',""·' :·; :._4:>',' ~;;~•~·;_c:1.,'.'¡;;<,"•·'.'.' "'.'.\",. ,· }.~'.'.~': . ~, '.(,-. >' >_ t,.-. z .'' • ''.· '."~ -._, • :"> '. ~ ,. , , 

oponenté' no sátisfüce~ la{obligaciones ·11ó: será 1naforia··CiJ;opOsicióri. < ··_. . . . • ·.· . • . . . . .. · 
Cu;t1~~;·~·f;d~i~t~sofd6b{Í~~tÍt~Ír u1i,marid~tario e iridÍc~r eÍ ~~mbr~. y.~domicilio 

de éste,_ próducirá'tlti. p6der .. Cii'.' Ú'plrizo. fijádo. por fa, dependencia, si•• eFd~feíis'or no 

satisface !~~ ·~bligaciones e~ ~~cl~ict~\Íel procedimiento. 
. - . ·:-.. . . . _. . ' . ' ' . '. f, '-! ~ - , ... ,. •. ·;;, ·, !"' . .._,. 

Cuando muchas · oposici6nes son introducidas contra el mismo . r~gístro, la 

dependenci~ dará~ ~on~~er las;~P~~i~í·o~~~ a todos los opon~ntes; Y•puede'fet~nir las 
. -' . ·.·· <. '. ; .. , .. , . ' ·. . . . . ' . . ·' ... · "'~:·' "··· . . . . . . 

oposiciones en un solO procediriliétito. .·· -' 

Si la dependenci~ ~stillia ~~oriuno, puede empezar a ver ut1~ el~: i~~ suposiciones y 
·:'·' -:" ... -: ··_. ... , , .. '· ·.-· . \ ····•.·, ·,,;:.~· .. ,·-·~:,·»: .. -... -· .. -1.~ .... ,~-.'.::·~/.'·. ·~,.:-..·· ' 

suspender el procediníierito conc~rt1iét1tea, fas'.otras oposiciones: ?:,<> . '., 

Cuando .la •. oposiciÓ.11 ~~·.bksa et1'~1 •dep()sito de 1a:mirca?1~;d~pe11d~nci.apuede 
suspender el.pro6~<Íi~íento·de op~sicicStll;a~U:qué la~1~~¡2i'.Í~~;~,~~~65$~i·~{;a~a: . .:' . · 

· ... , ... ' .,, ' ,., ;.-"< ~ ''. .'···<~::,' i--;> ·.-:e~ 

La dependenciafija el. monto de gastos que· otorg'a 'effvirh1d: del •articüló .•.. 8 del 

reglamento d~Í i~ ~~ se~ti~tnbre de 1969 ·~obrci i()~"·~~~tb~:{~i~i<l6ci~izacio1~es ~n 
procedimiento administrativo (83) . . . .·. _· __ · .. _ ; . ··.··•· · ' . . . ,· •... · .···•· .. _ .·.· _ ·. 
(83) cfr al Reglamento del 10 de septiembre de ·19(59 sobre "!osº.gastos e -iridémniw~iones en 
procedimiento administrativo · 
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En el caso de una oposición contra u~ regist~~ internacional, el plazo previsto en el 
- '.. ,·, -.. --,·. - . - ,._ .:.,_ 

articulo 31; segürido párrafo, Mschg cotriienza··a. ·eorrei en el· primer día del mes 

siguiente, durá.nt~ el ~ual la· óÍi~ii1a int~fnaCi()Ü~l hace ap~réc;r la marca en. su órgano de 
publicación.· . . . . ··•·· .. :-" : . . :.· . ·,. T"''·· :· ...... •·'' . ·" . : . ... . . ... . 

La .~e~e,~d,~~.~~~"1If ~~· .. u~.!: ~~h~~. que :#e.,~.~ e,k ~~s~b-ollo ~e,l procedimiento de 
·:-~--->::· 

oposición. · • · •• ·· · · ,. 

rechaz~:t~¡~~lt~:;~tf :~i~i:~~d~~~h~~~j;¿i11%:~i~¡~~~~f i~:::i 
' '.. _~ ,.- :·i·.,. .. ' .<:_\ , ••• :.';·:-· ••• - ··:· ~ ·.; ' •• ::·; ., .; • ::·:~;'..:'_ .~í.',''""'.~. ''. -" .... _,_' , .·., · :. . · ·.-::\:;_:,_~· !TrT<;; .. ·:.:~., •.• ::• · .. :~·, '' ~. -~-i.'- .·;.;. · :':" •. :: ·: :.'.';!~'¡·. .' , - , ' . +. . .. - . _ : . · 

procedimiento··•.de •opcisició11 hasta···· que haya sido definitivamente-· instituido ·sobre•• el 
rechazo cl;_·~;cii~6¿i6ri~·· . . . . • " .. : . i ••• : ·.e . ' ' .. . . . . . . . . . . . . > .. 

Las• reg.las ~ig~i~ntes se aplican a las· marc~·;¡ 1n~rinfüs'éri e{~~gÍstro iiltef.üacfonal 
:-::· 7'-·:· . - .. -- .<'-·-¡ '·:::·· . ~ ·, ~' . :... . ·~ ' - .- ":·, . · • .~'.. ·(.·,: :··>t,,<:·:'.::,:i, ::::.~~'.~~,;~:·'~:~~::.~Y;~~"~";·~.;_:··>~(.-·.·~,~;.:~~·<· .. _·\~:~~··-<'.~;··<··.~:.''..: 

A) el rechazo de .protección reemplaza el· rechazó~dé Ja petición~ de. registro. en' el sentido 
• · 1:'.~":: ':' .::, :-.>.;: ~ ~__. .... · __ .- . - '. ! :~:-:. .. .. _:,-: _ :;.:, :·:~:;\ ·.:_~ ~~~i~L;--~~}~~-';Ú·;.1~:-,0;.'. .: .. ~~:."'~.::/.>/·_·: <i\; .:~:>: \.:.:-~!- ;>,:.:·~_-- .-. .._ . 

del articulo 30,- segundo pá.rrafo, letras c y d; Mschg:yJá revocación del registro en el 
.. ;·"" ;:- ~·", ·• . . . ,.: .-.;;;:~ ;~::~··'~'.; .. ;·'.-:·.:'":_;.,.:f'.::':':._.,,_::·.·, \:-1y_,1:_-;,·:,··:--._,,,,: ... ;:·.',-.-./:/."-.:·!·· .. --·: . 

sentido deI'articul0-33."Mschg.~) , .. -.-..... -

La inv~lidación reemplazalaextin~ión:del··~~gi~ífb.por causa d~·nulidad después 
, . ..- ., .. :.· -'.··.~·· . .,.,, .... :."'.·~··.~ . · ... _, .. '· .. ·-·.::r ; .... -_,-, .· 

que un juez lo haga entrar.en vigor (árt~ 35,letra ~Mschg)>< 
La depende~ciano publica ni.rechaz~1a!p~oteéy9~~i ia~ invalidaCiones. 
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3.5 Los recursos medios de defensa en la le~lación suiza. 

Al igual que los demás aspectos anteriormente señalados y analizados me referiré 
·-»' ,. '"., ·, . ' , ,.._ l,. .:;~!"<',.... ' . . - . . 

a fas disposiciones que mama la ley a este rnsp:ectc(.,. ·.·. 

La decisión de la dependencia· eh ~~t~~i~·:d¿~marc~s 'puede. ser objeto de un 
. '' '. .', : ~-· .... '.:.'.'.·_ ~:>~ ( '\):;· .. :::.-:·?: '-.'::~'.~_-'..<.'-~-:;':·i;.'.·:::'.~~:- ,; ;.'\'. ,_:. ·:._';-\·~}~-·: ::·:·~~,:~r.c-?:'!:~·',:7''.:~'.~Y'::?-;--:·: \'>>·. 

recurso frente a la eorriisión .de recursós 'en .p.iateria de'.propiedad)~tel~ctlíaC·;· 
.... :,-, .. -, .'. . . . ( - .:-.;(- ~·:·· . '.' :· ,.: ~,~_;»:.<,,-~:l. :c.::'.-1\i-,\-:.;;. ':1'.t:, ... "_.:' '"" ':-·,--; _'(_: -:.- <·: ." ":' \ _:' . --- . ~ ' . 

Las mismas vías de recurso son abiertas contrailas decisfones: de':: la depeildencia 

federal de régistió de .cc5mereiÓrel~tivasiaJa i¡~Ciirirsibilidha ~~:t!nlJ.:~~ói <l~:·~¿~~-r¿io y 

del nombre de ~~~·~s~~i~~;Í61i"~''d'~'ll~a i~~Íd~~iófi.d.;: , -·· ·•·· ... ••. . c.. .. . . .> ,; 

Eri el''cúadro''de :picícedimi~nto dé:bpósicióD.(a11::· 31~ji_col11isióh de .rec.ursos se 

instituye deflrÍitiv~irient~. 
El reglamento no señ~la' ningúh rcicüfso de.marieia:;~§pecÍ~c~.· .·. 
Con respecto a las 'vías de der~cho para:int~¡~t~r un~ acción orientada a conseguir 

un juicio declarativo o urii.r~lació~·j\;rldi~:¡ p;e~iita·~~i'}~·~~e~ent~ ley, toda persona 

que establezca, ella ti~ne un iriterés j~rldÍco en eÜiiid~cib~la~~ti~o;· 
'·· ,. ·· · ·. ··.~.r · - '· ·. · ,.,,., ··· · .. ·. · ·· · ·' .,r: .,.,_. 

En Jugar de. hacer \.mj~icfo .decl~ratiVO .~oi{reliición. a la nulidad del registro, el 

demandante, . puede irit~~~r-·uri~ aé~i~.1~de cesa~ió~·- c!e"i d~~e':ho a . 1~ marca que el 

defensor haúsúrp~do": 
•· 

La acdóti:·p~e'scfibe •. e~~ii()s i"partfr .. de:1a··publicaci6n ·d~lregi~ro .;(, _CI1 el. caso 

previsto ·én ·;;{~hici~16:-·4·_ ~·; ~ri~¡/<l~i:.~1Ó1'.:~ht~··;6'riP:¿Í·)qJ~:"'.;1·:-t¡f~lar· r~voca. su 
• • "'-J ... ~ • ' •• ~ • .:· :·_' ••• ·,;.: • ' ., .<'." ·;, • 

consentimiento, · . ;., • ,. ' .. ;~. · ... 
. . . . ' .~:~:'. u'' 

modifícació~ defregistro:· .· 

La persona qué sufre'.uri rlesg6 .. defvi6lacióii .a su defe~l10\ie,1llarca o a una 

denominación de origen puede pedit al juez. <· 
. . ' .,. ·~ l~. ' ,.. - ... ;• .. ·1· ' .. 

A) la prohibición si ella es inminente'. 
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B) hacer cesar si ella dura aun. 

C) exigir a otr~ p~rt~· que ella indique el origen de objetos sobre los qu~ la marca o la 
· ·.·~.-:: ... ···:.~.'.··.'.'." ~'·:,·(.<·, .. ' ·.:, .. '· '· :' ··::"'.··.,i:· "·:·· -.·: .·,,~Ir ·~ '- •' ·-.~... • '•,·,· :··. '·- · ·. 

denominación. de :9rigen hari sido)lícitamente púestos y que se. encuélitrari ,en su 

posesión:'<.:;;. .· · · ·•·· ·• · · · · . . ·. · . ·.• -•··.· .. ···-··· · 

Son _·r~seryadas,las·_• acciones i1itentadas •. eri,virttid~·dél, código •. d.e •._o.blig~ciones_: que 

tienden al .·~~~b:··j~ 0d~ñ~;, i~1:ereses a y¡;· ~~~~~~~ió~: <l~{'.~'a;~1~ ;ri~t~iJ'~~( ~ori~o á las 

gananciase~'vi;J'.'de· di~posicÍ~ries ·sobre };¿~g~;iói¡j~~ ~~~o¿Í~i!{' •\f;.· _' ·, :-_··· • : 

mglam~~±~:ti~y~~::u::,tit~:~6d~f JJ~;~~t:r~!ª ~~frf~I,~iÓn· del 
::~:::~~iti~ilil1~~~~~~~~1t~t1~~~~~~]~~~,~:t 
A) las asociaciÓnekkrof 6ki~rial~s~ o·. ecoiiÓ~ibas;;d~B··~~s···~~tah1to~ ¡ ¡tlt~I:fzaii.•W'def ender 

los interesé~~~o11Ó~idd~ d~ ~~~ ~i6fubros;•· .• '.L .... , < ·;·· />: ... · .. 

B) las orgarii~aci~t1es_de .. ifupÓitanéia 1laci6nal c(regional·q~e gbns~graii. estattit~riame1ite 
·a la protec¿iÓti';ci6'6~ri~G;;id~}~~. ,, · / ·. 

Estas ~~6~ia~ibti~~ tieneri .tiiiribién ;c~IidaCl ~~ra)intintar i~ac~iób prevista én el 

articulo 52 .cual1<lCl·;~~·tf~t~~:t~;1t'ih~;d~'~e_ ~~~antíao .ull~ma~¿i¿oít¿ti~~-. e:,;· 

El juei ¡JU~cleordetlar la criiifi~ca¿iÓd d~-~hjetos sobre J()s ~i1~l~~fll.~ i'riar~ris o una 

denominaciób''<le ._orlgeit .• ~ori.'iiíriita~ente puestas y que s~ e1íci;~ht;an'en 'posesión del 

::~::;idI:1~![~~!~J~~f ~.l:::iroSue:~:fu:::6:i#~ó~e;~!a~~:"µ1~~::, :: 
una forma particulár .. :>: 

Competencia~ · 
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En lo que concierne las acciones . previstas por la presenteJey, el. que demanda 

puede act~arcon domicllio deldefe¡1sor en lugar o acto en que se:c~m.etió, Ínn lugar en 
• • · • .• : / ·' ·:¡ \! •' "'.'<.' ·¡' ; "; .. -, . ":~- \\;; ·' • .; ,_ ; '' :e·. • • ' ' ' ' ~ • .. • . ""., ·- .. • •,, • . ' , 

que se produce el úisültado:';' 
·--:. ;· :' 

La· acciÓndirfgicl~·.··~11 ·.contra ·de·.n1Ú~hÓ~.~cÍ~marid~d~s ·¡)uecle ie~ intentada·•·a11te -no 

importa .· qu~ jt~i.··~6~~et~rite si. id~ pr~tensiOne~~· irizycih~k!·a~·. ~~/Aziid~ci··para • l~. esen~ial 
sobre Íos nii;zri~~';he{h?~'yi~-~-1~isn{o~ motiyüs. '. .(, : ·. •· . 

El jmiz.designádó en primer lugar es. el competente: .. 

Cadacantón designa para el conjunto d~ sl.i~teifitorlo.un tribunal único, encargado 
. ;. ,;-; •, ~.:·; .;; : --~ ·'." - ¡. - • .:· '·~- - i•', . ··' . ' ... ¡ -. '' • 

de conocer las acciones civiles. 

Medidas provisionales 

La persona que cobre riesgo de sufrir una violación én su derecho d.e marca o en . ·.' .· _., 

la denominación de origen y esta violación tengaxie.sgo de, cau~ar ,un daño difícilmente 

reparabie puede requerir de medida~ pr~'vi~lon;f e~: .. - ; - ... ,. . _,' . ...... ---· . 

Puede exigir deFjueZ~que(~o;delléJas,;;niedidas .Propia~ para a.s~gurar la 

conservación de. prueb;s, p~~i buscar_ el origen de' objetÓs que lleven iIÍcitamente la 

marca de denotlliha~iÓ11 d¿··.orige1Ú par~· s~lva~~ard~i\1"li;<:1~6, ~ ~~e;gur¡r· a titulo 
l ,,. - .-~·--::~: . . : ·¡.~-.. - . ' . . . - -. . '·. . ,. .·. -, . - .,_ - , - ·.;. . . . ' ·-

provisional el ejercicio. de presentacione~ en prevención o en cesaciózi de;problerilas. 

Es có1i;p~~6~i~?bhlk :6i~~rl~-~ fu~did~~ pro~ision~les. . . . .. 

A) si la accÍóifh;:~fü6''i~t~~t~dai·'ed~1ez del 1~1gar en que se realice.< 
;: ···\ ~::"::."f;~"'-~t?·:·;t! :·· -·::J·., .. :.('>"'·:·:. "'·': .,;.· . 1 • ' 

B) si la accióíinó:lfa sidci.'infontada, el juez competente previsto en el articulo 58 (84) 

(84) cfr ~l \J~ri<l~;~es~~'\1h~~. den Schutz von Marken . und herkunftsangaben mschg 
' 1 ~ ·: : . -- . . • • . : 

artículos citados; · ·· :. 



3.6 DISPOSICIONES 
PENALES EN LA 

LEGISLACIÓN SUIZA. 
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3.6 .Las disposiciones penales en la legislación suiza. 

Por lo que se refiere a las disposiciones penales la legislación smza señala 

diferentes aspectos. 

Violáción del de1·echo de marca. 

La falsificación se sanciona con pena de prisión hasta IJOr·un afio o rión•ll1ulta de 

cien mil francos al que intencionalmente haya viol~do.·~1d~r~~1i6%1e~~¿~~·:de.~tr~; 
-:::,:;:·: <~ .i'':.'.·.·:¡· 

A) usurpando o imitando la marca. · _.:1_:~: -~ .. -... ~ ':'- :--.--<·-·>i: 
'.".'-: .. >:'·.::.:·.,-- - " .-... ,. 

B) utilizando la marca usurpada;t.ifü~t~~~Oc,E~2,~;;,~~j~.~S·,;:.~?·~fJ1ifi6p Cir6iiJ~6i6n los 
productos, ofrecer o suministrar los servicios o;hacer la pu!Jlicidad;' :N¿ : ;e . :· 

·." --: .·: .. ·:? ;. -·?:?- ·}_~~'.-~~ · _ _._-: /:; ~:: ~~<~-;. -'y:~_-?~:~\\~~.' -~~~-'.~·~:\_i.~·:~~\{ .'\/.:·~, (:_:: ·,;:_;_,j;j-} .. ::\'. :_::·;: . >-_.:<·· . :· - ::-··. 
Será castiga~ode la misma:pena a1;que haya .. rechazado:illdica.r.el;ort~en•.d~. los 

objetos sobre.· lo~'.¿~1~l~~·~~1~;.~íl.rc~.,~1~~.~~d~~§'.'..Ié~.}~cil~~~i~,;·sW.?Y~f l~~~~Li.:~··· q.ue. se 

encuentre en su poSesióil:·. · · ·· i 

Si el autor~~ l~Ínfr~~~ión actúi{por oficio será persegÚido.de oficÍb. 
. , ,; . . . .. ·~· .,• . .. ~ ... !·· ~. »•· . . ···~., ·- . ,. ·.-: 

La pena será de prisión .y rinilta hast~'por éieí) iTiitfra1lcOs. 

