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INTRODUCCIÓN 

El mundo ha experimentado en los últimos atlas cambios vertiginosos en sus 

diferentes ámbitoa, et económico, social y poJltico, y como consecuencia de ello laS 

estructuras jUrldica• de cada pala han debido modificarse para responder a los 

requerimientos que - presentan por dichos cambios. 

Baste revisar los .ac:ontecimientos que se han presentado en ta última década y 

podrá concluirse que son otros tos intereses que mueven aJ mundo. es decir, son otros 

toa f41Ctorea y presupuestos que inciden en la interrelación primero, entre loa miembros 

de Ja sociedad de cada pala y después entre Jos propios paises. Las ideologlas que en 

.., ......,. -n un ~en un "'*1 de igualdmd - wwn desquebrajadas y son 

- i.s que van configurando el nuevo orden mundial. 

Es puea el interlts económico el que prevalece y el que determina las condiciones 

en que deben sustentarse las relaciones mundiales. y es aqul que como consecuencia 

inevitable todo se reduzca • fa .iecuación de las estructuras de un pala para enfrentar 

converuentemente dichos eventos. 

las distintas economf•s del mundo han detenninado el camino a seguir, en 

particul• la• ma fuertes, pero se presenta un fenómeno en el que éste se segmenta en 

grandes bloques, regiones comerciales, ~iendo, tal vez, al aspecto geopofltico, es 

decir, existen auanz.. verdaderamente complejas que surgen como consecuencia de tos 

mutuos in-• de IU partes o en ocasiones, como en el caso del Continente 

Americano, - la necesidad de soportar los embates de los bloques comerciales de 

Europa y Asia. 

Estas nuevas y complejas relaciones comerciales. ae caracterizan principalmente 

por el intento de implementar una liberalización de los mercados. lo cual conlleva por 

supuesto • lljuatea en a. condicioneS internas de loa pmfaes involucrados. ya que como 

debe suponerse no todos son iguales. 
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Por otro lado, ae debe 8diclonar el hecho de que los paises inmersos en estos 

cambios no entregan gratuitamente lo que unos consideran su aoberania y otros sus 

lnte-. por lo que estoa bloq.- deben forrn.lizar y regular sus tan- vece• citadas 

rei.aor-, ~o -1 diatlnto• ..,._doa de car-r primordialmente comercial, que 

treen conaigo en m•yor o menor gr8do cambios a ._ legialaciones de cada pala. 

M*xico no ha quadado - de esos cambios y ha tralado de adecuar y conciliar 

tanto - - int8mo• como •xterno•. a efecto de que al igUal que los otros pal-. 

hacen fue- a las nuev- condick>nea y relaciones que prevalecen en el mundo. 

Por muchos 81\oa, nuestro pala fue conalderado lnjuatitic.damente, desde mi punto 

de vlata, como .., pala prolaecionlstll y poco atractivo al exterior, au legialaci6n en esa 

6poca tenl• como f"m único regular y otorgar aeguridad jurldica a los mexicanos y de 

forma auplementarial a los extranjeros, no queriendo decir con esto que se diera un trato 

diferente o dlacrlmlnatorlo • lo• extranjero•, sino que •implemente ae dejan prevalecer 

tos intereses de la n8Ci6n porque esa era la exigencia de nuestro pala ante los hechos 

que - presentman en el mundo. 

A ~ de los •llos ocheni- y lo que ha tranacurrido de esta última década del 

siglo XX. M6xicD ha lnlclado au• cambios. convencido de que debe integrarse a este 

nuevo orden mundial. 

Se debe advertir desde luego que dlct'Ds cambios desde mi punto de vista, son 

reacciones y no acciones ante dichos eventos, pero finalmente se toman las medidas. 

Si -.:eptamoa la afinnacl6n de los gobiernos de que todo se reduce a una 

libe...nz.d6n de los mercadoa y a un intercambio libre de producto• y servicios, 

encontrarernas en el terrena ~ del comercio que esto trae como consecuencia una 

interrel.aón direet81 entre competidores. es decir. un conocimiento directo y sin trabas de 

las --'9gi8s im~ por comerci8111- e lndustri•lea p.,.. vender sus 



• 
ptDCfucloa., 8etYlcioa al consumidor nacional, por lo q- - le)'aa deben lnl9nblr -· 
implemen- ,_ rwsi,_ del j- c:omercilll ., hacer pteValecer una _,. c:ompel9ncúl, 

CUlfO ftn único~ ser,. Nltiafi9c:Ción d9 l .. ~ de un pueblo., evitar de la 

mejor rom.. --la existencia da posk:iones ventlljosaa entre un c:omP9fldo<"., otro. 

SI .i -- planr..do ~os olro elemento, como lo - el -
1ec:nol6gico. que al bien aporte ~ -neflcios a le humanidad en c:oncr.posicldn 

t.mbi6n - impulaor de hechoe d9ve.-es. e11conh•.,,1011 una justillc:ecl6n relevante 
e le -ptac:lón a loe rwgr,.,.,,_ Jurldie09 .. - ...... 

lA 9COl'IOml• como pun1o de decilllón, le Ct11ac:ión de bloques comerciales, el 

inllercamblo da productoe ., ..vic:ioll, ., el desarrollo lecr1ológk:o en sus múlllples facetas 

son, edem"9 de -· e-..- ._,c;_ en ese n-vo plano de relaciones -
enfrwntemoa, y -.. de su c:onteJ<to Jurfdico, envuelven de forma determinante • la 

mat- que en - ocauiión - pnltende abordar. el Derecho marearlo. 

AJ inicio de _,., capitulo Introductorio se m•n-tó la Inquietud de que aun siendo 

et denoc:ho der. Propiedad lndualrflll una,..... del derecho con un periodo de exlatencia 

forme! de cuando menos un siglo. en mi op;nión no - le ha otorgado aún la impartanc:ia 

que la misma,_..., la ~·que lendnlt en el tururo desarrollo de 1 .. nueves 

ns1-.... come,.,._ de M6xlco no sólo con sus contrapartes en ros distintos acuerdos 

comen:la- que he celebrado .,, tiempos -s. sino en general con lodo el mundo. 

Es pues la intención del -sente trabajo advertir, confirmar la importancia del 

Derecho m.-n::.rio dentro del contexto de las ya tan citadas relaciones que en la 

ac:tuallded-pntaentan. 

DiflMión de le "'81-. - o1ro -mento y objetivo de la presente -•. no sólo 
pe,. eboglldOll, sino pani quien se vea necesariamente 111!entSado y para qule,_ de 

une forma u olnt - ven er.ctedoa por el desconocimiento de la materia. 
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Desde luego no se pide el conocimiento profundo y técnico de la misma. sólo 

aquello que sea de interés general y que deba necesariamente conocerse. 

Otro elemento de gran reievancia, los estudiantes de derecho. debemos estar 

obligados a conocer de la materia. porque los requerimientos de los distintos sectores de 

n...atra sociedad, principalmente de la industria y el comer"cio, se verán dirigidos de 

manera importante a estos temas, Q'-- son, insistimos. de obligado conocimiento general. 

Ea de insistirse en Ja relevancia de esta materia y de fa necesidad de su difusión y 

estudio, ya que mi modesta experiencia me ha demosb'ado que con quienes ahora 

integramos una región comerci•I. nuestros socios, principalmente los palses de 

Norteam6rica, tienen por práctica y tradición, particular preocupación por estos temas, 

porque es prioridm para poder llev• a buen fin cuatquier negocio, principalmente 

~ que se vinculan al intercambio de productos y servicios, ya que comprenden la 

importancia de tas marcas, que amparan e identifican a sus productos y servicios. 

protegi6ndolos primero en sus paises de origen y posteriormente en aquellos paises con 

los que tienen o proyectan tener relaciones comerciales. 

Otra nota relevante ea que nuestras contrapartes norteamericanas, tienen 

ampliamente desarrollada una cultura sobre esta materia, todo esto debido a la fuerte 

competencia de carácter comercial y principalmente el desarrollo tecnológico que en 

dichos paises ae genera, lo que trae como consecuencia la necesidad de garantizar por 

todos loa medíos legales una certeza en la protección de los derechos de Propieclmd 

Industrial, una competencia comercial sana y una seguridad en el público consumidor y 

en la sociedad en general, de que los productos y servicios que adquiere cumplen 

satisfaciendo sus necesidades. 

De todo lo anterior están conscientes nuestros socios cornerci•les 

norteamericanos, pero es innegable que en nuestro pafs no se encuentra fomentada y 

mucho menos arraigada una cultura en Propiedad Industrial. 
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En este punto cabe advertir que no nas referimos a las grandes compal'ilas 

"18Xieanas que obviamente son las menos y que de una forma u otra tienen ya 

implementados procedimientos tendientes a la protección de sus derechos de Propiedad 

Industrial, insistimos. no son éstas sino aquellas empi'esas que forman nuestra planta 

productiva y comercial del pais, las micro, pequelias y medianas empresas. 

Queremos decir con fo anterior, que el industlial y el comerciante mexicano se 

encuentra aún bajo la falsa creencia de la competencia comerdat tradicional, cuando que 

por el contrario, las expectativas son de una competencia bastante cerrada donde los 

etementos de ventaja. en ocasiones, tendralln que ver c:on .apectos no necesariamente 

comerciales, aino con .-queflos elementos que, inaiatimos, aon considerados como 

-.ecundarios en la lucha diaria del comercio, como lo aon los relativos al tema que ahora 

nos ocupa, que sin lugar a dudas. estoy convencido de ello, serán la diferencia entre un 

exitoso desarroOo empresarial mexicano o el fracaso de algunas empresas nacionales. 

Las marcas de productos y servicios. los productos en ar mismos por su novedad y 

&os prc>cesoa de fabricación de tos mismos, las rr-a publicitarias para promover los 

productos y servicios_ al ser introducidos en el mercado, el nombre de los 

estabJecimJentos, son ausceptibles de protección bajo las normas que regulan los 

derechos de Propiedad Industrial, y aunque parezca reiterativa nuestra afinnaclón, 

encontramos que en ocasiones existe un importante desconocimiento efe esos derechos, 

lo que provoca grandes daftos y perjuicios a quienes sin .aberlo son legltimos titulares 

de dichos derechos, y lo que provocará con-cuenternente una posición desventajosa 

ante los nuevos retos y circuru1tancias que enfntnta nuestro paf s. 

Son todas estas reflexlcones las que me han llevado a intentar explicar la 

importancia del Derecho marcarlo en eJ contexto económico de M6xico. 



CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA Y DEL DERECHO llllARCARIO 

•.-&.a ......... 

~ mi punto de-· par• poder jua- el --d8 u.,. figu .. d81 derecho 

- en pr1,._ t6rmlno in-. - su c:mmino hiatórico. SI bl8n no ~nclo 
~en-. lnlblljo lo q.- loa mM expe-• ~- de -18 m-rill "-1 

89Crito - - ~. al ~ro prudente - pmra poder d8r urw secuencia 

16glc8. - re- ...,_ de fom'8 muy goone..S. • través de .. hlatorill. lo que la m•rca 

.... ._.-... --~delaaociedad. 

SI noa .. ..__ •I origen del hombre mncOner.mo. que .. te - por nmtu-. 

un ser-· 8demá de tmn8r i..-ntoa mies corno •I de -.... y conaervllCión. Lo 

-rior trmm como c:on98CU1tncl8 - confonne -•nza el de-.ollo de 18 hu...-.ct -

-.ucturan rmgl8a de con-.:111 y de trmblljo. - -•- ... mptitudea y condicione• 

geog"*11c:8s y -· .,....,,._, que a.rtoa grupos d<la8rrollar6n determ~ 
productoa y utenallioa, de .,_.. o pa .... 8griculturm, •I como cultivo• propi8mente 

dlchoa, aurgiendo -1.loa ~roa lntmrcambioa de productos entre loa distinto• grupos. 

E•_, como encontJwnoa ... prime .... •xpreaionea d81 com8rcio. 

México m~trll un lll'8n -rrollo social, cultunol y por qu6 no. jurldlco, deade sus 

pri..,..... •xpr88iorws aoci8-. Aal -moa que en el periodo prmhi8pjinlco, .-tl•n 
bien -tructur-. reglamentaciones que regul8blln .. convivencia de aquell8 aociedad, 

centros de eduCllCi6n y una forma muy definida de h8cer comercio. 

Exlatlan grm>de• congloma.-0. de commrci8nl8a y •rte-nos lo que permite 

juatific8r el gran - del quehacer comerci81 de - 6pocm. 

Aun cuando hemos visto en esta breve exposición la gran •ctividad comercial que 

existia en nuestro pais. no ae encuentra formalmente reconocido el uao de marcas, tal y 
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como las conocemos ahora. 

La no existencia de marcas en el México prehiapénico. se atribuye por los 

-.-. al hecho de que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de 

géneroe. por lo que no se especificaba, individualizaba ni indicaba el origen de las 

mei.-1-. 

Ya en 18 etmpa colonial encontramos algunos indicios més coincidentes con el uso 

de "'8r'C8S. En la Nueva Espa.,a se encuentra el uso de las denominadas marcas 

...._..-o de filigrana, y 1- man::.s de fuego. 

Las marcas de fuego •ran utilizadas para marcar a los esclavos y al ganado, por 

su pmrte - marcas de filigrana eran utilizadas para identificar al fabricante de P-'· 
t8mbi6n ae enca...ntran indicios del uso de marcas para distinguir los metales preciosos. 

C>tro vestigio importante del uso de marcas en Ja 6poca colonial son las 

denominadm mar~ de propiedad o Ex-libris e Igualmente marcas de fuego para las 

.-ltiglJ8a bibliotecas, con cuyas marcas se tenla plenamente identificado a quién 

~.,, loa libros a que se lea imponfan, a una biblioteca o a un librero. Los propios 

libreros tenfan aus marcas para los libros que elk>a comercializaban. 

Exiaten además de las constancias materiales del uso de las mencionadas marcas 

normms pmticulares que regulaban el uso de dichas marcas, y que en mi opinión bien 

vale la pena transcribirlas ya que nos permitirán encontrar gran similitud con las norm ... 

que 8horll rigen a nuestra materia. La autoridad encargada de la emisión de las normas 

conespondientes se denominaba Tribunal de la Mesta, la nonna se conocfa formalmente 

con10 On::len-.za. Destacan por sus caracterfsticas las ordenanzas que nos permitimos 

transcribir a continuación: 

- Ninguno tenga en su ganado la senal que otro tuviere y todos 1- pongan 



diferentes para que mejor pueda ser conocido el duefto_ 

- Set\al de tronca, que es la oreja u orejas cortadas, prohibimos a los 

ganaderos, que la tengan en su ganado, por la facilidad con que podrlan 

hacer suyo el ajeno. pena que el que tal seftal tuviere, pierda el ganado, que 

aplicamos al consejo y si atguno tuviera ésta por seftal mandamos que la 

haga otra para quitar la duda y conocer la diferencia. 

- Si los dueftos de ganado tuvieran una sei"'lal, el consejo de cada uno la que 

pareciere que aea diferente, de suerte que dos o má no pueden usar de 

una misma. (1) 

3 

Ya finalmente para la etapa independiente si bien todavia se tenla cierta 

adherencia a la corona espat\ota, el comercio se liberalizó por llamarlo de alguna forma, 

se confonnó entonces al, una expresión comercial mucho más cercana a la que en lo 

cotidiano conocemos y el propio intercambio c:onwrcial proplci6 la necesidad de la 

identif.cación de las mercaderfas, con signos que las distinguieran una de otra. Es más, 

de las obras consultadas podemos ver que la demanda por una mayor fonnalidad en la 

protección de las marcas vino de los propios interesados. ea decir. del comerciante, ya a 

finales del aiglo XIX. los distintos cuerpos legales ya fueran de carácter mercantil o penal 

empezaron a incluir nonnas concretas para las cuestiones marcarias. 

Pareciera que en la actualidad estuvi6ramos repitiendo la historia. El fenómeno 

económico evoluciona, cambia, ae impone, y hace constituir un nuevo contexto, al cual 

se deben incorporar las naciones que pretendan hacer permanente su presencia en el 

concierto de las naciones. 

Como consecuencia de lo anterior, las expresiones comerciales se modifican e 

Institutos como las marcas, si bien mantienen su esencia, adquieren un peso especifico 

(1).- Citada por Nav• N9grete. Juua. o-echo de i.. Mate8a. ,....ica. 198!5. p. 24. 



t-te-. que má --lnt9ntaremoa demostrar. 

Bien v- en - apartaldo, no ...,_.. llÓIO a explicar 1- razones del legiú8dor _. ...,,_.el conceplD que cor-.. -. legi91aci6n vigente de la marca, creo -

- .-- y juellllcmciones - e11C01otr•eo•10S 111 - iepaaa de forma ~ la 

hia- - - legi8i.ción sobre - m-e y el trat.miento que - he dado a dicho 
concepto a~ del tiempo. 

Encanlr8moa como un primer concepto et que - contiene en la Ley de Marcas -

F--.. - 1o. - -.. de 1890, CU9fPO legal independiente •obre la ..-r1a. 
-Ido -= "Se con-. c:arno marca de f6brlca cualquier signo determlna,,.. 
m la _pecl_ed pmra el comercio de un producto lnma1rial." 

En la Ley de Ma~ lndustri- y de Comercio de 25 de agosto de 1903, 

encontramos en au .Uculo 1o. lo qtM .. repul8 como marca '"E• el aigno o 

deno...,_, canoc:terlstlco y peculiar usado por el~. -.;cuttor o come~ en 

los _.,._ - produce o expende, con el fin d9 singulartzartos y - 11U 

...-icie." 

Es impartanllt - que en el _., de cMez afias entie una ley u ...,. 

encontrarnos ya ~· diferenci- y que • mi juicio fueron en su tiempo pnoduc:ta 

de los propios ,.querirnientos del desarrollo industrial y comercial de la 6poca, el 

concepto vertido en la ley de 1903, es más .,_cillco, más descriptivo. 

~i•11te la Ley de Ma~. Av._ y Nombres Comerci- de 28 de junio -

1928, nos -18 un concepto de marca el cual Incorpora la intencl6n de uso.- ..,. 

marca. es decir, no - ,.querla que estuviera en uso la marca _.. aollclt.- ... ~. 

como puede deducirse de los conceptos antes tnlnecritos: 



"La m8R:a es el signo o media m-•• distintivo - •-usando o quiera usar un 

comerciante, lndustri.. o egricullor. para dialing- y den- i. procedencia de los 

attlculo• que expende, r-.;que o produzca.• 

Por cuanto se rellere • r. Ley de le Propiedad 1...-.- de 31 de diciembre de 

1942, -mo• decir que le mism• ~ en UJ conceplD de marca loa elementos 

-enr.leyde1928. 

Aunque no es punto de anlllisil en eale e- el -rrniner el por qu6 no ae 

,,_,,., 111corpo1..., .. concepto da merce ._con......--• io. aervlc:ioa. debe..--

--el conoepro, al_, -~ -· - nos aporta i. Ley de Invenciones 
yM-d910de-..rode 1978, Incorpora- mo-..s: 

·--•7.- Eate ley r..:cinoce r.a marc:as de produclos y - merc:ea de 
servic:io. Lea primeras se conslituyen pcr los algnoa que distinguen• los 

artículos o produc:toa de otros de au misma e_.,;e o -· las segundas, 

por loa llignos que distinguen un servlc:io da - de au misma especie o ........ 
u Ley de Fomento y Protección de la Propied8d lnd..tri81 d9 27 de junio ele 1991, 

-pu6s de 15 - de vigencW der. Ley de ln-nc:ior9s y Mercas y en ~a un 

nuevo c:ont9Xto económico. • .. inaerción de U.xic:o • un .....-vo orden mundialf, de 

intenso -cambio c:omercial. proporciona nuevos -ntoa ele acción intentando 

reaponder -n. e loe compromi- 8dquiridos en el T.-., de Ubre Comercio 

celebrado con Estedos u- y e-. 

EJ concepto de marca que incorpora fa ley antes mencionada es el que a la letra se 

transcribe: 



---N.- Se entiende por marc. todo signo vi- - disting9 
productos o .-vicios de otros de su misma .._.,.. o cla8e en el rnercaodo." 

• 

De las refonnaa producidas en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 

lnduatriml, de~ de 1994, -·Ley de la Propiedm Industrial, el concepto de.....,. 

no vmi•..., n.- del que originalmente pniponl• la ley reformad•. 

El c<>nc>eSJto - proporciona la ley vigente, al -n de menor dimensión • otrm . 
b•-· ~ - mi i:ano de-· lo que en e.encia ef8ctlvamente - .._ .....,... 

b}C ______ ._ 

- ye -•Izado el concepto de marca en nuestra legislación m...,.rla • 

tr8Wa del tiempo, aiempre - hace necesario el reVÍll8r los conceptos --os por 

.....- múimoa -- en esta m-ri•. qu-. dedlc8n su tiempo •1-tUdio del 

~o de la Propiedad Industrial, en particular del Derecho de marcas, ya que .. 

~ que mquellos que est•n en constante contacto y -tUdio de esta ...-ria 

~. corno consecuencia de dicha 8ctivldad, -.rtir cambios de importancia en el 

compartamiento y aplicación del derecho, proponiendo consecuentemente nuevos 

conceptoa o definiciones que pueden ser incorpt:n....,. • la legisl8Ción •pi-. 
He intentado destacar en este apartado conceptos propuestos por distintos MJtores 

de variados paises y t!lpocas que tambien nos permiten obtener una idea mdis d..-. de la 

apreciación que estos juristas destacados tienen sobre el objeto directo de nuestra 

materia • estUdio. 

El autor frmncés Yves Saint-Gal, divide su concepto, mtendlendo a dos SUPUeStos. 

el jurldico y el económico, y expresa que en el plano jurfdlco la marca p.- ser definida, 
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como un algno diatintivo que permite • su titular (f- o comerciante) dialinguir sus 

productos o aervicloa de loa de au competencia. La m.-ca - - un signo - adhesión 

de clientela. En tanto que en el plano económico puede _, definida como un algno que 

tiende • promoclo,... • la cliente,. una men::ancla o un aervicio cubierto públicamente 

con su garantJ•. (2) 

Alfonso Giambn>cono. -no. co,,_ra que la marca - c&lalquier signo distintivo 

aplicado al producto o ~ •n ntlllción al producto, (por .;.mp1o aobre loa contenidoa 

del miamo). - aea en grado hll, de diatinguir el producto miamO de otroa aimilares 

•xtatentn en el comercio. <3> 

El •-tlol e.e. Mascaren- aellala que ·1a marca •• un aigno que ae usa para 

distinguir, en el mercado. loa productos o servicios de una empe .. de los productos o 

servicios de ._ otrM empreaaa•. <•> 

Como podemos observar no e>dste gran diferencia entre laa definiciones antes 

expuestas. todas sientan aua bases en la necesaria diatintividad de la marca. 

Ea claro que el punto de partida en el terTeno pr6ctico del estUdio de las marcas. es 

el anál9ia de aus func:iOnes, ya que desde mi punto de vista - ahl donde objetivamente 

puede encontr.,.. la -ncia misma de loa algnoa dialintivoa. 

Es también importante agregar. que si bien existe consenso entre los tratadistas 

sobre las funciones desde su penJpectiva doctrinal tambi6n Jo ea et que existen algunas 

(2),-C,._,par.._.....,..., Clb. cit., p. 143. 

(3).- Citmdo ~N9ve ......-.. Clb. ca.. p. 145. 

(4).• Cbda PDI' N8WI ~. ab. ca., p. 145. 
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criticas de didl- funciones ya que se considera que algunas de éstas han caldo en 

desuso por la complejidad de las relaciones comerciales entre paises, por la 

globalización. Independientemente de lo dicho. considero importante el conocer y 

analiZar todas estas funciones para tener un panorama más claro sobre el tema del 

presente estudio. 

•J----..Clón. 

Se exprwsa que esta función resulta da Ja natura'8za misma de la marca. Martln 

Achard, .. ..apec:to -tablece que "La marca sirve ante todo para distinguir un producto 

de otro del miamo g6nero, ya .. a que .. ,. último lleve otra marca o que no lleve 

ninguna ..... es> 

A este reapecto también el autor Nava Negrete propone que es precisamente 

med'-1te la función distintiva que la marca constituye con una finalidad u objetivo 

inmediato un algno de adhesión a la ctientela, es decir, un instrumento eficaz para 

adquirir, conservar, y aumentar clientela, asl tambi6n, como un objetivo mediato, 

garantiza la calidad constante (por oposición a la buena o mala calidad) de los productos 

o servicios. en la elección de !os mismos. 

11) Función de protección. 

Aquf para Iniciar, cabria transcrtbir el texto del razonamiento planteado por el Dr. 

David Rangel Medina ya que explica con toda precisión los alcances de esta función. Asi 

pues el maestro Rangel Medina expresa .. Desde el punto de vista del Trtular de la marca, 

ésta tiene por objeto protegerte contra sus competidores. Ella permite al productor que 

sus productos sigan en el mercado y pueda controlar su difusión."<ª> 

(5).- Cltmla par~ M9dift8. Trm.do da o.r.ctK> U.rcmrio. Edllorial Libfoa et. Mb.k:O, S.A .• M6xlcl0, 1980, p. 172. 

(6).- Cit8d0 por R•nQ191 IMMfina. ob. Cit., p. 172. 
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Por otro fado debe resaltarse que esta fun"ción tiene un doble efecto, es decir, en 

primer ténnino la ya comentada y en un segundo término, esta función de protección se 

extiende inclusive al público consumidor, ya que a través de la marca como fo explica 

Martfn Achard "'El comprador tendrá un medio de entrar en relación con el productor, no 

por que la marca indique siempre el nombre de éste último, sino por que facilita por lo 

menos sus pesquiaaa." m 

Es pues Ja función de protección la que une los extremos de fa relación tlpicamente 

comercial, ya que ambas partes. productor, comerciante y consumidor, pueden 

libremente concurrir en el mundo de las relaciones coinercialles. Además, cabe en este 

punto, por _, atinado y vatiUdo el razonamM!nto del m.estro Nava, al Insistir que ef 

aspecto social de ra marca y en particular en el hecho de que todo debe encaminarse al 

beneficio colectivo y no a Jos afanes privatistas. Durante todo el tiempo de estudio de la 

carrera he tenido la oportunidad de desarrollarme en la práctJca de esta materia y puedo 

concluir que al iguar que Ja función de distintividad, la de protección, tiene Ja misma 

Importancia, ya que esta función integra los dos aspectos fundamentales del fin último de 

Jas marcas; evitar la competencia desleal entre productores y comerciantes y no generar 

contusión en el público consumidor. L.a función de protección pennite pues ese transitar 

de ambo& extremos de la relación comercial con una mú o menos garantla de 

seguridad. 

e) Funcl<>n de proc-.CI• y origen. 

Es ésta, quizés una de las funciones más controvertidas en la actuafidad, ya que 

depende necesariamente del desarrollo del mundo, de sus comunjcaciones, en todos 

sus émbitos, publicidad, el comercio propiamente dicho, y el consumidor. Todos estos 

elementos al confluir, traen como consecuencia que esta función provoque ciertas dudas 

sobre su juatificación en la eficacia de las marcas. 

(7).• Ctt.do por Rar1Qel u.din.. otio. Cit.. p. 172. 
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1.---..-- de lo anterior con-ramos, al igual que los -

~. - _ .. función como las ya analizadas, son las que _,.,c:luran .. 

calumna -- de ... .,,...,.._ 

No cabe ....,_.te duda que existen razonamientos profundos que lúcidamente 

e- .. razón de la vigencia de la función de procedencia y <>Iros que tambl6n, 

desde un punto de vieta pragmMico, desvirtúan la posición de defenaa. por lo que 

con- ju9titlcado el --las principales posturas al respecto y de ahl, Intentar, 

consc:ient8s de n~ limitaciones. el proponer una conclusión. 

P .. el Dr. Ra'lgel - esta función es "La -..clal finalidad de la marca en el 

concepto ~ legal de la misma en tanto que se emplea primordialmente para dar al pro-oompo- una indicadón sobre la procedencia de loa productos."ca¡ 

Asimismo aoatiene el maestro Rangel Medina "La función de setlalar la 

~ de las ~- se halla condicionada a que el signo realice 

efectivmnente au función individualizadora. pues sin el canicter distintivo, Ja marca puede 

provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la mercancfa.''<S> 

Un8 opinión que pre- Alne. respecto de este -.unto, es que el objeto de la 

marca ea reconocer el origen y procedencia del productos y explica esto, en que a las 

pa.- -- en la relación comercial producto-consumidor, por par19 del 

comera.nte o --nte porque con ese hecho tiende a -urar el beneficio de loa 

~ que ha dado a la fabricación de sus productos y por parte del conawnldor 

porque t- la certeza de que el producto adquirido es de la calidad -acl•. 

Por otro lado y si hacemos un atto en el aspecto histórico de ra función de 

(1!1).- Qlmdo par Rmng91 lil9cfina. ob. di.. p. 1T.J. 

{9}.- CitmdolS*" ................ ob. cit., p. 173. 
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procedencia encontramos más elementos para su análisis. Asf pues encontramos que el 

empleo de las marcas ae conatrwt\i•. en la edad antigua al Identificar la persona del 

productor o •rtiata. m41a que el producto o mercancfa. 

En la edad media, como consecuencia del desarrono indusbial y comercial de la 

6poca. tienen gran desarrollo tambi6n laa marcas de los comerciantes, con lo cual se 

obtenla un relación ma equHibr- entre productor y producto, desig~ndose la 

procedencia u origen de la mercancfa. 

A juicio del autor Nava Negrete esta función ee consideró hasta principios del siglo 

XX. por una gran parte de la doctrina y la jurisprudencia, como la función esencial y 

fundamental de laa marcas. 

El análisis hasta aquí llevado a cabo, nos permite en un primer ténnino pensar en 

el tiempo en que se desarrollan Jos planteamientos y juicios vertidos, no queremos decir 

que necesariamente se coincide con la tendencia actual de la lnef"icacla de la función de 

origen, pero al debe reconocerse que en la actualidad, f8Ctorea propios de fa economla, 

de las relaciones comerciales hacen modificarse faa eatructur- jurídicas que a su vez 

modifican la natur.-.. jurldica de ciertos modelos y - adoptan nuavoa criterios. 

Alois Troller expresa sobre la función de origen "'Es verdad que cuando una marca 

se empieza • usar. debe como regla, ser sostenida por la reputación del negocio al que 

pertenece. Entonces todavía no ea capaz de garantizar por ar misma la mercancfa, ni dar 

al consumidor, Independientemente de la firma, una noción acerca de la calidad de los 

productos experimentados por 61 miamo u obtenidoa a traWs de una tercera persona. 