Uso fraudulento. · 

La falsificación será castigada con prisión () multa hasta ·por: ci.en: inil. francos al 

que: 

A) haya diseñado ilícitamente los· prodllctüs o.Jo~ serviéios p~ra,la:IIl~;ca de ún tercero, 
. ..-.. . .,. .. ""··-···i - . ,.,... .,., .. ,. '.' -

en vista de equivocar a otro haciendo cre~r 'así q~e áctuá coiiprodúcfos . 
. ' .• . ··'' •' ' .,., .· .·,_,, ,_. _,' ... :'":'.'.:-·:•»;:.: . .1:;_,.,\'.h,~···-1.i·\•\',:·>"o:·<'" - >, " ·._ '· ' 

;~g::~=s~frecido o puesto en circulació~ cbm?<origiA~ié; l()~'.kro~t;ct~~.·~~signados 
ilícitamente pbr. la marca de un tercero u ofrecido ó ¡,jovi!it'ifi:o1lld ~Ügi.g~le~~ios 'se[Vicios 

designados por la marca de un tercero. 

Si el autor de la infracción actúa por. oficio sera segt1ido de 'ofiéi6:; fa pe1ia será de 

prisión hasta cinco años y multa hasta cien mil francos. 
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Quien haya importado o exportado o exp\1esto productos que. sepa que serían 

ilícitament~ ofrecidos o puest~s en cir~ula~Íón con ~l fin de equivocar, será falsificación, .. . .· -,.·., ,, ...... , ........ "' 

castigada con arresto o multa hastá veinte.mil francos. 

Uso de una marca de gafaritta o de ·una marca colectiva contraria al 
.. -,;_,,· .. 

reglamento. 

La falsificación será castÍ~acl~-d6i~;p'rlsión por un año o mas de multa hasta cien 
' ·' · ·.' 'J·.. : ¡ .,"r• · "'.~ ,. -.' , ~:·,.o-;: • · t• •. ; ' • " • " ·. ,. 

mil francos al que intenciÓiiáÍrn~hte)i~ya .. titilizado tina marca de garantía o una marca 

colectiva de mane~a.de·co~ir~Verii~.l~sclisp~sido;}es del.reglamento. 

Será castigádo "deji ·í~is1ria' ~;i;~· ~¿b;e • 1a fal~iflc~~ión ~l que liaya rechazado 

indicar el orig~11: ci~"~bJetd~· sobre los cual~s una• marca de gar~~tí~:oX~ha'ri{á~c~ ccileCtiva 
(_-~.:~<~{¡~r:: .º.:.'/'::>·-~~-~\~··'.~---:~'.-': -~:- , ;· . ......... . , ·-' _,;:-_:- _.- _:. -,é-.: ·: >·.'-~·'._~:;: ':':-'. ·;:,:-~/,'_._:,::.~::.:r .. ?::>-.~- -~;'.'.6:~'.-: --~-~:-~~é-··:.>:_'·:: _ :· 

sea expuestá cié maiierd'éfo''cóiitravenir el reglaínento Y.qúe,s() ~ílcmentr~ en s~ P(),sesión. 

Cua~d~·;¿ t;~t~',d~: dlsposiciones poco important~s: dél reglameht<;'/el{ju6z. p~ede 
renunciar a:t()'difpena: • ·.· '": . ' .. 

Si el autCJrd~ la infracción actúa por ofiéÍó, · s~ni segtÜd6 d~ Óficio, l~ 
1

pena será de 
', .. ~ ._ ".-- .• , ··:: . - . \'. ,.¡: ;. -:--·.. .,. '" ,-:\ ·, ,-.,., -.:-.::. 

prisión y la multa hasta 100,000 francos. 

Uso de denominaciones de origen inexactas; 

Sobre la falsificación será ,castigado con ·prisión I'ºr un año o más o de multa 

hasta de 100,000 francos al que intencionalmente: 
-, . - - ._ ' ~~ º< ---. 

A) haya utilizado la denominación de origen inexacta. 
- .. . . . ' ' ' " ~ - -

B) quien utilice una.denoininaCión susceptible de-sef.confüi1dida c<;:m una' dcno1ninación 

de origen inexacta. 

C) quien cree un· riesgo· de equivocación utiliiando ü1l.nómbíe, ·•· m1 · domiéilio/tina marca, 
en relación con productos o servicios de otro Órig~l1.:· . . ...... ·.. ' · < . 

~-, ; ' --~ -, ~·. ., 

Si el autor de la infracción actúa por ofició será ~e'guiclo ele Óficio;-13. pena será, de prisión 
. - - .. __ .-. ' -· /:::_. ;, 

y multa hasta 100,000 francos. 

Infracciones relativas al signo'de identificaciÓndelproductor. 
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> > 

Será castigado con multa hasta de 20000 francos; el que intencionalmente haya 
. .. . . -

contravenido las prescripciones relativas al signo de id~1iti:Íicációndel prbchictor. 
- " . " • .. • ' ' ' . ¡ ";' - ~'" - -, .- • . . : • 

Suspensión del procedimiento. • . . 

El juez puede suspender el procedimiento penal<si:fa;preverición invoca l~ nulidad 
.•. ,.,.,:,. •:' .·t<1·.!·:C·{i!_;~- -·"" . .,:;·;~:<.~~>~:-·!"·-.-"• ;·_-· .. ~·:'..- ~:.... -

de registro en un procedimiento civil. .· .• ' .· , · .. · .• <· :. , 
Si la prevención levanta la excepción de nulidad dé ~~gÍ~ti~ 'e~ ~{procidimiento 

penal, el juez pue~e impartir un plazo conveniente ~~t:a intci~t~t.W~~~i~Íl clti'~tlidacl. 
La prescripción esta suspendida durante la ~uspen~iÓndel:~~dce<liihi~~t~ . 

. .. · .- •:· ·,, .· .. ':.· •. 

Infracciones cometidas en la gestión de una empresa; 
, > < 

Los artículos 6 y 7. de la Ley Federal sobre De.rech() Peilal .ádministrativo se 

aplican las infracciones cometidas en la gestión de una empres~ por un s~bordinado, un 
, ' - . ' ·. '·' . ·. - . ·" . . ' - .. : '.' .. - . ;·}·, Í ., .. ;'., . . r:··. :·· ~~ : .;. . ! .• 

mandatario o un representante. 

Confiscación a partir del procedimiento penal ... 

El artículo 58 del Código Penal es aplicable no obstante 61 segundb.parrafo de 

esta disposición, el juez puede ordenar la confiscación de todo '?bj~t,? s?b~~-ei''que. una 

marca o una identificación de origen haya sido ilícitamente puesta. 

Competencia de autoridades cantonales. 

El seguimiento penal incumbe al. cantón. 

Intervención de la administración de aduanas. 

Denuncias de envíos sospechosos. 
- ' .. 

La administración de aduanas está habilitada para llamar la atención sobre ciertos 

envíos, la atención del tih1lar de una marca, teniend(),'defocho a una denominación de 

origen o una asociación profosional o económi~a;: ~e~i~~d~d~al!dad para intentar una 
. . . ' '. ' ·- : " ·~ ' : .. 

acción en yirhid del artículo 56 cuando se ~ospeche la importación o exportación 

inminente <l6 prodl!cto.s sobre los cualé~ las marcas o la denominación de origen han 
-:: ";•.'. : -·- .• ·- ' 

sido ilícitamenfo expüestos. 
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Petición de intervención. 

Cuando el titular de una marca teniendo der~ch~ a una denolninació'u de origen o 

una asociación profesional o económica,~Jeniendo ,calidad para intentar tina .acción en 

virtud del artículo 56. tiene oportUnidade~ qi;~·~ermiten sup~ne~ la imp6rt~~ión o la 
, :- ·-,'<· .. » :,:-~'.·.':: ;:~.~·:( · .. :, "?·<·-.--'.ii_~ '.:.·· .,:::--~:~>~ .. _:_·:~·~:~·:·::" \.,' ---~'·- :y.-:' . :::··'- . ,_,.,_ ... º_'· ·:- ~· • ·~ :<_ : .. /. .. .. -:: .' -. _·< ·:.. ' 

exportación· inminentede .• ·produ~to's s()breJ~sCuálés)a· marca, ti~ne .• Ia den~oniipación de 

origen y · 9,~.~':;~i·~:~}M.~;;Íüpi~~~e~Í,e!'._'~?'Pf.~i;.:;·~st p~~~~}' p~~i{;?,¿7 bscrito . a la 

administracióh déadÜa1l~s de:.rechaVir'lá garantíáde' süs; productos: ; ' . . . . ' 

El q~~:1~~~~:~~~p~~y~g~i~·ia-'~J~i~~i~tr;¿¡~'ri'·d¿ ~d~ai~s t~da~,:i~~ ·¡~forma_cionés 
de que disponga )'.q~~;~16~esite par~;fostinfrar su cl~fu~ridíc:. i ··.· 

Darit.Ui'.th'bi6;··~11~d~~.~~ip~Í,ó~·pi~~~s~:~~.·~.~~~éi9<lt~dos~· ... 

La admiriistracióri de.aduanris pu6d~ pefcibirimagratificación para cubrir los 

gastos administrativos. 

Retención 

Cuando desp~és de ~na d~manda de intervención en el sentido del artículo 71, la 
- , .. " .• ·.,.... • ., ••. ". • '; •• >: • 

administración de adüariá.s por: .. razones ... fundadas de sospecha . de 'im~ó~ación o 

exportación de productos sobre l~s·cuales una marca o una denominación de drigeri ha 
'· '·/·::e'.;:-,.·~:""'''·'.:''~.·:"':':... ··'.'·' -, ·' . - ; .... ~:·.·~----;,., ,,. ... ,. ---· ,· ., ... , 

sido ilícitamente 'éxptiesta:,':débe,iiifonnar al demandante: . · · ··' 
,,,•.-.¡--. -~{':': ~.:,-_-.·. <·~'< .. - _.. , . - ..... . ,.,. ·-·:·\1.- ::·:·-~.- ~. 

La admillistraci6ri. de· aduanas retiene los productos durante diez días .hábiles, 
• ·· · ·· • .-, .,_. ... ·1, <·~·-'···'··'·-··--~:·•:··.,;•·(.'r:.:,:"'·'.:-,': __ .-.;·_;.~~-,.'\:~.f:o ,'-'·'. · 

cuando muclio ií'partir del '.nioménto: en. que se: informa' aLdetÍJandánte;s~gúil e(:primer 
r.- •C'" "·--o-'·"-7",0 --, 

párrafo para pe;:mi1:fr·¡ ~ste·~;'itiirioobtenermé<li<l~;"J;;ü~isib~~i~s:·:. ; ·,,, ' :e· 
. :.':~ "-_~·';.¡_-;_: '"~~~.~-:··' ~-'f'_ -: .. :·.:::··:·.'< ; ~:<_,.:_,' . .- ::-.. ,·. <:~:~·· ,·~ . ', . ' ...... : :-~ ·.·'.· ·-.:'.t~ ... :·~'. ,. ·~ "'''_: ·) -~·:-.·'. ..-: /-~:: __ <>. _;··;< 

El demandante debe reparar el ¡:ierjuiciO .causado. por:·1a ·reten~ic)n cuando las 

medidas provisi¿náles no han sido ordenadas ()que ellas soll c~nsideradas infundadas. 
. '.·': ·-:'~'-'::··~· ...... ~ >··~ ·-· . ~--- -

El reglmnento a este respecto señala: ·. 

La intervención de la administración de aduanas. 

Se e:\.1:iende a la importación y exportación de mercancías provistas de una marca 

o de una denominación de origen ilícitas así como almacenaje de tales mercancías.en un 

deposito aduanal. 
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Teniendo derecho de poneila demanda de intervención en fa dirección general de 

aduanas. 

Én' casos urg~i1tei~se puéae: pone( la ,deinandá 'direCtamente .. en la oficina de 

aduanas p~ra:qtitt'i()~.;p~()ciuctos qt~~ ll~veri ilfoitamente una marca o denomih~ción de 
origen deban ~e;.ifu;6hifí~i·~ ei~()rÍlt~bs: : . .. . . . . ·.. . . . . . . .· 

La peÚció1i'b~·ta1i~~\i'os ~ños, aÍmenos que haya sido puesta por un p~riodÓ mas 
;.i· _.;.,, ·:·· ~·!' _,, ... ,.-... ~::-1:1' ... ,.... ' . ' - . . 

corto. . .·. ... : · 

P~ede s~rren~~~bl~. ; .. 

Cuando' fa 'Ó:f:ieiria:de' ~duá~as .retiene Jos productos y asum'e su· custodia mediante 
' . -. ., . . -- ... " .. -. ". ~· . . . . . . .. . " : - . . . . ' ' . . . . ; . . . ' .· ... · . . . .. ; " - . " . ' 

el pago de llll ttripu~~fb,.,b. cohfia está U:{rea a Ul~· tercero CO~l cargo ru denfandante. 
!'o.._'~."-"-¡·",.·.-.,.°":!.,;;,.;{;~~-.,-. :-e·.<,.,.;,:~~_:,,,,-,-, ..• ,'... "J•· -·~·~•···,. •~·> ,,~,.-->,~~,,,·,,~;·':.:_,_.~_-,,'.,' •-"··-·•t:·:··· ;: .. - ·,_ 

El de1llat1dante''estaaütoriz~d() · á'exa~il1ár los.procit1ctos ~ete11idos :> • 

La. perso,?~~·:~~··i~~~~h~.·~.~ . di.~p?n~~:·di~ p~~~~!?{~:~§~~~ai!d. .. ~~arii'p~~.e,cié, .. ~sistir al 

examen. 

párraf~:::g~Á~~r~~~~ri:~~~:i~i~¡1~i~fi~~~i~~ii~d:~~=:,::: 
liberados: ... , · .... ".:::. ·'' ''•".:<,::.,, ........... , :· ... 

Los'iÍnpudt~s·p~rcibidos~:pór tlna';deili~1idécietiÜte~ención, .. así. como el 
\.· .. -, .. --.>(: :>-,:.}~-';· .. ; __ >· ,,:~~-;_.:;·;.~.~-"-.,.:_:· ::_ :.'. .. '.;:~:- .-)!::'..· .·--::/:_';-. ~\i·:: .. -. -_"-!.'.·:.; ~~: ~7:1·:; __ ·'. >~_:-~·- ··: >\,: :; -· . ;, -/:.:·" ': ".':'~: ·~ _.<·<, -,._, . 

almacenaje de productos retenidos;· son fijados en el reglamento del 22 ·de agosto de 
·>; -~, ,::'·.·'::~- ;··:· .. :·~ _:·: .. . l:"···. -_:·····_'.·"'·::>-.,···--·,_:····,·-·,._';·~-·'_;:··· ... ·_ .. ·,~-~ <:;_;_¡,.·,::.::-~ ... · .. ' . , . 

1984 sobre los Impuestós de la Administración.deAduanas: 



CAPITULO IV. 
ESTUDIO 

c·oMPARATIVO DE LA 
LEGISLACIÓN SUIZA Y 

MEXICANA •. 



4.1 CUADRO 
COMPARATIVO DE LA 

LEGISLACIÓN MARCARIA 
MEXICANA Y SUIZA. 



~
studio comparativo de la legislación suiza y mexicana. 
ey de fomento y protección a la propiedad industrial. 
Bundesgesetz von schutz von marken und herkunfstangaben 
nd Marken schutz verordnung 

A continuación realizaré un cuadro comparativo y un cuadro de semejanzas entre las dos legislaciones 
para ayudar a los lectores a una mejor comprensión . 

. spectos de distinción 

on respecto a los tratados, acuerdos, arre
.los y convenciones. 

México 

A) Arreglo de Madrid 1891 ¡No fonna parte del mismo 
elativo al registro internacional de marcas. 

) Protocolo concerniente al arreglo de Madrid !No forma parte del mismo 
dativo al registro internacional de marcas. 

1989 

) Arreglo de Niz.a 1957. 1No fonna parte del mismo 
elativo a clasificación internacional de productos 
servicios para el registro de marcas. 1 · 

.) Acuerdo de Viena. 1973 ~o forma parte del mismo 
or el que se establece una clasificación intemacio-

de los elementos figurativos de las marcas. 1 

u iza 

:si fonna parte del mismo 

Si fonna parte del mismo 

Si fonna parte del mismo 

o fonna parte del mismo 



Estudio comparativo de la legislación suiza y mexicana. 
~ey de fomento y protección a la propiedad industrial. 
~ Bundesgesetz von schutz von marken und herkunfstangaben 
µnd Marken schutz verordnung 

A continuación realizaré un cuadro comparativo y un cuadro de semejanzas entre las dos legislaciones 
para ayudar a los lectores a una mejor comprensión . 

. spectos de distinción 

on respecto a los tratados, acuerdos 
rreglos y convenciones. 

. ) Convenio de Urúón de Paris para la 
otección de la propiedad industrial. 

1883 

n cuanto a los signos que pueden constituirse 
omomarca. 

.otivos absolutos y exclusivos de protección 
cuales son exclusivas de tal protección 
n las marcas 

iMéxico 

Si fonna parte del mismo . 

legislación mexicana señala ademas, los 
ombres comerciales, las denominaciones 

razones sociales, el nombre propio de 
persona física, siempre que no exista 
homonimia, ya registrado como la 

·r:estra legislación unicamente se refiere 
aquello que no se registra como marca. 

u iza 

Si fonna parte del mismo. 

1nicamente señala las palabas, las letras, 
cifras, las representaciones gráficas, 
formas tridimensionales o las combina
entre ellas o con colores. 

Si señala en fonna específica el derecho 
:xclusivo de las marcas. 
:becar ley. 



TESIS SIN PAGINACION 

COMPLETA LA INFORMACION ~· · 



~
studio comparativo de la legislación suiza y mexicana. 
ey de fomento y protección a la propiedad industrial. 
Bundesgesetz von schutz von marken und herkunfstangaben 
nd Marken schutz verordnung 

A continuación realizaré un cuadro comparativo y un cuadro de semejanzas entre las dos legislaciones 
para ayudar a los lectores a una mejor comprensión. 

pectos de distinción 
acimlento del derecho de marcas. 

n materia de pago de impuestos 

Industria relojera 

.éxico 
inguna disposición específica en cuanto 
nacimiento. 

emite a la Ley Federal de derechos, pero 
.o señala específicamente nada. 

o existen disposiciones a este respecto. 

Suiza 
·ace por el registro, el derecho de marcas 
pertenece al que la deposita primero, 

do asi Wl derecho de prioridad. 

Se remite a su reglamento del 19 de octubre 
e 1977 sobre impuestos de la dependencia 
ederal de la propiedad intelectual. 

a colectiva. 
a de garantía 

.xisten disposiciones específicas ya que 
sta fonna parte indispensable y de gran 
1tilidad en la econonúa suiz.a. 