Pero los innumerables ejemplos de marcas notoriamente conocidas. las cuales traen a la 



mente del conaumldor Ja calidacl y tipo de ~.,.,a-. 8ir1 conOC*" el negoc:lo -

~,. - pn:Jduct.,., aon el fTl8jor mpoyo ~el punto de viafa - excluye de la 

función de - ............ clesignaciOn del negocio ... (10) 

Por otro - loa autorea de la doctrina ltaHana y_,.,_ prl~e. -..,_, 

-la.....,.-,.... o dff'9rwnc:la loa productos o aMVlcioa de OCroa Iguales o alml
_.,., .,...___,,de_,,.,._.,,__. 

N8v• ~.,,.,. ._. 90br9 lagran ~ ... -.que apoy•n esta-•· 

y - ..,,,_ " ... en le - cotidiana ~ - puede ob8enfar y corrationir -

..,. giw1 ~de lea~_.,...... en el m.cado, son anónimas, - -· 

-- - no ~,_, ninguna ~ de la --· o fabricainta, o 
corrwrclanlll, o - au origen o prooadenc:._, lo que no Impide que dichas marcas no 

a.un.,._, con le func:l6n de matitlguir e - los productos de otros slmll-. De 

tal -· - el fabricante al lanzar un nuevo producto •f mercado, Ignora de antemano 
al el ~ re~ fllvorll- o neg8!1vamente, y en ocaialonea le 

1n1 ...... •I menos en cierto tiempo, no darse a conocer por no caer en el descrédito en 

el SUP\MStO fracllao ... Jo que Interesa - ac:redltar el producto con determinado signo 

diatlntivo, fijar en I• menta del conaumidor la e>riatencle de una ~· _, 

- ... le - misma n09 -11• que al consumidor le lntere- adquirir el 
producto de tal marca y no porque hay• sido fabrf~ o puesto en el mercado por 

-.nin- _. aun cuando -to IJfllmo ~ auceder ... el ¡,.,,,_ con-de la c:omarci•lización de los productos y de 1• preatllCión de servlcloa ... en 

loa - necion- e intemaclonales h• contribuido a reat- importancia • le 
función de procedencia y origen de Ja marca."1111 

Noa hemos pennitklo transcribir lo anterior que resume lo que es la tendencia 

(10).· CMOO porft.w1g91.....,_, ob. dl, p. 174. 

(11).- ................ dt..p.152. 
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contraria a la función de procedencia. y con la que podrá estarse de acuerdo o no. pero 

que de lo expuesto es necesario a nuestro juicio hacer algunas reflexiones. 

Asf, sirva de base la opinión del Dr. RangeJ Medina sobre la tesis expuesta por 

Aloin TroUer "Si bien es cierto que cuando son notoriamente conocidas, Jas marcas 

pueden o no cumplir dicha función, también lo es que antes de ser usada. o en la primera 

6poca de su explotación, requiere, como fo asienta el mismo autor, de la reputación del 

negocio al que pertenecen." (12> 

Ademm de la muy clara exposición del Dr. R.ngel Medinll. con-ramos 

oportuno adVertir que las posiciones criticas de la función de origen o procedencia son 

extremosas ya que el aventurarae en manifestar que Jos comerciantes o productores 

utilizan la marea para en un primer Utnnino mantenerse en el •nonilnllto por el riesgo de 

la no •ceptación de sus productos, es desde nuestro punto de vista restarte importancia 

al consumidor y a la estructura legal que se tiene para la protección de sus derechos. 

No creo que exista cuando menos en el mercado mexicano y aun en estos dfas, 

productos que ostenten marcas que no lleven indicaciones sobre Ja procedencia del 

producto. ya que sino por 1• ley m.arcaria. otras legislaciones sr obligan al comerciante a 

este tipo de indicaciones. 

Por otro lado no puede dejarse de reconocer que el público consumidor 

independientemente del •v-flamiento de productos y servicios. discrimina aquellos que 

no son de su gusto y calidad requeridos. por lo que la sanción que aplica et consumidor 

no es al producto. es al productor. al comerciante, cuando desestima un producto, y 

asimismo debe estar garantizado, el consumidor, de que el producto que adquiere es 

aquel que precisamente desea y no otro aún cu.xto ostente el mfamo signo distintivo, y 

esto es esl reconocido por nuestra legislación, al Implementar todo un sistema de 

(12).- ~u.dina, ob. crt., p. 175. 



protección y de coacción en contra de la usurpación de aignoa distintivos debidamente 

registrados, con lo que se evita, se quiera o no, q~ el consumidor confunda el origen del 

producto y que aquel que usa la marca que no le corr_,,cle, en pómer lugar .. haga 

de un prestigio que tampoco le corres_.,cje y que pueda en segundo término 

desprestigiar a la marca legitima. 

Es muy importante establecer que esto no sólo se alcanza con la función de 

protección de la m.-ca sino que requiere además, necesariamente, de la función de 

procedencia. 

Existe entre los tratadistas de la materia que ahora nos ocupa, unidad en el 

-nto de que, la función de garantfa o de garantfa de calidad, ha tenido gran 

actualizllci6n como parte del desarrollo propiamente dicho da 1- rwlaciones comerci-a, 

tanto da forma local como a nivel internacional, ya que se expresa que la función que 

deaempefta Ja mmrca como signo garantizador de calidad ea uno de los objetivos que 

persigue la m•rca. 

otros Autores citados en las obras consultadas, atribuyen a Martln Achard la 

imposición de la denominación de garantia de calidad explicando que "El público 

conat.ftlidor -t• habituado a comparar ciertos productos, a recibir mercancf- de 

natu-.i e_.,;at, de valor especial. La marca entonces, no sirve ~ garantizar el 

origen mismo del producto, sino su calidad. Subrayamos que esta garantfa - basa en el 

uso y la experiencia y no sobre la ley, lo cual jam•s obliga a un productor a la misma 

calidad de sus productos. Por lo general el público consumidor considera que los 

articuloa cubiertos por la misma marca, tienen calidad semejante.'"(13) 

(13).• Rangel Mlldln9. ob. Cit.. p .• 177. 
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Olra9 -· mlribuyen a esta función el dable .-pecto de prollBCCi6n y por lo -

lllribuyen • - función el nombre de func:ión aoclal. Aal por ejemplo, .utorea como 
Remela ....,illeatan que "La garantla que produce la marca ... no - sólo en provecho 

del fllbrlcant8 o con.rciante, sino tambi6n en beneficio del consumidor, que puede por lo 

tanto, ~ - mercancl- semejantes la que más le agrade ..• y también en 

provecho del público en general, en relación sobRt todo. con la higiene pública ... "<141 

El Autor liNlllza diciendo que por esto - explican y juatifican las aancl~ 

establecic:Sma por violaciones a los signos ~iatintivos y demostrar en consecuencia de las 

-. ~ que la inatitución de la mmrca rebasa el aapec:to puramente 

privado --a -r de alguna farma una --..:ión de orden público. 

Como par*n-. aqul podemos rescatar otra hipót-is respecto de la ubicación 

del derecho marcario en el universo del derecho. y de lo que se concluye que no es por 

simple ubicación sino por au Importancia que el derecho de marcas trasciende amb

--. y en n.-o entender justifica su aulonoml• de cualquier otra rama del derecho, 

y que ae rutre - del derecho público como del privado. 

Regresando al tema, autores como el maestro Nava Negrete, explican que "Existe 

una plena inconamtencia juridica, del mencionado objetivo, inconsistencia que ae 

presenta en el lanzamiento del producto; el fabricante o comerciante mecfiante la 

publicidad o propaganda ,,_,.,n incesante y penetrante la atracción del signo marc.rio 

entre el público, trayendo como ~a que ae adquiera, por lo ge.-.1 

irracionalmente et producto o servicio de tal marcm. sin que le interese la calidad o precio 

de los miamos". c1s> 

Respecto de la con9deraci6n del autor Nava. es prudente hacer dos 

(1A).- Cltmdo por Rslgial ....._. ab. cit.. p. 177. 

(15).- Neva ........ ob. di... p. 154. 
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obaervmclonea. En primer lug•r y como primera razón pmr11 que fuerm v- la hip6teais 

planteada, -o podrl• -r consecuencia - una criaia económica, escasez de productos 

de primera necesidMI (veatldo, catz.clo, comida, etc.), en la cual el consumidor no puede 

optar aino simplemente para ~cer sus ~ m6a apremiantes con aquellos 

productos que se tenga para ese efecto. y sr. no importa el precio ni la calidad, pero el 

supuesto no hace • nuestro juicio verdad plena, o Ul'lll regla definitiva. 

Un aegundo elemento • considerar. es que el púbico c:onaumkfor no diacieme en 

el precio o calidad del producto que adquiere. Hay que reconocer el origen o procedencia 

del producto y considerar que el miuno g-.ntiza la c-..t -. No considero que 

este efecto se presente en un produdo con marcm por primera vez colocado en el 

mercado. 

Lo anterior. refierza la idea de que el productor debe primero generarse un lugar 

en el mercado, es decir, distinguirse de aquellos q'-- giran en torno ele su producto. 

Por otro lllclo, el maestro Nava a efecto de cimentar am más au razonamiento 

expresa que, en ~Iones, un mismo producto o aervicio ea fabricado o prestado por 

varios fabricantes o comerciantes, al concedérseles licencia de uso por el titular de la 

marca que los distingue y por lo regular trae consigo la diversificación de calidad. 

Con .._cto • lo •nterior, nos permitimos igumfmente <mentir, ya que aunque de 

hecho lo expuesto por el •utor Nava es factible, no ~ dejmrMt de lado que la propia 

ley de la materia intenta evitar estas situaciones, ya que uno de los compromisos 

adquiridos por 61 o loa licenciatarios es el mantener la calidad que imprime a sus 

productos el titular de la marca, ya que en caso contrario la licencia de uso puede 

dmrse por terminada. 

Asimismo, la propia ley -.blece como causal de nulidad de un registro marcario 

el que el titular especule con el precio y Cllliclad de - pnxluctos y servicios. 
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Independientemente de que en el terreno práctico sea por parte de la autoridad 

validar esta función de garantJa. no puede negarse que todos loa esfuerzos van 

encaminados a ese fin. Por otro lado, consideramos que también debe darae crédito de 

análisis y razonamiento aJ consumidor. en pocas palabras. podrá caer una vez no dos. lo 

que obligañl al productor y comerciante a no intentar abusar de la confianza o de la 

sUJ)UllSta ignor.-.cia det consumidor. 

Conaidero q&.m todo eatudkJ que pretende resanar un tema en particular o advertir y 

~r au importancia como en eate caso el Derecho marcario, es importante dejar 

~ con claridad un concepto que nos dé un punto de partida en el entendimiento 

de loe fenómenos que se presentan en tomo de la materia a estudio. 

S.tvo en el caso del Dr. David Rangel Medina no encontramos en las obras 

con•ultadas, un concepto de Derecho marcario. El maestro Rangel Medina nos 

propon:iona un razonamiento que concluye con un concepto de Derecho marcario que 

comprende a mi juicto, todos los elementos que involucran la regulación de loa signos 

diatintivoe en todaa sus modalidades. 

Se considera que "'El estudio serio de dicho signo distintivo (la marca) ya no puede 

emprenderse a la hora actual. sino de acuerdo con un método cientlfico b8Slldo en 

principios generales. reglas peculiares y orientaciones especificas, trazados, reunidos y 

uniformados por la doctrina y la jurisprudencia"'. (16) 

Lo anterior proporciona la base del concepto que el maestro Rangel Medina 

propone para el Derecho marcario y el cual es del tenor literal siguiente "El conjunto de 

normas jurldicaa mediante las cuales el estado regula loa derechos de la Propied8d 

(16)--~·~.ob.crt.,p.114. 
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Industrial sobre los signos distintivos de mercancías. '"<17) 

El concepto antes transcrito agrupa los elementos esenciales del Derecho 

marcario como ya se dijo, pero además, éstos son susceptibles de indíviduallzarse para 

efecto de un primer acercamiento y confarmación con los temas que en capftulos 

posteriores se tratarán. pero que cabria puntualizar, que es factible ai"iadir a tan claro 

concepto k>a servicios como susceptibles de ser identificados con una marca o signo 

distintivo, esto es poaible ya que en fa actualidad de confonnidad con la legislación de Ja 

materia, es faclible dicha protección en tanto que en los at\os sesentas y al amparo de la 

Ley de PrC>piecfad Industrial de 1942, dicha prolección no era posible. 

Como comentamoa líneas arriba, el concepto de Derecho marcario nos permite 

observar loa elementos esenciales de dicha materia y que desde mi punto de vista, se 

encuentran divididos en tres elementos principales: 

'f.- Nonnaa JurllMc ... - Ya que sin éstas no podría hablarse de forma alguna de 

Derecho marcario, Y• que la esencia misma de la materia es la de contener un conjunto 

de nonnas agrupadas en una ley como lo es ahora la Ley de la Propiedad Industrial de 

1994. 

2.- o..cm. '* Propl- tnduafrla/.- Entendidos como bienes cuya esencia 

especial permiten que -•n apropiables, y por otro lado "entendidos como una 

regulación jurldlca del juego de competencia entre los productores ... ".<••i 

Cabria agregar a lo anterior a los comerciantes y prestadores de servicios, 

atendiendo a la regulación que prevalece en la actualidad y cuya finalidad es la de 

garantizar el ejercicio de estos derechos con acciones tendientes a erradicar la 

(17).- R#lgal Mmtna. ob. at. p. 114. 

(18).-Rllrvef Mlill:lina. ob. dt.. p. 114. 
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competencia desleal y la usurpación o invasión de estos derechos . 

.1- Signos .,,_.,,,tlvoa .... Atendiendo al hecho de que los signos diatintivos y el 

conjunto de normaa que los regulan confonnan una rama de la Propiedad Industrial. 

aqu6Uos se conaideran como "prenogativas industriales que aseguran a su titular frente a 

todo et ma.wado. la exclusividad de la reproducción ya de una creación nueva. bien de un 

aigno distintivo". (19> 

Encontramos que dichas prerrogativas se dividen en dos grandes rubros. a) 

creeclonea n...,,,.. y 11) algnos distintivos. Con relación a los senalados en primer término 

y por no ser objeto de este anMisia, baste set\alar que se refieren a las invenciones en 

-dlalintaa modal-. 

Los signos distintivos " ... tienden a establecer relaciones de hechos ventajosas; 

son utilizadas con el propósito de proteger, de afinnar y de extender la actividad del 

empreeario y au. relaciones con el público ..... (20), se hacen consistir dichos signos 

diatintivoe en: laa m.-cas, el nombre comercial, el aviso comercial y las denominaciones 

de origen. 

Aal como - les denomina prerrogativas industriates de productores y 

comerciantes, otros autores como el maestro Mantilla Melina les atribuyen el carácter de 

... mentas de unm negocilldón mercantil, como parte de la denomin.t• Propied8d ,...,._al. 
Cabe finalmente adoptar. lógica y consecuentemente para el Derecho marcario los 

fundamentos del derecho de Propiedad Industrial que nos da a conocer el Dr. David 

Ranget Medina en su obra y que son extrafdos de la Filosofía del Derecho: 

(19).-R.-ngel ~. ob. dt.. p. 154. 

(20).- Nav• ~. ob dt.. p. 161. 
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1) Oldlln lltfwno.- Porque el orden es el primer valor social que ha sido procurado 

.•. es conforme • la buena poUtica de la economia y del comercio que los signos que 

sirven para distinguir una cosa no puedan ser usurpados por otra. 

Este propósito tiene un doble objetivo, el proteger al industrial y al comerciante 

titular de derechos de Propiedad Industrial de una acción de usurpación, y al público 

consumidor de una confusión en la elección del producto o servicio. 

11) Ju:atH:la.- Porque es ciertamente conforme a la justicia que los terceros no 

~ emplear por ejemplo la marca de otro, ya que los objelos que se vendieran bajo 

•- marca no han sido producidos por los miamos métodos y no pueden tener el mismo 

valor. 

IN) ~o.- Como el fin de cualquier sociedad tendiente a obtener un bienestar 

general cuya obtención se hace factible con el desarrollo armónico de la actividad 

humana en todoa aus órdenes. 

a) Ulllcacl6n - a-cho mere.no - e/ u,,,_o del Derecho. 

Al llegar • esta etapa del presente estudio es necesario reflexionar que. con lo 

hasta aquf expuesto. el Derecho marcario pareciera difJcil de ubicar en el contexto de 

una de las rama en que b"adicionalmente se ha dividido a la Ciencia del Derecho. 

Esta necesaria determinación y ubicación de una rama del derecho en cualquiera 

de sus dos grandes divisiones tiende como objetivo principal el satisfacer una necesidad 

primordialmente académica. Esta conclusión no es de forma alguna aventurada. ya que 

despu6s de consultar bibllografla diversa sobre el tema que ahora nos ocupa, se puede 

conclUir que no ex- leorla que Justifique o unifique criterios. en primer lugar sobre la 

propia división del Derecho, y en un segundo plano la ubicación del Derecho marcario 

dentro de cualquiera de los dos grandes apartados del Derecho. 



lndepend-...me de lo anterior, considero que el ejercicio de investigación en el 

presente lnlbajo para ubicar al Derecho marcalio en el contexto de la Ciencia del 

Derecho. - válido, ya que esto pennitinll entender mU objetivamente esta materia. 

La división •n primera instancia, - dificil. ya que desde mi punto de vista et 
Oered1o, es único, sea cual sea el punto de partida para su anlilisis, tiene un fin 

universal, regular la conducta humana. No es la lntenclón. desde luego, el querer concluir 

- no - vMda la división del Derecho. principalmente en público y privado ya que la 

misma tiene su rmz6n de -r y asl ha sido siempre. 

U. división clMicll del derecho mita del Derecho romano con Ulplano en sus 

conctus- "Publicum jus est quod ad statum rel roman- apectat; priVatum quod ad 

aingulorum utilitatem". El Derecho público es el que atalle a la conservación de la cosa 

romana: el Derecho privado ea el que atalle a la utilidad de los particulares. 

Existen -... -- que versan sobre la división del Derecho público y 
prlYado, y de lae =- - lncluinlln en el presente trabajo 1- que a mi juicio delltacan 

má func:t-mente la validez de eata división. 

T-n. - - en 1--- Eata teorla -- que 1- nonn- del Derecho 
púbffco, son mqueflas que corresponden al interés colectivo en tanto que fas normas del 

Derecho privado ~n al interés particular. 

La gran mayoria de los tratadistas consultados coinciden en que est• teorfa es 

vaga e imprecisa. ya que como hemos comentado existen una gran cantidatd de 

circun•tanciaa que nos muestran la entremezcla de los intereses colectivos y 

particul.,..., y es pues que la división no puede ser tan •imple. 

T- de la -· de la -16n.-Esta leorl• justifica la diviSl6n con -
en la poaici6n y participación de las partea involucradas en la relación, es decir que, 



zz 

"Fundamenta tal diatinción. en la naturaleza de Ja relación jurídica que es lo que sirve de 

fundamento para distinguir el Derecho público del Derecho privado, es decir, no debe 

buscarse en Ja fndole de los intereses protegidos, sino en la naturateza de las relaciones 

que las nonn- de aquellas establecen." C21J 

De lo .,,lerior - desprende que las relaciones del derecho privado son de 

coordinación entre sujetos de igual c:ategorla, se encuentran 91 un mismo plano de 

lgu81dad, ya -a entre particulares o bien entre el psticular y el Eatado cuando éste 

actúa fuera de au esfera de autoridad. de poder soberano. 

El tratadlata Maroel Planiol pano explicar la división del Derecho manifiesta que "El 

Derecho público reglamenta los actos de las person- que obran en lnteré• general, en 

virtud de una delegación dinocta y mediata del soberano; el Derecho privado reglamenta 

los actos que loa particulares realizan en su propio nombre y por sus intereses 

individuales ... <22> 

Por último, cabe destacar la llPQrtación que sobre este tema hace el Dr. Miguel 

Acosta Romero, renombrado tratadista y estudioso del Derecho administrativo que como 

comentaremos máa adelante. algunos autores ubican al Derecho de las marcas dentro 

de esta rama del derecho. El maestro Acosta Romero soataene sobre la división del 

Derecho que "... es el conjunto de normas que regulan la estructura, organiZación y 

funcionamiento del Eatado y au actividad encamin.da al cumplimiento de aus fines 

cuando Intervenga en rwlaclonea con particulares con el ~r de autoridad -

entenderá Derecho pübfico ... El Derecho privado será el eonjunto de nonnas que 

regulan las relaciones entre particulares y aquellas en las que el E•tado intervenga y en 

las que no haga uso de su carácter de autoridad, sin que por ello pierda su carácter éste 

(21).• GMda ~ Edumda, h'ltr'OduCdOn .. Eando del Clief9Cho, Edaon-1 Pom19. M6Jtico. 1977, p. 134. 

(22).· PWinml ... <*. T~ E~ de o.f9ChO Civll, EcMarial e.tea. Tomo l. 1. P ...... Pue .• p. 32, 



de públlc:o." (23) 

Con9iderando - el .,.,._"*' que n"" apo<W mayores elementos de 

ent9ndimient0 - el ~ por el ,.....rro Acoala R~. ya que proporciona el 

--i- -..rotos -- p¡ora comprender con mayor claridad el por qué 

- -~ .... diviai6n <MI Defecho. 

P-..do de la - de la - - Derecho y a la luz de la materia que ahora 
nos .,.,._, nos ~ en la diayuntlv• de ubicar al Derecho marcario dentro de 
.,,,_de,_ doa ~ d,_ del Derecho, y -o no .. antoja fácil ya que'"" prapioa--que~ el Oerwcho de,,.,..,.. no facilitan su Ubicación. 

En un_,,.,, - encontrar.,,... linea que permita Ilustrar la ubicación del Derecho 

....,.,.,;o, con-..... oportuno partir de lo que al respecto han planteado los más 

rec::oi-T--de la materia. 

De IM l)rimeraa lecturas ...-mos confimwr que efedivamente no existe un. 

precisión absoluta! de la ubicacl6n del Derecho m..-cario, asl por ejemplo, el maestro 

Nav• Negf8fe en su obra "Detecl'lo de 1- Marcas", manifiesta que la existencia de 

corrientes ~ o contrarias unas de otras como tas que sostienen Ferrara, Ramela 

y Georges de Ro, quienes afirman que el derecho a la marca es de natunoiez. jUrfdica 

~.pero~,......, de fatma importante el que el int- público - ma

en - m..-c.s, can ,_ dlaposiclo..a universalmente adoJ>t*'as sobre su ,,._, 

sobre su inscripción en loa registros, represión penal de la imitación o usurpación de ,_ 

ma,..,.,.. 

Poaidón totalmente contraria encontramos en las tesis sustentadas por Pallares. 

De Pina y ROjina Vlleg-. quienes de forma mbsoluta se m•..-Stan por qu6 "El Oerwcho 



de 1- marca• - enmarcado dentro del Derecho pLltJllco, en l)*ticular en el Derecho 

lldminlaCr8tivo. • 12•> 

Sobre este mismo tema el Autor Breuer Moreno estima que en el caso de la Ley de 

Marcas Argentina, ésta no es de orden público y - - tesis en el argumento de 

que "&ólo ro serla (de orden público). si se 1ieg.a a declarar que el uso y registro de 

marca - ot>llgatorio y - tlemueatTe palmarillmente - tal oblig9ci6n es necesaria para 

la org.niZación y aubaistencia del Estlldo." C2S> 

En cona.posición encontramos tratacfiatas argentinas que -nen la postura de 

ubicar • Derecho marcarlo dentro del Derecho púbtic:o. y asl lo demuestra la siguiente 

tesis "La ley. •• de lndudaible orden pc)blico, ya que .contempla en ptlnwr termino el 

lntel16a social que el Estado representa y personifica tutel8ndo los Intereses del 

consumidor a quien as- el derecho de poder elegir loa productos de au preferencia, 

por lo que - vale de la marca que en tales condiciones igualmente constituye institución 

de orden público.• !26> 

El m-stro P.aarea establecla '1..os tltulos de Propiedad Industrial. patentes de 

in-nción y mareas de f6brica. deben registrarse según lo dic:e la fracción XIII del articulo 

21 (C.C. de 84) ... y no -ndo acto mercantil la adquisición de ....,. patente ni la de una 
marca de f4'brica, aino •implemente un acto del orden .cfn'ljniatnltiVo que no entrafta acto 

civil ...... (27) 

El maestro RoJlna Vdlegas expresa que -en el Derecho adminlstratlvo se han 

reconocido por laa ...,,.. -ciales otros derecholl ....- de naturaleza semejante, 

(24).- CMdl:I' POf'....,. ........ olJ. Cit., p. 122. 

(2S).•C--.PDl'....,. ....... oti.dl..p. 122. 

(29).• Clllrdo pcw N9Wa .......... ob. dt., p. 122. 

(27).-c..caopot~I....._, ab. cit. p.115. 



-.1aa m-de~ y..,.,... loa,_,,-. conw-.. tmrnbi6n - ~el 

--1-or."(28> 

~ el nweatro de Pina. mpoya como ya hemos dejado ea-cido el que 

-.,iivamente el derecho de las marcas se ubica dentro del Derecho pUblico al aseverar 

- "El esludio de la Propiedad Industrial corresponde al Derecho administrativo y no al 

Derecho civil ..... 12'1>; y justifica que el Derecho marcario sea rozado por el Derecho 

priv-. airn~ en -nci6n • au calidad de propiedad especial "La Propiedad 

lnd.-ial - .... forma o modalidad de la Propiedad Intelectual y como está w.. · 

~ ..---prop;ed- -pee-." (30) 

Cltro9 autores han adoptado una posición ecl6ctica, ya que hacen connuir en el 

Derecho mwcano matice• de Derecho público y privado. es decir. se trata de un Derecho 

mixto. poaic:i6n que es méa cercana en mi opinión a las condiciones actuales del 

Derecho rnan:arlo. respecto de aquella en que se desarronaron las tesis antes 

expi--.. anqr.. debe reconocerse que autores como el indiscutible mercantiftata, 

maestro .lorge 8-ra Graf, ya adverlfa. al desarronar el tema de la relación del Derecho 

...-1 con el Derecho administrativo que "La creciente tendencia intervencionista en 

la vida econ6mlca - E81ado contemporáneo. que t- como finaffdad preferente la 

-..a6n del - privado al colectivo y que mira a proteger a 6ste contra excesos 

de - ~·· plantea cada vez má claramente el fenómeno de la publicidad del 

Derwcho ~. - decir, la conversión de norm- de derecho privado en p¡eceptaa 

de orden público y en ocaslo,_, de derecho público." (31) 

La dualidad antes planteada o esta convergencia de ambos continentes del 

(29).-C-..Opor~ ....... Ob. dt..p. 115. 

(29).-C-...,par.__... ........ ab. ca., p. 115. 

(30).-0lildopm'"-Wlll ........ ob. c:a.. p. 115. 

(31).--...Gnlf.Jorg9. T,._.,d9Der-=tl0~ Edl:anallPonu.,lliMldcia, 111157, p. 210. 



Derecho, por cum'lto • Derecho marcario ae refiere. ae mantiene vigente, es decir. no se 

dejan de reconocer, aea de la poaición de que ae parta, rasgos de orden público o 

privado en la materia, y asl lo demuestra la conclusión • que llega el maestro .Justo Nava 

Negrete, al refe""- a la legislación sobre las marcas " ... ae encuentra enmarcada en el 

Derecho público. razón entre otras. por lo que la Ley de Invenciones y M•cas establece 

en su articulo 2o. que '"Las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés 

social ... " el estado personificación jurídica. le interesa que el fenómeno de Ja libre 

competencia ae verifique normalmente. de ahl entonces que se dicen normas tendientes 

• proteger este derecho y a reprender la competencia desleal. todo ello sin olvidar la 

naturaleza jurldica privada originaria de las marcas: <32> 

De todo lo anterior, considero se debe concluir lo que al inicio de este apartado se 

manifestaba. no hay una clara postura que nos haga comprometemos a ubicar el 

Derecho de marcas, en el ámbito del Derecho público o privado, pero si podemos 

comprometer y someter una opinión sustentada en la reflexión que sobre el particular el 

Dr. Rangel Medina, llevó • cabo hace tiempo atrás ·-·· como consecuencia de esa 

administrativización del Derecho mercantil. origina su fragmentación en una serie de 

diacipünas diatintaa como el Derecho bancario ... no puede negarse la existencia de una 

disciplina desmembrada del Darecho administrativo y cuya estructuración bajo el rótulo 

de derecho marcario no• hemos propuesto realizar: (33) 

En la actualidad cobra presencia el anterior razonamiento. porque no es posible 

negar que las relaciones que acercan al mundo estrechamente son del orden mercantil y 

son 6stas las que provocan los cambios en todas las estructuras. las del orden jurídico 

inclusive. 

(32).•....,. ~- ob. ca.. p. 122. 

(33).• Rangel M9dina. ob. di., p. 117. 



b)_c __ , ___ Juafltk:an,. __ .,.,__ __ 
Adema de Intentar de alguna forma ubicar el Derecho marcario dentro del 

universo teórico de la ciencia. debemos, por aal ser conveniente, analizar de forma breve 

-- 119orl- que han desarrollado diversos tratadistas del tema con las.,._.. se 

Jt.-tifica la exiat9r'lcill de nuestra malaria. Este planteamiento adquiere mayor relevancia 

111 ~ de i. - de - el objetivo del presente trabajo es el resallar la importancia 

del Derecho marcairio en el actual contexto . 

~ de revisar la bibliografla disponible para esta materia, encontramos -

.. ~ .Justo Nava Negrete en su obra, es quien con mayor capacidad de slntesis 

nos expone can ci.ridad las má destacadas teorias que se han desarrollado a este 

respec:IO. 

T-----• I• Prop/-.-Esta teoría encuentra su origen en la mltMf 
d9I lligo XIX. donde autores como el francés Gasúombide citado por el autor N..,. 

Negrete explicaba que " ... una etiqueta, envollorio, caja, placa de coche y en general 

toda incliCllCión ald8rior qua podia ser separada de la mercancía y transportada a otro 

objalo llin ruphJni o ~ón. no debla ser con-rmda como marca propiamente 

dicha, - decir, entre la ,,,.rea y la mercancla que identificaba, habla una estrecha e 

--- rei.clón jurfdica, formando un sólo cuerpo, y quien la usurpaba era caatig8do 

da,._ ... ".(3'1) 

Más adelante el autor Breuer Moreno, respecto del planteamiento antes enunciado 

manifestaban otra idea al considerar que "No tomaron en cuenta que el derecho a la 

marca, na ae pierde cuando los productos han salido de la mano del titular de la marca ... 