E~studio comparativo de la legislación suiza y mexicana. 
ey de fomento y protección a la propiedad industrial. 
Bundesgesetz von schutz von marken und herkunfstangaben 
nd Marken schutz verordnung 

A continuación realizaré un cuadro comparativo y un cuadro de semejanzas entre las dos legislaciones 
para ayudar a los lectores a una mejor comprensión. 

pectos de distinción IMélico ISuim 

lazo de validez del registro 

rolongación del registro. 

xcenciones del impuesto. 

o existen disposiciones a este respecto. !Aunque no existen disposiciones toman 
e importante dentro de su industria 

por lo tanto se registran muchas marcas, 
1to a nivel nacional, como internacional. 

o existe ninguna disposicion en cuanto ¡Nace el derecho de marca con el depósito. 
deposito. 

a 10 años 

Se hace por el titular. 
L.F.P.P.I. sefiala solo 6 meses 
steriores ala terminación de la vigencia 

'del registro, vencido este plazo caducará. 

de haber excenciones de registro. 
!Checar ley. 

lOaños 

· ~te un plazo primero de 12 meses 
ue preceden al vencimiento del registro, 

·o a mas tardar en los 6 meses que siguen, 

e haber excenciones. 



Estudio comparativo de la legislación suiza y mexicana. 
Ley de fomento y protección a la propiedad industrial. 

IY Bundesgesetz von schutz von marken und herkunfstangaben 
lund Marken schutz verordnung 

A continuación realizaré un cuadro comparativo y un cuadro de semejanzas entre las dos legislaciones 
para ayudar a los lectores a una mejor comprensión. 

Aspectos de distinción 

Medios de defensa. 

Disposiciones penales 

México Suiza 

Si tiene el recurso de consideración IEI reglamento no señala ningun recurso 
'el juicio de amparo indirecto ante los T.C.!en fo1111a específica, pero se regula 

Se señala y regula un capítulo más 
:destinado a la inspección, sanciones, 
ison de multa. . · . 
Clalisura temporal 90 días. 
Clausura définitiva. 
Arresto administrativo 32 horas. 

de Ja siguiente forma. 
En lugar de hacer un caso declarativo el 
demandante puede intentar una acción de 
cesación de derecho de la marca, que 
el defensor ha usurpado. 

'Cada cantón designa para el conjunto de su 
territorio un tribunal único encargado de co
!nocer de las acciones chiles. 

o señala 

Sanciones son de multa 
enalidades mas altas, se cobra 

más cantidad en $ en las multas que en 
a legislación mexicana. 



~
studio comparativo de la legislación suiza y mexicana. 
ey de fomento y protección a la propiedad industrial. 
Bundesgesetz von schutz von marken und herkunfstangaben 
nd Marken schutz verordnung 

A continuación realizaré un cuadro comparativo y un cuadro de semejanzas entre las dos legislaciones 
para ayudar a los lectores a una mejor comprensión. 

pectos de distinción 

ompetencia en las disposiciones penales. 

.éxico 

Son competentes los tribunales de la 
'ederación para conocer de los delitos 
de las controversias mercantiles y civiles. 

Suiza 

:tencia de autoridades cantonales, 
• el seguimiento penal incumbe a cada 

antón. 

ntervención de la administración de aduanas. INo existe ninguna disposición al respecto. jExisten disposiciones específicas respecto a 
1uncias de envios sospechosos. 



4.2 DEFINICIÓN, 
NACIMIENTO DEL 

DERECHO DE MARCAS E 
IMPUESTOS. 

FALLA DE ORIGEN 
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Capítulo IV. 

Estudio comparativo de la legislación suiza y mexicana. 

Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Inclustrial. 

Bundesgestetz uber cien Scbutz von Marken und Herkunftsangaben y Marken 

Schutz Verordnung. 

4.2 Definición, nacimiento del derecho de marcas e impuestos. 

Comenzando por exponer los conceptos generales de las marcas en ambas 

legislaciones, podemos señalar que el concepto de marca, es un concepto universal y 
. •' ,,_ . - -· . 

aunque no exista .urúi:définición propiamente dentro. de la: propi~dad füdustrial, el 
-, ,• 

concepto de. la marca·· en ambas legislaciones tiene el mismo sig11ificádo,' así pues 
'"•..:f.!,·~~· -·,e '"¡' • • "· .,._, ---,_·. ,~- ··•·"''.-~· ~· 

entendiendo a la.iriaréil'a tóao· "signo visiblé.'qué distingue' produCtos8'sérvicios~cle ~1:ros 

de su misma especie o clase en el mercado. 
;,_ '1;·,..;.·.,·1 .. '.\·.: "'· .' • . . ' ·. '· .-· 

Tambit}n ~lT;· L. C. Tratado de. libre _~9ip~rci(). ~11 ~_l!, a,rtículo 1798, ~t1blicado · d 

20 de diciefubre.d~l993 .. defirie'-a'1asmárc~s-parl~fectos deLtr~t~do, ~cmnO·i~tl_alquier 
signo o .cm~pi~~~i.é>,~ :~~•.sigtio~qf1e.;¡Je~i~~--gi~~ü1g11ir,19.S.. k~enes Ó __ s;ryicios/deuna 

persona de la otra,iticlUsive noín_hris• cle':person~s, :diseflds,;letrás;•nún1er6s,tcolores, 

elementos ··-~~t~r~~.i~~~- ~o.. l~i,;[~~~~:'.~~.::l_()~_Ú?~~-ne!i·'.p .---1~ ·~°'~~:47:, ~o~ ,bJ~~~s .'ó·_láde . sú 

empaque: (85) · > ' '<' -~: ' ·• 
La legisÍ~¿ión suii~ a~ lítle~·isl~cioi1 íiÍeXfc~na diflere ·e~ alguhb;~ :a~pe~fo~;. pu~s -es de 

. : · , .::·\,; ! .-.:.:.~-'.?···.:·.:_\~<·~·- ~<:< :--::::::::_'.~·,;·.¿,~:, ~í.:::c,._ '. .·~'.~~~·:;-;:'/("."!;~Y:>· . _. -· :· .. :.:·:. -· ','.:~._ --. ;:·~,«:.~,: -_':!._~ .. :_ .. __ _ ;f ·:1:: :_· ~-· ·, .· ~ < ·~ 

tipo más pr_eci~~LY;,spje,tár,~()se:~stiech!lme,ptey de.formfl e$trictá,a'Ja/.Cónyenciém de 
,.,_,,º·:- --·~.,,;:.: .• 5 .. :, .. ·::.,,_ .. ,:. ;,~:/·_,;~:;~ ... -:,·:::.:.~;,:..."-.. , .. ,;. .. - . .-:~~: ·; .. ~: · ... ,. :.,,.- _::= __ ;_·.~;> ... ~:-\/·--~·,:._:r_:_;_,._._;}:'.~-- -. -~:-'-

Unión.de Paris del 20 de' marL.o de 1883,. a diferencia de. los aspectos· eú la legislación 
- , - ' . . . ' ' - . .. . ~í '::::~ ;·: :.-.-' ·- ,- . . . 

mexicana en la que existe más ambigüedad a este respecto; · 

(85) Vid Docwnento del Tratado de Libre Comercio. publicado el 20 .de .diciembre ele 1993 ob cit 

sexta parte paginas 1 y siguientes 
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Me referiré a los siguientesaspectosfuriciamentales: . 

En cuant~ a lo,~ ~iífoó~'que pueci~ri ~ori~tifuii ~;ia: marca; la legislación mexicana 
,. ·.::. .. y •• , ..... ,,." •• '.,.. <'-·'~:'· .. ' .,, . - . . - . - . 

señala además;Jos".nómbres.:-coill~rci~I~'s; fas; de:no1:1linaciónes de razm1es sociales, el 
.. ~;;.;:: <' -~.'-~~·.·,::-~,.;~:\3).:~:-:;·,>>:<P•t >._:i:·~:'•"·.'~· ~·,,·~;;;_}>::~~ ':' .-\·: ¡~,/ :,~·,.·, ... ~ .· •.,::~,¡:, •·-.,::r~•,; -~~'"'·:~,, 0 .->.:-· ',' ·:,::: .. ;. :. ',:'. ;T," •::_ O'. 

0 
"< • ," ::,_ ·~·< : ,' 

nombre propio de·.;unal'personá' füica;·• siempre que· no' exista un. homónimo~ ya 
· :• •: ;,.;,., ¡_,, •. ·.¡, ·-t.47 · .; ... ,· _,· ·• .. ... , '''' ,: . . -~- .,-.- ·: '•'· ·e " ,,,,,~,.: .·~·: ;, • . :-. ._._.-. . ·,o,'. 

iegistrad~·-_coni9pa·Í11t5~~y~~-.~fgi~.1a~t?~-~ui~~ ~rr:~~~~.;~~~~,<f t~''ú~!~~i,~ci~~f~'~.f ñ.ala. qúe 
las palabras,> las,, letras,-'· las ·;cifras;··•.· las ., répreseútaciónes". gráficas; , las fonnas 

tridime1l~i6Jri'16~'.~:~6i~~;'.'6•C ~biÍ1bÚ1;~Jdi '.' ~~t1~~· ~11~J!"'b~~~g61¡i;f·brb~~~-Jf:trúÜbi~ii· pueden 
. . •'. ':.º .'.''' ,,, . - '. !:," ,.,-, '· ··-·:·.. :> ... ·;!- •': ·;,·,, 

constitúir l~s'marclis. 

cuales _sC>úJos e~cl11iclos cle'talpr0Ieccióí1; Sin' embargo·. tiÍlestra '.tegislaciÓI~' hac~ ·una 

mención·¡~¡¡~ &~-I4il~i~6 ~ii~··no ú'i~glstrará como una .. marc~ y e~··~i;t~ .s~~tidó se 

entiende ;que p6r lo tanto ~quello que no se registre' como. marca qlledar& exch.iido de 
.;_-~;'·.· ·:'.··~.::··,~·-.-::·:_..:.:.-:.n'\'::·;._ ..... ~~-._ .. ;:,,_,_:--~! :·- - · -, ·. ,· :_-:.: · ·· .. ,-_, ___ _ 

esta proteéci6rC. 
:· :· ·-... •' : . 

El niaestro floi~~io'Rá~gel Ortiz (86) a este aspecté>se refiere en la Revista Ars 

Iuris delaUni~ersicladPan~m~ri.cana. Aia •. conve~iencia de ·adoptar- un sistema 

tendiente a.:·~:;~cf~~i''1~~:·.~~!}~ip~lgs• 1~anÚest~~i¿iies ·• def derecho exclu~ivo, seiiala:ndo 

así que las disposiciones reladon'adas con los derechos del titular de la patente en 
·, ,,., .... _,,,,. , __ . ,, .,.,_.' ·. ,..·.• .. -:--- ·' ,. .. - ---. ' . - ... 

general y-e11 partic~lar con los C]ué::tieiíe éi1 <:011fra ,del usurpador se encuentran 
_.:,; __ ·_. ·' ,. __ -·"' .-- •• -o--~ .. ·----!-''•''~,·~~;~:,;~-, ... ·(-:-. ··. ;,,.... . 

contenidas en la Ley de Fomento y Prgtécci~n ~la Proeiedad Indllstrial de tm modo 

disperso y desordenado. 

Así en la ley mexicana no existe disposiCión específica que contenga un éatá.logo 
. ; ' h·~····:_,,,:,. ···»•'> - -

de manifestaciones del derecho exchisivó; 'igualmente así se puede obs_ervar en el 

artículo 87 de la Ley de Fomento y P;otecci6n· a la Pr~pi~dad I~dustrial en el que 
- ... ·. . - ... ·. .. 

tampoco existe un catalogo igual enlas dispósiciOnes marcarias. . - ' . . . . ' 

(86) Vid RANGEL ORTIZ Horacio, Derecchos~ del dueño de la patente y de inv~nción contra 
usumadores ob cit paginas 146 y siguientes ' ' 
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Aquello que no se registra como rriarca 10 vemos plasmado en el artículo 90 de la 

Ley de F oment~ •. Y Protección a: lafüC>piedadind~stri~l •••. _de tal:su~~e ·--~ue. ··conforme. a 

este artícu1C>·s~ ~u~d~ p;e;ú~it:··qüe tÓdO'aquelloqt~e .no ik r~~is~;~ c~~o 1riar.ca n~ 
será protegidC>: '.y 'af.~~~trarÍo · en~S~lza. aquello q~·e ~6 ~r~~Í~1:r~· ¿'ó1n~ una ~narca si 

'.·.·,. · .. , •" ~,.·,,,,~.,.-,....,,_.,.:,-•,,,,, - .,., .· '· .·,.,, "'·~_:"¡.:~-:.:·.·;.·.·., ·-.. 

,'.· estará protegido dentro de imestro derecho. 

Siguiendo .. eL análisis· ae .. atiíbás legislaciones considero iinp~rfunte '.~ú1~lar que el 

artículo 5 del Bundesgesetz uber den Schutz von 1farket~,u~d Her~unftsangaben, 
sefiala en ~oridi·~·t~;¿i~a el ·ti~~imiénto del.derecho: d~~laS,;111á~~ai:~ ~e~~-~ prioridades, 

cuestión noprevistaen·nuestra legislaciónac~íal·y ~~f :~ev;iely~·a:~orroborar el gran 

apego qu~ tieii~ i~:\¡;~i¡~ióÍf suiia :u :~Üaritb ~:Lré~~f~~ifta '.tcui~enbión de Unión 

de París ·del '20 :.q~ :~pa~o;·d".·:"l ~~~ Y, :P2r,:es~,·1~~. referiré -~~ h¡ce; el siguiente 
', :-:{··:·-·. ~- ), . 

comentario: 
.... :-. 

:.,::_·.; 

El derecl1&'.<léyla __ 1i1~é~',11~c~ .•. ,r?6"~'1;[!~i~%~'.:\~l,t~inbié1í __ ••-~Id~~ecl10 _._de _111arca, 

pertenece at que la . deposita , primero así se señala ün derecho ·de prioridad en la 
', ·,. ;;~, .. ::::i~-.. ·,,;~~~·:,:·:.\·.;~:.;··~:·,'){._:')~::;~ .. ·: ;~-~~-:;· __ "~.: ·.~::.:::::~\~:!~.:· ,:~·~>~,;·:.'~·.,-:·~,::::.~. ,·,' ;,:~~:~~~-:· ~/:: ... --.~":::·:, ::~;~ / >,:,:.:::~·- )~,~\_.: :-;:·\ ·_ -->-· . -•· .. 

MarkenschutzgesetZ eiúlseiúidó'de •la·Cotivencióii'de Uilión·9.e Pans~. señal.ando· así 
•. , -~· . . . ' .. . . ·. _.:, .• r ,· ', .- . . .- . ,_ . {' - ; -. :_:·. ·:·· .. ;. . ' 

que cuando lm~ ~~rea J1a'.~idO legalmente'depositadrla,prilllera· vez en·. otro . estado 

miembro de -Ja.,ci~1~eÜ~iÜ1. d~ PaB~;'2'~t1~.-e{d~pó~iio:~n':~f~cto·· ~nuno. de esos 
J• • - • ,,· - .·.- • 

estados, el depositario osuap()deradq pu~de rei\lit1dic'ar lafecha del primer depósito 

para depositar 1a·~·i~1~~~~i~r~á·e;is~iz~·~·~~~idicÍ;~1·9;i1~:e1·<l~¡;6sito ensuiza haya 
•--'oc· _ - ~--" -- ~-':'.·~~---•":".¡;.;¡..'.,,e '.i"' . .; ·,,: .;-..;::,- J1· •. ·,.-• .. >.; :·' • 

tenido lugar en los6meses sig~ie,nfos del primer depósito;_'·. · 
·- ••• ,..,- ... ' :":-·., '·" •• ' •• ._.,,... • ,' - .... , •• ;,-;. _, '<> - •• •: ••• '\'.'. -.· v. f.,.· --.:. ... .-: .. '. '/'."!"~ ~··1· -

Así el prim(l_t;.depc)sitq eri:.~11festa,do.,gctjrdarid9:14,~eci~;ocida,d de Suiza da los 

mismos efectos .'qi1~''-el pn1ri~r·'d6pósÜ6L~,í1'~~ 6~t;d~~1~~f6fub;o de, la Convención de 

París, de la mis~aforma'.i~·te~l,~l~~lfol'suiza s~iefie;e llJaprioridad derivada de una 

exposición señala~}do ~;fq~~'(¡uié~ P.~ci~~~i~'.'~*;,~~~dJ~io b servicios diseñados por 
•• "'· -· . . .• ' ..... .,.,;_'J.:"."• •.. ~ ·":::·:.?.>i-:·:.:~> .' ·. ~¡:··~- ,~-...::~-.-·. 

una marca en una exposición oficii:tlu ofi.cialiuerite rec01iocida en el sentido de la 
!._ ·' -, . ·_-._'"·:::-~:< : .·_.;_::· ':.~··~._·,-· :~-. .. __ '.· ''.·<_. 

Convención del· 22 de novie1nbr~ d~-:fgz'g c,~obr~ ;las ~xposiciones intemacionales 
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organizada en un estado miembro. dela Convención de .Pal-ís,. puede prevalecerse de la 

fecha de apertúr~:(i~ i~-exposi~IÓ~- ~:c.on<li~ló~·q1iti~·1~a;~~ ~eadepo~itada en· los· 6 
,: .. !,·• ···•·:~·····~;~.,,.-,,,..,,._~ • .,,.o:~· __ n· ·.-."~: .. ,:·.0-1:·.'··, .:;._~-L ;~· : .. -- ., •· - ·--~<-:.' ''.'·.~ --~ , .. ·' 

meses que sigue11 ·a _esta.fe~ha.:::Nra :éstosc:asos 1a1egisíación señafa;éiüe el .derecho de· 
,, .. _,. __ <·.· ,1.,f .. :::"~'··''•-~>:;': .. \i.'.,:._·;: ... _ .. :..¡:,:.\:--~-',\""; \:···:> _:;: .... : .::; ¡_-~< .. :'::<:~::. 1 :_'.'.' .·.~ ,:._·,,:.; =.:>.:' .. =_·,:: 

prioridad derivado ddw Conyención de0París o de. una exposición debe prbducir'una 
: ·· . :_,_ .. · ,., , -"~·~.:~ ... ::_ ~'-··L\}:.~>-~-:~_f·?~;;··,;.·~:-~:~)~.:(.-·:·,~-·:-'-:~.:~·.:>:~,\··'>·-~-<:<:· .· ·. :-:' . . _~ =· · :" , . .;, ·.-- · - : ·: · -: ·· · · · · - · -· · · 

declaración de prioridad· y; un 'docümeilto 'de 'prioridad de' deposito. 

Se refiere á;í~'ii'\iíi';de1~c1{6'a~~olu1:6,';el. titular puede prohibir a t~rceros ,el hso ·de 

signos y en pa~i~¿¡~~- ~l1~de ~r6Iiibir a terceros: 
ó.~" '-:i--.. ;« ;:'i,;'"<,_:·:·:_:> :'~'!<~ {:'.":··.<·; .. '.•'.: ... ·.'· .. - . 