El titular conserva inmgroa - derechoa sobre ésta; como que los denlc::ho9 80llr9 -

{34).e C119do PQr,...,. ....... ob. cL, p. 123. 



marcas aon Independiente• de los derechos de propied8d sobre los productos, y como 

que el adquirir los productos marcados no Implica el adquirir el derecho sobre la marca~ 

(3S) 

El debate se centr- en la autonoml• propia de la marca o su inseparable 

relación con el producto que idenlifica. 

Mario Rotondi al respecto set'\ala que "el derecho al uso exclusivo de la marca, no 

es un derecho .ut6nomo. lliendo esta cuestión debatida e indefinible en cuanto a su 

natulaWza taniendo par objeto la marca en cuanto tal; tampoco la naturaleza de la marca 

la conatituye el que se tenga como accesorio del derecho 111 produClo, en viltud de que el 

derecho a la man::a no se transfiere juntamente con el producto que lleva la marca~ 1361 

Otros autores, como Albert Llavane y Jan Jacl<a Burts, Intentando, desde mi punto 

de vista, el encontrar la Independencia de la marca y el derecho a ésta, expresan en su 

momento que "La varldez de una marca es absolutamente Independiente de la licitud del 

producto o del servicio • roa cuales se aplica.• (37) 

Como podemos observar. existen mayores elementos que nos penniten asegurar 

que la marca y au derecho es efectiVamente independiente, y esta conclusión cobra 

fuerza por el reconocimiento de la licitud de la marca lndepe-mente de la licitud del 

producto, es decir, la licitud del producto no determina la licilud de la marca. 

Por otro lado se a>nsidera que esto encuentra au cimiento en el hecho de la 

existencia y reconocimiento de las marcas que .ampwan servicios, es decir, aquellos 

signos diatinlivoa que no necesariamente -'*" -~ en algún producto 

determinado, llino que Identifica una actividad ~ que - aolicltada por otra 

(35).- C4111do pcw ...,_ ~. ob. dt., p. 123. 

(36).- Ca.do por~- .......... ob. dt., p. 123. 

(37).- Ca.do por Nsva ~. ab. dt.. p. 123. 



pereonll, '11 - lndepend--· de-º· - .... ~ - ide
con Ul'18 rnarcm. 

A mayor abundamiento y como lo expresa el ....-tro Nava Negrete. " ... -...U 

dicha regi. o principio es aceptada y reconocida por la actual doctrina y legislación sobre 

181 materia e incluso ae encuentra plasmada en el Convenio de París. en su úttima 

revi8i6n Vlff'ificllda en Eatocolmo en 1967. en al artículo siete que dispone: La naturaleza 

del producto al que i. marce de fábrica o de co..-cio ha de aplicarse no puede en 

ningún caao -r obst6cUlo para el registro de la marca: C38> 

Es1a teorla de la propiedad siguió desarrolWind088 'lf autores como Pouftier, Alart. 
Brun y Ctwnevard sostuvieron que "La propiedad de la ,._.,.. era esencialmente relativa, 

es decir. que aquel que Ja posee no la disfruta privativamente sino en lo que atane a 

ciertas per50nas sua competidores." 13•> 

Como ~ obsefV..,_ los tratadistas de la época estudian en lo individual las 

características del dentcho de propiedad de la marca. es decir, se fe reconoce éste 

cualid8d a la marca. aún cuando no se logra en su tabllidad otorgarte este sentido de 

propiedad. 

Otros autores como Ferrara y Cesar Vrvante seft81an al respecto que se esté en 

presencia de un llUléntfco derecho de propiedad absoluta. Labor que por au parte indica. 

que si bien - cierto la propiedad que - tiene sobre I• marca es relativa, puesto que 
exi•te solamente para la explotación del producto, en vista del cual la marca fue puesta y 

que cualquiera otra persona podrá adoptar la misma marca para un producto diferente, 

ag~ que en los limites que te asignen al acto de depósito el derecho a la marca es ...., 

bien directo. absoluto y exclusivo, y constituye una propiedad accesoria y de garantfa. 

(38).- ..... N9gnM9, ab. dt.. p. 124. 

(311).· ClllldD por.._ .......... ab. dt.. p. 124. 



alendo completa, mobiliaria e Incorporal sobre un derecho. 

En contra corriente a ro expuesto en p4irrafos anteriores diversos tratadistas 

expresan que "El derecho a la marca ni es un derecho perpetuo ni es susceptible de 

apropiación por si. ya que ae trata de una cosa inmateri.r"(40). En eate miamo sentido el 

autor Martrn Achard manifiesta que el ejercicio del derecho a la marca está sujeto a 

ciertas exigencias y fonnalidades, lo que no ocurre para el derecho de propiedad 

ordinario y por tanto es Imposible considerar el objeto de ese derecho como una cosa 

material sobre ta cual se puede ejercer un derecho real."'<•1> 

Es importante el marcar un punto de referencia entre la época en que se 

proponJan esos razonamientos sobre el derecho a la marca o su cuaHdad de derecho de 

propiedad, y el momento en que esto se escribe, ya que, si bien es cierto que el derecho 

de propiedad a las marcas tiene ciertos limites, no aignif"tca que éste demerite este 

sentido del derecho a las marcas: además existen en la actualidad diversas marcas que 

extienden au exclusividad a productos y servicios diversos de Jos que en origen habrian 

sido amparados con la marca; por citar un ejemplo: las marcas notoriamente conocidas. 

Por otro lado no debemos dejar de reconocer que como conaecuencia de los 

vertiginosos cambios en las relaciones comerciales, y en loa afanes de competencia se 

tienda a objetivizar y recrudecer más esta última, es decir, ha de levarta al terreno de los 

hechos y -o afecta concretamenle al derecho de las marca, ya que en estos tiempos 

las legislaciones tienden a obligar al titular de una marca a usar ésta en los productos o 

Mtrvicios que efectivamente comercializa o presta. En otras palabras, pareciera que se 

confinnan las afirmaciones vertidas por Ferrara y Cesar V1Vante ya que el ejercicio del 

derecho ae limita cada vez més, pero insistimos. esto no aignifica que pierda su carácter 

de mpropiable y de un ejercicio total dentro de sus ~nea de su derecho de 

(40).- C-..0 por,._,.~. ob. di., p. 125. 

(41).- Cll9do por NMra ~. ob. cít., p. 125. 



El ..._.tro Nava Negrete expresa su opinión y conclusión sobre -ta teorla 

~ que "El derecho sobre las marcas podra co..-..rse como un derecho de 

propiedad pero en su función social sobre bienes inmat-. toda vez que el titular de 

una m.-ca tiene el derecho a usar. gozar y disponer de la misma, sólo en la medida en 

CWlnto la pratecci6n concedida por el estado, es decir, con •- modalidades que la ley le 

impoirm a ... der9cho, ya q..- por medio de ellas en cada caso y por exdusi6n se podrá 

determinar el alcance del derecho del titular de la marca:" (42) 

T- d9 la~_,.,_, __ Es Edmund Picard, según se desprende de 

- fuentes conau-. quien dio nacimiento a la Ley belga sobre los derechos de autor 

y el creador de la teorla de los derechos intelectuales. 

Piclard en su leorla, menciona que la estructura o la dt!flnlclón ontológica de todo 

derecho aialedo esta1I formada en su conjunto por cuatro elementos. esenciales: 

a.- Un Titut• (Sujeto, elemento activo) 

11.- Objeto (- cosas. -.r>ento pasivo) '" ... cuerpo sobre los cuales el titular del 

derecho ejerce .., prerrogativa jurldica, es decir. el medio ambiente compuesto (cuerpo, 

tierra, mar, aire y - cornpoo- 1tes) todos estos componentes pueden ser aprovech

por el-... · 1a> 

Este medio ambiente se compone: 1o.- del desarrollo personal propio ... 2.- de los 

sujetos jurfdicos exteriores a nosotros (otros) 3.- de las cosas materiales (stricto sensu) 

4o.- de •- couoepciones mentales (los pensamientos, conceptos, creaciones), las 

(42).- CIMdo por N9w8 ........ ob. dt., p. 12S. 

(43).-~ pe.-...,. ........ ob. cit., p. 126. 
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invenciones coneidet8das Independientemente de au real~ material, las obras 

Jiterariaa o artlaticas, tas combinaciones industriales, marcas de fábrica, modelos. la 

ensena, etc ... 

c.- Una relación entre el sujeto y el objeto ... 

ch ... La protección o coerción Jurídica ... 

Los cuatro elementos antes mencionados son nonnativos y también tienen como 

caracterf.ticas .. s aigUientes: son invariablemente intangibles e invisi~s excepto eJ 

objeto. 

PK::ard set\ala en términos generales a este fl!J'Specto que, las divisiones y los 

grupos basados sobre alguno de los cuatro elementos esenciales antes mencionados 

constituyen elementos constitutivos de todo derecho, son intemos y ontológicos. 

Picard Indica que hasta en tiempos recientes sólo habla tres categorlas: la áivislón 

tripartita q!-'e data de los romanos: 

- derechos personales, 

- derechos obligacionales y 

- derechos reales. 

Eate autor proponía se adic:lonara una cuarta categoría la cual hacía consistir en: 
dttrm;ho• iohtlocfualea (pmtentes, marcas y derechos de autor). 

Expresaba que anteriormente los derechos intelectuales - lnclulan dentro de los 

derechos reales • -.:to de respetar la división romana, pero los problemas Inician al 



intentar explicar loa denoc:hos Intelectuales, c:cn los principios de los derechos rwales, lo 

que provoca grandes conftictos y malos entendidos; c:onsec:uenternente se requiere un 

régimen independiente para los derechos intelectuales. 

Como toda teorla, fa de Picard. encontró criticas como la esgrimkfa por Georges 

de Ro quien consideraba que la teoría de Picard sólo examina la idea que precede a 

toda creación artlstica, literaria e industrial, haciendo abstracción def objeto, lletvando esa 

idea a la realidad de las cosas. Georges de Ro expresa que ta idea pertenece al dominio 

de la conciencia privada, en el cual Jas leyes humanas no ejercen ningún imperio, en 

cambio el objeto panicipa del orden de los hechos exactos, siendo po.- aquéllos por los 

que ef legislador debe preocuparse y que son el objeto de su sus disposiciones. 

Continúa debatiendo Ro al manifestar que el llamar .. derechos intelectualesº' es 

incorrecto e Inexacto "pues no tendt"ía ningún sentido llamar de esta manera al derecho 

de las marcas. que consiste ordinariamente en un slmbo&o de signos vulgares, que todo 

el mundo se puede imaginar y formar. ... que representados con una apariencia distintiva, 

no dicen nada a liil inteligencia y estan lejos de eer el fnJto de los esfuerzos 

intelectuales ... •• (4A) 

Aun cuando en titrminos generales existe un consenso, ae aprueba que el derecho 

de las marcas no puede asociarse a un derecho intelectual por no ser precisamente obra 

del pensamiento. cabria trasladarse a la actualidad y ubicarse en la acérrima 

competencia comercial; en la gue,.,.. por poaeaionarse mejor en un mercado 

detenninacfo, captar mayor clientela. Dentro de los elementos presupuestos para llegar a 

tan preciado objetivo. se encuentra. desde mi punto de vista. la creación de una marca Jo 

suficientemente .tractiva, distintiva, que pennita que un producto determinado se 

diferencie de todos aquellos iguales o similares que se encuentren en el mercado. 

(44).- Cbdo p:,rNINa~. ott. crt., p. 129. 
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En al-. con-.-0 que ras ......caa en al mian- y en las coudlc:ial- -

del mundo y su comercio, son producto de la inventiva de *1- que ~ 

encomendada ... !Unción. es -· de aq.,.- pro_..,,_• que en el ejercicio de au 

8Ctividad deben ct.r a detenninado prodUcto o sen1icio un *'1biCo de identificación ~ 

sus consutnidorea. 

Con-ro - no podemos ..-.camas en reflexiones llevadas a cabo hace ya 

casi un siglo. *Poca en que desde mi punto de vista - Iniciaba el vertiginoso despegue 

del uso de las marcas, consecuencia insisto. de fa compleja estructuración de las 

relacione& comercimilas y que - genera tambi6n por la ya comentada competencia en el 

..-cado, y- cada - - haos má compleja. más penetrante y ahl siempre estará un 

signo~ ..... marca. 

T-'9 dal __,,ho da la ~.-Uno de los mas Importantes expositores 

de -ta teorla - el autor Alem*1 Kohler, teoria según la cual el derecho a la marca es 

un darec:ho de la personmlldad. 

"La ~ - un algno dlatintlvo de la persona que fabrica la mercancía. como 

.,..,_latica de la .,..,..,,.._ que cubre la mercancla. La marca pertenece a -

per90l'Mllidad." (45) 

P8ra - autor las relacionea entre fa marca y la persona son relaciof- de 

dentchopenonal. 

'"La marca no constituye un bien independiente, ella no es més que un medio que 

permite fijar 1• procedencia de una mercancfa ... por lo tanto el derecho a la marca no es 

dáloci- de la persona.· 14'1l 

(45).- OMdo p::lt'...,. ~. ob. cit., p, 129. 

(415).- ca.ro ptOf' ,._ .._..... Db. ar.. p. 130. 



Q.-.S ~ .,. .. teorfa so-..ran q._. la marca no ea alno .., eJgno 

distintivo q,_. carece de valor, cuando - separa del sujeto • que perút,,...,., .,. - un 

~o personal. 

Continuando con esta idea, el aiaor ilaliano Agustln Ramella afirma que el 

"Fundamento de la protección de la marca .., deduce del derecho de la personalidad y 

que la marca sirve de una cont.- material de procedencia de ciertos productos de 

un deterlninMlo indulltriml, pero como un distintivo de su individualidad, en cuanto 6sta se 

aplica a la PR>ducx:lón o tntfico de mercancías. por lo que entonces se asegura la misma 

protecci6n del-·· (47) 

Crfticoa de esta teorfa existen en gran cantidad, ya que finalmente no se encuentra 

a nuestro juicio cabal sustento a la misma, así por ejemplo Martfn At:hard se acerca a la 

critica eJCpf'llBando de forma aencila, pero analítica que "Si el derecho a la marca es un 

derecho personal, indiVidual. no podrfa cederse entre vtvoa o por causa de muerte ... "1•> 

Kohler -1• su postuno diciendo que esto es simplemente una excepción que 

confirma la regla de intrw1amiaibilidad. 

Otros 8UIOnlS como G-tano Finochialrio -lan a mquellos que apoyain esta 

teoría en - y que Justifica la misma con el uso ilícito de la marca "... que la 

usurpación de la marca no tiene por objeto la propia peraonlllldad del lnduatrial, pero sí 

en cambio de au llilU- económica por ., ere-. la ol'enaa dlnteta no a la persona 

sino a su patrimonio." 14"> 

Finalmente autores como Pascual Di Gugfielmo aseveran que 00La naturaleza por ro 

general ~ima de los signos distintivos, la distancia de tos centros de producción y el 

(47).- Ctlmdo por,_,. ........ ob. ca., p. 130. 

(48).- Ca.da por,._,. .......... ob. ca., p. 130. 

(49).•C-..Opor ,._. ........ OC>. cit., p. 131. 
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.cceso al mere.to ele mercancfas exteriormente uniforme. impiden casi siempre conocer 

al titular del establecimiento que las elabora e inexistente el vinculo que las une al 

fabricante, el hecho de que la falsificación lesione a veces la reputación de quienes bajo 

determinados signos han acreditado aus productos. no baata para caracterizar a la 

institución. pues. de ser asf. habría que admitir que todo ataque aún derecho subjetivo 

repercute con igual intensidad. en el sujeto a que pertenece.· eso> 

En mi opinión esta teoria era poco afortunada ya que se llega a extremos 

injustificados que inhabilitan la realidad de la marca desde su aspecto jurldico, al 

otorgarte dimenalonea que no le corresponden y como bien dice el autor Nava Negrete 

"E• absurdo sostener que éai- (laa marcas) carecen de valor pecuniario. sean 

intransmisibles. irntnunciables, imprescriptibles ... corno lo son los derechos de la 

personalidad.· (51) 

Lo que se puede rescatar de esta teoria, es que efectivamente una de las 

funciones n'Mis trascendentes de las marcas es la de origen, si bien es cierto también ha 

sido cuestionada. 

T- - ,. -- In_,.,,. En su obra "Usucapión de la Propiedad 

Industriar" citada por Nava Negrete en au libro sobre marcas. el tratadista Francesco 

Camenuti lleva a cabo un profundo análisis sobre la materia. 

Este autor llltftala que .. El binomio o el trinomio de los derechos absolutos o 

primarios. se manifiesta nitidamente. Los derechos de propiedad se ejercen sobre las 

cosas del mWldo exterior y derechos de la personalidad son derechos de la propia 

persona, y los primeros ae dividen en derechos de la propiedad material (que se ejercen 

sobre las porciones de la naturaleza. en cuanto sirven • las necesidades del hombre) y 

(!50).•Cltado porNft'• Nllgr9t9, ob. cit., p. 131. 

(!51) ....... ~.ob.cil .• p., 131. 



- de ........,_ inma- (que se --. • - lde- c:omo porciones .., 

-lento.-_-. de su fuente." <02> 

e--..; ..._.,. que el problema aobrlt .. juatific8ción de la naturaleza jurldlca 

de ,.. man:aa _, como de otros derecho• inmate-s, deviene por Incluir en r. 
pn>piedad ....__, una parte a loa derectlos de autor y, por otra, derechos de patente, 

derecho a r. .......,., los cuales según Camelluti aon deAK:hos disimiles y que 

.,.,,,...,.,._ - confunden mquélloa que son _,_s y con 6stos que deben 

--como.., Interés. 

Asl ~ h8c8 una diaeriación sobre lo que debe entenderse por bien y por 

-·· Por -. ·- -nde una porción individual del mundo exterior sobre la que 
~ ~ el goce del hombnt p.ra satisfacer una necesidad, y por l.,....., una 

porción ._.....- que pennite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la 

excl..-id8d del goce.• (53) 

Aaimiamo -"8a. dicho autor "'9pecto de ra marca" ... que no es un bien sino un 

interés, y pal'8 explicar a la marca y a los otros s;gnoa dhltintivos es necesario conocer a 

r. em_.,, - le marca no ti- tutei. legal Independiente de la tutela de la h-. 
... El derecho • I• marca no es otra cosa que un aspecto deJ derecho sobre el 8\fiamlento 

der.-..ct •. "(54) 

Ea muy cl8ro que Camelluti niega de fonna absolui. la autonomla de la marca, au 

naturaleza jurfdlal independiente, ligéndola irremedi-mente a la h.acienda, no -

-.::eplitlle de -r aln 6sta, pero a juicio también de muchos autores esto no -

juatillc8ble. Asl Fenera expresa qua el razonamiento de Camelluti " ... ha de hacerse •I 

(52).· e-.... por ............. ab. dl., p. 132. 

(53) .• ~ .................. 0b. at.p.132. 

(54).· Ca.do par ............. Clb. ca., p. 132. 
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1'8V4ia, puesto que la marca es una entidad que ae ntl.:iona con un bien pm-a poder 

util-rlo mejor, y esa entid8d tiene tutela propia y diferente de la hacienda, que es 

aplicable aun cumido la hacienda no esté en peligro.· (55) 

Con-ro que esta teoña ataca otro de los problemas tlpicos al analizar una f"ogura 

jurídica como es en este caso la marca y pretende determinar si la marca es o no un 

bien, tema que por su importancia debe aer trat.do • fondo y que no es en definitiva el 

objeto a~ del -nte trabajo. 

En mi opinión la marca puede -r co.-rada como un bien porque cumple con 

todas y e.da una de las caractarlsticas que 6stoa deben tener. Además de que es claro 

que las m.cas no dependen de forma alguna de la ..._.....titular. 

T- die - __,,... 1-.- Del texto de la mlama obra de Nava 

Negrete - desprende que -ta teorra expuesta por el autor Alem*n .Joseph Kohler, 

también postulante de la teorla de la personalidad, no incluye dentro de esta teorra a las 

marcas. Por su parte otros autores adoptaron los principioa de esa teorla para explicar Ja 

naturaleza jurfdica de las marcas como derechos inmateriales. Citaremos algunos de 

en os: 

Eneccercus dice que "Loa productos del espfritu hum.-.o no tienen en nuestra vida 

económica una aignificacl6n autOnoma, Independientemente de las cosas, en las cuales 

cobran su manifestación aenaible. Una obra literaria o musical, un invento. una marca o 

un modelo. en virtud de las ideas o sentimientos a ella incorporados ... dicho en otras 

palabras es un bien.• (56) 

kart Heinaheirner, razona airttlftticamente ''El der.cho • la marca o signo distintivo 

(55).• Cil9do par,._, ........... ob. ca.. p. 133. 

(56).· Clltado por Nav• ._,...., ob. cit.. p. 134. 



de._ ....,,,_rl_ - "-'la comprendido en el gene..a de propiedad indulltrlal, derecho 

-olulo 80bre ble,_ in,,,...-a."<•7l 

Tulio ~ mgrupa en bes ~- los diVel'50S tipos de creaciones 

lnte19ct- • .,_.,_ de tutela, sellala como -cera categorla. las cre8Ciones 

~ - conc:urntn a la cnt.aón de los signos distintivos destinados a 

lnd~,....- yobjetos, aut6nom-~os como t>ienes inmate-. 

Martln -· ocro autor que adopta los principios de la teorla de los derechoe 

....,__ ~ - " ... el - a la,....,,., no,_ sobre una cosa sino sobre 

un bien de .-.....za 1n..-r1a1; el ejercicio del - - manifiesta por un monopollo 

con sus dos -mentoa, el derecho de uso y - de la lrnlfac:ión. Ese bien lnm-

- -. "<U> 

Ea claro - - feorla o cum>do menos sus principios 8doptados por quienes con 

- .____ 1• natulWeza jurldica de la• marcas. Impone la contra__. de la 

i.otla de la prop¡..iad inmaterial de CarnellUti, ya que aquf - defiende que la marca -
un bien inmat-1. 

T- d9 - mon•oNoa de 0.-ho ,,,,,,__. Emest Roguin - el principal 

e,._¡tor de .,.ta teorla, dando • conocer una Clll9gorla .,.peciat de derechos y -

comprende • los derechos lnfelecfWI- e indu8fria- denominados por él ·m~ 

de Dentcho privado". 

Los monopolios según el autor '"No son derechos absolutos. amo simples 

compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Esos derechos comprenden del lado 

pasiVo una obligación de no imitación. y del lado activo la facultad de impedir esa 

(57).·C-.:k>por.....,. ........ ob. cit., p.135. 

(58).• Ca.do po6 Nav9 ....... ab. cit.. p. 135. 



lmn.ción •.. " (59). Se ~ concluir entonce• de lo .....-o - ,..,. el autor Roguin en 

loa derechoa ~e industria .... no hlly una propi9dm en el -- eatricto del 
concepto. 

Exi-n div_. crlllcaa • -ta teorla y la que me permitió entender con mmyor 

claridmd 8U Npóe.sia - la ~ por el profesor Nmva Negrete, para quien "Resulbl 

inaoatenlbla -.:er - el titur. de ..,. ......_ tenga un monopolio de defec:ho 

priv-.....,. la rniam.. en virtud,__ el aigr10 o..- - Utilizmdo como ....-ca 
para diatlngulr un produc:to o ~ic:io • .,.- -re....,.._ par acr. peraorw dóatinta para 

....... un producto o MIVlcio diatinto, por lo - ,,_ incompoitible el emplmo de 

..,..,_..,en au Kepeión jwldlcm, para e•- la .-...-., jurldica del derecho de 

... ,,_,,.. .. (111)) 

Por otro lado el propio Nmva Negrete expresa que eaa -ición de hablar de 

Der.cho privmdo. - llmü ., *"bito en que ejerce au derecho -. laa ..-c:ma el titular 

de 6ataa, aituaclón que - aplica en ,,....troa di-. Y• qua ae ._,._,.que la marcm -

manifteata como ca-rlatlea de dicho orden público y no tan a6lo un lntar6a prlv.tiata. 

Por laa an- raz~ - ~ que el tltular d9 una m...,. tiene la propiedad de 

-· pero en ele~ mode-·propiaa y caracterlaticm mi bien 1n...-ri.1 que ae trata 
de proleger y rwgular por el mr.cho. 

T-n. d9 /los -- d9 ..._,-.. 5egún ae deapr.nde de las obrma 

consultlldas. E- taori• fue - por el Autor Remo Franceachalll, quien razona 

que loa de'8Cho de Propiedad Industrial e lntelac:lu.t son derechos de monopolios, 

"Expr.alón .. ta que tiende a ..ti....- lo que le parece - al cmr6cter fundamental que 

eaos derechos_......,, desde el punto de vista de au eatruc:tura~ 1e11 

(59).• e-..,, par....,. ........ ob. ca.. p. 138. 

(80) ............... ob.c:t.,p.137. 

(91).· C-.0 por....,.._..... ob. cil... p. 137. 
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El ....., •nido de loa "derechos de monopolios" - -..uctura de la siguiente forma, 

_.,_ princip9lrnente en - •lemen-..--.: 
a) El dentcho de exclusividad del uso de la marca p.-a distinguir detenninados 

produclos (función distintiva), y como conaecuencia de ello el titular tiene: 

lt) El dentcho de impedir que los terceros p..-n utilizar dicha marca (o un11 

marca lllmllar o confundible), para distinguir productos del mismo g6nero o afines 

(•S t cltlldad) en al *'1bllo del temtorio del - (territorialidad) en donde tiene eficacia 

suNgistro. 

En oplnl6n del autor esta última conaecuencia, constilUye un auténtico y verd-ro 

jua -'*-'di o prohibendl .-. que significa et derecho de exigir que nadie pueda 

....-.. ~o molest8r al titular en el disfrute del ben objeto de su derecho. 

Aalmi.mo -la el autor- una vez determinado al contenido de esos derechos, 

d9be--. ~ .. ........-.da..,. mlsmot, __,do de los .-mentas que 

CClnllllluyen a dlcl-. derac:hoe: en pr¡n_. término et -...ento patrimonial y el jus 

prot-ldl. ax-Ión - Indica que son derechos o~ a terceros y por lo mismo 

son derechos-.....-. 

Respec:to de la taoria ._..,_, aún cuando par-... toda una p- del que 

-o -· no alcanzo a comprender y cnto que ehl radica la no acept8Ción 

generaliZada de la mi1ma, et que un derecho reconocido como tal - finque en I• figura 
del monopolio, ya que éltos, ct.-.do menos a mi entender no son figuras jurldlcas 

reconocidas por la ley ni por disposición constitucional permitid-. 

Por otro lado. los elementos -ncialell que menciona el autor y con loa que 

e...,- la teorla, son lllmplemente elementos que trae aparejado cualquler denlcho de _, __ 



CAPITULO SEGUNDO 

EL DERECHO MARCARIO Y EL PROCESO ECONóaMcO DE IWÉJCICO 

~-- El O..Cho man:ano - de la ,,,,__ ,_.,,,., como __ _, __ an6mlcoyc-.:lal. 

Como hemos ob-..ado N&ta este momento, el deaal'Tollo de la Propiedad 

Industrie! en M6xico y en particular del derecho de marcas. habla tenido una secuencia, 

por llanwrto de alguna form.m, que respondla a loa requerimientos de la sociedad, 

obviamente en particular de la industria y el comercio. Es desde luego de destacarse 

cómo en - ml\oa --·· - mcenlUablln de una forma importante laa relacionea 
lntemaclanalea de n-.. pala en el 6mbito comercial, lo que nos penniti6 en su 

momento ~ r.g-ntaciones o leyes máa depu..-S y que -ndlan m*5 

objetivamente el fenómeno del comercio. aunque considero que aun cuando el comercio 

Internacional y el de M6xico en particular ae desarrollaben, la Propiedad Industrial y en 

particular el derecho de marcas no aurgtan en definitiva como un elemento de 

envergadura e incidente en el deaarTollo económico. 

No niego d- luego. que es de ahl, de la generación de legislación aplicable, de 

donde ae parmlte observar la Importancia que la materia amerita, pero esto ae acentúa, 

visiblemente. en tiempos posteriores. 

Como observaremos en el presente capitulo. los versados en el deaarrano 

económico otorgan hasta fi..-s de loa atlos sesentas el c:ar6cter de elemento Incidente 

en el desanrollo económico de cualquier pals a la Propiedad Industrial a través de la 

transferencia de tecnologla. 

Lo anterior..- e_.m es de suma impo.-.cla ~ el desanrollo del presente 

capitulo ya que debemos reconocer que en la bibliOgrafia .,.,,..._ para los fines de 

-te capitulo, -lisia y entrevistas realizadas, el continente es la Propiedad Intelectual, 

el contenido, en parte, la propiedad industrial, 1-,,-,ies, las marcas, etc., y esto a su 



vez los economia,_ ro traducen o interptetan en términos genera- • -vés del 

desarrollo tecnol6glco y ... llaapaSo. 

Si _....,,,_ a lo -puesto en el panafo inmediato anterior he Intentado hacer 

propio de - ,._.,.., del derecho de marcas, los principios y c:onclusionea que -

vierten aobnt la influencia e importancia de la Propiedad lndusbial en el desarrollo 

económico, po<que finalmente las marcas forman parte de esa denominada Propiedad 

1-. 

Luago entonces ¿como - que la Pf"Cll)iotdad Intelectual, y en particular el 

d9rec:ho dlt mllrCllS, son de gr., impotfancia para el desarrono económico?, 

__ _.._ .... no he d9ac:ubierto 18 ,..puesta, é- ya - encuentra dada, pero si 

~ ...,,.. - -to ae da porque confonne ae avance en ras relaciones 

ir'll-. y los paises Intenten - más sobenlnos, menos dependientes, más 

receplivo9 de ,,,_,..ión. requieren como ro nemas dicho Insistentemente de una 
--......,,. jurfdlca -cuada que responda de Inmediato a los cambios y mn 11t.tn, 

que - preventivll. 

En 16rminoa ~. io. J>9I- con economl- avanzad- tienden • ser 

-- - despliegan •istem- de Propiedad Intelectual en los que la SOciedad 
n.9CloNil • inMmadonal fie._., un gr-*> bálco de confianza, es decir, que e- la 

c.rtua de que - derechos -6n protegidos y existirán los medios de -. de los 

mi.moa - aean co~ntes. -clivos. 