A) . ~~"PR~J~J~~I i~g11.9f9P.9~f,pi<?11te sobre los productos o empaques. 

B) d~ utffiZ~f .. p~ra ~fr~2er'.~los productos, ponerlos en el comercio o tenerlos 
: :."~"·\~,! ;_.·.:·.,·/ :r,:-:·."- ,,. =~· .. :," l_._ •• :!, ... ,-~·-· .:··-·· 

para este fin( 

C) 

D) 

E) 

' de utiliZar para ofrecer. o sdmi11i~trar serVicios; 
- - . ,._ ..... 

de utilizar para importar () .~x,:port~,.1'.Jo~,Broductos. 

dé poner sobre sus'<lübiúnentb¿,,de'.iitilizarlos para fines puplicitarios o 

hacer otro uso de cualquierotraJo~~,-~n~ús·nego~ios:_ . .·.• .... ··•.··. , . •· .. · ..... ··.·· .•. · •.••.... ·· 
El titular puede hacJr ~alerstís'C!erechos'.'rí~íHe ;r cua1~h'iéf e1nplé~dÓr, a~torizado 

enelsentidodelartícul94~'.{8J).· . ;.·, ". '''"'"'' .. 

Sin embargo elJitu;~r. no ~~~d~ prohibir a tm t~rc~o ~eg1Íir'.e1.li:J, en Ja misma 

medida que·h~st~ ~f in~'meiítcii' 'de"1;k signo.'que ~s~ Íerceia·. utiliZ~i,~.)'~ antes del 
,,·,: . ,- ~1-:;.: (•.'-'' ::-·.· -. <i: -''' ·-

depósito. 

y este deréch.b·d~ ség~ir, el Úso i10. es transmisibl~ más que a Ja empresa .. 

Por lo é¡Üe s~ refiér~ a fa riiarca de ~alfa:;d~i16,1~iiiaci6't1, el• titular p11ede prohibir a 

terceros el uso de esta iril!rcapara todos losprodUctos o. s~rvicios por lo tanto un 11so que 

amenace el 6ar~~~e;.~~Jiici,06-de 1:'~~~¿¡ e~~l¿t: ~u ;~putación o,le de ésperi; . ;:. .· •· 

(87)renútase a _la l~ey federal ~obre la protección de marca~ e indicaciones de origen {L¡lm)del 18 de 

agosto de 1992. · 
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Los derechos adquiridos antes que la marca no gane su alto renombry son reseryad9s. 

En la pród~céióüde.niardisén los 'dicéionariosy .. btr~sobras·d¿:~:~fe1·6t1cill,)i uiia 

marca es r~p~;dticid~-e~ ~n dic~i61iarió o en una· obra de referencia o mii obta sÚriiÍ~r 
• ·:·: .. •• ", •• ::':'.".'. 1~ -·:~)};'.-.\~--, :~:::~rt;. ~~·.;·~·::~::_:_'f;: •.· ... ·-~'."-~ .- ··: •"';~ _~ . .,-:.::··- · · ~.'.'-: ·. ·'_: · .. : , ... · .- ""· . . · :·_··.:.· ··., · · . <>:·· · ·", : >-' < _-.~ _·: 

sin indicacióíi' deCl1e6h:o dé':'qué:se.'.frata~ de una marca registrada, el titular puede exigir 

del editor /6 cl~l ;disi~i~tÚd<l~Iqi~~ l¡, r~~roducción de la marca sea completada, a mas 
tardarhasá'~:¡i¡:~i~~~'.Í~~f~~f¿~i:;""" _,,, ., .. ······. .. . · 

Esta~-~~~.lp~s' disdo~i~i()n~s:íllás importantes con respecto de las marc~s que señala 

la ley, el ~~gl~~J#~9:~~~~'.~ti~}¡ci~ ~~"los artículos del 1 al 7 señalan disposiciones con 

respecto a:'\ 
.~ '.-, . :-

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 

G) 

•· el ~áiél}lq'.,de.retntsos.··· 
l~'.i~~~~a~ 
)1l]Jl~f;IÍ~~dcie depositarios o de titularios .. 

',., - ·- /~~~~.:.-:.; .. ;~·~,~·,. -~:):~~<-.. ' --... , ... _.· .:, 
·.~la répresentación, ·· 
. .... . ., ' . ': ... ;; ~ \ " . '' :: '. . . .: . 

fafiriñ~;¡:: .. · 
. -, .:;· 

Me referiré a·c~cfa únode éllósenpárticulai;, 

A) ·¡a C:omb,eteri~ia, l11'de~endénciafe~eral, de ·la .. · propiedad intelectual ejecuta· 

los trabaj~s ad~inistraÍivÓs cl~rivl1.do~'<l6 la·ley'ydel pr~senterei!airiento: 
' ¡ -~:~::_':_ "~::·." ,º;' ":- ,·.: '. ~,,. '.,' • :':~¡'-.':'.' :··:·:.~_::.~ . .-·:·::·~.:~~~~ ~:~ ··~~~-:::.,~:.'~~;~':2::~J- -~-=- ~.~'~:~~-;. ·:.'.-, ~ ·. ,. ·''.º,, ~:-~·· .. -('.e~·,-·~>~-.:·.,.,_.~~·: ... -.:-':.·· ;¡ ;- . -';', ·.~ '· .- • • • . .-: • 

Los artículós7.Q. a72:deJa ley.)'léis artículos 54 a 5,7 delpresente reglamento son la 
" ' :· . • :.~-;;:;::._'< .. ~¡;: .. _ .. ~"<::·;/ ·)-;::-:.-,.,. .... /~/.". Í:·/:,:;: ..... ::· 

fuente de la administración fe'derál dé aduanas: . 

B) elcálcul~-d~:refrasos;·; .... 
. . \.. ~-··" •, ,,..,,,~""" :'!"·::·'- ·~;;h.·;· ·,·-,'' 

Cuandoun'reti:a~o:'cuy~ :c:luiabiók.es . .fij~da,e11. laÍey o el presente reglamentó se 

calcula en meso en· años y que el día eh~qú~ se produce el evento qÚe separa es el 
• ,. .,. "" •• ,.:.- ., .,. • >'•, ...... : ,_ ··.. - •• , 1: •• ,._., _._ •.• ,,. ,. ..... -. • . ' . ,•, ~ . '. • .· . ; . . 

ultimo día d~l tnes, el retras~ tonl.a·fln ·eí ultinio día del mes mientras llega a su 

expiración. 
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C) la lengua .. 

Los escritos di~igid~s a la dependencia d~ben ;er red~ctados en una lengua oficial 
,· . ... r.' '".; •• - .. · , •• , . , .. , •..• , - • . . - --.•;: __ ." - . 

suiza, el artículo47, tercer pár~afó'esta:ieseryádo; 

La dependencia puede exigir tjue !05dot:llfoel1fos.rei11itidos' atftt1lod~ prueba que 

no sean redactados en lengua oficial sea11'.trad1~cido~y.~u~i1/exactÍtud de la 

traducción sea certificada. El artíc~i6:,l~frt~~~~i;;~¿ff¡i~t~st~;~~s~rvªd6, cuando a 

pesar de la orden la traducción o certificación no· es 'producida,' él 'documento no es 
• •, ·~··,•;•",;:':;/···'Í•:";''_:'.t·:·:.'.',.•(,"' ;., ':,:.·: . .;·':-,·<·:,,.,-·• : ,· • •: 

tomado en consideración. 

4) pluralidad de los depositarios o·dét1tul~~~s;', .· 
,;i\,,··.·. . . - .. 

Cuando muchas personas son depositanaso Íituiáres de una marca, la dependencia 
, ., .,.-,;,,..,;' ·:~--. ,,,,,,,,,.,..:. "!<. <,. 

los puede obligar a desigria(sea El mio entie ellos; Sea a Un tercero COlllÓ mandatario 

común. 
-· 1 ' -

Después de la orden de la ·d~p~ridenci~~ Ü perso11a ·llamada pritnera en la petición 

de registro o .en ,el)egistro:d~,.fuarcas.tie11e repüta~Íón de ll1~ndata~i() conio .·de 

persona de <>!~~~~~,:~.~-~t~i.;~~~;,:~~~i~~~d~.· · . 

E) represet;taciéni:< > .· . 0 

: ··• · 

Quien • qui~r~·qu~ ~~~;d~k@úíd9 o deba ser, designado ~n virtud del artículo 42 

Lpm o el artículo 4, prin1er párrafo'· del presente regl1mento, un mandatario. para 

representarlo se vúe!Vel~,d~~gid~íi~ii'.~n:.Ú~:'.t~dé~til~Íe~i~ ~~e~~ po; la ley o por 

el presente reglament() de!,e brodticifun poder;·;,.· . 
, ·'·"1 ,· •• ,., •• :· .. ::"'"'.'f':":. . .''··V·~,~-'-'-'i·"·.·>':'--·'·-~-~--~:;<· 

El depositario o titular represen!~~() P()I" ~~:1,liatidatario según el artículo42, primer 

párrafo, Lpm: pued~. fa~n?i.én 'dÍrlgÍr;dir~ctaín~nte a la dependencia, los escritos 

relativos al retir() de la petición de registró y de. la petición de cancel~ción total del 

registro. 

F) firma. 
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Cuando un documentó no '.há sidó firmado, la fecha en la que fue presentado este es 

reconocid~a~<>I1<lÍ~ióri de qui!~ fi~~ ~eapu~~k·~~ los ~atÓ~ce días siguie~tes a la 
• • ... 0 .. _ ,' :.< .. ' '."' :·:. ·:.·:·· _ - o.~ '• •' .. .,, ,t· ,- ,cr - - ' · , •· • 

orden·de.ladep,e11dén~ia;;:.: 

La firma Ú:1li1~'d~cüI1ieiifJ;i~a~s1ilitid~i~o~ eLfa~ es v~lidi a\co~diciÓn ·.que el 

originalJ1aya sido ~emitido 'en· ros. catbrce 'ClÍas siguientes. de la orden que haya dado 
la de~i1i~~~y¿¡;;';,::,'["'7'' :y.,;,,.··<.,, .. ··:"'' ',,., . , ··. ,.,. '".·, ,,,,. ,,, .: ···,· .. , . . . 

' -· .,,,,-

G) 
El reglamentó del 19 de'.oc~1bre sobre los impuestos deJa dependencia· federal de la 

propied~~; i~~~;¡¿hlal, ·'ieglain~nt~~, so6;e : ·k~s~'.j~pu~sto~· se' aplica a los impuestos 

previsfo~ por tri 'i~;~; por ei''~re'~~rit~ ·~~~1~ll1~1~to.:~·· . 
' .... , __ i:i.'-:;·--·::¡J '.¡;,·, __ ,,,,,_.,.,.,·., :'".: .. ':. ·_-, ·'. _·,_._, ,,._,'-".:'<,'.':~:;:,:_··.·: -,,·-~ 

Así mismo ~ri 1(ley·m~Xicana en Jµs·~iií#~l9~rp i 118 se reffore.n a este derecho 

de priori<lfa:yl~~ i6~ufütÓ~qi!e"<lciti6ú ó·iitri~iirse'pararecÓ11C>ceiest6 d6recho de 
·.,oc·-:-,.'-~·· · - .,,;:-,.:·./.' _,-<·.,"·.';- _.-,,,_-,, ... -... t·/' ---:·:·1 '~.:"'_.:;..-,r.:-;··~~~-, ·· · · · 

priorida4 (remitirse alcapí~iIC>~.;iipaJ"tádü, deU~gis~h:>de Ia~marcas) .·· 

De esta .man6rá:~eJtlste :Uni yfrdacl~ra: i~gü.Adacf'.jüiídiba para .]as ·personas que 
·:'..i 

depositan en un estado miemb~8 u~a maréa;< 

De igual fonna se refiere;a}pág,b de i~1~puestos en la ley suiza o por el reglamento 
. ·- ·- :• ·,. :-:¡· "<', ~ :7'< :C --~' :C •. ·"., : ·· .. : . ,,, • , - • , • 

del 19 de Oc.tii~re ide,J97T sobr6 impuestos de la dependencia federal de la 

propiedad intelech1al;·:·aspecto· no señalado en nuestra ley. Sin embargo la Ley 
' .. ,._.·-~,:.-}~'_"=<:'._'~:'. ~;..·':_"<::;.:, .:~,-;,'.-;</~~- ~--- ... - ~ .. ;- . . -

Federal de'pereéhós' señala en su capitulo VI en su artícÚlo 66 que por la solicitud, 

registro, expedición de titulo y vigencia de las marcas que se refiere la legislación 
<" • ,: " : •: ··r., ': ~ ~ •'; ·.' • ,' : • '' •, O • ' e 

en materiade'.pro~iedad industrial se rige conforme a las siguientes cuotas .. 

1) por ef ~~tüdio' de la solicitud de registro de una marca para aplicarse a: 

A) un solo prodpcto.~servicio de una clase cualquiera 

B) de 2 a 10 pré5duétósdeservicios de una clase 

C) de más de 30 prqdu~tos o servicios de una sola clase 

D) de más de 30 productos o servicios o para 

N$92:56 

185.16 

370.3] 
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todos los productos o servfoios • de.úna S()la clase 

2) n. . • P,~f.~L~~~~h'.a{1~,~~1i~~~.~::~~'..f;g!~.1;$·<leuna 
740.65,. 

marca colectiva '740.65 

de prioridad . 432.05 

4) por el registró y la expediCiÓ'n'<lertítulo . '370.31 

5) por la ren~~aC,ión de.~ma ~ár,ca)i se efect(1a. en su clase 
o si se efecn16eh~t~~~l~~:~,;$~é'2~á~\5i~~~:.:~··;.·::.~:~.r~~· ··~ .. .> i~96:s5··.· 

6) · ·p0riaitis'criptl6~ii\<le'íá:ii~~~inisÍóli~<le~iós.<lerechos.,.··.·. · 
'"-,: :,:;: 

Que co1lfiere\11i registto di maró~:o. qÚé p11~cfan clerivarse 
. -. ' : .· .: ·: ,' :· ·:· ·:~.~~- :~ ~: >·· ·:._:,;~~\'.;_~-.;':.·,":,:: .. :::.¡;~·· -:;~~\:!~": __ ~,;-~~;, -~<~2:..~ ::; : ·~'.:,~~,_)-~-;:~:,~~-::.: '~~>'.;. 1 .. _.- ~--~·;:~':;,-:; -:~:;.=,'.~. ·-~:-·:_::': ; ·. . .. ' 

de uúásoliciti.id 'én fraíllite,. poi'Ja inscripción o .ca1icelacióri ·· 
·,....,_,. ,;;..:,,~ ..• , •. _-,_, ., ' .. 1.·. -' 

d~ •ipscjS~i~'.!~~~:.~P"(::1:f:~~~1iª.;}~zf ª;f:!:¡~~~.~,ys~: r· ~:,s~1: .. 
modificacióll por. el cámbio dé 110111 bre; denómitiación o · .. · 

razón· soÓÍ~I ~~~ ~'o;i~i~a~ti o del· tiri110 de ~í1 regi~tro 
• 1• ' • ,'": ·-· • '°::r--: • ,, ,:· .•. • >" 0 o<' "• •:~J ", '.-"(,••O";'. ·, ·,- ".: .. ' , .,• • 0 : . ; " 

de marca.e···· 

7) 

. - - . ·-· 

B) .•. ~.?~P~~~~~~R§~.~~;,d~i~1~YgS,,~.~i!i~,~;~~~~~iÓn ~n 
relación, Cóiiiiri pedimentos _legales'. para "el'.otofgainiento .. _,_. ·--·,. .. . .. - _.,,: .:·-·" . 

de un regisfró(lé.íílai~~~~:;,.·:'.: 
8) por el aviso de ítldrda~vinculadas 

.. -·-; .. _-, '•~ ;<r!· ,,qt; ·.:.- ·-.;:·;·,,, ;:._...'····.-.(' ·, . _ . -. . 

9) 'por el ~sfucÍio de lasoliCitúd dé declaración de 
disolución de liga de niarcas 
f • 

92.56 

49.37 

49.37 

92;56 

92.56 
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1 O) por el estudio de la solicitüd de inscripción de una 

franq~foi~ : · · 

11) por el estudio de la.solicih1d de cancelación parcial 
', ;•/ '· : .' ·. ·, .. \ "· - . . . ~ '" .. _.,, - ., . . 

del registro de uiiá marca por limitación dé.los.piodricfos 

o servicios que protegen 

92.56 

92.56 · .. 

y la natÚraleza jurídica de los derechos es rrnestra kgislación en el artíCulo 2 del 
' , ., . .., -~ .• ¡..···' ,• (, 

C. Fiscal de la Federación ,eri ·doncle./se_>considerit ribino 'una contribución, 

contribución establecida en ley ·po/ efúso ~:~pr;v~~hintl,6~to d~'i~i's hie~es del 
~ ' _,;.. ~,. ,' •• ' - : _,,.,, ;:•.•.: • ··, J 

dominio publico de la naciól1~.us.Lc~~().pqr;rec;ibii, seryiciqs. que·pr~~fo eJ estado en 

sus fu~ci~nes ·de dere~.?~•·.M~.~[~:i~.'..~~~~B!~; .. ~~~n~~~~~·Ir~~~~-~~ .. RºL. ()E~anismos 
descentralizados y órgimos cieséOnc~J}tr!ldos:·,y.·• · · > · 

Debeáan ·6xistii ,disp()siCioiieiÚreglameiitariii~ qü(é~.tontiá: e~pe6í~ba· r¿gularan• 
este aspecto. · . ·. ·. , ::: /( ·.·:· _, ~y · · 

en cuanto a lo• regl~m;~'º' .me referifé co~ pós~AodJJ~ ~ ~~·~ •• ~ d~ Illle{ de 
invenciones y mii;~~~·~i~e~1te··~~~:'k1~Je~trd:paiiy•.til1;Bié:;(~l~~~rkeii~cl~t1~v~f~rdríung 
en Suiza. 



4.3 TIPOS DE MARCAS EN 
AMBAS LEGISLACIONES. 

FALLA DE ORIGE~,J 
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4.3 Tipos de marcas. 

Ahora mé réfc~iré ajos tipos de marcas. ei1 ambas· legislaciones, la legislación. mexicana 

hace una clasificación más específica a este respecto haciendo 2 clasificaciones de las 
_·, . ..,_ .. ·• '"''·•""-' ..... ,_--·· 

A) marda~ :r~gi~ir~bles y dentro de estas las nominativas, figurativas, mi;,_ias, 

tridimen'~icin~IeL:;• 
B) marcas n(>·~egistrables;c 

y aparte señal~rid();~omo marcas a otros signos distintivos como lo son: 
'' ·,···.·· _, .. 