Por ef contrario los países que se encuentran en dtverso grado de deam'roffo 

tienden a tener sistemas de protección en materia de Propiedad Industrial débiles, o -

no A9fleJ:mn o g..,,.Jzan ttf ejercicio de loa derechos adquiridos y en ocasiones. grave es 

w werarto, ni siquiera la certeza de que roa miamos -- nioconocldos. 

Se .,._ llegar a afirmar con apoyo en lo lnwtSligado, que la protección jUrf- de 



la Propiedad Intelectual ha aido a través de loa alloa, y principalmente en los tiempos 

recientes, un cataa~or en el desarrollo económico de muchos paises y por contra, 

siguiendo con eatm secuencia, un lastre para otros. 

Resulta paradójico, pero finalmente representativo en los objetivos de este trabajo, 

el que en ocaalonea la Propiedad Intelectual p¡orecla plantear una amenaza para los 

paises que intentan de-rrollarse económicamente. No se discuten aqul las razones de 

esta aaeveraciOn que bien vale la pena an•fizarlas, pero que a mJ juicio tuvieron en su 

momento au juStificación, pero finalmente es pues, insistimos, que la opinión de estos 

paises corría en ese sentido. 

La Propiedad Intelectual - descrit>la como " ... un instrumento para que los paises 

desarrollados se enriquezcan •ún más, como un medio de aumentar tas ventajas 

comerciales. o como herramientas para suprimil" a los nuevos paises industrialiZ~. 

(62). De lo expuesto, aunque en muchas de sus partes superada, esta tesis revelaba a 

mediados de loa milos -enta una clara preocupación por la Importante influencia de la 

Propiedad Intelectual sobre el desarrollo económico de loa paf- según la óptica que se 

utilizara para el -lisis. 

C- -car que •un cuando la Propiedad Intelectual ha adquirido gran 

Importancia. No ea sino hastm nace poco que la misma, analiZada desde la perspectiva 

de su inte..-cclón con io. fenómenos económico• y mots aun en Mttxico, donde todavía 

no es ver-nomente apr8Clada en su juatm dimensión. 

Es de importancia el analizar el fenómeno de ta incidencia de la Propiedad 

Industrial en el Mlbito inteniacional para posteriormente circunacribimos a su ámbito de 

lnftuencla en Mttxico. 

(62).- Sl'leraood M. flabl:rt. ~ ~ and Ec:onornC ~ Editorálll w..t PNe9 lnc.. Bouldw. Cokll'a:fo, 

E.U.A.. 1980. p. 123. 
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Acen::ándonoa a la historie - y ubicándonos en un terntno pnk:tico, 

debemos -cir - los primeroa - de importancia, que en el plano de la Propl9dad 

Industrial - dieron en el ello de 1986, cuando por requerimiento de loa Estados Unidos 

de Am6rica y - pai-• deaarrolladoa, el tema de la protección de la Propiedad 
Industrial en loa paises en desarrollo fue planteado como un asunto propio del sistema 

de comercio ~el. 

L8 -. de _,.,.,. nUIW-~ y de clarificar las normas comerciales del 

G.A.T.T. (Ge......i Agreement on T..- and Tantra). Acuerdo ~I sobre Aran- Y 

Comercio, ye - - momento v1ge..-, eai corno otras normas y tratadoe 

~fueron consecuenc:le clara de une toma de conciencia de que el nivel de 

protecci6n de la Propiedad In- en muchos pai- no era el adecuado y en 

ocasiones poco-. 

Des- - que nos enfrenlamos nuevamente el hecho de que quienes hacen 

surgir la preocupeción sobre este tema son los pai- industrializados y no finalmente los 

--.. lo que demuestra de 8lgune fonna el que ha existido subestimación por esta 

rama. 

El - que reguló los planteamientos al G.A.T.T., fue consecuencia de un 

cuestionario m.nejmo por la Comisión de Comercio lntemacional de los Estados Unidos 

de Am6rica, en el que - - preguntó e un importante número de em-
norteemertcen .. -=tivaa en el 6mblto internacional, su opinión sobre la -CU8Ción de te 
protección de le Propiedad Intelectual -Is- en otros paises dentro de los que 
obvisnente se encontraba M6xico. El denominador común de las respuestas era ~ 

existian d6blles sistemas de protección, es decir, una débil Infraestructura, ..

denomin- común también se presentó en el hecho de que dicho fenómeno de 

- sólo - -nteba en pei- en -.arrano. 

El concepto de intraestructura siempre es útil para resallar los ----



airven como cimientos de una construcción, asl los caminos, la Irrigación, tas escuelas y 

los aiatem- eléctricOa para una comunidad. figuran entre la& condiciones previas 

conaicleradas para el desarrolo. En el 6mbito comercial o industrial una a6Uda estructura 

financiera, liqUideZ, una estrategia de venta, un producto o servicio atractivo, un precio 

competitivo. una utiUdad mayor. igualmente constituyen una condición previa para el 

desarrollo y en consonancia siempre se asigna prioridad a la creación de una 

infraestructura 

Aunque en ocasiones, absurdamente imperceptibie, puede aseverarse que un 

.is....,. ...,.,ado de protección de la Propiedad lntelectulll, ea una condición previa 

para ta creación de nueva tecnologla, para la generacl6n de una mayor actividad 

comercial e industrial, lo cual consecuentemente empuja el cntcimiento económico y 

presta ayuda al deaarrono. Desde eate punto de vista, un aiatema de protección de ta 

Propiedad Industrial puede ser visto como una parte valiosa de la Infraestructura de un 

pal s. 

Es de conclui1'11e que, la visualización de la prolecci6n de la Propiedad Industrial, 

como un elemento Importante de la lnfr-structura de un pals, debe dirigir la atención y el -·-hacia su papel en el proceso de desarrollo econ6mico antes que a loa conftic:tos 

comerciales, es decir, - existir ta garantla de los derechos para que -tos se ejerciten 

din6micamente y no que todo se reduzca a la resolución de problemas Infinitos por la 

falta de una protección -uada. 

Debemos ser prepositivos e intentar a su vez ser preventivos y no necesariamente 

resolutivos. En M6xico a.e toma cuenta de esto. y es dificil reconooer1o, como 

consecuencia de loa requerimientos internacionales en primera instancia, porque no es 

hasta loa al\oa _,,.. en que se da cuenta de la importancia de ta Propiedad Intelectual 

y en consecuencia del traspaso tecnol6glco. En esa 6poca a la tegislaci6n que para esos 

efectos se c:re6. cumplió con sus objetivos, con tas convicciones, compromisos y retos 

planteados por la epoca, considero que es de tas pocas ocasiones en que nuestro pais, 



en -te rubro, no reacciona como~ de .., -tlmulo, elno - - --· 
no intento hacer un juicio absoluto llOb<e fa acepr.ción de dicha leglell8Ción por ,. 

comunided, pero el paeo se dio y en prw1venci6n de fenómenos que ae vi8Wll-n en 

dfchaa tlernpoe. 

-......me se presenta para loe pal- en desarroUo y pat1icularmente para 

M6xicD i. .-ad de responder a loa requerimientos det contexto intemacional 

~en 1987, fenómeno - tMnbi*n ae PAIS8flt6 en otros paises en vlas de 

des8nollo ,_ como T-1111. Sine"P<W. Corea, Braeif y China, entre otros, existiendo 

~a la legi.i.ciones aobnt la -en cada pala. 

& de ineietirae, que finalmente México al observar los cambios como 

~ del -nuevo on:len ml.M'1dial" y ., dimensionar en su justo espacio a la 

Propi9dad l~. - que inicia a pmtir de ese allo un acelerado proceso de cambios 

en nueeir. -· tendiente af t'ortalecimiento de fa Infraestructura necesaria, pero debe 

-...rlrae - la ac:tlvidlld te..-.re a la Implementación de la misma, no debe quedarse 

eólo en la corwbuc:c::i6n sino que <Mbe difundirse para que entonces si se genere esa -= ....,,,_ -.:Umoe de protecci6n = -.roRo de actividad industrial y 
comercial -=- -..rrolo económico. 

Conaldero que para tener una Yielón objetiva de I• Prcpiectad Industrial dentro del 

e9pecfn> eoanórnico, Den _,. fa pena ef que se analice • éeta clescM esa perepectlva --· 
A juicio de algunos tratadistas de fa economla y que se hllfl lnvofuc:rado 

_,.,.,,,... en el estudio de la Propiedad Intelectual, consideran que los elementos de 

- __, ..,. vida independiente de su protección jurldica, no con esto se quiere -

- i. pn11eoci60 jurldica no lmpe>rle, eino que 1- lnvenciol-. ,_marcas y toe......,,_ 
de auror e-indepet Mfienleniente del reconocimiento legal de la protecci6n jUtfcfica de 

que dleponen. 



Robert M. Sherwood, e_.;alista en eco.-nla y eutor de la obra "lntellectual 

Property and Economic Oevelopment", destaca el desconcierto que produce en 

ocasiones la apreciación que se da en la sociedad en general al derecho de propiedad, 

refiri6ndoae e-mente al de la Propiedad lntelec:tuel y la relevancia que a este se le 

da y la aprehenaión que del miamo se tiene en general. ""Ea tal vez una curiosk:lad que el 

concepto de propiedad se mplica más fácilmente • laa coaas tangibles que a las 

lntangib-" y ejemplif'ica " ..• si alguien roba mi pluma o mi bicicleta, surge rápidamente un 

sentimiento de violación en la mayorla de las culturas. SI alguien roba mi diaelio de un 

bollgrafo o de una bicicleta, de alguna manera el impulso a la condena no es tan fuerte. 

Sin embergo, la uti- comercial de ese bien Intangible puede ser muy grande~ (63) 

lguall"rWnte el tratadista citado, reconoce que no es sino hasta la última década en 

que la economla reconoce el valor de la Propiedad Industrial en el fenómeno económico. 

Cu.dril dete ser entonces nuestro marco de referencia en una primera etapa de 

an6Usls para poder esumir y demostrar la importancia de la Propiedad Industrial, y 

consecuentemente de las marcas en el 8mbito económico. 

Nuestro antecedente en el •mbito de globalización comercial y en el que se da 

gran Importancia a la protección de la Propiedad Industrial es el Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comerclo. el cual ea en una palabra, un •cuerdo entre més de 120 paises 

que se sustenta sobre loa siguientes principios: 

- Si cualquiera de los paises miembros reduce las barreras especificas al 

comercio. pondrá al alcance de todos los paises miembros dichas 

reducciones. 

- La protección de la Industria local de las partes contratantes se ha de 

(83).-s~ 11. Rab9rt. kltl. ca.. tJ. 125. 



~mediante arancelea aduaneros y no por medio de otra& medida& 

con influencia sobre el comercio. 

Paralelamente a to anterior. en ese marco internacional surgieron los 

cuestionamientoa para lo que algunas tratadistas del fenómeno económico denominaron 

los "productos de la mente. "'dentro de los cuales se incluyen a las marcas. La finalldad 

de aquenos estudios era el encontrar compatibilidad entre éstos. y los émbitos que 

abarcaba el GA T.T .• cuando se hablaba del tránsito de los "productos de la mente" en el 

6mb*> intemacional. 

Las cuestiones que se fonnulaban en el pleno del G.A.T.T .• fueron las siguialtes: 

1 .... Si los "productos de la mente". son artfculos de comercio. 

11.- En caso afinnativo. ai la fatta de protección adecuada y efectiva como 

propiedad de un pala miembro, es una medida comercialmente influyente que al menos 

por Inferencia, habla de ser desalentada dentro del G.A.T.T., ya que no es una fonna de 

ar.ncel atdUanero. 

111.- En et caso de que los "'productos de la mente'º sean artfculos de comercia, si 

las ftuctu8Ciones en su valor de pals en pals, causadas por la falta de protección 

-.,.-. y efectiva como propiedad en algún pals miembro, podrlan violar la Intención 

báica del G.A. T.T .• y por extensión ser consideradas contrarias al esplritu y a •

disposiciones del articulo VII (valuación para fines aduaneros) y su código reglamentario. 

Como podemos observar en las negociaciones iniciales de la Ronda de Uruguay 

del G.A. T.T., la Propiedad Intelectual adquiere gran relevancia y es ahl en ese momento. 

en que - Incluye a esta rama como elemento fundamental en el desarrollo económico. 

Por su parte la teoña económica ha sacado a la luz el tremendo valor de la Prcpied8d 

Intelectual y como queda de forma definitiva en el comercio. 



ISO 

De lo anterior - concluye para loa efectos del comercio internacional tomando 

como referencia el G.A.T.T .• que la falta de protección adecuada de la Propiedad 

Industrial bajo las leyes de algunos paises, sea reconocida como una barrera comercial 

no arancelaria. 

Partiendo pues de la atención que debe guardarse a la Propiedad Intelectual, los 

paises desarrollados han abocado tradicionalmente sus esfuerzos a estos aspectos y se 

han negado a razonamientos como el que se transcribe a continuación: "En la evolución 

de sus regfmenes de Propiedad Intelectual, los paises desarrollados han alcanzado 

resultados similmrea en un grado notablemente atto. Lo que sugiere que de cara a la 

cuestión de cómo alentar la propensión humana a la creatividad, tas sociedades se 

prestaron a dicha cuestión hallaron que ciertas respuestas fundamentales redundaban 

en su mejor Interés global. Ahora estas respuestas fundamentales son examinadas en un 

nuevo contexto, a medida que el mundo transita más y más hacia una atta dependencia 

económica." (64) 

El razonamiento antes transcrito. es en mi opinión. un claro principio del por qué de 

Ja Importancia de Ja Propiedad Intelectual y en particular para este estudio la Importancia 

de las marcas. 

Lo que ea Importante destacar. es que estos avances en el entendimiento de 

ciertas ramas de la actividad y del conocimiento humano. se dan en un tiempo de gran 

interacción y. en ocasiones. debemos reconocerte. ni la sociedad ni el estado dan a estos 

fenómenos gran importancia ya que se advierten éstos. sólo en el momento en que nos 

es requerido, precisamente por eaos paises de avanzada, palaea desarrollados, para 

que sólo aal, estemos en condiciones de enfrentar relaciones de todo tipo en el contexto 

internacional. No creo que eata attuación se presente por inadvertencia, sino 

(IM).-Sh9rwood M. Rabert. ob. cit.. p. 127. 
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simplemente por falla de interés, al no otorgarle a -os rubros la importancia y jenorqula 

q..- merecen. 

En el caso de México, en el momento 8Ctual y a la luz de los tratadistas, p.
decir.e que •- un tr6naito hacia un IWgimen maduro de protección ya que alguno• de 

los puntos que - tommi en cuenta en el pls1o internacional, se empiezan a conatituir en 

normas en nuestl'o paia. aai por ejemplo. tenemos que algunos -..tarws consideran como 

elemento& fundmnentale& para .. ...,. ante un régimen maduro: 

1.- El derecho da -clusividad. 

... Una c:l8ra ~ sobre el régimen de íocenclamiento, ya que al 

-ptmnoa y raconocamos, que gran parte de los productos y servicios se generan para 

loa pal- en daa8"'Dlo princi.,.-, y asi se con-. de loa datos conaullados ya 

- el 3!5 6 40% del comercio intamac:lonal a gran -cal• tiene lugar entre compafll-

-- "El llcenc:iamiento de la Propiedad Intelectual sirve asl de auatento a la 

llCtividad de la empresa productiva a ~ de 1- .-S internacionales de producción." 

{95). 

•·-Otros de loa principlo9 ~ para - en ~ncia de un régimen 

avanzado de prdeccl6n eon loa .,-. - se tengan para hacer respetllr el 

denom~ d9racho -elusivo, cabria "- aqul la obserV8ci6n de que al bien Ir--de nuestra ...-ria atribuyen el derecho de marcas, -te objetivo, es claro que 

en ocasiones nos enfrent•mos a esta carencia, miama que - acentúa cuando los 

derecho8 • proteget'ae y en su momento a hacerse re.petar son de inclivicluoa o 

em- qua -n en paises en desarrollo. y que se encuentran famH-.cloa con 

una c:ultunl de proteccl6n de estos derechos de avmnzada. Asl pues, cualquier régimen 

(85).- ShMWDod M. RObert. otl. dl., p. 129. 



52 

falla si no hace respetar los derechos que reconoce. 

Una idea que merece reflexión: "Una nota del régimen maduro es que hacen falta 

pocas acciones para hacer respetar los derechos de la Propiedad Intelectual.". Es 

nuevamente claro que no se requiere de normas infinitas y de complejo entendimiento, 

sino simplemente claras, sencillas, contundentes. Pero además considero que un paso 

adelante es que la norma de protección sea una herramienta de la autoridad para una 

masiva difusión de la misma, es decir, que esta difusión fuera en medida tal que, los que 

pretendieran desafiar Jos derechos en si mismos y fas normas, pensaran dos veces esa 

conducta o como lo expresan los estudiosos del fenómeno económico, se calcule las 

ventajas de invadir derechos efectivamente protegidos y consecuentemente se tienda a 

decidir el no asumir el riesgo de la infracción, particularmente cuando se requiera una 

inversión considerable para concretarla. 

Lo anteriormente expuesto nos lleva a conclusiones de gran relevancia y beneficio 

general ya que en Ja práctica, Ja Propiedad Intelectual tiende a promover Ja competencia 

y si partimos de un bien cimentado régimen de protección se estimula en definitiva fa 

inventiva y en consecuencia la actividad humana, estimulada de esta manera tiende a 

hacer avanzar una economfa. 

Si se observa que una empresa va para adelante porque su investigación, diseno 

de producto o servicio, signos distintivos, han producido resultados valiosos, otras 

empresas tienden a utilizar la investigación y creatividad para mejorar sus posiciones 

relativas en el contexto en que se desarrollan. 

2.- Subestlm•clón lnjust/Rc•ble de la Propiedad lndustrl•I y 

con.ecu.n,_,,.,,,. del Derecho m•n:•rlo. 

En primer término pudiera parecer temeraria la afirmación que shve de subtitulo a 

este apartado, pero lejos de ser aventurada, Ja intención es alertar sobre lo que falta por 



hacer, tomando como base la -rienda histórica que nos ha dado nuestn:> sistema -

protección a la Propiedad Industrial, mas ahora, que como consecuencia de la ya tantas 

veces mencioruldll eatntcha inteneladón existente entre los paf aes. 

Ef marco del estudio que intentamos desarrollar es el contexto económico de 

M6Jdco, y considerarnos que un buen punto de partida para sostener nuestra aflnnación 

es pntclaamente ese aspecto, el económico, y los agentes que en él conftuyen y, que 

desde nuestro punto de vista se síntetiZan en el comercio en general. 

EJ dentcho y la economía tienden a unirse necesariamente en una relación 

simbiótica, no es ptM"lto de discusión la supremacla de una ciencia sobre otra, pero esta 

nttaci6n es un hecho insoslayable. por lo que no es justificable que en los actuales 

reglrnenes ec:onómicos, principalmente en los paises en desarroRo, no se haya dado ya 

de plano la releYancia que merece la Propiedad Industrial en una acción preventiva, es 

decir, anticiparse a los eventos, con base en la experiencia que nos proporciona el 

exterior, aun c:u--10 conforme pasa el tiempo, ésta ya no nos es tan lejana y sus efectos 

9<>n -- .,..1 de inmediato. 

Va en apartados anteriores hemos hecho referencia a estudios que se han llevado 

• C-. en pal- en vlaa de desarrollo como México. En los últimos 10 allos y que -

...,. perspecttv. del exterior nos demuestran las carencias. los errores. y lo que se 

_,.. de los -emaa de protección en materia de Propiedad Industrial. 

Nadie niega los avances, pero tampaco podemos evitar el reconocer que al haber 

decidido insertar a México en un plano de aguda competencia internacional, las 

exigencia de marcos de protección en nuestra materia, así como la integración de una 

cultura en materia de Propiedad Industrial, para los agentes participantes en éstas, tal 

vez ya no tan nuevas relaciones económicas, se hacen indispensab'8s. 

No olvidemos que nuestros socios comerciales Inmediatos, como lo hemos 



recordado en otros apartados, tienen esa cuttura suficientemente desarrollada y sus 

trabajos de investigación en la materia, por fo Incesante de loa cambios, productos de 

sus fenómenos comerciales, son continuos. debemos aprovechartoa no descuidamos. 

Muchos de ros estudios llevados a cabo en distintas épocas. respecto de la 

imponancia de los regimenes de protección en materia de Propiedad Industrial, han 

concluido insistentemente en la debilidad de los si:atemas de protección debido a la 

capacidad de respuesta por parte de quienes detentan de alguna forma derechos de 

Propiedad Industrial. Asl lo demuestran los resultados obtenidos en el estudio del Banco 

Mundial en el afto de 1989, conducido por Edwin Mansfield y que son en ténninos 

generales del tenor aigutente: 

1 .... Hasta el ano de 1987, habla pocos cambios en los regímenes protectores de Ja 

Propiedad Industrial en Jos paises en desarrollo. Cabe insistir. como lo hemos hecho, en 

que estos cambios no se dieron sino hasta el momento en que, para el caso de México, 

pareciera nos fue requerido porque enfrentábamos la verdad indiscutible de un 

desinterés absurdo a esta materia, es decir, tenfamos el fenómeno en frente y tomamos 

las medidas pertinentes para incorporamos al cambio con una infraestructura mas sólida, 

sólo como reacción a las presiones del exterior. 

11.... Los empresarios de los países en desarrolo tJpicamente no responden 

cuestionarios. Pareciera en primera Instancia no tener nada fuera de lo común esta 

aseveración. pero pueden plantearse crwersas hipótesis y co.naecuentemente obtenerse 

interesantes condusiones. Es importante antes de continuar y a efecto de sintesis, el 

expresar que el responsable del análisis que ahora se comenta, inf"sere como causa de 

esta conducta empresarial el que ordinariamente loa empresarios no contestan estos 

cuestionarios cuando su origen es principalmente gubernamental, porque se piensa que 

la Información proporcionada tendrá otros fines o destino distinto del que se aduce. 

Efectivamente puede ser una causa la antes comentada, pero en Ja experiencia 



efectiv•,,_,. lim- del ~o. ha permitido -rver que la hipótesi• plan

puede tener no una sola causa, y esto - -1 porque la industria y comercio de M6xlco, 

- principal,,_,. de las denominad- _..,ti-y~. empre-s, cuyos eafuerzos 
est*n M"K:arnin.-doa, en el momento actual, a la sobravivencia y en consecuencia no 

pueden - "obviamente" a estos otroa ·-pectas" que para efectos Inmediatos y de 

una aplicación de una fómlula sencilla costo-beneficio no son atracttvos. 

Lo conducta mues descrita pareciera en térmlnos generales absolutamente 

j,,__, pero en el llClual contexto y posición de M6xic:o, esto refleja no otra cosa más 

qua _._.., tel vez no dolosa, ya - al escen.rio que se plantea habrla de 

~. - no e- - mi punto de vista. una clera difusión sobre los beneficios 

y ventajas de un bien estructurado sistema de protecci6n en materia de Propiedad 

Industrial, es decir, por un lado el Estado no brinda de manera efectiva una difusión 

auf'ICiente y 8decu.:ta, cualquiera que sea la razón, insuficiencia en su presupuesto, falta 

de personal debidamente capacitado pano tales efectos, etc., y por otro lado el titular o 

tenedor de los denlchos de Propiedad Industrial, no hace por lnteriorlsarse, tambl6n de 

forma suficiente, en estos aspectos de suma Importancia. 

P•re lo h-ta aqul expresado, f•llerla acreditarlo en tttrminos de moda, con las 

-tadllltlces correspondientes, pero 6at- no existen a cabalidad, pero es una verdad 

lndlscutlble pere quienes estamos desarrollando nuestra pnloctk:a en esta materia. No 

puede exigirse mejor protecci6n sino conocemos lo que desearnos proteger. 

De los estudios consultados, se encontraron datos interesantes como los 

proporcionados en encuestas realizadas entre los allos de 1989 • 1991 a distintas 

em- a nivel intemacional, principalmente en paises en vlas en de desam>llo, que 

muestrmn una gran p&rdida en materia de derechos potencialmente susceptibles de 

pnoteccl6n, - secretos industriales, patentes, ma~. etc., principalmente por la falta 

de confianza en los sistemas de protección existentes. 



Las causas que se atribuyen a los fenótnen0a .ntes descritos y. que nos 

atrevemos a aoatenerfo •ún en este tiempo reciente, radican principalmente en que en 

los paises con sistemas de Propiedad Industrial débiles, las pel"llOOllS tienden de fonna 

natural a saber poco del tema. Se destaca igualmente que. en los países con un atto 

índJce de desarrollo o con sistemas eficientes de Propiedad Industrial la gente en 

términos generales, ai bien no tiene un conocimiento profundo de sus sistemas de 

protección, ar tiene una idea clara de su existencia y de au efectividad. 

Baste para terminar de ejemplificar el hacer mención de algunas de las 

conctuaiones • q~ se llegó en loa estudios consuttadoa: 

El común denominador es un conocimiento vago de lo que es la Propiedad 

Industrial y de cómo se le protege. 

En muchos casos se encontró que no se consideraba a la no protección como un 

factor que influyese en su actividad, aunque después de una más detalfada explicación 

se encontró que de alguna forma sr habla influido o inftuirla la falta de protección. 

Por otro lado se percibe que las acciones tendientes a hacer respetar el derecho 

son a menudo limitadas, más que nada por lo estrecho en Jos recursos públicos 

aplicados al efecto. 

El sistema judicial no tiene un conocimiento efectivamente versado sobre la 

Propiedad Industrial, y por las características del aistema contencioso en México, en 

materia de Propiedad Industrial, al acceder estos asuntos a tribunales su resolución se 

hace altamente compleja. 

De la blbliografia consu-. se logró extraer algunos ejemplos que de alguna 

forma lluslnln objetivamente el contexto real en que se ubica a la Propiedad Industrial, 

léase tambi6n derecho marcario, por quienes son los beneficiarios y en ocasiones 



--.. por lo que se considera prudente transcribir algunos de estos ejemplos 

-ramente re-ntalivoa. 

Se - del caso de una empres.a metalúrgica que informó de la pérdida de más 

del 50% de au franja de mercado, después de que un empleado se pasó a la 

competencia llev- tecnologla valiosa (lato sensu). 

Un grupo br8silel'\o que trabmjllba en un campo especializado estaba obteniendo 

un progreso bastante importante en el desarrono de su producto, ideando 

aim~te 111 marca con que él mismo seria identificado. A efecto de continuar con 

et desarrollo del citado producto, contrataron un t6cnico británico para que los asistiera 

en el deaarrollo, enterada la oficin8 de patentes y marcas de ese pafs recomendó se 

iniciaran las geationes tendientes a la protección de los derechos de Propiedad Industrial, 

tanto en el pala de origen como en el extranjero, cuando menos en aquellos paises en 

que se tenl• 111 expectativa de comercializar el tan citado producto. La recomendación no 

fue tom8da en cuenta con la dHigencia debida y un tiempo después, al intentar llevar a 

cabo •-~ ~ntes. se encontraron con un registro previo, lo cual 

imposibilitó en primera instancia levar a cabo cualquiera de las actividades proyectadas. 

Es de Insistir, que el ejemplo anterior, suficientemente ilustrativo, no es privativo -

Brasil, se prementm cotidianamente en México, tanto por lo que hace al comercio interno, 

como cuando intenta una empresa Mexicana incursionar en et exterior, es igualmente de 

recalcarse que ordinariamente esta situación se presenta en empresas medianas y 

pequeftaa, pero que no debemos olvidar confonnan el espectro del comercio mexicano. 

De lo anterior, se destaca como común denominador que la falta de protección 

efectiva y, ea de agregar.se de una difusión de dicha protección e interés por dicha 

protección, provoca estos casos de pérdida de derechos legltimos. 

Coincidimos en su totalidad, con las aseveraciones de loa Autores de los estudios 



ahora en comento. al afinnar que: para los paises en desarrollo. el impacto negativo de 

una proteccl6n débil de la Propiedad Industrial deberla ser motivo de preocupación con 

respecto al desarrollo económico del pals en cuestión. Y es ~uf donde encontramos la 

justificación real del presenta trabajo, ya que no puede negarse que sin un efectivo 

sistema de protección, las consecuencia de esta irregularidad. más temprano que tarde 

afecta el contexto económico. 

Considero que si concluyéramos hasta aqui nuestro análisis, nuestra denuncia, de 

la subestimación que en términos generales se tiene por la Propiedad Industrial y en 

particular por el derecho de marcas, no estarlamos abarcando tocios los supuestos y 

quedarla sinceramente trunco el planteamiento. 

No es tampoco desconocido que como consecuencia de ta complejidad de las 

relaciones comerciales. ya sean nacionales o intemaciona\es, por ta intensidad de la 

competencia en estos rubros, quienes comandan a las empresas que dla a dla enfrentan 

estos retos, tiendan necesariamente a prepararse más, no basta sólo el conocimiento 

emplrico del negocio, ae requiere también el conocimiento cienUfico, y es por esto que 

observamos con más frecuencia que, tanto directores generales, como los mandos 

medios de las empresas, buscan accesar al conocimiento, y buscan en el reclutamiento 

de su personal a profesionales més preparados. 

Efectivamente, creo que es claro deducir que otro punto de importante difusión de 

nuestra materia. si tomamos como válido nuestro planteamiento de que una de tas 

razones de ta subestimación a ta Propiedad Industrial es et desconocimiento, es et 

ámbito académico en donde encontramos también. sin lugar a dudas. una injustificable 

falta de ponderación de ta materia de Propiedad lndusbial, cuyo origen si se quiere, y 

como ya se analizó en el capitulo correspondiente, es por la falta de uniformidad en el 

criterio a adoptarse ai el derecho de marcas debe considerarse o no como una rama más 

de la Ciencia del Derecho. 



P- poder intentar demostrar nuestra hipómsia hemos oblenlclo loa planes de 

estudios vigent- de algunas de •- carreras que se imparten en la Universidad Nacional 

Autónoma de M6xico y. que de forma enunciativa mú no limitativa, son aquellas que 

--en la pr6clica ocupan los puestos de decisión en cualquier empresa, -• 

cu.a- ... -· 

De dichoa planea de estudio, podemc::. concluir la importancia que se da en el 

6rnbito acecl6rnico a la Propiedad Industrial en general, y en particular al derecho de 

mmrcas. 