Marcas c.9Iectivas:~ < 
Nombres coiherÓiale~. ·.• 

Avisos comerciales; qtté soh en iealidadJos 'únicos marcados por la Ley de Fomento y 
••.. ••· - '" , ...... _ '· - -.-:···· - '<" •. ·-.- ,; .• ·-·······.,· ''· • 

Protección d~ ¡l}'p~Üpied~d:rlldustriii.1; la clasificación anterior se puede considerar como . . : . ~-\.'.).; :,.•~; . '.;,\"- :- . .-:.· : '. ·-.: -· - -· ... , .· '. . :. .. -. ' 

una clasificacióndbcitnnklseñalando en el punto 2.2 del presente estudio comparativo. 
'··. .. -. ;':.· ·-·-· .; .. -. ,· - ' 

.Una distinción ~ra?d~:con ,l~ legislación suiza es que para esta ley existen solo 2 tipos de 

marcas: 

A) marcacolectiva. 

B) marca de g~rantí~. . . . . ~ -.•. 

La legislación rrie~c,ana.:no señala nada con respecto a la marca de garantía, en cambio 

la marcacol~0cti~a i~Ó tÍeneúinguna diferenciación ni modificación, es decir se entiende 

en ambas legislaci9nes de la misma manera, así pues como aquella destinada a ser usada 

por asociacióhes.de productores y fabricantes comerciantes y prestadores de ser:vicios 

legalmente constituidas para distinguir los productos y servicios de quienes forman parte 

de esas asociaciones. 
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Con respecto. a lamarca de garantía, el reglamento de la 1narca de garantía fija las 

características . comunes de productos y servicio's 'que esta •. debe garantizar . al prever 
" . ' ,. . ,.,_ ,., .. 

igualmente un control eficaz del uso de lá marca y las sanciones adecuadas. 



4.4 INDUSTRIA RELOJERA 
EN SUIZA. 

FALLA. DE ORIGEN 
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4.4 Industriarelojeraeri Suiza., 

Un punto importa11t~ ~· se.ñalar es. el de.Jos 'relojes suizos, ya. que, estos: fonnan parte 

indispensable y de gran utilidad err!a economía suiza; así p~es el regl~t~erito regula este 
'. . '· '-.. •. c.1-:-·,,· "'··'1'''"'':''; '·· .-~~---·:·.;~··•··.·~·,·. •· .... ·. "· \'~''' .... ·. ,;, .. , . 

aspecto de la sigüientc fonmi>\: · 
.' _:- ... -. ·_ :_ <::::_· .. ·-:-~- ;:· :. _,. >" '.' ,' . ·,:i -.. . . . '.. . ._ .. _ ' ···. - .· . -· ·>_:_·_:·;_- ...... 

Se regula la tiiilización del iioiribfe siiizcí parados felcijes que de~_enéstár pr()yistos de ún 

signo de identificación de su prodú~tor;pafo los relojes; el signo de identific~Óión,débe 
.,,,, .· ,. "-·, ·-<_,_.,. --- . ·· ... : .. · ,·-. ·-·>' .. _.,._, 

figurar sobre la caja del cuadrante .. 

El signo de identificació1i del productor debe ser apostado de manerajndeleble y bien 

visible, puede ser reemplazado por la razón de comercio o la marca del prodtlctory no 

puede ser utilizada mas que para los productos suizos, así la federación d~ laindustria 

relojera suiza atribuye los signos de identificación del productor y en el registro; 

Algunos ejemplos son: 

ROLEX, SWISS SWATCH, PIAGET. 



i 4.5 INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA EN 

SUIZA. 
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4.5 La industria farmacéutica en Suiza. 

La industria farmacéutica,Jambiénjuega un papel müy imp01tante dentro del aspecto 

marcario en Suiza;<. · 

Me referiré aquí·albs gbnéricós: "i . 
. ·' ., .. -:v;. -¡·:<.-\.-',-'.',~'· .,_ ... q ......... ;~-~-,-·,:··~--', 

Estos•· scn1 produ6°tb~ tariliaC:éúticos vendidos· haciendo referencia •a los nombres 
... , . .,,. .. - _·>·,'·-- .. __ .,- ... -.- - ' ··.,'· .·, __ ... ·« ,, . -- . ··---· . -· -, 

genéricos dls~;;;ilig~e'ai~~1tes ~divos, 
,.· . ...-;<:':', ·., 

Un prÓdÚctó ~e11dido. bajo est~modalidddno~fr~~~'ii1dicacÍóhalgtu1a sdbreestas 
: . ·_·· .· ···::·_:·"''., ··.-. ~:,.,,,::': ~--._; .... :· -~: '.:' :._., ,. __ ,,·,'. ~;:' -;_~--- :~ ~:::':- .. ···-:_:· ':-_ :: ·"' -';. ~--' ·: < .· ':' -<~. ·: ~; -~ :;·_:_'. (_ :_ ':,; '_: .· ';-_· ·_ : __ ·,<--.-- .- :_ ·:· '~ :. ;: ~-: ': ,,-. __ · ·, -·; .': :, : _,. . . . : 

característic~s_ d~l••producto; tales c01no c~Údad;--foriilulaciÓil; •.dÓ~ificacióri;: biovalideZ, 
,_. - . ' ·' '., •':.. ' " , .•..• •.< _.,_ •·.· • •• ;... .., - .";', ....... , :c.' -

bioequivale1i~i~~y,'~udio lrie~o~ ~bbr~ ~J~on~eÍi'.·, ;. ···_•-··/· -- ,_·---.- ,. 
-.· ~-,:". >· -:~.,:. :: . _:('. :" ' :: '.\'": -~~~ '~:. ;_~,..,-_' : ' . . . ,'i_ : - .• 

Los prodticteis gbiiéncOs son fármacos genéricos puestos: eri_el 'mercado a -bajo 
.. ·:.-.1:·::-·c:!~ ·- .. ,_,;,,,~,:- " ·--· •. '·..:' - :,.,;~ .. ·':'7-':.--·-·r~:.c-,,-·-oc:,",·;>;,.-: 

precio por una atnplia giüna de eiiipresai{': 

Por genéricos de marca\( éii inglés Bra11det genencs ):son. prodúctos farmacéuticos 
~·; .·:.:: - : 

vendidos haciendoreferen¿ia ~ losiiombresgenéricos?e :sus •ingredientes activos, pero 

identificando sü origei-t· ~t~¿¡llte . l1~ distinti;~ Úici~nal. individualizado, como por . -:~ .. .·· , _._- - . . : 

ejemplo, el nombre industri~l . .o c~me.rcial 4e, su fabricante yüxtapuesto con el nombre 
::., ·- ·: 

genérico, ~-·.-

Los genéricos dem~rca son• utilizados'·por, a1iü11os comerciantes para diferenciar 
' - : :· ; '·~-~,,,·' ,, .. ·. :. >. ' ,·' ;; . - -.: ·.~; ... :.: !·;;:. :-.~.;:-··:.': ·: -. ·- _ .. - ' - - ·. 

sus productos genénco~ Y. pa¿a cre:lruna. !ba.l~~ia •la_n1arca entre los médicos y los 

fannacéuticos. -. En bdasi61ie~, "e~ie2f6fl~¡ri~-:t~-~~i~k'.~s~:~tili~a para definir productos de 

marca comp~titi~os>de\i1riit!lci~r¿.~ ·•qtie~·'co&~r6i~Úz~n i.1~i producto de un innovador 

después de ~xpirar l{;ai61ú6.< ' 

El consumidor final- de· los prodtictos farmacéuticos es el paciente. A veces el 

consumidor está en ·condiciones de ejercer su fuerza como elemento del mercado 

seleccionando el mismo producto que necesita, pidiéndole al expendedor o al médico que 

le entregue o le recete un medicamenfo en particular. 
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Sin embargo, en .la mayoría de los casos, es el médico. quien de acuerdo con. sus 

mejores conoci~i(mtos y. su nivel ético elige la medicaciÓ~ ~pl"bJiag~ y;\~alora que 
·'. ·- .,,¡::,,"":'·• ... - ··' '-,•. -· ... · .. ,.,<."-.¡_.-'.;·.'·'-· .. - ,, 

medicamento tiene qÚe ser recetado a cada paciente en concretéí> ~<'º ) > 
:·;;~{,º., . 

En este sentido, ·el medico puede ser considerado. cómó lin ;'ci6n~Üuiia6iúndirecto, 
, además, los seg1iros de enfermedad que. repres.enta.la;'co.niu11id~cl'd~·-p~¿iente~ eti su 

calidad de. consumidor~s finales, que pagai1 e1i g~aX·ii~¿di~I-:1C>i''¿6'~iºf ª~{)~1i1~~dº de 1a 

salud publica;·tiene1i una··· cierta· influenci~s~6re;fos/pf¿ciC>s •• /s~brciJ~.··.·~ÍedC:iÓ11'de ·los. 
, .. . '. .< . ·' t' ,:.•.·.. ',"·'" ., : ' •. •· , .• ' ·.' :· ': ',I • • ,, ''• '· . ..- .. · ,·· •;.~ :· . - .~- .'. ". .·': ,; • ' .. ~\['. ; . t <'.'.''·'·' .' :~ • .,. "·-,.::.' o _ '•: ,;_, e,;• "' ·. ,·. ; .• • : • '- : • • 

productos farinacéuticios> 
- - · • ...•. ·.;_ .. _:< ---· 

En consecuedcia'estb~ • 6t-led~n ·ser ;coii~ideiacid§ 6Ó1~d'consriillidÓre~ cicq1!Ónudos, (88 ). 
. ·~:~·<. ·:: ~:-.: ·. '- :;: -- :< :- . <-.< ·-:·-··.·;-~~--:-_ :.:~····r> ,:_:?:" ·>'>;::~·-,:~·:; ... : <"'~';'.J-_ ::::,:·~=: ... < .. :'.: ·. "_::,:·/· -. ·:: :" .. :_ ·:>· ... ,<· : ,_; .-- .. · 

Así mismo, ,una i1üif~a.·ayi;da' ad~s cod~un1iCi6i=~~:'~' s~ié661ónar ·11ti :¡)roci'i1dto. del dual 

saben que tie&~ V11~:~;~~B~d~.~~Úd~d: ~;.' <··;, • .. /'>•. < >:':·; ';e;· . , . •· ,, • . ., 

Concretando m~s, Iafuarcá ayúdá a Iosconsuníicfores: .. · . 

1.- Simplifica~d6J~ búsq~~da de ~m prod~ctÓ que tenga'la·c~lida~ y c~racteristicas que 

desea el consmnidor. 

2.-. Capacitando al consumidor para que pued~ ;~tener ~LPÚ8-1llº'prb~11~:b que utilizó 

anteriom1ente )' e11 el.cual.tiene depositada suc611fia1iza,\ 
, .. ,_ 

;·, ... 

·:":·>: 

3.- Ayudando a identificar el nombre dél pfodücto que pued6 ~aJ~~r ¡~·~ida de, los 
. ·:·. ··.- -); . .:~/;'.~{\. ::::{~/ .~:--: ;.; ·. :<·~\ '. 

consumidores. ·:'; 
·;' -~:'. ; ; ·~·~.;'" -·--· -- - '':'; 

4.- Colaborando mediante la inclusión :de expliCHciotíCs'.escntaS y datds ihfohuativos, a 
.. '. . -. _: " .. · - ' : _·_ ;; ,:. :(:." ;<, ; .. · .. ·:· \" ·.' ·, .,,-, ·:::' _:· ~ ... :·. ~- ";{·. ··» ':--; ;: . . 

que el producto pueda.ser ide1ltl:fi'cado e1~'toddelhi~1ri<l6::t, .:.: . 
• .. •. ~-~- : :!\'"." . ·'·" :::;,,.:: 

5.- Haciendo crecer .. la c~ncienci~ s~b~e~ef•cbnti~1·<l~ ~álidadgarantizando así la 

validez de un prodú6to ~º~-un~ ~~Üd~d~Ó1í:~i~~i~·;·;¡·'; ' '·•" .·.· . . . 
,.,·,, ·'. ~~~:; ,·;. /·· _; > 

(88) GUNTI-IBR r Petén; d~ la Rr~ l'vrari:as. porgue? 1988 p:ígm:Ís 9y sighlenfos. Basilea, Suiza. 
,.· ' ' . '' .. ,'"···::·· . ' ' . 
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6.- Proporcionando, debido a la reputación fo1jada en el pasado, una ayuda a los 

nuevos productos de un fabricante concreto; 

7.- Ofreciendo mayor eficacia en ·l~ retiracia .preventiváde. un produ.Cto cuando la 

seguridad o efectividad de dfoho produ~to ésta :&if'dÜda/ 

8.- Capacitando a los· mé,dicos a el~gir;;~n:~bien de Un paciente concreto, el producto 

particular para. Sll~: 1Íe~esidad~s ~s~~6íf¡¿~~ .. 
La promo6ión,qu~.'e1~·;~1;·~~1~1~o·farmacéutico emprende. un fabricanteinn~vador 

con el fin de'h~c~t'(¡Ud:sir¡:>[bdücto sea conocido entre el mundo médico y con el fin 
: · ·- ';'· .. ·.,.,:;:: .. : -~<~:.·..-e . ·_ e;' ... -.\,(_,. ·- - . 

de conseguir una solida;:g~siciÓn en .el mercado al cual tiene derecho por st~s··Íogros, 
solo puéde !Jdv~?~e~ 6a6(f~¡iiÚzando marcas. . ..... ·.· 

Es genér~l~enf~~~fJ~tkdó que los nombre~: de ruare~ y la pr6i~Óct6h '(i~·~erttas 
son una partci t~ri i11i~oi-Í:a~t~ del proceso total de }nnovrición. , .·, .. ·.·. ••.·· 

elementos eséncfales de la vidacomercial de {;11a:in;~va entidadfai;i1acéutica. . . - ·~; .·· -~- .. 
'- ··:-· 

La promoción supone varias actividades ~ÍJé vafr d~sd~i Í~ publicidad y la 
.. - ·' . . 

información en publicaciones médicas y en literatura científica hasta la distribución 

de muestras a cargo de los visitadores médicos, pasando por los seminarios, 

conferencias y congresos. 

Sin la distribución de tal información, el médico tendría que gastar mucho mas 

tiempo tratando de buscar los conocimientos sobre fánnacos que serán útiles a sus 

pacientes. 

Los esfuerzos de promoción del fabricante de la industria farmacéutica que 

trabaja en investigación penniten que cada médico este convenientemente informado 

de los nuevos productos y terapias dejándole que emplee su tiempo y energías en lo 

que es su principal responsabilidad. 
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Ejemplos de productos.farmacéúticos suizos .entn: citros,sol1:RocheyCiba Geigy. 

Por lÓ que respecta al ámbitofaiinEJ.céüticÓ: lam~tca~~é)~a_pi,f~~·~~~.t~~~i<;)nde la 
• . • ... . . . ·.. ' ' ; . ,. . . ·> • ¡ ·;, '~ .· .... "· ,• ' . ,- . ' ' 

profesión· médica •Y .. para el. hieti:·del:.paciénte;·co1ism11idor laú1iica~vía'.idó1Íea··para 

describir en .una ~ola·. palalJ~·~:lo~•.·6()1~p61~ént~~· .;étiJ~~ -~~· .·~.~~:ti~d¡i~t~}a:J1ri¿~·~~cd (89) 

junto con la. fonnulación precisa·y 1ri•pr~se11tacióri eA4ern~. be)iecho, la m~rca es la 

manera más. a~ecuada\l~ i~en~ifi~if ~Ü¿Ji~~~P~8:i~Íi' Í-a~hi~¿·é~tic'a bajb · su·· forma 

concreta y constante de un fabricante concreto, .. y'~sí·cre~:¡.Lf11a.~Ó!1cfoilcia· 
·. ... . . ... ::··~' :· ":·:··" .. ;-· .. ·.·:,,·::~:,;::ri:·,:,:_:· ..... :--¡·,:·· .. ·;.·.,,.· ···:··.\~··_,.·-~·.'·'\· ·· ... : 

En los países .donde se h~ ll~vad() ~~abo l~ ~6o!ibÍó~'o ik r~du~ción de las marcas 
• . • , : .' ·, . .:•:.• ·.' : . '··,. > •, • : ... : ...• -~~-;,, · .. ':··. ·. ·: ""·'."· '··· _-·.o'·/··- - _, . ,· 

en productos farmacéuticos;;ios res~H~dos li~~ si~~ t~ta~ne1ite:ü1satis.facforios, tal como 

queda reflejado en los sigui.entesas~~ctos: ',."· ;'· 

De acuerdo con supr.iricip~It°ofrtic~icó~ó.11licri, la Únión Soviética, no pemlitió el . _,_ '· - ,-, __ , ____ , ' .. 

uso de marcas para fármacos. 

Ya por los años 50, aparéci~~o~ gravés desve~tajas de tal medida. Los fármacos 

sin elemento diferenciado/a!~{ino0 ?.Jrov~nÍent~~ ·d: dÍstil1tas.fabricas, eran. de una 

desigual e insatisfactori~ ~~tid~d'. .. 
. ' .. ··.-,'. - . ,. ' . 

En una ocasión, ~1~ron r~cfü1z~da~ el'.:75'yo d~.las muestras examinadas por el 

Instituto Centi~l de i~ In~estigación. Far~nacéutica, pero las fábricas que producían estas 

preparaciones de baja ca!id~d, quedaban protegidas por el anonimat6 ;de ¡()s nombres 

genéricos ... 

Solamente cuando se introdujo la identificación con marcas y se.obligó a las fábricas a 

identificar sus productos (90), se pudo volver a unos estandards de calidad 

satisfactorios. 

(89) BECKETT. Brand namen in prescribing. office ofhealth economics. Londres 1976 

.psicológica en la efectividad de la medicación. 

(90)BAUER y cols. Ironie contras!. Us and Ussr drug industries 1962. Harvard business review 
40.5.89 
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En Pakistán, .eón la. Ley de Fánnacos (nombres genéricos) de )972, el gobierno 

prohibió las marcas; esto llevó a una siti.1?ción caótica en la fabrióación local de 

fánnaóos,ii1cllis6, llegaiidc):a.la producción de 

problemas .• d6•eficacia;deseguridad. 
..... • • i "''' - ':l..·''.,_-: ..... '.'::~. :• • . ' -. '. -: . 

productos, falsos, )o cua]planteó 

Entonces surgió\;11 activo mercado negro para los· p~eparaé!o's con'.tria1'ca original 

del fabricani~; lds c1t~ié~Íl~~ab~n.ilegalmented~:()tr~~ p~í~g~.·, ,, >+>, '> . 
Por consi'gui~nt~, ... l~.' bi¡;~~)b~,··. ··fü~··•.•;6v.Óc~di. ~"'.'1ói?#~~9~';~ii¿~.)f :.~?s' lnédicós 

volvieron a presc,fibif attic1l19ifoe1llai<:ó:s IJI"oveni;l1tef~b tübric~~ coi1<?~iC1<>1. '(91). · 

Es impórtaitt~ ha~lafdg inarcas y equivaleridia: ;.,e ' . 
El tema centfa(b~jciest~tópico e; ha~taquep~1~Úé{puecie;6stiii· seguro ámédico 

prescriptor de que su paCi~nte reCibifá precisa~e1ite la íriedi~acióú qué s6 pr6~oúe y que 
··•!.e-· ·:_'°': '.:· .:._ ·:,:.•::~.··_,·.:·' ,~,: · ~'-~.,·:'7" ,•:\_'...>'•-:"-:~~~;-:"'·:~~··:'>·''\ ·--~+>' •· .• ·:·-- --'- _ ,-. c~.·c·-· ; ·~ 

necesita. 

Por esta razón el término equivalencia se. refiere no solo a los estandards de· 

calidad aplicados en .. la fabricación del · componente activo de una preparación 

farmacéutica detenuinada y que~ en realidad esun requisito básico. 

Lo más importante es . que Ios componentes activos químicamente idénticos 

proporcionen la misma eficacia terapéutica cuando se administran a los mismos 

individuos en el mismo régiinen. 

Es obvio que no es suficiente que los fánnacos sean químicamente idénticos para 

ser equivalentes: también deben ser terapéuticamente equivalentes, ya que su valor 

exclusivo se encuentra en el efecto que producen en el organismo de un paciente 

determinado. (92) 

(91) W.D. REEKIE y cols. Profits polities ami clmgs. Londres. Macrnillan 1979, pagina 63. 
. ' 

(92) Bulletin of indian medica! association (BIMA) Bombay, vol. I: September 1972, página 6. 
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En cuanto a marcas y precios los fármacos se cuentan entre las inejores ofertas de 

compra que el paciente me.dio riued~ encontrar,e!l su calidad de const1midorfinaL · · 
. . . . . . - . : . 

Sin e1nbargo~, a me11udo se, oye l~rqt~ej~. ci~ qt1~)~~· ipedici~fis scm de~1~siado carás 

y en particular, las- marcas . son' diiraillent¿ '.atácad~is,· ~ Íii~eL1~~CionaCe internacional; 

desde la opinión. unilateral que falsa;~ente ies atribt1ye ~1na;Ínflú~~¿¡i e1(el alZa de los 
precios de los prod(ícioit¡rll1abeiÜfa~K. ~:·: qc~··;·;/:':::" ,,., ..... ·.. . ;t:X' ..... . 

Pero en .todos __ .e,~fos __ .ataq~6i-.s~_ •.•• _ha···dejad6ill1grudenf~1nente;•d~···ladc)_•._(~:. incluso 

expresamente ·.·et he~hÓ d~;:qt;e . l~ .incÍd~llciJ d~ l~~-1~i~rf~~: ~o~6~¿iales -~s: _mínima 

sobre el costo d_e fabficaciÓÍl y Ccllllercialiiacfón cie fos fármacos; 
··--~.":-: .. ;--~;· .:·~:-.-,~' - .• l':J. ' 

De hecho lo que es card e~ el pro<l6sci ·farttia()é~1:i()b b~~~frno Ías marcas en si. 
' -., . .; ,_ .. _-:; ..... >• .-.·.:.'.<.: ,e'··.- ,, ., , , ..... · .. _'· · .. :·-:·'" .. ,/· .• ;;_ ::~·- ,_:. · ..• ·,:. <:-.' ' 

Una abrumadora mayoría de descubrimientos e innbva~iorie~significativos en el 

ámbito farmacéutico· contin_úa1í si¿ndg•·ei._ies~ltacfo d.6 liiciJu~h~~~~ivrida, 'están basados 

en el trabajo de investigación-~ des~rrollo llevacloa·c~bÓpÓ~,e~tas empresas. - . . ' ·. ..·' - ,. ,; -· . -" ,._ . ··- , . .- .. -::~.)-.·. " ·- -..... --. . . '·, :. ':· , 

. ·-·· . . 

Los fabricantes 'fár1iiá.céutiÚis líd~r~~·'.d~ \o<ló'' ~¡ · mundo, gastan un creciente 

porcentaje de sus'.ingresos por 'Íietit~s á~ i11te~tig~ción y desarrollo, tal como se puede 

observar en la sfouietlt~ list~ r~rifid~a ¡~lgunos países con considerable industria 

farmacéutica( los. datos yienen 1'eflej!!dos en, la divisa nacional de cada país) 
. ,·,. ____ ' ··=--· .. --·;- ... ----

.1975. 1980 1985 

Francia .. 

Millones de francos 1021 2386 6040 

Alemania 

Millones de 111arcos 933.4 2200 (1982) 3700 

(1987) 



Italia 

Billones de liras 

Suiza · 

'74 

Millones de francos suizos 1252 

Reino Unido 79 

Millones de libras .esterlinas . · 

Estados unidos< .. 

Millones.de dÓlar~s···· 829 '• 

(93) 

178 

194 

1489 

251 

1455· 

559 

1900(1983) 

2190 (1986) 

550 

3.235. 

Consecuente~ente los c6stos .de.· desarrollo •. de un iit1evo produ~to fannacéutico hasta 

su introd~·¿ción. el~ ~Línercad() inclt~yéndo. ta/.prli~bi§ ¿lí~ic~s pre~cdtas . y otros 

costos norm~tivos,•·ctecieroli altaú1ente· durÚt~·~i ;~~~Ódb.~d~\-~reíe'liciá deJ···.cu'adro 
>·. ::·:···.:·.-~·,·,,,,;,_,.· ,_,:···'1":, . .> •••••• _· •• '' :""· ··~,.~;:· );'".': -~.-,c,.:,-:i,.:·'>'·";''·'·'.·:·,.·.··· .·-:--._·: .'-.'. . ' 

anterior. · 
:<'_,- ', .. , .... ., :-.;.;.::::: ·.·. :_\:'·• 

~:--~/~: ·.·:~:::_:: .. - ' ' ,. 

';. ;., : 

ilét'Qi~j~Í~pl¿~ ·~n :.}\l~1Ü€~i~ e.otilo de 

~proximadamente 100 ' ~nillone~ de l~~áfé:os e'11. i982,.:''íútbÍénd~sé ' elev~do a 250 
- .;:,. ,.,.;· ... - ·<: ~11:·.:·-.'-....... ;,¡··,J;•l;';,\~,.:t~< :·":,<:,..'._::: ·-~~f-i· .:-:: _·-~.::::..:c.;.·','- · __ ·::··" 

millones de marcos en 198'('• .· .. ···. •. '¡:" ' . ' ':) .. ,. i ·,. >;· ,; 
" ....... ·.. " .:·-·- ___ , . . _: '.: ,. : ·_:·-·, 

En el Reil1o Unido ~adie puse> 6'~i'~füci~'}ri;~,if~~de~I ~~~~;·~~;;',P,i~16¡~~s ~:libras 
esterlinas en 1988; (94)·· ···.• ·••>· ·· '· . •· .,'. ; • .. 

El siguiente cuadro nos muestra cual es el porcentaje que• iis''preparadiones 

farmacéuticas (de marca o genéricos) representan en el total de los gastos sanitarios 

(93) Bundesverband der phannazeutischen industrie (BPI) Frankfu11. 

(94) Personal información from imperial chemical industries ple, Londres. 
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Estados Unidos 

Francia 

Alemania.· 

Italia 

Reino Unido 

Suiza 

179 

1986 

1986 

1986 

.1986 

1986 

1984 
.•;,_. 

6.7% 

18.4% . 

14.7% 

.15.0%. 

9.8% 

142%'.'' 

A pesar de la serla y galopari1:e Ínfüi~iÓ~ que h~ 'J1~vado ~1· índice general de los 
·.: : -:·;. ·.>~ -.~ .'.. ',:.'.::'·::. :<':~' ,'~' .. ' " . ·~··: i. :.: .. :, '.:~· • ... . _,~··: ·.' ~- ~:::f,_-;_-~ .. -·; :_~- ~-' l . ·,"':':"•'(:::".· '•' ::>~~--. '•. ;-~:~_:'.~··-' ·:_:·'_'..·:_:,,_ . -~ ,~~~< :::.~:·_·~'. .:_. /(: _:·. , . ~· ·,, _·::_' '_:. 

precios al consumo.· dürante los últimos.tienipos los pfoéiOs: fafrriacélltiéos. han 1nostrado 

una relativa esfubiliéi~d,\(95) :>·. < 
' .. i' .. >·· 

Paratern1i1iar. s~Íí~laré'qtie elpreci~ esúfr é.le1n~nfo ·a éoÍ1sideiir ~1ite la· selección 
·' \.' · -··.2· .. "':-.-:·. •-'(~~- '-''" · ·- ··. ·· .. -- :''•,-;._:_ .. ·,,': '":-'. · >·.~-.-·>- .. ,·- ·.e-··-·_.,".·,.-."·.,,. ·.'.··~-:· "·' ~' ~·-, · · 

de cualquier proclticto,trá.tese deLsector •. indústriÍll'qiie seé, ' ... 

Sin embargo., en eJC:aso'~e lo~fürfuacos'.que son fon esénéiales para la vida y para la 

salud, la pri1riera priorid~dti~1;~ qu~. ser la _seg~u;dade la caÚdad.. ·. . . . . 
·. . . . . ~ . . 

Lara~óribien simple, porla cual los médicos necesitan i·ecefm;fármacos de 

marca (es ciecif, b~jo las marcas de sus habitantes) reside en.que ellos crean 

fim1emen~e. que esos produ.ctos son mejores , más cuidadosrilllent~revisados,. más 

viables y eficaces que las preparadones standard, (es decfr, 201~ 'solo nombres 

genéricos), los médicos tienen confianza en el fabricante ( y e~ su tnarca) y lo eligen 

cortjuntamente con su preparación. (96) 

(95) vid GUi'ffHER Peters ob cit pag 44 y 4_5. 

(96) m. COOPER . Prices and profi!S in the phannaceutical industrv. Oxford .. Pcrgamon pres, 1966, 

166. 
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4.6 Registro de marca. 

En ambas legislaciones se procede con la iniciación de.la solicitud del registro de 

la marca, sin embargo la legislación>suiza; hace énfasis eh la figura del deposito, esta 
, : .• -l~ ... '·. \-.:. ·-:~ ..... . ;., ·~·.;.: ': • '. ' ... "'' ' ' ., . '. " . • ._ . . ·' ••. - •. 

figura no esta prevista en riuestralegislació1i:.:· 

De igual fonrta ehcll~ntti:ala prforidad.y!ádeclaraeióridepriorid~d eliásentido 

de la Conv611ciÓncle~Parí~;;;~gulade.forma ti1ás específica'! en'Íormamásdetallada.·los 

requisitos. d~'::Ía'..:<l¿(}¡ar~_ci~·n' de 'J)riorida~. ~e~~~ibi:nd6' ·;~l~;i¡{i~1i~e"10~·' tr~s tipos 'de 

exámenes q~e d~b6~1 :predecirse (ref!litirs~ al ,ca~íp,do 3 del p¡¿es~nte estúdio en el 

apartado de r~~i~tr6'~~ iÜard~~.) .. · ··. · 
Las conse~u~nciasd~l no tls~ de lasmarcas. eÍ1 la legislación suiza existe un plazo 

mayor que eh riúestra .legislación; ya que. nuestro derecho ·positivo · únicaniente señ;ila 

como tiempo 3 áñÓ~ y apartela legislación suiza adenÍás de establecer un plazo de 5 .,. 
años, da la posibilidad del derecho de restitución con efecto a la fecha de la prioridad de 

• .-.-.•.-:' •""'•,"'' ''"'_C··''···-· .. "'.-.. •· . ···.·' ',.' ,¡ ·• .' ·.·•' • • 

origen, pero con una c~ndÍcioiiaiite; el que 11adie haya invocado el derecho de uso en 

virtud del prÍmet·r~iis1tro a11tes de l~focha del prin~er ~~~ o de la toma de uso. 

En cuanto a la validez del registro, este es valido durante 10 años contando a 

partir de lá ÚcI~ad~i'd~pÓsito.'.Este pl~o es igual en ambas legislaciones sin embargo en 
' ·: ¡_ ~- ~ ... -•... ,_ ,.,,.~ , - " ' ·-' , .. _.. -.- . - -

cuanto a !~ p;~lóng~~iÓ~ d~l registro en la legislación mexicana, se debe hacer por el 

titular, pero 611. la· Íéy suiza existe un plazo primero de 12 meses que preceden al 

vencimiento del .registro, pero a más tardar en los 6 meses que siguen. 
·: . ·":'' ' 

La Ley~eF011iento y Protección de la Propiedad Indusfrial señala únicaniente 6 

meses anteriores del· vencimiento y la Secofi (Secretaría de Conu~rci~ .. ~··· F~mento 
Industrial) da un plazo de. 6 meses posteriores a la .. termin;biÓ1i d~ la vikcinéia del 

- . - ' ... ' ' <. -- '·.' ·. ,_,> ~ ·' 

registro yvencido'e~te.•p!a~o, el registro caducará. La .única n~e11di~~1; db .. !al~gfslación 
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suiza es que si la petición de prolongación es presentada después_ del V(lncimiento del 

registro, un impuesto e}..ira débe ser dado;•:'. 
. ·. "" ·. - '~.' ... ' '' , . ' 

Con r~sp~<;fÓ .de19~impuest?s, pue~~ ha.her exc.enciones de.impties~9s}'. esto esta 

señalado. en forma cisbetiÍffoá dé11tró del Markenschutzverordnung,. así pues ratÍficamos 

!o pm;iso y det;Jiaclg que esta: redactada esta legislación ya que los supuestÓs qtie se 
'":< ~·:>.'! -··~-~:-..··'.:: . •' .... , •, . . . . :---~·· ,·- . 

puedan dar en la práéticá jlirídica están cfarameúte reguladas y reglamentadas'. dentro del 

derecho en Suiza. 



4.7 LOS MEDIOS DE· 
DEFENSA. 

FALLA DE ORIGEN 
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4. 7 Medios de defensa. 

Dentro de la legislación suiza el reglamento· no señala, ningún recurso, de. manera 

especifica. · 
- . . . . - . ' . 

En lugar. de .. hacer\ un juiciodeclarativo co1Frelación ···a··· la·. ntÍlid~d•-del··· registro, ·el 

demandant~:~ptfbde{i1it¡í1t~i .. -~1b.~.·-a6~~6~f ~~··¿~~~ci¿ri,,d~·,.def~6h~:, d~. li .. ·m~rca' _' qt1e el 

defensor ha.úsurpldo; e~~~ ca11tón' désig1~a1pa;a;-el'co11juri{6 cie' ~{r t~fritoho ·un-fribm1al 
~ .. · • ' • -'. ·.'"!' • • ".":,; :"·.· ~-."'/\'>: r < :;~.'f'·'~~··i· -.· _:-:· .. ;,''"-!'!':'·:::·_' ~· •'- :'. 0':: 1.C- : :_. 1 o·, · •/;~-?··:- ._,.·;-~'"'.'~'e· "; • •>' ',)<~~·;· •': '. ;"; ~."'·:• ::~ ., .: . ·,'" . ·: . "••>;, 1 

- i :·. ·: ~- . , " 

único encargadoC1e cciíiBéerJa~·a¿cioiies civiles;;f, ... 

En México ~~ Úeil~ él feciírso de consideáH1fon y el jJÍdo' de amparo inciirecto ante los 
: . e". , , · .. . ~: .· 

tribunales colegiad<:>s de circuito.·.· ... 

FALLA DE ORIGEN 



4.8 DISPOSICIONES 
PENALES EN AMBAS 
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4.8 Disposiciones penales en ambas legislaciones. 

En ambas legislaciones se .mencionan las .distintás. infracciones y. los dditos 

diversos al respecto; · 

Sin embargo ·la l~gÍ;Já.ción meXi~ana señala y regufá un: ~apítúlo ·más destinado a 
~ -;:~·:. ··-:~,:::.~3::- <:::< :_·· ··?\.)_·,·,::~_:~>.: ,:;.<.· __ ·:·:~r/::-~---~::::·< : __ :~-~: ~~{~>~:_··::".\: , ___ :~; ..... : -~-_y·; -~:-: . . - ·. ·-- -.~. J;·: -- -

la inspección y la legislación . suiza _no_seña]á nada al respecto:'\ .· 

Se ~nti¿~~~p~ivislfu'{~~i:1{~peccion las que se pracÍiqÚen ~~los lugares en que se 
·' ,_,. ·. ;~·> ; •:.:.·, .. ''.~o.'.·"'!"'.:<·.-.,:__,_<.:_,-::.,,._._, • -;, . . • 

fabriquen,:.ahll.a'ceri~h; tráil.spoli:én; expandan o comercialicen productos o en que se 

presenten se~1ldis/~(ni:Ó~f~to de examinar los productos, las condiciones de. prestación 
.,_,.; .-..... •,i: .;.-·:., .. :, .. -....... -. ,. 

de los servicfosy_.los '.dóctimentos relacionados con la actividad que se trate. 

Las formalidades que deben llenar las visitas de Ja inspección se .encuentran 

señaladas en el c~pítuloII;concerniente al apartado de lajnspección .. 

Ahora me referiré a hablar acerca de· las· infI'l1f~i.8~es ):' .J,c:i~·~,elitos eri· ambas 

legislaciones. 
·;, 

En la Ley de. Fomento y. J;>roiección ~ Úi PropÍedad'Indústrial set'Iala en foi-ma muy 
' . '· . . .. 

amplia a las infracci.ones ~dministrativas, dentr? del M~rkensclrntzgesetz, se hace una 

mención de las infracciones, rio tan amplia, señalálldose, . así únicamente infracciones 

relativas al signo de identificación del productor y las infracciones cometidas en la 

gestión de una empresa por un subordinado, un mandatario o un representante. 

Las sanciones señaladas en ambas legislaciones son las multas, en la legislación 

suiza, se castiga con multa hasa de 20,000 francos el que intencionalmente haya 

contravenido las prescripciones relativas al signo de identificación del productor. 

Así mismo en nuestra legislación, las infracciones serán sancionadas con la 11rnlta 

de 10 mil días de salario mínimo general vigente en el D. F. Pero la multa a diferencia 
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del derecho suizo, puede ser adicionada hasta ,po(cl,importe de.500 días el salario 

mínimo general vigetite.-en ~el· 6.: Fi .• P~r~ ~~da -dÍa que per~Ístfi la- i1;ir&c6ió11e · iíicluso 

menciona. co~o~an~ioJ.~i-)~:~l~~1si;iatemporal hasti,t ·po~-90 dfas, élau~llra ~éfi~itiv~ .y 

aiTesto ad~iinistfativop~F36'!1orás: •· . 
--'-·,-··.-.-.;-·\.··-,:,-· .. ;-."'-; .. ,.·-:::·· :-_· __ ., 

A) 1á violaci9ndel·<l,ek~cl1,(),d~~~rcadiciendo as.í que la falsificació11se,~a~pioáa con 

pena de pri~i611:li~sti.¡jüt-:Y ~ño º con multa de 100,000 francos a:1 Cil.1e en forma 

intenciona.l hay~ :,vigJa.<i9 .~ff derec;ho de marca de otro. 