Es de particular preocupación, desde luego, que en la Facultad de Derecho de 

.....-a Magnm Casa de Estudios, se dé a la m- de la Propiedad Industrial e 

Intelectual la trascendencia de una asignatura optativa. no queremos mostrar con esto 

de8precio por dichas -ignaturas, pero lo que si es una reaUdad es que dichas materias 

al tener esta modafidmd no aon de ac:ceao para todo el estudiantado y, que con el paso 

del tiempo han adquirido una trascendencia innegable como lo es el caso de la 

Propiedad Industrial, por lo que ya no .,,.-n estar reservadas sólo para aquellos que se 

intereeen por cursar la asignatura, para cubrir su plan de estudios. 

Ola con dfa y como lo hemos demostrado - requiere necesariamente del 

conocimiento de esta materia y m .. aun para quienes deberán enfrentar un problema de 

- lndole tan especial, que al bien ea cMrto existen expertos o despachos 

eapec1a1-. en -ta materia, considero que no debe quedar por la Universidmd, el 

darle 18 importancia a esta asignatura. ya que al dar1e el rango de obligatoriedad, 

permitiré al estudiante de Derecho, accesar a una rama de la ciencia jurfdica que 

adquiere una importancia incuestionable. 

Aal pues el estudt.nte ahora y en el futuro el Uc:enciado en Derecho, podnli 

cmbalmente_ponderar un ••unto en materia de Propiedad Industrial, y discernir sobre su 

capacidad real para asesorar o no en esta materia. 



Por cuanto hace • la• otn1s profesiones de •- cuales se ...,izaron aua paanea de 

estudio y que • mi juicio pudieran tener ya en la aplicación práctica. acercamientos con la 

materia de la Propiedad Industrial, no encontramos en ninguno de sus planea siquiera 

alguna referencia • nuestra materia. 

Aal tenemos - en el plan de estudios de cualquiera de las ingenierlaa, por citar 

un ejemplo, no tienen de fonna alguna contacto como la fonna de protección de una de 

los segmentos de la Propiedad Industrial. 

A toa estUdiantea que cursan la Licenciatura en Administración de empresas, si 

bien tienen intercaladas materias del Derecho mercantü, no ven con mediana fonnalidad 

nada sobre la protección de los derechos de la Propiedad Industrial. Aal también los que 

se involucran en la Mercadotecnia, en el comercio exterior. 

Evidentemente no estamos sugiriendo que se les impartan cátedras de Derecho, 

pero que sr se les proporcionen conocimientos sobre este particular. 

Sólo pensemos en un ingeniero que ha desarrollado un producto o proceso 

novedoso. Con toda seguridad por su cuttura general podrá deducir que puede optar por 

eu protección, pero esta generalidad del conocimiento tal vez seria má concreta si 

desde el origen propio del conocimiento supiera con efectividad, que la protección existe 

y qué se debe hacer para ello. 

Quien administra una empresa, posiblemente al haber recibido dentro de su 

preparación nociones claras sobre la Propiedad Industrial. al poner en práctica sus 

conocimientos en au negocio, valoraría con mayor objetividad sus recursos en este rubro 

y tendrla una mayor conciencia sobre la necesidad de la protección de dichos derechos 

de Propiedad lnduatrial. 

Aquellos que se dediquen en la práctica a Ja publicidad de productos y servicios, 



. ., 
tmnbi6n al - un conocimiento previamente adquirido sobre la materia, sabrán ..,.,.,. 

honeetmnente aua conocimiento• al hacer la promoción de loa productos o aervicioa q.._ 

... aon encomendados. Este rubro en particular. que a simple vista pareciera de la 

menor impol't8neia a.nta para nuestro estudio con un capJtulo exclusivo para fa 

dBnarninadm publk;idect comparativa, en la que en su ejecución participan los publiciatas. 

y en el --de - efectos en loa derechos de terceros participan los abogados. 

Con9klelwnoa que la subestimación de nuestra materia no se puede medir en 

números, no es posible que sea objeto de una estadlstica, pero los hechos ahf están 

rmrrmos. aujllfoa, ectivos y pasivos, todos participamos y somos responsables y por 

l8rdO tenemoa lm obligación de enfrentar el problema e intentar ser preventivos. 

En tanto el delirwamiento de esta cultura de la Propiedad Industrial se vaya dando, 

dllbenli danse certeza at empresario de que extsten tos medios sUficientes para garantizar 

le protección de sus derechos y poder tener una sola respuesta a la cotidiana pregunta 

de e;· ae podrán proteger de forma efectiva sus derechos de Propiedad Industrial. 

Tambi6n deberá tenerse en cuenta que de fonna concluyente, la capacidad de un 

pafs en desan'olo para auténticamente insertarse al acelerado cambio técnico y 

c:omercilll en el mundo. estará inftuido fuertemente por su sistema de protección a Ja 

Prop..d8d Industrial. 

Si bien en el transcurso de este capitulo. cumido menos hasta fo aquf expuesto 

nos vemos forzados a referimos en t~rminos generales a Ja Propiedad Industrial por ser 

"8te et continente y el derecho de marcas o las marcas en sf mismas su contenido. no 

pOdernos dejar de asentar que éstas. tas marcas. tienen su injerencia en el desarrollo 

econ6rnk:o, ya que, si analizamos Ja justificación de su protección en el orden económico, 

- porque laa m- prom.-n la producci6n de ..,a gran variedad y canliclad de 

ptOductos, ayudan a promover tamt>Mn una competencia leal y justa entre productores y 

comerciantes, permitiendo a los consumidores el identificar claramente la fuente de to 
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que est.ln adquiriendo, aai como otorg•ndole una garantla de calidad y seivicio. 

Por cuanto a la empresa se refiere, las marcas ayudan a 6sta a promover sus 

productos y proporcionan el incentivo de reforzar su competitividad en el mercado con 

respecto a la calidad, seguridad de entrega del producto, disponibilidad del mismo, 

competitividad en precio. etc. 

Ea obvio que las marcas no necesariamente garantizan un nivel ~clfico de 

calidad. l:.stas, las marcas, más bien reflejan la expectativa de que los productos o 

Mtrvicioa identificado• a trav6s de una marca. mantendr6n a k> largo del tiempo un grado 

consistente de calidad, con atandares aceptab'8& y consecuentemente el productor 

llevará a cabo su mejor esfuerzo para satisfacer a los consumidores y mantener su 

reputación. 

Las marcas ayudan al consumidor, insisto, a hacer una selección, partieularmente 

cuando la calidad a6lo puede ser constatada a través del uso o cuando el acceso a la 

información está limitada por razones de ignorancia, como en ocasiones se presenta en 

tos productos importados. Es ademtas una ventaja que facilita la exportación y 

consecuentemente la internación de los productos o servicios de los mercados 

extranjeros. ayudando a diferenciar de aquellos de la competencia. 

:J.- El O....Cllo de m.,..... como etemenro ,_.,..,.....,. ,..,.. 1• c•l•D,..cl6n 

de acuen:fo.8 comen::lal-. 

En mi opinión cualquier acuerdo comercial. entendiéndose por éste desde su 

aspecto más primario como la compraventa, distribución o comercialización de un 

producto o servicio, hasta el de libre transito de mercanclas y servicios celebrados entre 

paises, debe incluir dentro de sus disposiciones o cl6uaulas. acuerdos especificas sobre 

el manejo y regulación de la Propiedad Industrial e Intelectual. Deben pues existir en 

definitiva disposiciones especificas por cuanto al reconocimiento de los derechos que 



- ,_ ......,.. en - caso, ejercen loa legltimoa - de dic:ho• derechos, ..i 

como - - _.ntic:en a _,,os tilUlanos el pleno ejerc:;iclo de - dentchoa al ..i ---· 
SI tomamos como punto de partida el que el reconocimiento y validez de una 

marca Atgiim;tlada es limitado, circunscrito • un espaclo territorial, es de Importancia que al 

celebrarse cualquier acuerdo comercial queden bien definidos y garantizado• dichos 

d9r9choa de acuerdo con las legislaciones apfical>les de los paises miembros de dichos 

acuerdos. 

El inl8n:::mnbio comercial como consecuencia de dich>s acuerdos no debe 

lim-. evident.mente al libre paso de 1- mercanclas, ya que de ser asl, se estarla 

~ • su 9UBf'te tanto al productor o duefto originario del' producto o servicio. y en 

ll8g\M'ldo l6nnino y con et mismo efecto al consumidor. 

Quien tiene interés en entablar una relación comercial internacional, obviamente 

busca ~ ..._ productos o servicios encuentren un lugar en el mercado en que 

incursionm, q.._ aua productos sean perfectamente identificados por los consumidores y, 

- ~ • al mismo que los derechos inherentes a sus bienes no sean 

~ por nadie y que en caso de asl serlo existan las nonnas aplicables y eficaces 
...... .._ _ dlc:hos derechoa. 

Como podemos observar, la razón de la necesaria existencia de un 

reconocimiento al derecho de la Propiedad Industrial en cualquier acuerdo comercial de 

la dimensión que -•. si bien )urldica, también tiene su connotación pr8ctlca, ya - sin 

esta pntYiaión no podrfa estarse ante una verdaderamente libre concurrencia y 

provocarla en el caso de mlterados conflictos Una depresión en Ja partjcfpación de la 

p¡wte que en .., momento fuera afectada en sus derechos. 

Para - de tnlducir los conceptos antes vertidos en términos comúnmente 



... 
usados en esta '9poca. se generarla una grado de desconf&allDI en el inversionista. lo 

que haria disminuir el intercambio comercial. 

Al incluirse estos conceptos en este tipo de acuerdos. obliga tambi6n a las partes a 

interiorisarse necesariamente en los sistemas legales de cada pa(s contratante, para 

estar en condiciones objetivas de una verdadera interrelación, 

Con lo anterior intentamos destacar otra obltgación más que se produce con la 

celebración de estos •cuerdos comerciales, y que radica en el conocimiento no sólo de 

nuestro sistema de protección de la Propiedad Industrial. -más lógico es. que 

debamos conocer los sistemas de protección de nuestros derechos en &os paises a que 

accederán nuestros produdos y servicios, como consecuencia de la celebración de los 

mutticitados acuerdos comerciales. 

Esta obligación de conocer otros sistemas de protección de la Propiedad Industrial 

se debe asumir con mayor responsabilidad por parte de aquellos abogados Inmersos en 

esta materia, ya que con toda seguridad los requerimientos de Industriales y 

Comerciantes de las dimensiones que sean e inventores nacionales, por el Intercambio 

tan intenso que se vive ahora a nivel Internacional, se verá encaminado a la protección 

de sus derechos, como ya ha quedado establecido en otros palses. 

Ya en apartados anteriores revisamos e insistimos, en que el nuevo contexto 

económico del mundo como consecuencia de su integración e intensa interrelación, 

provoca la adecuación de los normas juridicas que se involucran en dichos aspectos de 

la nueva realidad mundial. 

El fenómeno antes mencionado se intensifica cuando, como consecuencia de 

dicha integración y, para una mejor relación en ese tenor, se negocian acuerdos 

comerciales. 



Para el ca80 de Mexico esto es plenamente comprobable, ya - las más 

importantes modificaciones en la historia reciente a nuestra legialaci6n en Mllteria de 

Propiedad lndusbial. se dieron precisamente cuando nuestro pala inició au inserción 

material• -te nuevo contexto económico, como lo fue su adhesión al G.A. T.T., a finales 

de loa aftas ochentas, en el que se modifica principalmente nuestra legislación en 

materia de traapaaa tecnológico y algunas otras modificaciones a las normas sustantivas 

en las que se iniciaba un proceso ele adaptación de acciones más contundentes y 

expeditas, que -vamente garantizaran los derechos de Propiedad Industrial. 

De la adhesi6n al GA. T.T. a la fecha, gran número de modificaciones ha sufrido 

nuestra legislación de Propiedad Industrial, en el ano de 1991 entra en vigor una nueva 

ley, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que rompe de plano, 

como consecuencia del nuevo contexto que vivia México, con una legtslaclón que a la luz 

de los acontecimientos, se apreciaba obsoleta y, que también debemos reconocerlo, 

reapondla a las exigencias y negociaciones que se sostenfan para la celebración del 

denominado Tratado de Ubre Comercio de Norteamérica. 

Finalmente y con el objetivo de concluir con las modificaciones requeridas para la 

debida aplicación del Tratado de Libre Comercio, en 1994 la Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industrial. ae vio reformada, inclusive hasta en su propia 

denominación, ahora ya Ley de la Propiedad Industrial. 

También fue abrogado el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, 

entrando en vigor también para el ano de 1994 el Reglamento de la Ley de la Propiedad 

Industrial. 

Si es importante recalcar que las modrficaciones a que se sometió la legislación en 

materia de Propiedad Industrial, en mi opinión y, desde luego en primera instancia, 

garantizan una acción más expedita en la salvaguarda de los derechos que dicha 

legislación tutela, incorporando conceptos que si bien estaban regulados, ahora lo están 



.. 
también. pero con mayor precisión. 

También es importante destacar que, si ben nuestra legislación ha avanzado en 

respuesta el nuevo contexto económico del pafs y de ta interacción con otros paf ses en 

el plano internacional. es cierto también que se presentan ya ahora problemas, conflictos. 

que a la luz de la legislación en reciente aplicación son de compleja resolución, y esto se 

presenta en mi opinión, por el simple hecho de que al interactuar con otros paises no 

sólo se importan bienes o servicios, también se traen a México nuevas formas de hacer 

comercio, las cuales evidentemente impactan en ocasiones, por aaf considerarlo los 

ciudadanos, aua derechos. En capttulos posteriores analizaremos dos casos en 

particular que son producto precisamente de estas nuevas fonnas de hacer comercio y 

que recientemente han presentado sus primeras complicaciones. 

No debemos olvidar que nuestros ahora socios principalmente los de Norteamérica 

tienen una muy aneja tradición mercantil, lo que hace que su comercio, au forma de 

hacer comercio, aea distinta a la de México. si se quiere más desarrollada, es por eso 

que si estamos decididos a hacer comercio como ellos, nuevamente nos encontramos 

ante la necesidad de ser preventivos, de adelantarnos a los hechos, si esto es posib'8, 

para poder adquirir de la experiencia de nuestros socios comerciales, los Instrumentos 

que nos pennitan fortalecer nuestro régimen jurldico. para este caso en materia de 

Propiedad Industrial. No podemos negar que nos faHa mucho por aprender y en ese 

sentido debemos dirigimos. 

Como podemos observar, es inexplicable un acuerdo comercial de cualquier nivel 

en el que no se incluya un capitulo relativo a la protección de los derechos de Propiedad 

Industrial. 
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4.- El 0-.Cho de ,....... -.iro _, eapltula de Propl- _,,_, .., el 

T,._ .-u-C-.:la. -lea. Ea-. Unido• de--.y~ 

Como ha q&.mdado establecido en el presente trabajo. et nuevo orden mundial que 

- ha venido conf"¡gurando. ta tendencia de los distintos paises del mundo congregados 

en regiones. a 1• creación de bfoques comerciales. necesariamente Impactaron tambWJn 

al continente mnericano, principalmente Estados Unidos de Am6ñca, que a mi juicio, ante 

c::licha aitu.ci6n debl• garantizarse de fonna definitiva el acceao de sus productos y 

...-vicios a un mercado definitivamente numeroso como lo es et del continente 

americano. Por su parte México no JX)dia quedar atrás en la integración económica por lo 

que se incorporó a eae cambio, el cual de alguna fonna fue bien visto por la generalidad 

de los pafses del continente. 

Es por supuesto absurdo que en un párrafo pueda resumirse la intensa actividad 

deaplegllda por tos paf ses involucrados, las arduas negociaciones que cutminaron en el 

...., nombrado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pero 

como no es la intención del presente trabajo el analizar paso a paso el camino andado 

hasta la firma del multicttado tratado. sólo pretendo el analizarlo desde la óptica de la 

Propiedad Industrial y en particular del Derecho de marcas. tema central del presente 

estudio. 

Desde luego, no están a discusión ahora los beneficios o no del tratado que a partir 

del atlo de 1994 entró en vigor. 

El objetivo de la Inclusión de un capitulo relativo a la Propiedad Intelectual fue el 

intentar estandarizar de alguna fonna las legislaciones de los paises finnantes, basados 

en los principios de '7rato Nacional" y "Standares Mlnimos de Protección". 

En su momento el Tratado de Libre Comercio que ahora se analiza. f\.m 

considerado por algunos tratadistas de la materia, principalmente estadounidenses como 



"El maa claro acuerdo mullllateral en Propiedad Intelectual, antes concluido. Además de 

que establece en términos generales un alto nivel de protección respecto de cualquier 

otro acuerdo antes celebnldo"'. 

En este apartado intentaremos hacer un estudio comparativo de las normas 

incluidas en el Tratado de Libre Comercio. desde Juego circunscribi6ndonos a las 

marcas, y de qué fonna fueron acogidas dichas disposiciones en nuestra legislación. 

El Tratado de Libre Comercio (TLC). en su capítulo XVII, incluye precisamente la 

normatividad conomrniM\te a la Propiedad Intelectual, y que para efectos del presente 

estudio nos remitiremos exclusivamente al inciso correspondiente a la regulación de las 

marcas. 

En primer ténnino encontramos que el artículo 1708 del TLC, proporciona 

conceptos más o menos similares a los que contiene nuestra Ley de la Propiedad 

Industrial, los cuales nos permitimos transcribir en lo conducente a continuación: 

•Al-6culo ~70ll. lllan:as 

1.- Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o 

cualquier combinación de signos que pennita distinguir los bienes o servicios 

de una persona de Jos de otra, inclusive nombres de personas, disenos, 

letras, números, colores, elelTlentos figurativos, o la fonna de los bienes o la 

de su empaque. Las marcas incluirán las de servicio y las colectivas y 

podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las partes podrá 

establecer como condición para el registro de las mar<as que Jos signos 

aean visibles ... 

Los articules en la Ley de la Propiedad Industrial que encuentran concordancia con 

la disposición antes transcrita del TLC son: 



·Arelic- a.- Se entiende por marca a todo •igno visible que distinga 

producto• o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado." 

Además nuestra ley precisa en su articulo 89 que puede constituir una marca: 

•Arf:1cu1o ... - Pueden constituir una marca los siguientes signos: 

L- Las denominaciones y figuras visibles. suficientemente distintivas. 

susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten 

de ,aplicar.e, frente a los de su misma especie o clase; 

11.- Lm• form- tridimensionales: 

111.- Los nombres comerciales y denominaciones sociales, siempre que no 

queden comprendidos en el artfculo siguiente, y 

IV.- El nombre propio de una persona ffsica, siempre que no se confunda con 

una marca registrada o un nombre comercial publicado." 

•Ar11cu10 H.- Las asociaciones o sociedades de productores. Fabricantes, 

comerciaintea o prestadorea de servicio, legalmente constituidas, podrán 

sol;cttar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado, los 

productos o servicios de sus miembros respecto de loa productos o servicios 

de terceros ... 

•Altfculo 171M. -re-
2.- Cada una de las partes otorgará al titular de una marca regtstrada et 

derecho de impedir. a todas las pensonas que no cuenten con et 

consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares 

.. 



para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los 

cuales se ha registrado la marca del titular. cuando dicho uso genere una 

posibilidad de confusión. Se presumira la probabilidad de confusión cuando 

se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos 

arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no 

afectarán la posibilidad de que cada una de las partes reconozca derechos 

sobre la base del uso.'" 

Los articules concordantes de nuestra Ley de la Propiedad Industrial son: 

•Arficulo 213.-Son infracciones administraUvas: 

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada. para 

amparar los mlsmos o similares produdos o servicios que los protegidos por 

la registrada." 
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La excepción parcial al artlculo antes transcrito y en concordancia con los 

principios que rigen nuestro Derecho de marcas y que fueron respetados de alguna 

forma en el TLC se encuentra consagrada en el Articulo 92 principalmente en su fracción 

1 y que a la letra dice: 

•Arficu/o 92.· El registro de una marca no producirá efecto alguno contra: 

1 .. - Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma 

marca u otra semejante en grado de confusión, para los miamos o similares 

productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar 

la marca. de manera ininterTUmpida. antes de la fecha de presentación de la 

solicitud de registro o del primer uso declarado en 6sta. El tercero tendrá 

derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres anos siguientes 

al dla en que fUe publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y 



-...-.te la declaración de nulidad." 

Tambi6n au-..ia el valor del uso previo el artículo 151 que en au fracción 11 a la ---= 
•An11curo 'fS'f .. -EI registro de una marca será nulo cuando: 

n.- La marca -• idéntlea o semejante en grado de confusión a otra que haya 

aido ua.ta en el pals o en el extranjero con anterioridad a la fecha de 

pre--.:i6n de la solicitud de la marca registrada, y se aplique a loa mismos 

o~ productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor 

der9cho por uso anterior, compruebe haber usado una marca 

ininten'umpidanwnte en el pals o en el extranjero, antes de la fecha de 

presentación o. en su caso. de fa fecha de primer uso declarado por el que ta 

regimó." 

Otros de los puntos en que hubo de encontrar acuerdo, es cuanto se refiere al 

._uisilo pnwto del uso de la marca para la cual se pretende el registro. Este problema 

- presenta ya que en Estados Unidos y Canacf¡I¡ principalmente, el uso de la marca que 

- pretende regtatrar en el comercio era indispensable, en Mt!Jxico este uso efectivo no 

er-. ni es requerido. Pareciera que el TLC intenta resotver esta problemática, o bien 

...-.moa - - I• parte mexicana obtuvo un punto favorable en la negociación, 

aun cu.Ido en el -.-ano práctico y como se desprende del propio texto del artículo 

correspondiente del TLC. el uso efectiVo pareciere siempre necesario: 

•Arllcuto ~70#I. _,.,_ 

3.-~ una de las partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso. 

No obstante. la solicitud de registro no eatará sujeta a ta condición de uso 

~o de una marca. Ninguna de las partes denegará una solicitud 



únicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido fugar 

antes de la expiración del plazo de tres aftos, a partjr de la fecha de solicitud 

de registro." 
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Con Jo anterior no queremos decir que México permite el registro de marcas sin 

importar el uso de las mismas. no es el caso. En México, efectivamente se permite el 

registro de una marca sin que sea necesario acreditar un uso efectivo de la marca antes 

del otorgamiento del registro, pero nuestra legislación claramenre sanciona con la 

caducidad a ¡aquellas marcas registradas que no sean usadas por un periodo 

consecutivo de tres atlas y asl lo establecen los artículos que a continuación se 

transcriben: 

•Arllculo 'ff~.-Para obtener el registro de una marca deberá presentarse 

aolicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos: 

111.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada 

ulteriormente, o Ja mención de que no se ha usado, a falta de Indicación se 

presumirá que no se ha usado la marca ..... 

-.rlcu/o '130.-Si una marca no es usada durante tres al\os consecutivos en 

foa productos o servicios para los que fue registrada. procederá Ja caducidad 

de su registro. salvo que el titular o el usuario que tenga concedida licencia 

inscrita la hubiese usado durante los tres at"ios 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, taJes como restricciones a la importación u otros requisitos 

gubernamentales aplicables a Jos bienes o servicios a loa que se aplique la 

marca." 



--- 152.- El registro caducará en los algulentes casos: 

11.-Cuando la marca haya dejado de usarse durante loa tres anos 

consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa 

de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del lnatituto ... 

Desde mi punto de vista la disposición transcrita del ne;;. coloca en una posición 

totalmente de desventaja al inversionista mexicano, ya que por obvio que parezca. es 

necesario advertir que el acceso para un producto mexicano a los Eatadoa Unidos de 

Am6rica es mucho rn4a complejo que en otros paises, y lo que pareciera lógico, como lo 

es el primero obtener el registro de al marca para asf asegurar en primera instancia el 

signo distintivo que Identificara a mi producto o servicio, pasa a segundo término. 

Lo anterior tambi6n en el terreno práctico, permite a nuestras contrapartes, el que 

con au infraestructura monitoreen qué productos o servicios no fes convienen que 

8CCeaen a au mercado y simplemente al solicitar el registro de Ja marca mexicana 

pueden sencillamente obstruir el producto mexicano. 

Por cuanto se refiere al procedimiento de registro podemos decir que es bastante 

similar el que se contempla en el TLC al que en términos generales siempre ha tenido 

nuestro pafs. excepción hecha del procedimiento de oposición. que sl bien en alguna 

6poca fue también contemplado por nuestras leyes de la materia en cuando menos 50 

aftas. este procedimiento ya no existe y es sók> privativo de Estados Unidos de América 

y Canadá y. ae hace consistir en Ja publicación. en una gaceta especial de Ja marca de la 

cual se pretende su registro, a efecto de que cualquier tercero que se considere con 

mejor derecho pueda oponerse a dicho registro. 

Si bien como hemos visto, en Mádco no se contempla el procedimiento de 

oposición. en México se contempla dentro de los procedimientos el de nulidad corno ya 

hemos expuesto en loa correspondientes artfculos de la ley de la materia. 



74 

Aqul el punto de _,_ y discusión, -ria el determinar qu6 tan conveniente serla 

el que nuestro pala incorpon1ra para •- msca el procedimiento de oposición. Parecerla 

en un primer ténnino un elemento pnk;tico, ya que quien efectivamente obtenga una 

marca habi6ndose superado el procedimiento de oposición, obtendrfa un derecho, en mi 

opinión. con menos posibilidades de ser impugnado con posterioridad por un tercero. 

•AnJculo 'f70-. --

•.-Cada una de tas partes establecerá un sistema para el registro de marcas. 

mismo que inclul..,.: 

(•) El -amen de i.s solicitudes; 

(b) La notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que 

fundamentan la negativa de registro de una msca: 

(e) Una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la 

notificación; 

(d) La publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya 

sido registrada; y 

(•) Una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan 

solicitar la cancelación del registro. 

Cada una de las partes podrill dar una oportunidad razonable a las personas 

interesadas para oponerse al registro de una marca." 

Articulas correlativos de la Ley de la Propiedad Industrial, son los siguientes: 



• ...,_ tta-R~ .. 80lic:ilud. - procede,.. a et'8cluar un examen de 

forma de - y de •documentación e-. Pllra comprobar al - cumplen los--·-prev- - ...,, y au reglamento." 

711 

El lllguierd9 mrtlculo es trmnacrilD en lo conducente con el fin de no hacer tediosa la 

lectura del.,,- ..-¡o y 8tacar los puntoa que realmente noa Interesa llu..,..r. 

·-uto f:U.- ConclUido el examen de forma, se procederá a realizar el 

-de fondo ... 

SI .. 80ficilud o la documentación no cumple con 109 requisitos legales ... ; si 

•-í--"noento para el registro de la marca o si existen anteliolid-s, 

el lnallluto lo comunicará por escrito al solicitante otorglllndole un plazo de dos 

....._ para que manifieste lo que a su derecho convenga ... " 

--- fZts.-Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos 

lag- y regl-ntmrioa, se expedirá el tltuto. 

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunica,.. por 

escrito al solicitante, ex,,.._ los motivos y fundamentos legales de su 

rasoluc:ión. -

Corno ~ observmse pareciera que existe una ligera inconststencia en cuanto 

la aslmffación de 1- normas establecidas en el TLC y lo expuesto en nuestra ley vigente, 

ya que se dice en el numeral 4 inciso e del anlculo 1708, que se dará una oportunidad 

razonable para qt.e el soficitante pueda dar respuesta a la notificación de una negativa. 

En estricto sentido esto no es procedente en México. es decir, cuando la Autoridad 

competente emite un ofick> de negatiVa de registro, no existe recurso alguno, mas que 

acudir a la instancia Judicial, al han sido violentadas las garantlas constltuclonales del 

solicitante, esto es sólo a través del amparo, ya que ~ debatirse la negativa del 



registro de una marca. 

El solicitante si tiene el derecho a replicar en contra de aquel acto de llUtoridlld en 

el que - le notif"aque una objeción para el registro de una marca. o en el caso de la 

denominada cita de anteriorld-s, que significa que la Autoridad al r-r su examen de 

fondo encontró registros de marca o solicitudes de registro presentadas con anterioridad 

a la que se examina y que son considerados como obstáculos para la ~ del 

registro que se solicita. 

•Alflcu/o ~27.• Las resoluciones sobre registros de marcas y -

renovaciones deberán ser publicadas en la Gaceta." 

Otros de los temas. a mi juicio escabrosos. es el de las denominadas marcas 

notorias, ya que finalmente Ja facultad de determinar sobre la notoriedad o no de la 

marca es de Ja AutoricUd competente, pero el problema no ea q&.e dicha autoridad decida 

sobre el particular. el problema es que no existe un criterio auf'tclenternenae definido para 

saber con certeza cuándo se esté ante una marca notoriamente conocida. 

Hasta antes de las refonnas a la ley de 1994, la Autoridad simplemente deddla 

motu proprio, si una marca la consideraba notoriamente conocida, sin má análisis que el 

que realiza el examinador al estudiar una solicftUd de registro y, considerar que si la 

marca sometida a estudio le sonaba parecida a una marca que a su vez: et propio 

examinador consideraba notoriamente conocida. entonces asf se citaba la objeción al 

registro. 

Las reformas a Ja ley de 1994 intentan dar mayor claridad. o definir un criterio o 

lineamientos, para considerar que se está ante una marea notoriamente conocida. 

precepto que más adelante transcribiremos. 

Independientemente de lo anterior aun y después de estar vigentes las refonnas 
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ant- citadas, la Autoridad competente no - siente apta para declarar oficial y 

materialtnente como notoria a una marca que reúna los requisitos a q&.» se refiere la 

fracción XII del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

El lr8tamiento que se dio en el TLC a la problemática de las marcas notoriamente 

conocidas es ef siguiente: 

--- '17,,.. ~-

.__ El mtlculo e bis del Convenio de Parls se aplicará, con las modificaciones 

..-cesan... a los servicios. Para detenninar si una marca es notoriamente 

conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el 

sector c:orrespandiente del público, Inclusive aquel conocimiento en territorio 

de la parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las 

pmrt- exiglr6 que la reputación de la marca se -..cla mas aná del sector 

del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión ... 

En correspondencia la Ley de la Propiedad Industrial setlala lo siguiente: 

•AT#culo .a.-No se registrarán como marca: 

XV~- Las denominaciones, figuras o formas tridimension..... iguales o 

semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en 

México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. 

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un 

sector detenninado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca 

como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en M6xico o en el 

extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o 

servicios. asl como el conocimiento que se tenga de la marca en su territorio. como 
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consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. 

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los 

medios probatorios permitido& por esta ley. 