1.- Usurpaiiclo bin1Ímúdo Ja marca. 
. ·:'•' ..... "- ; .. -... ' ... -

2.- Utilizcind61k rriarÓausurpada o imitada para ofrecer _o· poúer. en circulación Jos 

productos; ofrecer c)·sufoinistrar los servicios o hacer la publicidad;. 
:· . . . . 

Será castiga<io di la misma pena, al que haya rechazádo:indicai'_~l origen de los 

objetos sobr~ los cuales una marca usurpada o imitad~'Iiay~:~id¿a~licciday qlle se 
; . - ' . ' .. '' - . ~ ,· . . ' . . . . 

encuentre. en sü posesi6n y si el autor de la ·infracción· actúa por oficio, será 

perseguido de ofi~io, y la pena será de prisión y multa hasta por 100,000 francos .. 

B) el uso fraudulento señala que Ja falsificación será castigada con prisión o multa 

hasta por 100,000 francos al que: 

1 )haya diseñado ilícitamente los productos o)~s seryicios para la marca de un tercero 

e1i vista de equivocar a otro, haciendo creer 'asÍque-'actúacon prodüctos o servicios 

originales. 

2) haya ofrecido o puesto en circtilaéióncomo origin~les)os prod,u~#~s .desl~nádos 
ilícitamente por la marca de un 'terc~~o; ofrecido o 'j:,fÓvisto'.\~~~iÓ b~igih~fo~, con 

servicios desiguales por la marca de untercero .. 

Si el autor de la infracción actúa por oficio será seguido de olicioy fa pena será de 

prisión hasta cinco años y multa hasta 100,000 francos. 
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Qiüen haya importado, exportado o expÚei>to productos que_ sepa que serían 

ilícitamente.·· ofrecidos 'o . puestos en· ~irc~l~~iÓ1;' ~().ti· cir fih ·.· d~ equivocar; será 
>.·¡;·::· .>·:-._,_. ·· "•"r"•;.<,',-' ,: .¡· .• • '.•A_,-,: . ..,:; •1:• el··", .. ,,«:·· 

falsificacióri;:.'castigadh ''Co¡i :arresw:o J,íitilta: 1i~st~ ,20, boQ,. francos:·;::,;> : ·•·.·.; :···· 

C) uso ... d~'.üii!l•~ar~a·d6.g~ra'ntía,c{d~"~.iia.1llárca•colectiva•coi1trarfa·~lr~glame1i.to~ .. 
La fa!~i~ü~~Jén:-~~f,~,;C,~~tiia,~.~·ü?tl·Ifü~i~Í~'..Pir .. u~~.···~~9·p ni~s._dé 1~plta.:hastél'100, 000 

francos,.~l iiu'e•:ii1td¡1ciC>1üiÍnietÍte'liaya.l1Íiliz~do'.iuia',.~iarÜ<légilrantÍa ~· l;na 'marca 
:.. • ; ; ·' :-:. ~ :: ~,,. '.: .' ".; :·:.:: - ••• : .... ·' : • -,. - • : ,~, • •• '· .: • ' : • • •• ' .. - • ' -. • ' ,' • •• ' • ' • • • > • ' • 

colectiva· d e'n1alle#de .contfaveni¡- las disposiciones. del ·reglan1ento, 

Será· casiiª~i~:d~~l~r~;_§~~~;pen~;; ~·~b~~··1~·.•f:ls,it:~ci~1~.:~~ • ~ ue haya.· rechazado., ind.icar 

el origeri de 'obJ6tos.sobr~ Íos ctlalt\s iu'la Ínarcá 'de garantía o una marca coleCtivá sea 
• .' · .. ~-·:~. ;.~. ·'c'-··:.Ok. • .<·: ;,:« ,., ; ... ~ •• > •• r·•, ''· - ·:. '; ,_.. - •' ··-. ' 

expuesta de':!Tiari"era' de contfavenir yl 'réglaiuento y que se encuentre en su posesión: -

Cuandó ·~e trate:det~isp<Jsici~Aes po~o importantes del reglamento eLjuez puede 
renuncia{at~cl~pen~'. .. , .. .. . . - . . . . 

' L • • 

Si el autor de lai~·~~cciónac~¡a:~or bficioserá seguido de ofici;; la- pena· será de 

prisiónyl~nih1tihasta·d~i()(),¿·00Ír~h~6{·_· . -· ... 

D) uso d~_~fon6min~cÍones de origen ÍI1exactas. 

Sobre falsi.ficación será castigado con prisión por u11. ª?º o más. o de multa hasta 

100,000 :francos, el que fotencionalmente: 

1) haya utilizado la denominación de origen·im:xabta. 

2) quien utilice una designación susceptible de' .. ser cOnfundida con una 

denominación de origen inexacta. 

3) quien cree un riesgo de equivocación utilizando un nombre, un domicilio o 

una marca en relación con productos o servicios de otro origen. 

Si el autor de la infracción actúa por oficio, será seguido de oficio. La pena será de 

prisión y multa hasta 100,000 francos. 

E) confiscación a partir del procedimiento penal. 
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El artículo 58 del Código penal es aplióábleno.,oqstánte el segundo páry-afo de esta 

disposición, eljuez.puede mden~r·l¿;~ot;fi~~Ü~iÓÚ '<l~·tÓdb~. objef~ sobrn el ·.9ue.· una 
-· .:•·;·., .. : ··.·.·;, .,:_,, -.·:·r ,.,:-~·-"' .:-1-:·-";~,: ~-··--·· .:¡··;,.."· -·.~: .. ·.-.i.-~·-' 

marca o una;iqeritificáéión de'origeh'likyá)idcfilícitaniente pl.lestá}_:? 
,-.,.'''!.,_. _-:·,-.·:,· 

En. c~mbió, l~~,l~gi§lÉ1ci6~ ii~·~xiéa11~'\sefiala los ·tipos d,e ·. d61ito; \efi~¡~~bs eli . el 

artículo223; del~ L~Y'.·4~ F~l11éi1to y· Proteccióndt;la Propi~d.ad •. f ~dustri~¡' y··a todos 

por igualJ~~ ~;1~oh~·.ia'.·s~n~~~n de 2 ~· 6 a~~s ·. d; pri~i¿ity };{:~~ul~· pbi ei"'ii~~mte de 

100 a IOOÓÓ díasdes~lario mínimo general vigente enelD:Fi· ./ 
:···-;_.,_-.,,.,·_:':~,,:~~'.:.::.~·:., ·'..·;~::···:· _¡ .... _. ,-, ,,''. ~-·~· ._,_._.,,', •'·;:..:.: :. ; ___ _.-

y para ,aqu()l!~~' personas que sigan continuando usando, una lll~r9~ no ~egistrada 
parecida . ~ll grado de confusión a otra registrada,. clespÜés;'d~' qüe I~ sanción 

.:~·· -.,,, , .. 

administrativá impuesta por esta razón haya quedado; fin11e, y J>~rMaquellas que 

ofrezcan. eiiv~nta ci poner en circulación los prodÚctos o pr~staifo~;·:s'efoci6s c~nlas 
marcas, la saúciém será de 6 meses a 4 año~ de prisión y111ultaporel importe de 

55000 dia:s de salario mínimo general vigente eÍ1 el D.F. 
. . . . . 

. . , -

Dentro delo~ delitos señalados dentro de la Markenschutzgesetz, esta. da 
' ' ' 

penalidades ni¿s altas'~ aquellos delitos que por su gr°:vedad a.silo aniériten;, '. 

Un puúto import~nt<f a 'señalar es la competencia ya que es muy diferente en 

ambos países:' mi~ntr~s :~que en Méxiéo, son competentes los tribun.ales de . la 

federación para conocer los delitos:fdeJas controversias mercantiles y civilesy ~e las 

medidas pr~~a~torias; en Suiza 
0

el ~eg~itniento penal incumbe al cantón/(asFpues 
L ' - -- • .: -, º' - ; • .~ ,. ,••,• ; '•• ' 

existe la competencia de autoridades cantonales) ' 

En Suiza la intervención de Ja administración de.aduanas juega11n'papel ·muy 

imp01tante a este aspecto, me referiré ª· conti11~1aci~n: 

Con respecto a 

Intervención de la administración de aduanas. 

Denuncias de envíos sospechosos. 
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La administración de aduanas está habilitada para llamar la atención sobre ciertos 

envíos, la atención del titular de.una marca teniendo dereclw auna denominación de 

origen ·.o. una.· asocia.ción :.profosionato económica;· teniendo : 6á!idad: para l1~t~nt~r ·una 

acción ell virtii'cr defº'~rtfg~}g. 56' Cllat~do' se SOSpecl~e !~ it~portacióni O eX:~o~aCÍÓll 
-· .· ... ·- .- . ·.. · •. ·· .. - '•- ,_ •'«··. ·-;.•:.• ·"···'- '· -. 

inminente 'd( ~to,cjilé;tc)s': s6breJ()s'c~1ale(las marcas o ladcn<m1ina6ióri' de orig~n han 

sido ilícitament~ expu6st~é· 
',._,, ··\'/~---"~- . . . 

•' \ . 

Petición de ihtervenci6iz. 

Cuando el titula¡ deuna marca teniendo derecho a una denominación. de origen.~ una 
' . ,,·. . . . . . . .. ,.. . ~ . " . - - . 

asociación prófés.ioriat o económica teniendocalidad para intentar una acciÓll. en virtud 

del artículo 56 tiene oportunidades que permiten suponer la importación o la exportación 

inminente de prod~ctos sobre los cuales lanúl:rcatie1~ela detioniinaci6n de ()~igenyque 
ha sido ilícitam~nte expuesta, así puede pedir por escrito a la adminisfrac,ÍÓnde ~duanas 
de rechazar la gara1úía de sus productos. 

- : .: ' --

El demandante proveerá a la administración de aduanas tOdas las i1lfonnadiones ·de que 
·" :- . ~-.. . -

disponga y que necesite para instaurar su demanda,,darátah1bién.una descripción 

precisa de sus productos. 

La administración de aduanas puede percibir una gratificaciÓn para cubtir los gastos 

administrativos. · 

Retención. 

Cuando después de una demanda de intervención en el sentido del artículo 71, la 

administración de aduanas por razones fundadas de sospecha de importación o 

exportación de productos sobre los cuales ima marca o una denominación de origen ha 

sido ilícitamente expuesta, debe informar al demandante. 
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La administración de aduanas retiene. los productos .duranté .diez ciías hábiles 

cuando mucho.a p~rtirdel·mom~t1t~ en que se informa.al defua~d~ii!e\~M.11·~lprimer 
párrafo para permitir a este último obtener medidas próvision~i6"s.;·:: ,:O ·.: 

-·.··' ,_J;,·\ 

,, 
., .. -

El demandante ·debe reparar .el· perjúicio. causado'.pof"ia .f~~~;1bi~i(fü~i1do las 

medidas provisionales 110 han sido.ordenadas o que ellas son ~oiu~i<l~~adas iÜfunJ~da~ .. 
. · .. '··.-.;· •. •'"'··'• • ···'···~ .. :.\~¡,,• ... ,;.-·,~··;,?'.°',..•P''· ,_-·:.",·'·:··~. -; .. '·"· : ... ·: 

'El reglamente a esterespectóseñala:· 

La interVenció.n .. ·de liradtninÍstracióp ge tjdul,lIÍas:s#'eXtf~n·~e) 4·1~:il11portáción y 
' . - ; . . ·. . ' ' .: - ' .·. ' - - - .. :'• ' ·, ' ~,- ,, .' .. - .... ~ .. 

exportación de.·-~~r~á,?:f lis "p:~~~~~~~·%. ~!~.~;;1~~fi~:g. ~§:~~fü··,~~t~~~Í,i~i:~~n;·ci~·-· origen, 

ilícitas, así como a1Il1acenaje'dé t~les ri}er~~ncía~ ~1iüB ~~pósit~aé!L!f!11N: ··:.; . ·.•· .. 

Teniendo derecho deponer l~{ det1land~ de inteWerición etj]á~di~e;éci611.gei1erar de 

aduanas en casos urgentes se puede p~~~i la d~ii~~¡i<l~'{di}Jc;~;1\6~t¡;·~1i ·1~: ():tfoina de 

aduanas para que los producfos qÜe. lleven ilfoita'n1eni~ tinh, l11ár¿~:'o> ul1a cl~nominación 
de origen deban ser importados o exportados; 

corto, puede ser renovable. 

Cuando la oficina de aclua1ias reti~i1é los productos y asume sil custodia mediante 

el pago de un impuesto o c;onfia ,esta tarea a ~,n t~r~~ro ~~~ ~~rgo al demandante. 

El demandante.esta, aut9rizadoa examinar los productos retenidos. La persona en 

derecho de dispori~~:(f~p;oducto~o su mandatario puede asistir al examen. 

Cuando s,e es~blece antes. del rechazo un lapso previsto en el artículo 72 segundo 

párrafo, Mschg, que el dcl11andante no obtiene medidas provisionales, los productos son 

liberados. Los ·¡lllp~~st¿spercibidos por ui1a cie11landa de interVención, así como el 
': :' ' ' -·' - - . ,._ : ,. ·"-,;,, ~·, .,-:- ' . ·' \ .. ._ 

almacenaje de prodúctos rétenidos son fijadosetÍel regfamento del 22 de agosto de 1984 
- . . . . . 

sobre los impuestos de, la administración de ~duanas; 
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Finalmente·· me referiré a hacer un breve comentario con respecto a los · 

reglamentos de ambos países. 

En e.l artículo 4 transitorio .s~ñala que en tanto el ejecutivo federal expide el 
•' • -·. ,.-·- .. -•• ••• ··":·:· "' :· '¡ •• -·- •• 

reglamento de la .Ley de Foiri~lito y~.Protecéión á la Propiedad Industrial, continuará en 

vigor, en lo que no sepponga eÚa el'Reglamento de Invenciones y Marcas publicado en 
,··:·' ··:·--.· :_ .. <'.•.''--''. '.:·;·.·,_"'"':·.:··-:·-·:·"'' . ·-·-:· 

el diario oficial.de la feMracié>n eL30 de' agosto de 1988. 

Dent~ó del Bu11.cl~sgesetZ uber den Schutz von marken and Herkunfsangabendel 
• • .. • • • .j ~-·. ' •• • - - • - • • • 

28 de agosto d~ 1992 n~ce ~onjuntamente el reglamento Markenschutzverord11ml.g del 

23 de diciemBf~> db :Í 99l Así pues seria conveniente que. nuestros legislador~~ al 
. -;... - . '; . . . - ' - . '. . . . .. -~··'-~-... ~'--. ·;; -- ~ 

momento de expedirlas leyes, lo hicieran con sus respectivosreglamentC>s; pu&fde esta 

forma deÚi1 Ii1ti6iiis·:· disposiciones. de · ia ley sin reglailie1ita~iói1'.: ~~; -1k::i-~úª~ <le 
• · - ·'· .: - . -:.· .,_, • - . . ·_ .. ·•• ·¡; ·, .:.,.r·:-: -~ .,:.~:,,,,,. ·. -_ -.:. -: .. 

actualizaciÓ~ · qúe,. existe al crear nuestras leyes y sus ¡-especti"as disposiciones 

reglamenfari~s.,~' ': ··.. :.< 

Así mis1no y por ultimo señalo que en cuanto a las :disposidones ~eA~Ies en 
. ,·: .. ,-,, ,, 

delitos e infracciones el maestro Horacio Rangel Medina señal~ que erstcin'limit~ciones 

al derecho de patente, recomendando la inclusión de sus dispo~ÍÓi~!~es. que determinen 
, .. q;:·. __ ...... -

cual es la lista de actos prohibidos mediante enumeracioneslo 1nás eXhaustivas 'para 
- ' ,-'. .. . .. 

precisar aquellas situaciones en el que el tihllar de la pate11te yeÍ1 su caso las marcas no 

podrá utilizar elderecho exclusivo de exploració11.' · ...•. ·. 

Así el maestro continua expresando qlie 'estas ·ri6ffiias':,s1í~len en los 

ordenamientC>s para encontrar un eqúilibrio eí1tre los. C!~ié"ciit~ del ;¡¡~~!~(y los derechos 
.· ... ·,·.· ·- .~ ·":--.·.· ·: . >· .···,;._'-,; ·. ::~ ,•(:: ·.· ·:~-~.\>··· '~'.;'~<··/'·'·:~ ·. ': '; ... -.:~'·'··-:)''., ··.<.>.· ~.' ·:: ),.'' ¡ ': 

de terceros (97) 

(97)vid RANGE~ ORTrZ Horacio:ReVista ars i~rÍs 'tolno ~· ~b dt¡)ag'i44ysiguientes. 
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4.9 Convención de Unión de París 1883. 

Ya habíamos señalado las disposiciones fundamentales del consenso que pueden 

dividirse en 3 categorías principales a saber. 

Trato nacional. 

Derecho de prioridad 

Normas comunes. 

Señaladas y explicadas en el capitulo segundo del presente estudio. 

En este punto quiero referirme específicamente al diario del derecho de marcas en 

Latinoamérica y aclarar la posición de estos estudios frente a la CUP (98) 

Y así me referiré a exponer las principales propuestas de modificación de manera 

resumida. 

Los estados latinoamericanos piden. 

1.- La modificación del art. 2 CUP, creación de un status de preferencia 'a favor de los 

países en vías de desarrollo. 

2.- Ampliación del plazo de prioridad del artículo 4c inciso 1 CUP, de seis meses a 1 año 

para los ciudadanos de países en vías de desarrollo. 

3.- Modificación del art. 5c CUB., obligación de uso efectivo de la marca. 

Concesión obligatoria de licencia con preferencia a favor de los miembros de países en 

vías de desarrollo. 

4.- Derogación el art. 5 c inciso 2 CUP, y del artículo 5 d CUP. Requisitos más severos 

en la obligación de uso. 

5.- Agregado de un párrafo al artículo 6 quater en el cual los estados miembros prevén 

un control sobre las transferencias de marcas 

6.- Complemento del artículo 6 quinquies inciso 3 que determine que los países en vías 

de desarrollo también pueden oponerse al registro o uso de una marca cuando a través 

de esta se perjudique la economía nacional o se afecte el interés público. 

(98)Vid Ursula Wittenzellner ob cit pag 241 y siguientes. 
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7.- Derogación del artículo 7 CUP a fin de posibilitar la supresión de marcas en el 

ámbito farmacéutico. 

8.- Establecimiento de cláusulas de uso abusivo para control de los contratos sobre 

licencias de uso y admisión de las marcas vinculadas. 

Debido a estas causas hay algunos países que no se adhieren a la CUP (99) 

Y también esto puede ser una causa para que nuestro ordenamiento jurídico no se 

haya desarrollado ni apegado tanto a la Convención de Unión de París como lo hace 

Suiza en sus disposiciones normativas y también que México no este adherido al arreglo 

de Madrid ni a su protocolo ni al arreglo de Niza. 

(99)Alvarez Soberanis Jaime. La función económica de los acuerdos de Viena de uso de marcas en los 

países en vías de desarrollo. El caso de México. R. D. C. O. 1976 paginas 415 y siguientes y 419 y 

siguientes. 
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4.10 Reformas a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial 

publicadas el 20 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación. 

Dentro de las reformas hechas a la ley dentro de las más importantes se encuentra 

la de la aplicación administrativa correspondiente al Ejecutivo federal por conducto del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en vez de la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial como lo era anteriormente. 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá actualmente diversas 

facultades. 

El articulo 87 fue reformado en tal sentido sefialando que los industriales, 

comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el 

comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se 

obtiene mediante su registro en el instituto. 

El artículo 89 fue también modificado en su fracción IV, seftalando que pueden 

constituir una marca el nombre propio de una persona fisica, siempre que no se 

confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. 

El artículo 90 se modificó en varias fracciones que regulan que no serán 

registrables como marcas, fracción IV, las denominaciones, figuras o formas 

tridimensionales que considerando el conjunto de sus características sean descriptivas de 

los productos o servicios que traten de protegerse como marca. 

Quedan excluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas 

que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, 

destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. 

La fracción V, seffala las letras, los dígitos en vez de los números como indicaba 

anteriormente o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de 
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elementos tales como signos, disefios o denominaciones que les den un carácter 

distintivo. 

La fracción VII, se reforma sefialando que no serán registrables como marca, las 

que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas, o emblemas de cualquier 

país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes así como las denominaciones, 

siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no 

gubernamentales o de cualquiera otra organización reconocida oficialmente, así como la 

designación verbal de los mismos. 

La fracción XII, ~ctualmente dice los nombres, seudónimos, firmas y retratos de 

personas sin consentimiento de los interesados o si han fallecido en su orden del 

cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta, y por adopción y colaterales ambos 

hasta el cuarto grado, es decir actualmente se establece ya una jerarquía más específica. 

La fracción XIII, fue modificada indicando los títulos de obras intelectuales o 

artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes 

ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos 

y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho 

correspondiente lo autorice expresamente. 

La fracción XV, da ahora las facultades al instituto así, señala que las 

denominaciones, figuras y formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que 

el instituto estime notoriamente conocida en México para ser aplicada a cualquier 

producto o servicio. 

Y se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un 

sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca 

como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el 

extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o 

servicios, así como el conocimiento que tenga de la marca en el territorio, como 

consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. 



199 

A efecto de mostrar la notoriedad de la marca, podrían emplearse todos los 

medios probatorios pennitidos por esta ley. Este procedimiento procederá en cualquier 

caso en que el uso de la marca por quien solicite su registro pudiese crear confusión o un 

riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un 

aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. 

Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular 

de la marca notoriamente conocida. 

Fracción XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a 

otra en tramite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, 

aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá 

registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada 

por el mismo titular para aplicarla a productos o servicios similares. 

Fracción XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a 

un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, 

comercial o de servicios cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los 

productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca y 

siempre que el nombre comercial haya sido utilizado con anterioridad a la fecha de 

presentación de la solicitud del registro de marca o del uso declarado de la misma. 

En el artículo 91, se reforma substancialmente señalando que no podrá usarse ni 

formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún 

establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de 

confusión a otra marca, previamente registrada cuando 

Fracción 1, se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la 

producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a 

los que se aplica Ja marca registrada. 

Fracción II, no existe consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de Ja 

marca o de quien tenga facultades para hacerlo. 
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La violación a este precepto da lugar a sanciones, independientemente que se 

pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquelJa semejante 

en grado de confusión a la previamente registrada. 

Lo dispuesto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o 

razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de 

primer uso declarado de la marca registrada. 

El artículo 92, al hablar del registro de una marca que no producirá efecto alguno 

en la fracción primera se reforma señalando que el tercero tendrá derecho a solicitar el 

registro de la marca dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el 

registro y anteriormente únicamente se señalaba el plazo de un año y se adiciona una 

fracción tercera, en donde se dice que una persona fisica o moral que aplique su nombre 

denominación, o razón social a los productos que elabore o distribuya a los servicios que 

presente, o a sus establecimientos o lo use como parte de su nombre comercial, siempre 

que lo aplique en la forma en que este acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que 

lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como 

nombre comercial. 

El artículo 93, las marcas, se registraran en relación con productos y servicios 

determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta ley, cualquier 

duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en 

definitiva por el instituto y ya no por la Secofi. 

El artículo 96, con respecto de las marcas colectivas, indica que las asociaciones o 

sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios 

legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en 

el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o 

servicios de terceros, es decir, aclara ya quienes son esos terceros y no como en la ley 

anterior que únicamente dice de quienes no forman parte de dichas asociaciones. 
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El artículo 97, señala que con la solicitud de marca colectiva se deberán pres~ntar 

las reglas para su uso. 

En cuanto al registro de las marcas se reformaron los artículos 113, 114, 115, 

116. 

Artículo 113. 

Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante 

el instituto con los siguientes datos. 

Fracción II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, y nominado, 

tridimensional o mixto. 

Fracción III, la fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada 

ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. 

A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca. 

Artículo 114. 

A la solicitud de registro de marca, deberá acompañarse el comprobante del pago 

de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, 

así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta. 

Artículo 115. En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no 

deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. 

Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o 

tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que 

constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente 

reservas sobre la misma. 

Artículo 116. En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más 

personas, se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso y licencia de la 

marca y transmisión de derecho de la marca convenidos por los solicitantes. 

Artículo 118. Derogó su fracción IV, que señala que para conocer la prioridad del 

registro en las marcas se deberá de satisfacer los siguientes requisitos. 
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Fracción IV. se deroga actualmente antes sefialaba el requisito de existencia de 

reciprocidad en el país de origen, aspecto que considero importante por el que México 

no se apega a los convenios internacionales. 

El 120 se derogó, se modificó el 121. 122, 122 bis se adicionó y se derogó el 132. 

Artículo 121. 

Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos 

fracciones l. II. y IV. 114, 179 y 180 de esta ley. esa será su fecha de presentación, de lo 

contrario. se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal con dichos 

requisitos. 

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes. 

El reglamento de esta ley podrá determinar otros medios por los cuales se puedan 

presentar las solicitudes y promociones al instituto. 

Artículo 122. Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de 

fondo, a fin de verificar sj la marca es registrable en los términos de esta ley. 

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o 

reglamentarios, si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen 

anterioridades, el instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo 

de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y 

manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las 

anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se 

considerará abandonada su solicitud. 

Artículo 122. Bis. 

El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se 

refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa 

que corresponda al mes en que se de cumplimiento. 

El plazo adicional. se contara a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo 

de dos meses previsto en el artículo 122 anterior. 
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La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los 

requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional al que se refiere este 

artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes. 

Artículo 123. 

Si al contestar al solicitante, dentro del plazo concedido a efecto de subsanar el 

impedimento legal del registro, modifica o sustituye la marca, esta se sujetara a un nuevo 

tramite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y 

satisfacer los requisitos de los artículos 113, 114 de esta ley y los aplicables de su 

reglamento. En este supuesto se considerara como fecha de presentación aquella en la 

que se solicite el nuevo tramite. 

Artículo 125. 

Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios 

se expedirá el título. 

En caso de que el instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por 

escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. 

Artículo 126. El instituto expedirá un título por cada marca como constancia de su 

registro. El titulo un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar. 

l. 

II. Signo distintivo de Ja marca, mencionando si es nominativa, innominada, 

tridimensional o mixta. 

III, IV. 

Artículo 128. 

La marca deberá usarse en territorio nacional tal como fue registrada o con 

modificaciones que no alteren su carácter distintivo. 

Artículo 130. 

Si una marca no es usada durante tres afios consecutivos en los productos o 

servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su 
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titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres 

años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración 

administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente 

de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la 

misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales 

aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca. 

Artículo 131. 

La ostentación de la leyenda marca registradas, las siglas M. R. o el símbolo ª , solo 

podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se 

encuentra registrada. 

Artículo 134. 

La renovación del registro de una marca solo procederá si el interesado presenta el 

comprobante de pago de la tarifa correspondiente y manifiesta por escrito y bajo protesta 

de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que 

se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado 

en el artículo 130 de esta ley sin causa justificada. 

Artículo 135. Si una misma marca se encuentra registrada para proteger 

de~erminados productos o servicios, bastará con que proceda la renovación en alguno de 

dichos registros para que su uso surta efecto y beneficie a todos los registros previa 

presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes. 

Artículo 136. El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, 

mediante convenio, licencia de uso a una o mas personas con relación a todos o algunos 

de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser 

inscrita en el instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. 

Artículo 137. 

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de 

derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas 
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cuando el licenciante y el licenciatario sean los mismos en todos ellos. El solicitante 

deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la 

inscripción. 

Las tarifas correspondientes se pagará en función del número de solicitudes o 

registros involucrados. 

Artículo 138. 

11. Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca o cuando se trate de 

marcas en tramite y no se obtenga el registro de las mismas y ..... 

Artículo 140. 

La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el instituto, salvo estipulación en 

contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de "protección de los 

derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular. 

Artículo 143. 

Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere 

una marca registrada podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las 

formalidades con que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de 

derechos deberá inscribirse en el instituto de acuerdo a lo establecido en el reglamento 

de esta ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. 

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de 

la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o mas marcas registradas 

cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos. El 

solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la 

inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de 

solicitudes o registros involucrados. 

Art. 148. 
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Cuando se solicite la inscripción de alguna transmisión de marca registrada o en trámite 

sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, también deberán 

inscribirse estas ante el instituto. 

Artículo 149 se deroga. 

Artículo 150. 

El instituto negará la inscripción de una licencia o transmisión de derechos cuando el 

registro de la marca no se encuentre vigente. 

Artículo 151. 

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse 

dentro de un plazo de 5 años, contando a partir de la fecha en que surta sus efectos la 

publicación del registro en la gaceta, excepto las relativas a las fracciones 1 y V que 

podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del 

plazo de tres afios. 

Artículo 152. 11. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios 

consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración. administrativa de 

caducidad, salvo que exista causa justificada ajuicio del instituto. 

Dentro de las reformas más importantes se sefiala actualmente el cambio de 

atribuciones de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial al Instituto Mexicano de 

Propiedad Industrial y también una modificación importante dentro de estas reformas es 

que actualmente se considera para el registro de las marcas el pago de una tarifa y no de 

un derecho como lo hacía la ley anterior. 
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Las demás reformas fueron simplemente modificaciones de forma y de 

simplificación para la mejor comprensión de la ley, pero no fueron refonnas en cuanto a 

la esencia, lo que si ayuda es que ahora las reformas a la ley son más específicas y dejan 

menos lagunas para la interpretación en los casos concretos. 

De las infracciones y sanciones administrativas se modificó el artículo 213 

En su fracción V, VII y VIII, en relación a las marcas_. 

Quinta. Usar sin consentimiento de su titular una marca registrada o semejante en 

grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o 

razón social o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones 

sociales estén relacionadas con establecimientos que operen con los productos o 

servicios protegidos por la marca. 

VII, usar como marcas las denominaciones, signos , símbolos o siglas o 

emblemas. 

VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión 

como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de estos, de una 

persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización 

de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el 

consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de marca o de la que tenga 

facultades para ello. 

X.- intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la 

actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. 

XVIII. Usar una marca registrada sin el consentimiento de su titular o sin la 

licencia respectiva en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se 

aplique. 
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XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los 

que se aplica una marca registrada a sabiendas de que se uso esta en los mismos sin 

consentimiento de su titular. 

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una 

marca registrada que hayan sido alterados. 

XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una 

marca registrada después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente 

esta. 

El artículo 214 aumenta la multa en la fracción I hasta por el importe de 2d000 

·oos de salario mínimo general vigente en el D. F. 

En el caso del artículo 215, se da la facultad al instituto para la investigación de 

las infracciones administrativas de oficio o a petición de parte. 

El artículo 223 señala en su fracción II el delito de falsificar marcas en forma 

dolosa y a escala comercial . 

El artículo 227 al hablar antes de la competencia de los tribunales de la federación 

para conocer de los delitos señala actualmente la opción de los particulares de someterse 

al procedimiento de arbitraje antes de ir a los tribunales. 

Finalmente para terminar el señalamiento de estas reformas quiero reforirme al 

art. 28 que se adicionó señalando así que en los procedimientos judiciales la autoridad 

judicial podrá adoptar las medidas previstas en esta ley y en los tratados internacionales 

de los que México sea parte. 

Y el artículo 4 transitorio señala que tratándose de marcas registradas con 

anterioridad a la entrada en vigor de este decreto en cuyas solicitudes iniciales se hubiese 

reclamado toda una clase, al m~mento de solicitar su renovación deberán especificarse 

los productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el 

reglamento de la ley. 



CONCLUSIONES. 
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Condulliones. 

A través del análisis comparativo entre México y Suim enfocado desde el punto 

de vista inemacional y de los diferentes acuerdos y arreglos que se han venido dando. Se 

ven las siguientes necesidades para nuestros ordenamientos jurídicos. 

1.- El adherirnos al arreglo de Madrid (189) relativo al registro internacional de marcas 

y a su respectivo protocolo, al arreglo de Nim 1957, relativo a la clasificación 

internacional de productos y servicios para el registro de marcas y al acuerdo de Viena 

1973, por lo que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos 

de las marcas. 

De esta forma nuestra legislación marcaría se apegaría con más precisión a la 

Convención de la Unión de París 1883, de la que ya somos miembros. 

2.- Propongo que entre México y Suim existieran acuerdos bilaterales con el objeto de 

ampliar las relaciones debido a que diversas marcas como pudiesen ser Roche, Nestlé, se 

encuentran en nuestro comercio a la venta. Hasta la fecha no existe ningún arreglo o 

acuerdo entre ambos países. 

3.- Que la Convención de Unión de París tome en cuenta las peticiones de los países 

subdesarrollados setlaladas en el cuarto capitulo, 4.9 (100) y que exista más igualdad en 

el trato en cuanto a todos los países miembros de la CUP, no dando oportunidad 

únicamente a los paf ses de primer mundo. 

4.- El establecimiento del depósito como figura importante en el nacimiento de una 

marca. 

5.- El precisar y establecer un catálogo de los derechos exclusivos en forma específica en 

nuestra Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. 

6.- El seftalar específicamente los actos prohibidos que existen para ver en que casos se 

puede utilimr el derecho exclusivo 

(100) Vcr capitulo IV, 4.9 con respecto al CUP. 
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7 .- Establecer penalidades más altas para aquel que viole las disposiciones que protegen 

las man:as. 

8.- La necesidad de crear un reglamento que especifique las disposiciones sefialadas en 

la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial tal y como lo hay en Suiz.a la 

ley de 1992 y su reglamento. 

9.- Es importante hacer mención que dentro de la Ley de Fomento y Protección de la 

Propiedad Industrial, se reglamenta toda la Propiedad Industria~ pero dentro de la 

Markenschutzgesetz únicamente va a regular las marcas y las denominaciones de origen 

con el respectivo reglamento, así las disposiciones penales dentro de nuestro derecho son 

aplicables a toda la propiedad industrial, en genera~ lo mismo, los procedimientos, 

administrativos, y la nulidad, caducidad y cancelación, también es referida a las 

patentes, disefios industriales etc. 

Sin embargo nuestra ley ha dado grandes avances, a los cuales me referiré a 

continuación. 

Después de tomar en consideración los anteriores aspectos, no restando ningún 

valor a los avances que ha tenido la legislación mexicana a este respecto me referiré a los 

avances que ha dado nuestra ley. 

Dentro de los propósitos y relevancia para fortalecer la competitividad de la 

industria y del comercio podemos seftalar que la ley en materia de propiedad industrial 

sirven fundamentalmente para defender contra la copia o imitación no autoriz.ada 

durante cierto número de aftos, las mejoras tecnológicas o adelantos técnicos que se 

hacen de la maquinaria o los equipos industriales, de suerte que quienes llevan a cabo 

tales mejoras o adelantos puedan disfrutar por algún tiempo, la ventaja técnica que les 

rcprosenta su invención o innovación en relación con sus competidores en la industria. 
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Dentro de los puntos importantes que avanm la ley es que se establece una vigencia de 

1 O aftos para los registros marcarlos, en vez de 5 afios que estipulaba la ley anterior y se 

mantiene la posibilidad de renovación por periodos de la nueva duración. 

Se mide la vigencia a partir de la fecha de solicitud del registro marcario, en vez de la 

llamada fecha legal del registro. 

Se simplifica notablemente la prueba de uso efectivo de las mareas registradas, al 

solicitarse únicamente en el momento de la renovación, una manifestación de tal uso, 

bajo protesta de decir verdad, en vez del requerimiento de ejemplares o etiquetas, 

factores de venta etc., a los 3 afios de la fecha del registro como se planteaba 

anteriormente. 

Se mejora la protección en México de las marcas usadas y registradas, también en otros 

países. 

Se preservan para los consumidores las ventajas derivadas del libre comercio 

internacional, con mercancías a las que legítimamente se aplica una marca registrada. 

Se mejora la protección a la propiedad industrial de modo congruente con las prácticas 

de mercadotecnia que se observan cada vez más en la actualidad. 

Se evita la posible confusión al público entre marcas registradas y nombres comerciales 

de establecimientos o denominaciones de sociedad, cuando estos indiquen cierta relación 

con aquellas, sin que verdaderamente exista tal relación. 

Se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Se simplifican los procedimientos contenciosos administrativos para mejorar en la 

práctica la defensa de los derechos de la propiedad industrial. 

Lo que se puede observar es el gran apego de la ley suiz.a a la Convención de 

Unión de París y haré un breve comentario al respecto. 

En materia de propiedad industrial y más particularmente de marcas de fábrica, los 

textos de leyes que se aplican en Suiz.a son de orden nacional e internacional. Se trata 

esencialmente de una parte de la ley federal del 26 de septiembre de 1890 concerniente 
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la protección de marcas de fabrica y de comercio, las indicaciones de origen y las 

menciones de recompensas industriales, además de la Convención de la Unión de París 

para la protección de la propiedad industrial de maJZO de 1883. Y actualmente la 

Markenschutzgestetz del 22 de agosto de 1992 incluyendo el reglamento. 

Así concluyo diciendo que a pesar de los grandes avances en materia de propiedad 

industrial en nuestro país, por el simple hecho de ser miembros de la Convención de la 

Unión de París, deberíamos apegarnos en fonna concreta y detallada a sus disposiciones 

tal como lo hace la legislación suiza con sus respectivas disposiciones e igualmente 

insistir en actualizar los reglamentos que al respecto existen, para tener una verdadera 

actualización para lograr competencia y el gran desarrollo de la industria y comercio 

mundial que se nos presenta día con día. 
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