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por 

quien solicita au registro pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular 

de ta marca notoriamente conocida. o constituya un aprovechamiento que cause el 

deapreatlgio de la marca. Dicho impedimento no aerlll aplicable cuando el aolicitante del 

registro -•titular de la marca notoriamente conocida." 

La duracl6n de loa registros marcarios también se uniform6 en el n.c. y 

consecuentemente en la legislación mexicana. 

•ArtJcu10 t708. -n:-
7 .- Cada una de las partes estlpularlll que el registro Inicial de una marca 

tenga cuando menos una duración de diez atiios y que pueda renovarse 

indefinidamente por ptazos no menores a diez af\os. siempre que se 

satisfagan las condiciones para la renovación." 

•Ad/culo 115.- El registro de marca tendr~ una vigencia de diez anos 

contados • partir de la fecha de presentaci6n de la aolicitud y podrá 

renovarse por periodos de la misma duración." 

•A1f1culo'f7N.~ 

a ... Cada una de las partes exigirá el uso de una marca para conservar su 

registro. El registro podrá cancelarse por fatta de uso únicamente después de 

que transcurra, como mlnimo. un periodo hinterrumpido de fatta de uso de 
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dos 111\oa, • ,,_,.,.de que el titui.. de la marca presente r-ones válidas 

apoy- en la existencia de obst*:ulos para el uso. cacta una de las partes 

reconoc:eñl como razones vailidaa para la falta de uao la• circunatanciaa 

surgidas Independientemente de la voluntad del titular de la marca que 

conatituy., un obat6cUlo para el uso de la miam•. ta'8s como restricciones 

• la Importación u otros requisitos gubernamentales aplicablesa bienes o 

--.ic:los ~s por .. rn.ca.• 

El correlativo .. articulo anllBs transcrito del TLC, en nuestra Ley de la Propiedad 

Industrial, •• el articulo 130 rniamo que ha sido ya transcrito con anterioridad. 

Otro de los puntos medulares en el Tratado y en el objetivo de garantizar la 

vigencia de loa d9rechoa adquiridos es como ya hemos visto el uso de la marca, 

reconociendo como opción adicional para acreditar el uso, aquel que se hace por 

licencildsio eutoriz8do. M6xico conserva aún la formalidad de que et contrato de licencia 

de uso deberá - debidamente inscrtto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

lndU9trial, para q~ tenga efectos contra terceros, en mi opinión este fonnalismo es 

-cuado. yii que la práctica de otros paises de darle validez a un documento privado 

sin mayor form811dad. Considero se presta a infinidad de malos manejos y deslealtades. 

9.- Para fines de mantener el registro, cada una de las partes reconocerá el 

uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal 

uso de la marca esté sujeto al control del titular." 

·-ulo 141.- El uso de la ,,_.,.. por el usuario que tenga concedida 

licencia Inscrita en el Instituto. se considerará como reatiZado por et titul• de 

la marca." 



Otro punto que ae convino en el TLC. fue el que no se obstruyera el uso de las 

marcas con base en requisitos especiales. esto consideramos, está en razón de lo que 

en alguna 6poca sucedta con la Ley de Invenciones y Marcas que obligaba a que en 

caso de usarse una marca de origen extranjero la miama debla ser usada con marca de 

origen nacional. fue lo que se denominó marcas vinculadas, esto simplemente ya no 

existe en nuestra legislación. 

•Anlculo ~7N. Man:aa 

10.- Ninguna de las partes podrá dificultar el uso en el comercio de una 

marca mediante requisitos especiales. tales como un uao que disminuya la 

función de la marca como indicación de procedencia. o un uso con otra 

marca ... 

Uno de los puntos de importancia en cualquier acuerdo comercial y en particular 

en este TLC es el del Ucenclamiento que, si bien se ha simplificado sustancialmente 

desde la abrogación de la Ley de Transferencia de Tecnotogla de México y su 

Reglamento, la participación de las partes debe ser m6s acuciosa en el contenido de 

dichos contratos. La forma convenida es en primera inatanc1a de sencillo entendimiento, 

at\adiéndose además que las marcas pueden ser cedidas independientemente de la 

transmisión de la empresa a que pertenezcan, esto tal vez en prevención de lo que 

sucede en otr-os pataea tales como Italia en los que las marcas deben ser cedidas en 

unión de la empresa a la que pertenecen. en México esta situación no se presenta, como 

tampoco se regulan las licencias obligatorias para marcas, lo que st sucede por ejemplo 

en materia de patentes. 

•Alrk:ulo 17Ga. ...,..,_ 

11.- Cada una de las partes podré establecer condiciones para el 

licenciamiento y la cesión de marcas. en el entendido que no se parmitirán las 



licencia• obligatorias de mareas, y que el litUw de una marca noglalnlda 

_,,_ dentcho a cederla con o sin la tranamialón de la em-a a que 

pertenezca la marca." 

., 

Es en nuestro punto de vlllla, general..-.te aceptado el que las denominación 

~s o descriptivaa no sean suaceplibles de ntglstro aal como las que vayan en 

contra de la moral y la• buenas costumbres o aquellas que intente reproducir escudos 

bmnder8a da - poil-. lo -..- al propio TLC, y 6ata en consonancia con lo 

....,._cido por la Lay de la P1"opiedad lr-..a1rial: 

•A1fk:u1o 170&. -

13.-C- una de laa partea prohlbinll el registro como marca, de palabras, al 

menea en -llol, francés o ingt6s, que designen gen6ricamente los bienes 

o servicios, o loa tipos de bienes o de servicios, a loa que la marca se aplique. 

14..- Cada una de las partes negará el regtstro a las marcas que contengan o 

consistan en elementos inmorates, escandalosos o que induzcan a error, o 

etementoa que puedan c:lenigr'"mr o sugerir falsamente una relación con 

persc:w'W8, vtv• o m~. inatitucionea, creencias, sfmbotos nacionales de 

CUlllquioKa de laa pmrtea, o que las rnenoapr-., o afecten en su reputación." 

--.- ea .-No - regiatnlrM como marcas: 

11.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que 

pretenden ampararse con la marca. asJ como aquellas palabras que, en el 

lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la 

designación uau.I o gen6rica de los miamos. 

VI.- La lrllducción a ~ Idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la 



conatrucclón artificial de palabras no regiatrab-. 

VII .. - Las que reproduzcan o imiten. ain autori%ación. eacudoa, bandera&, o 
emblemas de cualquier pala, -tado, municipio o divisiones pollticas 

equivalentes, asf como Jaa denominaciones, siglas, sfmbolos o emblemas de 

organi:aclones lntem.c::lonates, gubenwmentama, no gubernamentales o de 

cualquier otra organización reconocida oficialmente, -1 como la designación 

~de loa miamos. 

xa.- Loa nombrea, -uclónimoa, firm- y retreloa de personas, sin au 

consentimiento de los Interesados o, si han falecido, en au orden del 

cónyuge, pariente• conaangulneos en linea reda y por adopción, y 

colmterales ambos hasta el cuarto grado.'' 

Como hemos podido observar, cuando menos en el apartado correspondiente a 

las marcas en el TLC. se intentaron abarcar todos y cada uno de los supuestos 

previsibles en ••la materia y nuestra ley también respondió el modif"IClll"Se a dichos 

requerimientos. De lo que si estamos seguros es que conforme se vaya desarrollando la 

actividad • rafz del citado Tratado de Ubre Comercio encontraremos y enfrentaremos 

novedades en el terTeno de la Propiedad Industrial. 

5.-EI~ demarc- en ollrOa - dellblW comercio-por 
-/co. 

Ya en apartados anteriores hemos indicado la tendencia del mundo a integrar 

regiones o bloques de comercio, con la finalidad de garantizarse, cuando menos, a los 

miembros o participantes de dichos bloques un intercambio comercial m•s o menos 

permanente. 

Como consecuencia de la integración de la región comercial de Norteamérica y en 



un afán de 1"'9gnlr una de las reglones de libre comercio más grandes del mundo, por 

cuanto al número de potenciales consumidores de productos y .. rviclos, -1 como 

tambi6n por la reacción de algunos paises del sur del continente americano y, con la 

finalidad por parte de México de no restringir el acceao de sus productos y servicios sólo 

al No,,. de AnWrica, inició negociaciones con distintos paises del sur del continente y 

con loa .,._. .. celebraron finalmente Tratado• de Ubre Comercio. 

Al igual - en el TLC, en la mayorta de loa tratados celebrados se negoció y 

convino lo relativo a 1• Propiedad Industrial. tomando como parámetro, desde luego, lo ya 

rwgocl8do en - rubro en el TLC. 

C- lldverlir que las negociaciones con algunos de los paises de América del 

Sur. fueron bastante diflcUes. por cuanto a los compromisos a asumirse en materia de 

protección de la Propiedad Industrial, ya que en dichos paises por su condición 

econ6rnica y su posición con respecto a M6xico es inferior e inferiores son igualmente. 

- aiatamaa de protección de la Propi- Industrial. 

Es muy común encontrar en América Latina la constante vulneración de los 

derechos de Propiedad Industrial a titulares de otros paises y concomitantemente el 

ejercicio de dichos derechos es considerablemente limitado. 

Tambi6n - muy importante -..- que al igual que México con respecto a 

Norteamérica, los paises contratantes con México adquirieron compromisos Importantes 

en la depuración de sus sistemas de protección a la Propiedad Industrial. 

•J n.- de Libre Comen:lo del Grupo de los T,.. (11/lúlca, 1• República -

Colontbla yla Rep<ibllca de V-ufia). 

Este Tratado Inició su vigencia el pasado primero de enero de 1995. El capitulo 

XVIII ea dentro de este documento el que aglutina los principias, acuerdas y normas· 



-
sobre la protecci6n de la Propiedad Intelectual y cuya parte introductoria sellala los 

principios b6sicos en este rubro del Tratado, y que se sustentan en el trato como 

nacional a cualquier ciudadano de las partes, garantizando ta m4s amplia protección de 

los derechos de Propiedad Intelectual. aún més atlá de las diaposiclones del propio 

tratado, siempre y cuando no contravengan a éste. 

Por otro lado se lldquiere también, la obligación de adherirse a la Convención de 

Parls para la Propiedad Industrial, para aquellos paises que no formen par1e de la misma 

a la celebraci6n del Tl"lltado. 

Por lo que a este estudio compete la aecci6n C es la que se encarga de la 

Propiedad Industrial, iniciando precisamente con lo relativo a las marcas. 

Para efectos pnlicticos en la lectura del presente trabajo de tesis, sólo haremos una 

mención general de aquellos elementos ya Incluidos en el Tl.C y, destacaremos aqueUos 

aspectos que no se hayan abordado en el Tratado antes referido o que varien en su 

tratamiento. 

Al igual que en el TLC, se considera como marca a todo signo visible que sea 

capaz de distinguir productos o servicios de los de otra persona, igualmente se 

considerari susceptibles de protección las denominadas marcas colectivas. 

Un punto que tiere un manejo mucho mas preciao, desde nuestro punto de vista. 

con respecto al TLC, cuando menos del texto consultado de dicho TLC. es el que 

establece el articulo 18-08, inciso 2, el cual nos permitimos transcribir en lo conducente 

para su posterior anéliais: 

•Aldculo 'f-: Materia objeto de protección de Marcas. 

2.- El derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la 



mlama anlB la ...,_c:liva oficina nacional compet.nte, aln perjuicio de que 

cualquier parte .-.ozca derechos previo9, Incluyendo aquellos -tantados 

sobre la base del uso, de acuerdo con su legislación." 

La Ley de la Propiedad Industrial, claramente establece este derecho y obligación 

en su articulo 87 - a la -a dice: 

--- 87.- Los i-. corr..ciantea o prestadores de servicios 
podl'6n h9cel" u.o de ~ en ta industria. en el comercio o en loa servicios 

- -tan. Sin ..-go, el derecho a su uao exclusivo ae obtiene mediante 

su registro en el 1.-uto. -

Lo que .,._......,os deatacar mu que con relación al tratado que ahora se 

analiza es con ~o al TLC. ya que si observamos el articulo 18-08, Inciso 2, éste 

claramente establece la nec:eaidad para el uso exclusivo y consecuentemente su debido 

reconocimiento el que dicha marca se encuentre regiatr8d8 en el pafs correspondiente, 

en el pala parte. 

En el TLC, o cuando menos en la versión consull- de dicho tratado no ae 

aborda - hecho con - precisión, lo considero imponante ya que asl ae evhn 

interpnlUICiones, que finalmente tendr6n que ventilarse ante los órganos que resuetvan, 

ya edminlstrativoa o judicl-. dichas controversias sobre la interpret8Ci6n de una 

norma. 

Como consecuencia de lo anterior la conclusi6n a la que llego es que debemos 

presumir que los paises contratantes en el Tl.C, entienden inherente el principio de 

territorialidad de la validez de las marcas. ya que de lo contrario como establecimos 

_.....,. - el terreno de 1-1~ones. 

Otro de los puntos que también ha llamado nuestra atención - el relativo al 



.. 
reconocimiento de los derechos que se derivan del registro de una m•rca. aJ tener la 

obligación t.s partes de impedir el uso de una marca registrada por terceros sin la 

autorización de au titular, esto no tiene nada de extrafto. ya que va en concordancia con 

los principios en que se finca el Derecho de m•cas. A destacarse es. el tratamiento que 

se da a la probabilidad de confusión que se genera por el uso indebido de esa marca 

registrada. principalmente haciendo una comparación con el texto del TLC. que de la 

versión consuftada de 6ate. ae desprende una grave inconsistencia. Para mayor claridad 

en este punto nos permitimos transcribir a continuación el artfculo del tratado que ahora 

se analiza. en lo sucesivo designado tratado G-3: 

•A11Jcu10 1-: Derechos conferidos por las marcas. 

El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir a todas las 

personas que no cuenten con el consentimiento del titular. usar en el 

comercio signos id6nticos o similares para bienes o servicios que sean 

idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca de 

Titular. cuando eao genere una probabilidad de confusión Se preaumirá la 

probabilidad de contuSión cuando se use un signo id6ntico o similar para 

bienes o servicios idénticos o similares.· 

Creo que vale la pena en este punto. transcribir nuevamente el artlculo correlativo 

del TLC, de la versión consultada. para intentar destacar. lo que para ml aparece como 

&M1a inconai&tencia. Tal vez ae rompa con esta comparación. et análisis sucinto que se 

intenta hacer de los Tratados de Libre Comercio celebrados por M6xico, pero surge una 

inquietud al no haber podido encontrar una razón de esta aparente inconsistencia por fo 

que a México se refiere. 

•A1ficulo 17,,... .....,_ 

2. .. Cada una de las partes otorgará al titular de una marca registrada el 



derecho de impedir. a todas las personas que no cuenten con el 

con..mimiento del titular, usar en el comercio signos id6nticos o similares 

para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los 

cuales ae ha registrado la marca del titular. cuaKto dicho uso genere una 

posibilid9d de confusión. Se presumirá la probllbilidad de confusión cuando 

se u.e un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos 

arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no 

llfectlllán la posibilidad de que cada una de las partes reconozca derechos 

sobre la base del uso." 

Efec:tiv•tnente desde nLmStro punto de vista, la inconsistencia se presenta en que 

pa"8 los efectos del TLC. se presumirá que hay probabilidad de confusión cuando se use 

un signo id6ntico para bienes o servicios idénticos, abriéndose. desde nuestf'"O punto de 

viata una gama de posibilidades para violentar derechos previamente adquiridos, ya que 

al la versión consultada del TLC es correcta, asl como nuestra interpretación de dicha 

norma. si wia marca no es idéntica pero si semejante en grado de confusión y. los 

productos o servicios no son idénticos pero sf semejantes, no se podrá entonces aducir o 

mejor dicho esgrimir esa mencionada probabilidad de confusión. 

Lo que nos hace suponer que estamos en una corTeCta interpretación es que como 

se puede observar el articulo correlativo del Tratado G-3, si especifica con precisión el 

aup...to de probabilidad. 

No hemos podido encontrar, insistimos, con nuestra experiencia limitada, razón 

lógica psm esta situación, pero lo que si salta a la vista es que existe ahf, en esa nonna 

aplicable W'1 potencial problema, para cualquiera de las partes firmantes del TLC. 

En los incisos 2, 3 y 4 del articulo 18-08, del Tratado G-3, que transcribiremos a 

continuación, encuentro deade mi particular punto de vista, una inconsistencia que rompe 

con los criterios establecidos por el propio tratado en el reconocimiento del derecho que 



.. 
se da por el uso de una marca, es decir, en diversas ocasiones encontramos que en un 

pats determinado se encuentra registrada ya, la marca de la cual se pretende el registro, 

en ocasiones puede ser un evento totalmente circunstancial, de buena fe y en otras. en 

la gran mayoria, de mala fe. 

Una de las opciones que ofrecen la gran mayoria de las legislaciones en materia 

de la Propiedad Industrial, es el poder intentar la nulidad o cmicelación del registro 

encontrado con base en el uso pre\.·io en el pala de origen, ya que con esto ae pretende 

hacer prevalecer el mejor derecho que tiene qutén efectivamente ha usado y protegido la 

m•ca con miterioridad. Esta situación resulta lógica y coherente. máa en este tiempo en 

que como ya se ha demostrado y los propios tratados de libre comercio lo avalan, la 

interacción de los mercados es intensa y, consecuentemente el intercambio de productos 

y servicios amparados por marcas es igualmente intenso. 

•AnJc&llo '1...0..· Derechos conferidos por marcas. 

2..- Cuando en dos o más partes existan registros sobre una marca idéntica 

o similar • nombre de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios 

id6nticos o aimilllnts, se prohibe la comerciatizaci6n de los bienes o 
servicios identifK:adoG con esa marca en el tenitorio de la otra parte donde 

ae encuentre también registrada, satvo que los titulares de esas marcas 

auscriban acuerdos que pennitan la referida comercialiZación. 

3.· En caso de llegarse a los acuerdos mencionados en el párrafo 2, las 

partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión 

del público respecto del origen de los bienes o servicios de que se trate, 

Incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los bienea o servicios en 

cuestión con caracteres destacados y proporcionales a loa mismos para la 

debida infonnación del público consumidor. Esos acuerdos deberán· respetar 

las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia e 



lnecribine en - oficina& nacionales c:ompei.ntea. 

4.- En Cl..iquler caao, no se prohibirá la Importación de un bien o servicio que 

se ---en la situación descrita en el párrafo 2, cuando la marca no est6 

..,_ ..--por su titular en el territorio dela parte importadora, salvo que 

el....._. de - man::a presente razones válidas apoy-s en la existencia de 

.-~ para el usa. Cada parte reconocerá como razones válidas para la 

9- de u.o .... circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca 

- ~ un obatáculo para el uso de la misma, lales como 

~e .. impo<1eci6n y otros requisito• gubernamentales aplicables a 

bierws o..- Identificados por la marca." 

.. 

o..c:te nue8tro alcance cognoscitivo no entendemos sinceramente el 

l'Unc:iDnmn- de loa P*r8fos antes deserilos. Primero la parte final del párrafo marcado 

con el ......-2. - ti' ::e LWlll aupuesta excepción a lo establecido en dicho pi6rrafo. 

El pi6rdfo ....-cado con el numeral 3 establece que si se presenta la excepcf6n 

- .-ricia, las pmtes conlralantes debenlln salvaguardar los Intereses del público 

cxwwurnidor - ostensible el origen del producto. por ciler un ejemplo, mi empresa 

~ envfa plenchaa a Colombia con la marca "ELEKTRA", habiendo convenido 

con el tllul8r de le ....,.,.. "ELEKTRA" en Colombia, quien también comercializa planch

ean le - merca y, .egún entiendo de los párrafos aludidos, se salvalguerd• une 

..,. cornpeteltc:ia y al público consumidor imponiendo indicaciones tates como 

"ELEKTRA DE M~ICO", no consideró que esto garantiza ni una competencia leal, ni al 

público consumidor. 

Pareciera que aquf eXiate una forma de licenciamiento sui generis. que fo único 

- provoc:añan en el -to de que se presentasen, conflictos entre 1- partes que 

hayan con-..ldo y el público consumidor. 



Por au parte el p4orrafo marcado con el numeral 4 hace una excepción también al 

párrafo numero dos. indicando que la importación sf será permitida siempre y cuando el 

titular de Ja m.-ca del pafa importador no use la marca. pero esto no es suficiente ya que 

el titular podrá esgrimir causas justificadas por el no uso y consecuentemente fa 

importación no podrá aer v61ida. 

Desde mi punto de vista el pámafo 4 no es daro. pareciera referirse. permítase el 

atrevimiento, a una caducidad tácita o mejor dicho transitoria. 

En mi opinlón, el derecho debe conformarse de una aola pieZa, de la forma más 

sencilla y entendible posible para que quienes intenten ejercitark:> esUtn conscientes de 

sus alcance y limitaciones. 

Si una marca la he utilizado durante un importante número de atlos e intento 

acceder a nuevos mercados como consecuencia de las bondades ofrecidas por Jos 

Tratados de Libre Comercio celebrados por mi pafs y, me encuentro en el pafs 

-leccionado una marca id6ntica a la mfa que aplica a los miamos productos que 

comercializo, considero que debo tener el derecho por uso previo de hacer valer el 

origen de dicha marca. Desde Juego esto no quiere decir que propugne por fa creación 

de monopolios indefinidos, pero considero que la forma en que M6xico tiene resuelto ef 

problema es claro. 

Efectivamente el extranjero que considera tener mejor derecho sobre una marca 

ya registrada en nuestro país, puede ejercitar las acciones correspondientes para hacer 

valer su derecho, pero estas instancias no estén indefinidamente a su disponibilidad, fa 

ley claramente establece un plazo para estos efectos, que al no ser ejercitados se 

pierden. 

Se establece en el Tratado G-3, que debe entenderse por uso de marca. concepto 

que en t6nninos generales es similar al que establece la legislación mexicana. 



El Tr.- G-3, da un manejo diatinto a la hipótesis aobre el uao de -uc:t6nimoa, 

nombres propios, domicilios, un nombre geográfico, o cualquier olnl indicación cierta 

relativa a la e_.:ie, calidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción, 

expresando que el uao de estos conceptos no estará prohibk:lo siempre y cuando el uso 

no - haga como ..,.rea y -más de buena fe, requiriéndose además que: 

a) Se distingan claramente de una marca registrada; 

lt) Se limiten a propósitos de Información; 

e) No sean capaces de inducir al público a error sobre la procedencia de los bienes 

y servicios; y 

d) No consliluyan actos de competencia desleal. 

Un concepto que se incluye de forma adicional y que clarifica cualquier dUda, 

excluyendo de rwapon .. bllidad a quienes comercializan productos que ya han adquirido, 

tal vez del propio fllbricante o de su distribuidor, de un supuesto uso indebido de marcas. 

Aal lo •-blece el articulo 18-09 inciso 7 que es del tenor siguiente: 

-An1t:u1o 'f-.-Oerechos conferidos por 1- marcas. 

7.- Siempre que el uao que haga un terc:ero de una marca registrada sea de 

buena fe. ae lirnite al propósito deinfonnación al público. no sea susceptibte 

de lnducir1o a error o confusión sobre el origen empresarial de los bienes 

reapectivos y no constituya un acto de competencia desleal, el registro de la 

marca no confiere a su titular el derecho de prohibir el uso de la marca a ese 

tercero para: 

•)Anunciar, ofrecer en venta o Indicar la existencia o disponibilidad de bienes 



o servicios legftimamente marcados en el territorio del paf a que otorgó el 

registro; 

b) Indicar la compatibilidad o -cuación de piezas de recambio o de 

accesorios utmzables con ios bienes de la marca registrada. 

•2 

El Tratado G-3. igualmente reconoce a las marcas notoriamente conocidas. y da 

un tratamiento muy simir.. al convenido en el TLC. 

Igualmente - prevé la improcedencia del registro de marcas que atenten contra la 

moral o Jas buenas costumbres. que reproduzcan almboloa nacionales o que indUZCilll a 

error. 

Tambi6n se conviene sobre la publicación de la solicitud o del registro según ea el 

caso para loa efedos de oposición o acción de nulidad. que ya hemos revisado con 

anterioridad. 

Dicho tratado sr contempla los supuestos de cancelación. caducidad o nulidad del 

registro de marcas. 

Por cuanto ae refiere al período de falta de uso de una marca registrada para los 

efectos de su caducidad igualmente se plantean tres at\oa. situación que por cuanto al 

término se refiere es acorde con la legislación mexicana. 

El término de duración de un registro de marca es igualmente de dk!z anos. 
renovable por periodos aimUares y de fonna indefinida. 

Son igualmente pennitidas las licencias y las cesiones. bajo los mismos criterios 

que se establecen en el TLC. 



Eate trat&to entró en vigor el 1o. de enero de 1995. - au•- por c....ro 81 

6mbito de regulación de la Propiedad lnt-ctual en loa principios de T,_o Nacional y de 

Nllclón mú favorecida. El capitulo XIV es el que aglutina los acuerdos a que - llegaron 

en esta mllteria. 

Por cuanto hace a este Tratado y para los efectos del presente trabajo. nos 

permitiremos sólo citar aqueHas partes que efectivamente destaquen por au diferencia 

con lo ya antes comentado de los anteriores Tratados de Libre Comercio. Eato no tiene 

otro fin que el de evitar repeticiones innecesarias, y no queriendo desde luego demeritar 

el valor y trascendencia de dicho documento. 

En primer término encontramos en el artículo 14-10 relativo a los derechos 

conferidos por las marcas y nos permitimos mencfonarto, ya que apreciamos que es 

consistente con el Tratado G-3 antes analizado por cuanto hace a la ya analizada 

probabilidad de confusión por el uso de marcas y que es distinto en su tratamiento en el 

TLC. 

A efectos de proceder con su posterior comentario, nos pennitimos transcribir en lo 

conducente el articulo 14-12 del Tratado y que a la letra dice: 

•Arllculo 14-12.- Marcas registrada• en la parte. 

1 ~-Cuando en una parte no sea posibte solicitar la cancelación o declaración 

de nulidad del registro de marca por falta de uso. de confonnidad con su 

legtal8Ción. y se registren marcas que sean idénticas o simifares ·y qlM sirvan 

para distinguir biene9 o .ervicio• id6nticos o almllarea. el titular de la marca 

que la hubiese registrado primero en cualquier pmrte podrá sollc:itllr a la 

autoridad competente la declanoci6n de nulidad del registro de la otra m..,. 



por no contar con la caracterfstica de originalidad y haberse registrado en 

perjuicio de un mejor derecho. 

2.- Cuando en una parte sea posible la cancelación o declaración de 

caducidad de registro de una marca por falta de uso. de conformidad con su 

legislación. el registro de la marca no podn\ ser cancelado o declarado 

caduco. cuando el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en 

la existencia de obstáculos para el uso. Se reconocerán como razones 

v61idas para la falta de uso las circunstancias surgidas ... " 

Ya en el anüsia del Tratado G-3. resatUlbamoa la inconsistencia existente en el 

manejo de la hipótesis de cuando dos marcas id6nticas o semejantes se encuentran 

registradas en cualquiera de los paises miembros por personas distintas, considero que 

en este tratado celebrado con Costa Rica, se manejan para esta hipótesis conceptos 

més claros y precisos, acordes de fonna general, con los principios que rigen la 

legislación mexicana en materia de marcas. Efectivamente se reconoce el mejor derecho 

que un tercero puede tener sobre una marca, aún y estando 6sta registrada. 

Como podemos observar, aunque en sólo afgunos aspectos los Tratados hasta 

aqul analizados varian uno de otro, dichas diferencias pueden en ocasiones deberse a 

fas negociaciones previas a la celebración del tratado, ademés que esto resalta 

igualmente que cada caso es diferente y se aplican diferentes criterios. 

Con lo anterior igualmente se demuestra la importancia de la Inclusión siempre en 

este tipo de tratados o acuerdos comerciales de un capltuk> coneapondiente a Propiedad 

Industrial, ademlb de que la dinámica de la de la actividad comercial, consecuencia del 

tratado. nos pennite tambi6n observar la necesidad de ir adecuando las normas de 

acuerdo a los requerimientos propios de dicha actividad. 



Se debe en primer t6rmino preciaar. que el .aociar., Derecho marcarlo como una 

,,.,._....... no Intenta desmerecer o desprestigiar a nuestra m-.la. El objetivo es, el 

......,. ,_ ~ que el propio derecho de marcaa tiene, que no simplemente 

queda lim- al dtlpóalto y manutención de una marca reglatrada. El Derecho marcarlo, 

--aún ,..._ rubroa de la vida cotidiana de la actividad empresarial que parecerfan en 

un momento Nbaaar Jos fradjcionales conceptos de dicha rama del derecho. 

Debemos entender, y -1 lo hemos remarcado a través de este trabajo, que 1-

,..._.,,_ - han venido sufriendo las actividades, principalmente en el .tmbilo 

aconómlco, han heeho que elemento• cMI quehacer comercial adquieran otros valores de 

los~ ..,.,.trnente se les atribulan. slmp'9mente por citar un ejemplo, nunca antes en la 

Legialación de Propiedad Industrial de Mexico, se habla considerado la pasibilfdad que 

......, derecho de Propiedad Industrial. en este caso una marca pudiera ser gravado, es 

mc;r. que tuera susceptible de garantizar obligaciones del titular de dicha marca 

reo--•· 
Lo -rlormente expuesto, que a un primer golpe de vista pudiera parecer poco 

tnlacendente, • nuestra materia y en particular a la marca le da un mayor peso 

...,,eclflco, Yll que dimensiona de fonna distinta, y asl debe ser, la atención que el titular 

de una marca registrada, el empresario, le preste a dicho bien intangible. 

El articulo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial en lo conducente establece que: 

·A1f*:- ~43.- Los derechos que deriven de una solicitud de regiatro de 

marca o loll que confiere una marca regi-a podrán gl"llV- o tranam-



en los t6nninos y con las fonnalidades que establee la legisl8Ción común. 

Dicho grmvamen o transmisión de derechos deberá in~ en el Instituto, 

de acuerdo con lo -lecido por el Reglamento de esta ley, para que pueda 

producir efectos en perjuicio de terceros ... " 

.. 

En primer Jugar. si el empresario esta consciente de la posibilidad que se abre con 

este precepto entenderá que el registro de una marca no ea temporal o intranscendente, 

que ta forma de uao y d;fuaión de Ja misma en los productos o llef"Vicios que se ofrecen 

con dicha marca. no tienen sólo efectos secundarios. Como podemos ver el adecuado 

actuar en ealoa rubros, lógicamente le ,.,pen:uljrán en un mayor valor al signo diatln~vo. 

En otnas palabr- una marca registrada puede llegar a garantizar una obligación en igual 

proporción o valor que un bien Inmueble. 

Por otro fado en muy pocas empresas mexicanas se reflejan en sus inventarios, o 

dentro de aua conceptoa de valor económico a ras marcas, esto es como ya fo dijimos en 

Incisos anteriores por fda de conocimiento, tal vez ai • los Contadores Públicos o 

Administradores de Empresas, se les prepara en este rubro, pudieran en un mo"11Bnto 

dado justif'"acar la inclusión de dichos activos. Es evidente que no nos estamos refiriendo a 

las grandes empresas que han desarTOllado una cultura en estos aspectos. nos 

referimos ar gran espectro de la industria y comercio en nuestro país. 

Tambi6n es pcudente •dvertir que no toda marca registrada gozará de esa 

posibilidad, pero preciaamente - ahl donde la marca asiste como una herramienta más 

al empresario. pero como ya se dijo existe el comprom:Jao inherente de saber mantener y 

salvaguardar ese derecho y, desde luego ahl es donde el Derecho de marcas surge 

como un instrumento más de la actividad empresarial. 

Hoy en dla ea lmpollible que la planta empresarial de n.-tro pala atribuya un 

fugar secundario a fa• marcas, el mundo en su interactuar está Jnvadkfo de productos y 

servicios de todos tos países, fa única forma de destacartos unos de otros es 
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sencill8"1eflte • trav6s de laa m•cas. eao es indiscutible. 

Lo anterior no es privativo de quienes se dedican a la actividad de la exportación, 

hoy más que nunca lo .. tamos sufriendo, las importaciones han adquirido dimensiones 

nunca -- ..,_.,,_.., y quien - del lado exportador estudia consistentemente el 

mercmo q..- accesa y busca la marca que más le convenga. que más lo distinga, y no 

podemos negar que en la competencia comercial, se aplica ese principio del derecho 

"PRIMERO EN TIEMPO, PRIMERO EN DERECHO", es decir, quien en este momento 

aún piense ~ a- marcas son elementos secundarios. como ya lo analizamos con 

anteri~ _, loa -- de Infraestructura y subestimación de la Propiedad 

lndua1rial, - p6rdidas que en ocasiones ni el propio afectado detectará y que 

I~ para cuando aean materialmente consideradas por dicho empresario, 

ser6n de dificil _.ción. 

Insisto, M6xico se ha inllertado en este dinamismo, somos responsables todos y 

conaidero que no hay tiempo de experimentar. de aufrir para entender, debemos si, 

- es Inevitable, aprender sobre la marcha pero intentar hacerlo lo más rápido 

posible, esto que pareciere un discurso, también se aplica para nuestra materia, estamos 

compitiendo con sistemas de Propiedad Industrial de otros paises que llevan 

considerable ventaja por la propia capacidad del despliegue de su actividad comercial. 

El empresario debe valerse y ejercitar sus derechos. pero esto no será posible si 

dichos dentchoa son subestimados. si no son valorados en su justa dimensión. 

El derecho marcario. debidamente difundido y vak»rado por loa propios 

interesados. estoy cierto de que provocará que con menor frecuencia se presenten actos 

de piraterfa burda, aerati cada vez más costoso y sancionado por la propia presión del 

conglomerado empresarial. 

Aunque limitada, mi actividad en esta materia, me ha permitido confinnar que aquel 
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emp,....rio bien -orado y que aquilata el valor de la Propiedad Industrial y, 

efactiv•mente conoce y hmce uao de aus derechos. • enfrentar cualquier tipo de 

negociación en au mctivk:lad industrial o comercial. presentará con respecto de su 

contraparte. principalmente cuando son extranjeros, U'UI postura m .. sólida y dando una 

imagen de certidumbre con respecto a su propia empresa. 

No es la intención de presentar la idea de que no11e>tros somos los buenos y fuera 

de nuestro pala es~n toa malos, pero lamentablemente M6xico - ha ganado una fama 

poco decorosa, tanto por lo que se r-efere a los sistemas de protección de la Propiedad 

Industrial, asr como at conocimiento y preparación de las partea que negocian cualquier 

tipo de contrato. 

7.- Fin aocl., _,Derecho man:18Tlo. 

Pareciera en primera instancia que el presente apartado ea de suyo obvio, ya que 

si hablamos del Derecho, es entendib&e que tenga un fin social, pero considero que no 

podemos simplemente limitarnos a esa conclusión, ya que en el quehacer acad6mico asf 

como en la práctica cotidiana, es menester destacar los objetivos o el fin de la materia a 

Ja que dedicamos nuestro tiempo. 

En adición a lo anterior, vale Igualmente resaltar el fin social del derecho de 

marcas. para que quienes aún duden de su autonomía y necesaria aplicabilidad, 

terminen por dar al Derecho de las marcas el lugar que le corresponde como una rama 

mú de la Ciencia del Derecho. 

Para los efectos de este análisis, llevamos a cabo una investigación de las obras 

relativas a esta materia de Juristas mexicanos. con el objetivo de darte dos perspectivas 

a nuestra opinión sobre este punto, por un lado, una juatificación desde su más estricta 

óptica jurfdica y, paaterionnente en lo que se puede denominar el terreno práctico, en su 

aplicación cotidiana. 
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En su óptica jurfdlca encontramos que fa función social o f111 social del Derecho de 

m..-caa debemos intentar contextuar1a en la propia deh!t1TI1tnación de la naturaleza 

jurldica del derecho de marcas. 

Existe para entender la función social del Derecho de Marcas el explicarlo a la luz 

del Derecho de propiedad, que si bien es una postura sumamente discutida y polemizada 

por los máa encumbrados Juristas, también es de reconocerse que es un prudente punto 

de partida. Re"-rza esta aseveración el razonamiento que el Jurista Breuer Moreno, 

hace a este respecto "Esforzarse en clasificar como derechos personales o reales este 

derecho, corno pretenden todavía algunos autores, es casi como admitir Ja inmutabilidad 

del Derecho. Ea suponer en ciefto modo, que en los marcos creados en Roma hace 

quince siglos, podrfan entrar, incluao los derechos del futuro". (66) 

El Derecho de propiedad como lo explica el maestro Justo Nava Negrete en su 

obra Derecho de las Marcas, en su concepción originaria como medio de pennitir que el 

hombre pueda gozar y disponer de los bienes materiales que necesita para au vida, nada 

tendrfa de objetable, ef probtema deviene cuando dicho derecho tiene un ejercicio 

llbaotuto total y que como consecuencia de dicha libertad de ejercicio puede sucederse 

en un medio de codicia y de ambición y consecuentemente causa de abusos 

lndividu-. 

Ea por eso que no puede simpen,81te intentar incluir o ubicar al Derecho de 

marcas en el contexto del Derecho de propiedad tradicional romantsta, es y estamos de 

acuerdo con el maeatro Nava Negrete que el "Derecho sobre las marcas es un derecho 

de propiedad en su función social y no en su concepción puramente privatista".cen 

Su fin o función social la podemos encontrar en la propia importancia que el estado 

ces>.- c1tmo por,._. NeQJ9t9. ob. dt., p. 139. 

(57).- N9V8 ~- ob. Cll:., p. 140. 
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da• dicha materia. es decir. está ante un fenómeno que afecta a dos extremos de la 

sociedad y. por la que tiene que generar la infraestructura necesaria para que ese núcleo 

social se vea garantizado en su cotidiano convivir. 

El Estado actual, en el nuevo contexto del mundo, no debe olvidar una de sus 

tareas principales, eomo la de satisfacer primordialmente las necesidades colectivas, por 

lo que como lo expresa el maestro Nava Negrete" ... et Estado considera que las marcas 

adema de repreMntar un valor económico, tiene vital importancia, en los f"mes que 

persigue y que si ae le da una protección jurfdica especial, es porque es una entidad 

jurídica con caracterfaücas propias y pecuUares.". (68> 

En nuestra opinión nuestra legislación en materia de Propiedad Industrial 

efectivamente busca alcanzar la satisfacción del interés general además en aras de ese 

objetivo el aatvaguardar loa derechos e intereses por una parte del industrial o 

comerciante titular de k>a derechos de propiedad indLmtrial, como lo es una marca, 

fomentando una competencia leal y evitando la deslealtad en la concunencia en el 

mercado y, en el otro extremo de Ja relación al público consumidor quten satisface sus 

necesidades con los productos o servicios que adquiere, quien al tener la certeza de que 

el producto o servicio que consume es efectivamente el que desea y no otro. 

Baste c:itaar como referencia del ejercicio del Estado al poner por encima de todo el 

interés nacional. En nuestra materia encentramos dic:tw justificación en el articulo 129 de 

la vigente Ley de la Propedad Industrial, que a la letra dice: 

•Al6culo 'fZll.- El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de 

marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas 

registradas o no, de oficio o a petición de Jos organismos representativos, 

cuando: 

(68).- N.-vm ~. Ob. ca... p. 140. 



1.-EI U80 de la marca - .., -nto asociado a práctlcaa monop61ica•, 

<>!lgnpó!!caa o de compel8ncia -· que cauaen diato..ione• gra- en la 

producción, dlatribuclón o con.rcialiulción de detennlnado• productos o 

aervlcio8. 

IL- El uso de la marca impida ta distribución, producción o comercialización 

~ dlt ~y aervlc:io8. y 

m.- El uso de marca impida. entorpezca o encarezca en casos de emergencia 

,_... y mientras dura 6sta, la producción, prestación o distribución de 

biel'W8 o -..lcioa b6aicoll para la población." 

1tn 

Evldentl9~ el fin socilll VII de la mano en lo lndllklual con todas y cada una de 

ra. funciones - .. marca cumple. 

Y• en capltutoe, posteriores analizaremos en hipótesis concretas cómo es que el 

Derwcho de ..,.,.,... eMcllvamente llene un fin social indiscutible. 



CAPITULO TERCERO 

LA MARCA EN LAS IMPORTACIONES PARALELAS, SUS CAUSAS Y 

REPERCUSIÓN ECOllÓMICA 

A lo largo de Jo expuesto en este estudio hemos intentado destacar aquellos 

elementos que advierten la importancia del Derecho de marcas en el actual contexto 

económico de México. 

Pero considero que siempre seré mas representativo, el ilustrar a través de 

conductas y figuras aplicables, la dinámica de nuestra materia. principalmente como 

consecuencia de eventos que solamente se han podido presentar precisamente por la 

nueva perspectiva del hacer comercio por la propia interacción de los paises en el citado 

comercio y cómo es que las marcas juegan un papel preponderante. 

Evidentemente que el presente tema que se aborda en este capitulo, asl como el 

del capitulo siguiente, son susceptibles de ser atendidos en trabajos de tesis individuales 

y dedicados exclusivamente a dichos temas, pero para los fines del presente trabajo he 

considerado determinante el plasmar1os aquf. con casos concretos, ademas por que este 

tipo de hipótesis nos permitirAn confinnar que la dinámica en los cambios es 

acentuadamenta acelerada y que deberemos estar atentos y estudiosos de dichos 

fenómenos. para poder prevenir en el futuro. las consecuencias que traerán consigo 

dichos fenómenos. 

1.- Concepto de ....,._r:/ones ,._., ... 

Debo en primera instancia manifestar, que si bien este tema ha sido 

suf"ICientemente abordado en diversos foros tanto nacionales como internacionales, no 

encontramos en lo investigado un concepto de importaciones paralelas como tal. Existen 

ciertas ideas con intención de concepto que tal vez pudieran ayudamos a entender este 

hecho que día a dia es cotidiano. 



la Kiea pntpanderante con que se explica el fenómeno de laa Importaciones 

pa.-a linea au e-ncia en la denominada doctrina del agotamiento del derecho (The 

Doctrina of ~on), y que consiste en ténninos generama en que cuando el titular de 

un derecho de marca agota su derecho en un territorio determinado. por haber puesto en 

el mercado. dintetmnente o a través de terceros, et producto am~o con la marca en 

cuestión, y el tercero que adquirió ese produdo lo exporta a otro pafs en que existe una 

marca equivalente a la conferida. se entiende, para algunos sistemas legales, que el 

derecho aotJre esa marca. reconocido en el paJa de destino también se ha agotado, por 

lo - el -r de esa marca no puede oponerla a dicho tercero. 

T81 vez rompiendo con los procedimientos ortodoxos aplicados a este tipo de 

trabajos, pero no restándole seriedad, me permitiré expresar, como consecuencia de lo 

investig8do, lo que entiendo por importaciones paralelas a la luz desde luego del derecho 

de marcas. He de sef'ialar que no intento dar un concepto o definición de dicho 

fettórnellO, aimplemente una explicación. 

En mi entender las importaciones paralelas ae hacen conststir en Ja internación 

leg•I por cu.Jquier persona, de productos legitimas amparados por una marca, a 

detefminmo pafs. i"dependientemente de que en el pafs receptor exista un distribuidor o 

-. de I• empresa productora o fabricante de dichos p«>ductos, y tttular de la marca con 

que ae amparm a dfcttos productos tanto en el pafs de origen como en et pafs receptor. 

En adición a este apartado debemos decir que la propia legislación de la materia. 

mu que proporcionar un concepto nos coloca en la hipótesis de la importación paralela. 

que como observaremos más adelante tampoco en su ex¡::wesfón estrictamente 

normativa ha sido lo sUficientemente clara. 
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Fue por primera vez contemplado en la Ley de Fomento y Protección de la 

Propiedad lnd,.trial de junio de 1991, en su artlculo 92 y que en lo conducente es del 

tenor siguiente: 

•AnJcuJo •2.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra: 

11.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto 

al que ae aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido 

lntroduc- Ucitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o 

por la persona a quien se le haya concedido licencia. 

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos a los 

que ae aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso. 

distribución y comercialización en México. en los términos y condiciones que 

seftale el Reglamento de esta ley. 

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente articulo no 

constituir41 infracción administrativa o delito en loa términos de ley." 

A la entrada en vigor del precepto antes indicado, en pmticular la fracción 11. se 

suscitó una reacción generalizada tanto por los titulares de marcas registradas en 

México, aal como de loa abogados eapeciaUstas en esta materia, ya que se electa que en 

Méxk:o se pennitia el acceso de los denominados "grey goods" y que eso lesionarla 

derechos previamente adquiridos en México. 

Se esgrimieron a favor y en contra distintos .-.zonamientos y teorfas que 

intentaban por un lado justificar la redacción de la fracción 11 del artlculo 92, en particular 

el párrafo segundo de dicha fracción. por su parte el argumento en contra sostenla la 
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falta de claridad en dicho párrafo -undo. 

El punto• discutir. en su momento fue. aclarar qué es lo que intentaba decir o 

regular dicho~ -undo. 

Después de revisar diversos antecedentes, existfa coincidencia del suscrito en la 

falta de - en dicho precepto, insisto, en particular en el párrafo segundo de la 

fracción U del 8rtlculo 92. 

En dónde - ia. inconsistencias. En primer lugar en la falta de claridad y 

precisión aot>nt et origen y cuali-s de los productos que podfan ser amparados, y en 

.egundo rugar a qw marca se referla dicha disposición. 

AJ p..a del tiempo, en la actualidad, parecerla obvia la respuesta a esas dos 

supuestas inconai9tancias, pero podemos decir por experiencia propia que, ni la propia 

Autorid8d competente tenla en su momento claridad en Ja aplicación de esa disposición. 

De la P11ple lectura del precepto, que ya de suyo se prestaba a la interpremción a 

conveniencia. podfa entenderse que si yo empresario coreano era titular de fa marca 

"SIST\JCHr en Corea, podla hacer ingresar en México mi producto (tefeviSiones), 

i11de,,..idle11ten- de que dicha marca fuera originariamente y por derecho de otra 

persona, quien tmnbién comercializaba en Mr6xico, es decir, parecfa o cuando menos asf 

- interpfwtaba que en México, se pennitfa la importación de productos ilegitimas. 

Lo grave en ese momento fue que fa aseveración antes planteada no se quedó 

simplemente en una idea plasmada en el papel, simplemente en la práctica se dieron 

caaos en que fa Autoridad, indecisa. consintió este tipo de situaciones. 

Finalmente y después de intensos debates con la autoridad competente y de8puéa 

de haber presentado casos en los que fue inadecuadamente aplicada la nonna en vigor. 
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se modificaron las diapoaiciones en conflicto. en las reformas de agosto de 1994. en las 

que en mi opinión ae presentó un avance en la explicación y regulación de las 

denominadas importaciones paralelas. Aaf nos permitimos transcribir en primera 

Instancia la fracción 11 del articulo 92 de la ahora Ley de la Propiedlld Industrial: 

•Ar1JcuJo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra: 

11.-Cualquier persona que comercialice. distribuya, adquiera o use el 

producto al que se aplica la marca registrada, fuego de que dicho producto 

hubiera Sido introducido lfcitamente en el comercio por el titular de la marca 

registrada o por la persona a quien le haya c:oncedido licencia. 

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos 

legftimoa a tos que se aplica la marca. que realice cualquier persona para su 

uso. diatribUción o comercialización en México, en los t6rminoa y condiciones 

que aellale el reglamento de esta ley." 

Lo que en primera instancia vino a aclarar el panorama. corno lo comprobaremos 

milis -lante fue la Incorporación del término legitlmo. ya que con -to se dejó en claro 

que en M6xico no se pennitirá el comercio con productos &implemente piratas. 

Redondeo la nonnativldad, el Reglamento de la Ley de 23 de noviembre de 1994, 

ya que dio mayor precisión • las hipótesis del articulo 92 en su fracción 11. Efectivamente, 

despu6s de toda la problemática suscitada por la fracción 11 del articulo 92 de la ley que 

si bien ahora ya es más clara, el reglamento reservó un articulo en particular para 

explicar ante qué supuesto puede funcionar la excepción marcada en la murticitada 

fracción 11 del articulo 92 de la ley. y que - del tenor siguiente: 

•Articulo M.-Para efectos de lo dispuesto en el articulo 92, fracción 11 de la 

ley, se presumirá, entre otros supuestos, que loa productos que se importen 



son legllimoa, siempre que - cumplan los siguientes requisitos: 

1.- Que la inlroducción de los productos al comercio del pala del que -

importe, - efectúe por la persona que en ese pals sea titular o llcenciatarlo 

ctei.mmcai~,y 

a.- a ... loa. titula'es de Ja marca registrada en México y en el país extranjero 

...,... 9rt la '9cha en que ocurra Ja importación de tos productos. la misma 

personai o miembro• de un mismo grupo económico de inter6s común o sean 

aus licenciatarios o aub-tic:enciataris." 

~07 

EJ .tfculo 55 del propio reglamento hace una explicación mas o menos corrpleja 

de en qu6 casos se considerará que dos o más personas son integrantes de un mismo 

grupo económico. 

En el siguiente apanado intentaremos analizar el por qué en menos de 3 allos 

entre la en- en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y 

las rerom..a a dicha ley y la expedición de su reglamento - presentaron problemáticas 

que propicl9lon - reform- mencionad- en último titrrmno. 

Para intentar ci.rtficar las Ideas ames expuestas me permitiré llevar!- .i terreno 

práctico, a tra.,._ de un caso que -ctlvamente se ventiló, reciitn entrada en vigor la Ley 

de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, ante la entonces Dirección General 

de Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secretaria de Comercio y Fomento 

lndualrlal, que en aquella epoca era la Autoridad competente en materia de Propiedad 

lndualrial. 

La empresa TISZ. S.A. DE C.V .. empresa mexicana, durante m•s de treinta a11os· 



comercializó su adhesivo para la industria automotriz, bajo la marca "TISZ", siendo 

además tituS de dicha marca como consecuencia del respectivo registro de dicho signo 

distintivo ante la autoridad competente, registro que se obtuvo, más o menos desde el 

propio inicio de la comercialización del producto. 

Dicho adhesivo amparado con la marca "TISZ"', era y es ampliamente 

comercializado en todo México y con muy buena aceptación por el consumidor de dicho 

producto. 

Para el al\o de 1991 se detectó por parte de 111 empresa mexicana, que diversos 

establecimientos comerciales se encontraban comercializando adhesivo para la industria 

automotriz con la marca "'TISZ". pero que simplemente no correspondia a su producción. 

Con base en au reconocido derecho al uso exclusivo de la marca •TISZ'", 

consecuencia del registro de la marca ante la autoridad correspondtente, se inició el 

proeedim&ento a la posible comisión del delito de usurpación de marca a que se referia la 

fracción VI del articulo 223 que a la letra decla: 

"Articulo 223.- Son delitos: 

VL- Usar una marca registrada, sin el conaentirniento de su titular o sin la 

licencia reapectlva, en productos o servicios iguales o similares a los que la 

marca se aplique." 

Es conveniente sintetizar los presupuestos del caso que se expone a la luz del 

precepto antes Indicado: 

-La empresa TISZ. S.A. DE C.V. es titular de la marca registrada"TISZ" 

con la que ampara adhesivos para la industria automotriz. 



- Encu.nlnl en el mercado, adhesivo automotriz (produc:lo ld6ntico) 

am-- con la marca "TISZ- (marca idéntica), - no •• de su 
producción y, no teniendo de- luego licencialario 81guno P11ra usar 

dlc:tw.......,.. 

Dentro de laa peticiones que se hicieron a la autorid.:t competente en la solicitud 

de declaniclón del delito se ofreció una inspección ocular, por parte del funcionario 

corn__,te • ..-.cto. para que en caao de comprobar o presumir la conducta delictiva se 

procec::lien1 ., -.guramiento de la mercancfa que ostent.a la marca de la que detenta la 

..--1a--~ 

Primera inconsiatencia existente, se autoriza Ja inspección pero no se autoriza ef 

_...,...1en10. 

El inapector designado por la autoridad competente, confinna las afirmaciones del 

tllular de la......,.~-

Al contestar la empresa presunta responsable manifiesta que Jos productos que 

c:ornerctaHzabe eran en primer ténnino Importados. presentando al efecto las constancias 

~ni- con que .., acreditaba la legal internación de los productos al territorio 

.....-. y esgrimla como fundamento de su derecho la fracción 11 del articulo 92 de la 

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, _,,.,ás logra demo- que la 

msca -nsz- que <>atentan sus productos, se encuentra debidamente registrada, pero en 

loa Estados Unidoa de América. 

Es prudente agregar en este momento, que no existe ni existió relación alguna 

entre ta empresa titulW de la marca en México ni la que ostentaba el registro en Jos 

Eal- Unidos de Am6rica. 

Después de diversas promociones solicitando - reconsiderara en pr¡..- t6rmino, 
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.. ejecución del -..guramiento o en su defecto la emiaión de fa resolución que 

correspondiera y al no haber respuesta por parte de la autoridad en ninguno de los dos 

sentidos. 

Cabe manifestar que la dilación en la decisión por parte de la autoridad se hacia 

consistir en la falta de claridad en la interpretación del precepto ya tantas veces citado. 

en concreto, no ae sabía si darte validez en México al registro de marca obtenido en los 

Estados Unidos de Am6rica, este argumento fue replicado por la empresa mexicana 

argumentando el principio de territorialidad, siendo para los funcionarios de la época en 

su apreciación, .. jurásico", además que como argumento final y definitivo ra autoridad 

discrepaba, ya que tambi4!tn consJderaba que el supuesto que se planteaba 

efectivamente correspondía a una importación paralela. 

Debe igualmente manifestarse que el caso antes mencionado se resolvió en favor 

de Ja empresa mexicana, pero sólo hasta entradas en vigor las reformas de agosto de 

1994 a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en las que se clarificó 

lo que se pretendla regular y más aún con la expedición del Reglamento de la Ley de la 

P..-opiedad Industrial en vigor. que ya de plano precisó las hipótesis a que se refiere Ja 

fracción 11 del articulo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial y que ya transcribimos con 

anterioridad. 

Porque no era ni es importación paralela. lo que int81taba imputar como tal la 

Autoridad competente. En mi opinión es clara la respuesta a la luz de las disposiciones 

actuales: 

En el caso expuesto no estábamos frente a un producto legitimo, ya que para 

considerar como tal a dicho producto debían, en su momento, y deben ahora cumplirse 

con la circunstancia de que la introducción de los productos al comercio en el pafs del 

que se importe se lleve a cabo por la persona que en ese pafs sea la titular de la marca 

con que se amparen Jos productos en cuestión, actem•s de que los titulares de la marca 
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que ampare el producto deberan ser al tiempo de la Introducción de la ..-canela, la 

miama persona o de un mismo grupo económico. 

En el caso expuesto. simplemente no habla relación alguna entre el titular de la 

marca en Estados Unidos y Ja empresa mexicana. titular del registro de marca en nuestro 

pala. por lo que simplemente no podia ubicarse a dicho caso en la excepción a que se 

referia y. ahora con mayor precisión refiere. la ley de la materia. 

Ya en el apartado que desarrollaremos a continuación, intentaremos bajo esta 

aist_,.. de ejemplos el plantear una hipótesis en la que desde mi opinión sf se presenta 

..., caso de importación paralela. 

TISZ INTERNATIONAL COMPANY, es titular en los Estados Unidos de América 

de la marca ·nsr. para adhesivos de la industria automobiz, esta empresa tiene en 

dicho pals una gran red de distribuidores y comercializadores, asimismo es a su vez en 

M6xico titular de la marca registrada •TISZ', para los mismos productos, teniend> en 

Mitxico un licenciatario (en su concepción en el derecho de marcas) y distribuidor 

exclusivo, TISZ DE MÉXICO, S.A. DE C.V .. 

Si el supuesto ha sido entendido correctamente, podrfa presentarse el caso de que 

Pedro Solano Morales, comerciante mexicano dedicado a la Importación de productos 

pmra .. industria automotriz entre otros, adquiere en los Estados Unidos de América, de 

un distribuidor autoriZado en dicho pafs de TISZ INTERNATIONAL COMPANY, 50,000 

toneladas de adhesivo automotriZ marca "TISZ", para comercialiZar en México habiendo 

cumplido con todos los requerimientos de ley para su debida importación. podrá 

libremente comercializar dicho producto en México, sin que nadie pueda obstruir su 

actividad. ni el propio llcenclatario o distribuidor exclusivo en México, TISZ DE M.:XICO, 

S.A. DE C.V.. importante es resanar por obvio que parezca que el Sr. Pedro Solano 

Morales, no guarda relación alguna ni con la empresa norteamericana y mucho menos 

con la mexicana. 



Por qué en este caso - mctuallza la l'ipótesis que plantea el articulo 92 en su 
fracción 11 de la Ley - la Propiedad Industrial en relación con el articulo 54 del 

Reglamento del mencionado ordenamiento legal. En mi opinión. la respuesta es porque 

el Sr. Pedro Solano Morales efectivamente cumple con los extremos a que se refieren los 

dispositivos legales antes mencionados: 

El producto es legitimo, ya que ha sido adquirido en loa Estados Unidos con un 

distribuidor autorizado por la empresa norteamericana, titular de la marca en loa Estados 

Unidos y los titulares, en este caso titular, de la marca tanto en Mé>dco como en Estados 

Unidos es la misma persona, al momento de la lntemación del producto a nuestro pals, 

insisto, el producto es legitimo. 

Si el planteamiento es correcto se presenta ante nosotros, como conclusión que 

las importaciones par.alelas en México están permitidas, pero qué consecuencias trae 

consigo -te fenómeno, a quiénes -clan, a quién benaficia. 

4.- R_.,fd/6n - laa inlpoltac/- ,.--.. en la - tneJ<lc-. El 
c .. o de loa __ ,_ y llcenclar.rloa exr:lualvoa. 

Ya en el apartado anterior intentamos hacer un análisis general del fenómeno de 

la& importaciones paralelas, inclusive presentamos, las primeras manifestaciones que se 

vivieron en la aplicación de las normas recién entradas en vigor. au interpretación y 

consecuente modif'ICaCión. para responder a la realidad del fenómeno y a su correcta 

regulación. 

Pero como intentaré demostrar a continuación. el fenómeno de las importaciones 

paralelas, ya aceptado, cuando menos por la legislación en materia de Propiedad 

Industrial, presenta también contradicciones y paradojas para ciertos sectores 

productivos del pals. 



.,,:. E-- -te mparWcto tie,.. como otJjetivo el - laa lmport.clones 

_.. .... - la perapectiv• de un aector del comercio d8 n..atro pala, - de .-lgunm 

forma - --. - int-s pala legaliZación de-• tipa de actividad. 

Ya en capitulo• •ntmriores hemos ,.;tarado que el nuevo contexto en que ae 

deaarrolla el mundo. la intentul y cercana irUrrelación comerclal entre paises, ha traldo 

como conmecuencia que ciertas~ de hacer comen:io ae han intensificado. 

Las·~ extranjer8a, la mmyorl•. buaca hacar pre11encia de sus productos en 

el~-· -ro - busca twlcer1o cuidando aua costos. Es dltlcil Wtr, 

8Ul"lqt» - dig8 lo contrario. que todas las empresas deJ mundo intentan accesar • los 

distintos .....,,,_ del mundo haciendo grandes lnveraionea en activos e Infraestructura 

-. loa paf- de au interés. aJ est4n interesados, no se puede negar en introducir sus 

productos. pero no • ese coato. por lo que se han intensificado figuras tales como la 

-tación. la cfiatnbución y el otorgamiento de licencias de uso de marcas. para que 

en - distintas modalidades dichos p<oductos tengan presencia en el mercado de 

Interés. 

Es obvio que tambi6n par parte del pals receptor de dichos productos, la empresa 

correspondiente btac:a traer a su pala dichos productos y tener como consecuencia un 

negocio. 

D;eha relación pmra el caso de México, como pala receptor, se formallza entre las 

partes a trav6s de la celebración de un contrato donde se plasman derechos, 

obligaciones y contraprestaciones para las partes. 

Es muy común en nuestro país encontrar casas comerciales o prestadoras de 

..vicioa, anunciar ostensiblemente el ser distribuidores, representantes o ílOSrlci-os 

EXCLUSIVOS de determinada empresa generalmente e-.Onjera, y norm--asl 

como se conviene, par ambas partes la EXCLUSMOAD, ea un elemento_.,,., de 



- tipo de..,...,,_ de volum.des. 

Normalmente o, en la mayorla de los casos, loa productos o servicios de loa cuales 

se adquiere au exclusividad para su distribución, ~. se amparan con 

marcas, que ea el valor -siregado del producto extraajero. 

otro preaupueato que debe contemplarse es el que non...imente las em

- buacan cfialribuido..a o rep..-nrantea, incl...- lioancialarios, no sólo ro hacen en 

un pafs determinado. también los tienen en otros paises del mundo. 

lndividu•lic:e,.,_, en primer t6rmino el distribuidor y re-sen- exclusivo, 

normalmente recibe el producto de la casa matriz. en el caso que intentaremos 

ejemplif"oear. del extranjero, para su posterior distribución o comercialización en el pafs. 

Genenolmente el lioencialarlo de una marca, fabrica, produce o confecciona loa 

producto• en ~xlco a loa que está autorizado a Imponerles la marca que le ha alelo 

permitida usar. 

Pero cu61ea son loa problemas primarios que debe contemplar un empresalioque 

obtiene una re-ntación o distribución, Inclusive una lic:encla. En primer t6rmino, 

-clivamente -urarse que la EXCLUSIVIDAD, ya tantas veces menc:io,,_, sea 

-cliv•. en 9911undo t6nnino y no de menor Importancia el que la marca que ostenta el 

pn>ducto que distribuye o comercializa. esté debici-nte regialrllda. ya que el caso 

contnario. que •• muy COlnÚt\ que se presente, Jo puede mermar considerablemente al 

dlstribuidor o representante e inclusive sufrir etanos cuantiosos por eata omisión. 

Ubi~ en el supuesto de que loa anteriores puntos han sido debidamente 

auperlldoa y ~e asegurados, ¿en dónde ea que las importaciones para
tienen una repercusión en la empre- mexicana. en particular para loa empresarios 

ant- mencionados?. 



·Hll 

SI ._ nuestra l9gial8ción en m- de Propi9dad Industrial, en piorticular 
el articulo 92 ~ 11 de la Ley de la Propleded lnduatriml y artlculoa 54 y 55 del propio 

Regi.memo de dicha ley, ya anal-s. encontraremoa que es ahl ~ - en.,._,_ 

--la paradoja y - para diatribuidores, representantes y licenclatarios. 

e juicio de-· 

Corno y• anmliZamoa en apartados anteriores. tos articulas antes mencionados 

esteblecen CMW excepción al ejercicio del derecho que se deriva ele un registro de marca 

en c:onlra de un tercero. 

Loa -toa que en -ncia plantean dichoa articulas son: 

- Un registro de marca no tiene efectos contra un tercero que haya 

.-dqulrido llcitamente un producto queostente una marca, para su uso. 

diatribucl6n o comercializaci6n, cuando dicho producto haya sido 

legalmente inlroducido al comercio por el titular de la marca. 

- La lmporuici6n que de un producto legitimo amparado por una marca 

haga un tercero para los mismos efectos, entendi6ndose como producto 

legitimo equel - sea Introducido en el comercio del pals del que ae 

importe por el titular de la marca, y que al momento de la lmportaci6nos 

titul•res ele la marca sean loa mismos en el pala exportador y el pala 

lm~r. 

Planteemos el supuesto. TISZ INTERNATIONAL COMPANY, es titular en los 

Estados Unidos de América de la marca "TISZ'. para adhesivos de la Industria 

automotriz.. esta empresa tiene en dicho pata una gran red de distribukSores y 

comercializadores, -imismo es a su vez en México titular de la marca regiatracta•Tisr. 

para los mismos productos, teniendo en México un llcenciatario (en su concepción en el 

derecho de marcas) y distrlbUidor exclusivo, TISZ DE MExlCO, S.A. DE C.V. 



Si el supuesto ha sido entendido correctamente. podrla pre..ma.- el caso de que 

el seftor Pedro Solano Morales, comerciante mexicano. dedicado • la importación de 

productos para la industria automotriz entre otros. adquiere en loa Estados Unidos de 

América. de un distribuidor autorizado en dicho pals de TISZ INTERNATIONAL 

COMPANY, 50,000 toneladas de adhesivo automotriz msca•TJSZ", para comercializar 

en U.xico, habiendo cumplido con todos los requerimientos de ley para su debida 

importación, podrá libremente comercializar dicho producto en México, sin que nadie 

pueda obstruir su ltCtividad, ni el propio licenciatario o diatribuidor exclusivo en México, 

TISZ DE M8'1CO. S.A. DE C.V .• Importante es resallar por obvio que parezca que el Sr. 

Pedro Solano MorWes. no guarda relación alguna ni con r. empnssa norteamericana y 

mucho menos con la mexicana. 

Por que en este caso se actuallza la hipótesis que plantea el articulo 92 en su 

fracción 11 de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con el articulo 54 del 

Reglamento del mencionado ordenamiento legal. En mi opinión la respuesta es porque el 

Sr. Pedro Solano Morales efectivamente cumple con loa extremos a que se ref"eeren tos 

dispositivos legales antes mencionados: 

El producto es legitimo, ya que ha sido adquirido en los Estados Unidos con un 

distribuidor autorizado por la empresa norteamericana titular de la marca en los Estados 

Unidos y los titulares. en este caso titular. de la marca tanto en México como en Estados 

Unidos es la misma persona. al momento de la internación del producto a nuestro pafs. 

Insisto. el producto ea legitimo. 

Si el planteamiento es correcto se presenta ante nosotros, como conclusión que 

las importaciones paralelas en México están permitidas. 

Pero insistimos. donde se encuentra la afectación a distribuidores, representantes 

y licenciatarios exclusivos. Consktero que éstas se presentan en el ámbito económico, ya 

que estas entidades del comercio han tenido que desarrollar y desplegar una intensa 
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- pmra, en prinwr término 1og.._. formalizar una relación comercial de la 1.- o 

car8Clerlsticea que -an con la casa c:omerclal o i~ a la que ahora reprementan. 

En -undo IUgar normalmente tambi*n me despliega una gran inversión econ6miea ya 

aea en~ o en publicidad para colocar el producto en el mercado, tambi*n 

- genera una preferencia en el público consumidor. Todo esto simplemente -

_,,_ por el tercero que licitm'nente introduce los productos al mercado. Esto 

pues ~ a aimple vista demostrarnos que no hay un equilibrio o una equidad en el 

..-cado, ya - - el tercmro que incru- el producto, si bien legitimo. no corre los 

~ propios de la relación contractual existente en- el di•tribuidor y la casa matriz, 

no -.n1a. inaialimoa los costo• que involucran -ta retación. 

Ade..,.. .,_ -· que tambi*n es muy común el que si bien el producto -

lfcitaln9nte internado en el mercado mexicano la imagen del mlsmo, de la marca que 

amparm a dichos productos, no ea cuidada o ~rvada por dichos terceros, por lo que 

el prestigio o de-ligio que la misma pueda adquirir para con el público consumidor, 

es de poco interés para estos terceros. Lo que en ocasiones, como es de suponerse, 

provoca una - merma en la comercilliizacl6n de los productos por quienes 

efectivamente aon representantes o distribuidores, quienes finalmente son los que 

~reciben laa consacuanciaa del desprestigio provocado por terceros ajenos 

• la relación contractual. 

Otro punto de reflexión, es el efecto que provoca este fenómeno de las 

importaciones paralel- en el consumidor final. Corno ya observamos, también el 

consumidor puede ser victima de este fenómeno, por que también es ctaro que al 

adquirir un producto "legitimo". en muchas ocasiones se encontrara con que él mismo 

carece de la garantfa que en un caso hipotético, tradicionalmente ofrece el distribuidor 

excluaivo o su casa matriz:, ea lo que en Norteam6ric:a se conoce como "AFTER SALE 

SERVICE". Mn grave aún, ae han pnomentado casos de reclamación en contra del 

representante exclusivo en México de determinada marca por parte de consumidores, 

que no habiendo adquirido el producto con dicho representante intentan reclam- la 



garantl• del producto. 

En adición a lo anterior, debe hablarse de la calidad del producto. pero aqul no 

intentaremos hablar de si ésta debe ser necesariamente buena o no . Aquf hablaremos 

de una tema sobre ta calidad del producto a la que está acostumbrado el consumidor de 

cadapals. 

Es importante advertir que, ya en el terreno de la práctica, la hipótesis plante

en el ~rrafo inmediato anterior ha sido un razonamiento que ha fundamentado algunas 

,.soluclorws en ._ que - prohibe la importación de un producto. en pal-a en los que 

- ena.ntran autoriZadaa o permitidas las importaciones paralelas. 

Efectivamente. en países como en Estados Unidos, se ha prohibido la internación 

de determinado producto. que si bien cumplen con los extremos de la hipótesis de la 

importación paralela, 6sta no - lleva a cabo, porque el producto no cumple con los 

standares de calidad • los que está acostumbrado el consumidor de dicho pals. 

Pero los esh\ndares que he sel'\alado no se refieren a laa caracterfsticas externas 

del producto, .. ha llegado al extremo de prohibir una Importación porque el sabor del 

producto no - al que est6n acostumbrados los consumidores de dicho produdo y por 

tanto aún y -ndo legitimo el producto. bajo las circunstancias ya 8et\aladas, la 

importación no - procedente. 

También es cuestión de suma intranquilidad para las contrapartes mexicanas 

(distribuidores exclusivos). el que personas ajenas a la relación contractual introduzcan al 

mercado. ai bien producto legitimo. vafaéndose generalmente de una infraestructura 

~ ya preparada por el diabibuidor en M6xico, - decir, el tercero aprovecha toda 

la -..uc:tuno creada por las partes del contrato, sin llfriesgar o invertir en lgu

proporci~s • las que en un momento dado han llevado a cabo las partes que se 

norman por una relación contractual. 



.,.,. 
La -.clón que han intentado dar a su problema Uc:enci.tarioa y Diatribuidolea ha 

- de diversa lndole, desde la acción judicial, haata el acceaar a inatanclaa publicitarias 

para - la Importancia del adquirir los productos efectivamente con laa enti-. --· 
... inei9tido en eate trabajo. tal vez hasta el excem, en q..- el mundo se configura 

en -.. orden, la• nalaclones entna palaes - han - a _.os niveles, donde el 

comercio tiene otras form-. otra expresión, y esa expresión, el libre comercio, es el 

c:lltnan'*'-'la común en casi todas las tesis del desarrollo económico en el orbe. 

Patiendo de la base de que no se puede navegar contra corriente, y que la 

tendencia mundial es, cuando menos asf nos lo han infonnado, a una agilización de la 

relac:iol19S comercialea a trav6s de una desregulaci6n que permita, insistimos, una mayor 

egl- y menoa complejidad, es que consideramos que la resolución de algunas 

controverm- suscitadas como consecuencia de la interrelación comercial ya no estanlln 

necesariamente contempladas en la ley, sino que las soluciones se encontrarán en los 

acuerdos normativos que las partes contratantes en una relación comercial convengan. 

En el caso que ahora nos ocupa, es claro que cuando menos la Ley de la 

Propiedad Industrial da por v61idas l8s importaciones paralelas, sin prever las 

consecuencias negativas que éstas pueden traer consigo para un determinado sector de 

la industria o del comercio. 

Por k> anterior. es que considero que la solución a las controversias que se 

suscitan cc:xno consecuencia de las Importaciones paralelas es de inminente cank:ter 

contractual. es decir. posiblemente no existini una sanción para et tercero que se 

beneficie de una Importación paralela, pero lo que si p.- Intentar evitar - que -

- den, lognllndoae 
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esto • trav6s de los acuerdos que se convengan en los contratos de Ucencia o 

distribución exclusiva. en los cuales ae establezcan con claridad y de fonna práctica de 

qué manera •- partes contratantes proporcionaran Jos conductos o vias para que 

efectivamente esa EXCLUSIVIDAD que se otorga, efectivamente se respete. 

Lo anterior parece un tanto aventurado. pero considero que si ae parte de una 

relación de igualdad entre las partes contratantes y de respeto de la relación contractual 

en que - involucran loa mecaniamoa mencionados, pueden ..,. perfectamente 

estructurac:tog para su ejecUci6n en la pn\ctica cotidiana. Claro que lo anterior implica un 

compfOmiso serio, ~mente de la casa matriz, quien en la mayorla de loa casos es 

la parte que en dicha relación contractual, muestra el menor inlen!ls por -ctivwnente 

venerar o respetar ese compromiso de exclusividad. 

Para intents ejemplif.c:ar una posible solución de carácter contractual, considero 

prudente el referirme a un caso práctico que he constatado y que en mi opinión es un 

claro ejercicio de autorregulación y respeto de una relación contractual como a las que 

me he referido en este apartado. 

La empresa DISNEY, por su fama a nivel mundial y por la gran penetración de sus 

productos, tiene al rededor del mundo distribuidores exetusivos o representantes con 

dicho carácter. Dentro de los compromisos de exclusividad. existe una norma de sencilla 

aplicación. que efectivamente hace respetar et compromiso de exclusividad y que se 

hace consistir en lo siguiente: 

En México exiate un representante exclusivo de DISNEY que comercializa todos 

los productos de dicha empresa en nuestro pais, es decir. cualquier persona que desee 

comercializar productos de DISNEY, debe obtener los consentimientos a trav6s de dicho 

repreaentsrte exduaivo. 

Para el caso de las importaciones paralelas. seria muy lógico pensar que yo 
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-.caro 1..-....to en conwn:i81iz8r .ig..,_ prendas de -tlr con loa peraon11j9a de 

DISNEY, ~~loa costos que ofrece el re-ntante -elusivo en U.xico, 

e,,.,..,,.,. que - méa ~el adquirirlos en Corea a tra,,.. del re-n- exau.lvo 

de DISNEY en dicho pala. La lloluci6n - simple, CUW1do un cliente potencial - acerca • 

lllgún dialritJuldor o .._..- de DISNEY, - le pregunt• a qu6 pala van • -r 

Introducidos ..,,.... productos y - confirm8 si en dicho pala exiate un repo--m.nte 
exclusivo de .. compallla, aimplem8nle la rnercancia no le es vendida al cliente potencia! 

y - le refiere con el ~te domiciliado en el pals potencialmente importador. 

SI bien lo mnterior no resuelve en su totalidad la problemática, considero que es un 

- que - puede d8r, pri~ entre las part- contratantes, con lo que pudiera 

con~ el-.. que producen las denominadas importaciones paralelas. 

Desde luego - tmmbi6n cierto, que ~a ventilar el efecto que producen dichas 

~ ~ .,.. el público conaumldor. y que ya hemos an•lizado, 

poaiblemente se tendria que llegar a los extremos de tomar soluciones como las 

8"teriormente comentadas al detener determinados productos en las fronteras. 

Otra opci6r1 que tambi6n deja entrever esta nuev• tendencia, desde mi punto de 

vista. - que poeiblemente estemos en presencia de la terminación de un fenómeno de 

negocio, UI. EXCLUSMDAO. 



CAPfTULO CUARTO 

LAS MARCA EN LA PUBUCIDAD COMPARA11VA EN M/ÉXICO 

Es claro que el fenómeno del comercio en el mundo, como ya ha quedado 

establecido, ha cambiado, - ha masificado, y por tanto los medíos que - utilizan para 

introducir un producto o servicio también son masivos, - decir, se intenta ofrecer a una 

mayor cantidad de clientes potenciales el producto o servicio determinado. 

Le via m6s clara y cotidiana de llevar a cabo esta miaión, es a través de la 

de~ publicidad, que si bien para los efectos de eate trabajo no encuentra un 

concepto estrictamente legal, ai podemos asistirnos de diversas obras especializadas en 

el quehacer pubHcitario que nos permiten tener ...,. idea más clara sobre los fines 

propios de la publicidad, o cuando menos, los fines que aducen tiene dicha actividad. 

Así pues, encontramos que destacados publicistas norteamericanos como atto 

Kleppner. Thornaa Ruasen y GJenn VerriU, estab&ecen en una explicación Jo que debe 

considerarse como publicidad, al afimlar que la publicidad es un método para comunicar 

a muchas personas el mensaje de un patrocinador a través de un medio impersonal. De 

aqul pueden deriv.-.e distintos fines u objetivos pretendidos por la publicidad tales 

como: convencer a una persona o grupo de personas que compre un detenninado 

producto o servicio. pero principalmente está encaminada a la mercadotecnia de bienes 

y servicios, es conveniente .. t\alar, para un cabal entendimiento de la idea que aquf se 

plantea, que por mercadotecnia debemos entender "... el desempet\o de actividades 

comerciales que dirigen la corriente de bienes y servicios del productor al consumidor o 

usuario". (69) 

(69).• ~ C>no, Publicil:lm. EdrtoñlM Prentic:e-Hall Hillpanoamerican& S.A., M*ldco, 1988, p. 23. 



Ea lm~ aclarar que no - la Intención el explicmr et fen6n.r10 de la 

publicidaM:t en af mismo, aino limitamos a aquello en que conaideramoa - ven 

~o ~tos denlchoa de Propiedad Industrial, en paniculM las marcas, 

- --son el objeto de estudio del~ ~jo. 

La publicidad como ya ha quedado establecido tiene un f"on muy determinado, pero 

como - llCtivid«I tiene sus m~s y - como todo quehacer humano debe 

blrnbi6n circunacribir8e a normas legales, ya que en muchaa ocasiones en el afán da 

.acanz.,. los ot;etivoa planteados se pueden transgredir los derechos de terceros. 

O. lo - - entonces deapnmderse que, la pubficidad no puede llevarse a 
cabo de forma ilimilada, ya q.._ sus efectos tienen repercusión en dos sentidos. 

palFoci.-ea y público consumidor. 

Ea claro - por ser la publicidad una ac:tividad que tiene gran influencia en la 

aoctedad en general, por dtversos motivo• se hace necesaria su regulación jurfdica en 

nuestro pafs, .. , encontramos que existen diversos on:tenamientos legales que se 

encargan de dJsponer las norm- necesarias sobre esta actividad para que fa misma 

tenga, dentro de lo posible, un fin que beneficie a la sociedad y no por el contrario que 

pueda tener un efwtc:to peljudlcial. 

T8111bi6n es cierto que, como toda actividad constantemente en deaanollo, en 

ocasiones fas disposiciones legales se ven rebasadas y deba entonces actuafizanle el 

cuerpo nonnativo para que efectivamente contemple, las nuevas mod•fidades de la 

actMdad de que .. trate. 

En México existen distintos ordenamientos legales que regUlan de un modo o de 

otro la publicidad en nuestro pais, pero para los -.:tos - - trabajo conaldeto 
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conveniente el hacer referencia • tres de las principales legislaciones en esta materia ya 

que directamente ae vinculan a la materia que ahora se analiza. 

Si bien no es el caso del presente trabajo eJ hacer un análisis retrospectivo de la 

legialación para la protección al consumidor en ,,_.,ria de publicidad, si es villlido 

manifestar, que cuando menos desde nuestro punto de viata la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, ahora abrogada, tenía más cfa.-.nente expuesto el tema de la 

publk:ided. 

En los -... de desregulaclón, la ley ahora vigente, publicada en el Diario Oficial 

de la F-raclón el 24 de diciembre de 1992 y modificada por decreto del 21 de julio de 

1993, pre-nla una m6a simple apreciación del fenómeno de la publicidad desde la 

perspectiva de la autoridad que salvaguarda los intereses de loa consumidores de 

nuestro pala. 

Efectivamente, la ley vigente establece en su capítulo 11 intitulado de la información 

y publicidad, en au anlcufo 32 fas caracterlsticas que la autoridad competente considera 

debenl -r el marco en que ae desarrolle ra publicidad. Para la ley ra publicidad debera 

aer veraz. comprobable. exenta de textos, dialogas, sonidos, Imágenes y otras 

descripciones que Induzcan a em>r o contusión por su Inexactitud. Aaf de lllmple todo lo 

que no cumpla con - caracterfaticas, deberill ser sancionado por fa Autoridad. 

En mi opinión, -te .,,fcufo de fa ley que ahora se analiZa, y que como ya se 

estableció. ea el único que expresamente ae refiere • fa publicidad no proporciona 

.._ definidos que permitan tener certeza jurfdica, ya que no ael\al• loa llmites o 

hip6faala en q- ae llituarl• una conducta contrarie • c:lictla diapoaic16n legal. 

No es mi voluntad ef !imitar el análisis de esta tey a tan reducido espacio. pero es lo 
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que el propio ordenamiento legal me permite, aunado con el hecho ele que mi pretensión 

.. demostrar nuevamente como la reacción de la a.rtoridacl es tardla •nte eventos 

inminentes y que f'malmente requieren ele una solución. 

Ley General de s.lud. 

Por ser el tema de este trabajo materia Federal. me limitaré entonces hablar de la 

Legislación Federal en esta materia. Este cuerpo nonnativo fue publicado en el Diario 

Ofoclal de la Federación el 7 de febrero de 1984, para ser refonnada el 27 ele mayo de 

1987, según publicación ele dichas reformas en el Diario Oficial de la Federación de la 

misma fecha. 

Es claro que el Estado debe garantizar a sus nacionales un sistema de salud, por 

ser una garanUa constitucional. La publicidad es de necesaria regulación, ya que como 

intentamos conceptuarfa en apartados anteriores. es un medio para acceder al 

consumidor de productos y servicios, pero que, como también ya preciúbamoa, los 

productos no siempre son necesariamente positivos o beneficiosos para fa ciudadanla, 

por lo que su publlcitación requiere responder a la garantia que consagra el articulo 

cuarto de nuestra carta magna. 

Considero prudente el transcribir la razón jurldica que la propia ley establece de su 

existencia y que ae senara con precisión en el propio artJculo primero de la Ley General 

ele Salud: 

•Articulo 'f.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la 

aalud que tiene toda persona en los términos del articulo -40. de la 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. establece las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la 

Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general. 

Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden 
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público e~ social." 

La putilicidad para la Ley General de Salud, es pues, materia de salubridad 

general, y aai lo establece en su propio articulo tercero fracción XX\/. Cabe mencionar 

que la autoridad competente en esta materia es la Secretarla de Salud, siendo tambi6n 

consideradas por la propia ley como autoridades sanitarias el Presidente de la República, 

el Conaejo de Salubridad General y los gobiernos de las Entidades Federativas del Pala, 

incluido el gobierno del Distrito Federal. 

Asimismo debemos decir que la Ley General de Salud regula todo aqueno que 

tengai que ver. 8dem*s de los atstem .. de asistencia sanitaria, con la regulación de 

todos eq...ttos productos que son de consumo directo por el hombre, tales como 

alimentos y bebidas, tabaco, medicamentos, equipos m6dicos, productos de perfumeña 

y belleza, productos de aseo, etc. 

El Titulo Décimo Tercero, Capitulo Único, establece con precisión las normas que 

deade el 6mblto de su competencia regularan a la publicidad de cada uno de los 

productOs antes aellalados. Aai tambi6n el Titulo Decimoctavo, Capitulo 1, Intitulado 

Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos, establece en su articulo que son medid

de seguridad -nilarla, aqueli- que se adopten con el fin de proteger la salud general, 

en su articulo 404, fracción VIII, se establece como medida de seguridad la suspensión 

de anuncios publicitarios en materia de salud. 

Precisa en lo conducente el articulo 413 de la ley en análisis: 

•Ar11f:ulo 413.- La suspensión de mensajes de publicidad en mateña de 

salud, procederá cuando éstos se difundan por cualquier medio de 

comunicación social, sin haber obtenido la autoriZación, previa o cuando .. ,. 

detennine, por causas supervinientes, que el contenido de los mensajes 

autorizados afectan o inducen a actos que pueden afectar la salud pública ... 
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En lldk:ión de lo -rior. debe deslacarse que -máa de la propia ley existe en 

vigor el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la 

Publicidad. y cuyo ol:>jelivo es el reglamen1ar el cumplimienlo de la Ley General de Salud 

en materia de publicidad. 

Al igual que en la legislación sustantiva, esle Reglamento se circunscribe a la 

regulación de la publlcidad par.a los efectos de los productos que tienen contacto directo 

con el ..,r humano y que de una forma u otra pueden afectar su salud. 

SI bien la Ley de la Propiedad Industrial vigente no se ref"iere en su contenido a la 

publicidad propiamente dicha, si roca el tema que compele a este capitulo. Cabe desde 

luego tambil6n acotar que la ley de Ja materia no tiene una referencia expresa a la 

PUBLICIDAD COMPARATIVA en esos t'6rminos, pero en articulo COfT811POndiente se 

1nr-.. dicha 1Situ8Ción, -rllllls de la referencia a que alude el precepto correspondiente 

,.._.,ro de la Ley Federal del Consumidor. 

Efectivamenle, la Ley de la Propiedad Industria/ eslablec:e en su articulo 213 

Fracción X como ln-ón admlrualraliva: 

-A111t:u10 213.-Son infracciones lldmlnistraliV-: 

X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, 

fa actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará 

cornprendidll en esta disposición, ra comparación de productos o servicios 

que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que 

dicha compatlldón no sea tendenciosa, falsa o ex-rada en los términos de 

la Ley F-ral de Protección al Consumidor." 



En l6rmlno9 gene.-. como hemos podido ot>serv.,. hasta .,_. 111 bien ,__ 

legilli9ción. cumndo menos la que se analiza, no hace .............., expre- • la put>llcidad 

com~. y pudiéramos .._nturar una justificación a -te hecho y es que 

aimplernenl9 .... t.nómeno. o fonna de hacer publicidad es novedoso en México. aun 

cuando. es ~· decirlo. esta modalidad de la publicidad en otros pal- como 

Estadoa Unic::k>9. tiene cuando menos veinte aftoa de practicarse. y nuevamente 

podemoa comprobm" cómo ea que a sabiendas de que como consecuencia de la 

profUnda - comercial entre paises. por el acortamiento de las distancias entre 

unos y atros. poi" loa avances tecnológicos, no hemos sido capaces de prever el 

fel_,.. en Wxico. situación que consecuentemente ha traldo como resultado. el que 

se _,_,, ~ legales y que su n!Solución sea sumamente complic:ada por 

la ausencia de un c:a.rpo legal que establezca los lineamientos que ae deben seguir en 

este tipo de activid8d. Desde Juego no estamos intentando decir que existiendo 

regulac:ión expre9a sobre el particular, no existan ya controversias, pero al presentarse 

con - _.- tendnin una gula de n!Solución más sólida, LA LEY. 

lntenc:ianelmente h-ta este momento no hemos profundizado más en el análisis 

de cada una de tas legislaciones y su aplicación al caso concreto. ya que esto lo 

lnte..-.....0. en -"8do• -.ante y en un sentido más práctico, y desde IUego 

citcunacribir10., *'1bito que nos ocupa, fas marcas. 

Como ya fo comentamos, nuestra legislación no nos permite ubicamos fécilmente 

en ei fenómeno de la publicidad comparativa, por lo que debemos acUdir • textos no 

necesariamente jurfdicos o de otras naciones para objetivamente poder proponer un 

concepto y desarrollar una idea sobre este tema. 

Para los publicistas es sencillo, publicidad comparat!Va o de comparación es 

aquena en que se compara un produc:lo con otro de la competencia. Se dice tambiin que 
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loa prirneR» indicio9 de este tipo de publicidad - dan en E- Unidos en loa .,..,. 

tntintaa, donde un publicista de apellido Sterting encargado de la cuem. da la coms-tlla 

de ...romotriz CHRYSLER, propuso una campalla publicitaria en la que _.:fa un auto 

de su cliente y otros dos de FORO y GENERAL MOTORS y, s6lo se dacia "PRUEBE 

LOS TRES". 

E• en 1972 que los publicistas es~ reconocen formalmente el 

despegue de la putllicidad comparativa en au pals, aunque también es reconocida su 

pecular .,.,._rfatica de -r catalizadora de Infinidad da conlliclos y polémicas. 

~- también loa publicista& cuando menoe tres tipos de .,.-c:ldad 

comparaliVa: 

-Com~ directa. Los anuncios de comparación directa. son los más 

cornur.s, 91q...rlos en tos cuales hay un reto para un sólo competidor. En 

talea casos, el anunciante debe justificar sus afinnaciones en contra de 

una sola marca. Por otra parte, este tipo de publicidad no es eficaz. 

dicen loa publicistas. a no ser que exista un líder claro en et campo con el 

cual pueda compararse. En México, el controvertido caso del reto 

PEPSI. 

- La marca contra el mundo. En este tipo de comparaciones - hacen 

dnnaciones universales, sin referirse a una marca en particul.,., poctrfa 

citarse el ejemplo de una línea aérea que afinne ser la más puntual del 

pal s. 

- Comparaciones con Ja marca ·x·.- En este caso sin mencionarse una 

marca contra la que - compara, es fácilmente inferible el idenllllcar la 

marca de que se trata. 



Con lo anterior. consideramos que podemos dar las primeras respueataa por asi 

decirto al titulo que encabeza este apartado. Pareciera pue• que corno consecuencia de 

los intensos 11eercamientos de loa paises, hemos adoptado. como lo mencionamos 

anteriormente. nuevas formas de hacer comercio y lógico es que también adoptemos si 

bien no necesariamente "nuevas". pero al fin y al cabo formas de hacer publicidad. 

Es claro también de lo expuesto con anterioridad. que en los paises en que 

tradicionalmente se hace este tipo de publicidad, la misma continúa siendo polémica. Jo 

es más en México. por su novedad. y por su falta de una correda regulación. 

Los publicistas y empresarios mexicanos. no todos. han incursionado en la 

publicidad comparativa. taJ vez por posesionarse mejor en au mercado. o porque no. por 

intentar competir con los lideres del mercado en otros terrenos que por si solos, con sus 

productos, no Jo podrian hacer. 

Es importante advertir que a tres ar.os cuando menos de que se hayan generado 

las primeras campanas publicitarias de este tipo. no existe Lm criterio uniflCado en 

México. por parte de los publicistas. de los empresarios y de loa Abogados involucrados 

en esta materia. en el sentido de si es conveniente o no el permitir este tipo de 

publicidad, o mejor dicho continuar permitiendo de facto dicha publicidad. 

Dando una segunda respuesta al titulo de este epartado, podemos decir que los 

efedos, por lo investigado y por experiencias propias, han sido poco claros en cuanto a 

los beneficios que repercuten tanto para quien lleva a cabo ese tipo de publicidad, como 

para el consumidor, pero lo que ha sido sumamente claro es que ha suscitado gran 

cantidad de controversias de carácter legal, que insistimos. han encontrado tambi6n gran 

complejidad en au resolución, por falta de regulación concreta y porque no decirlo, hasta 

falta de un criterio definido de la Autoridad, en su sentido más lato, ya que a ciencia cierta 

hasta el momento en que se escriben estas Uneas. no se sabe qué autoridad debe 

resolver sobre estos casos en particular. lo que provoca que el presunto afectado por un 
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uso indebido de este tipo de publicidad tenga que l'llOVeg8r de puerto en puerto para 

encontrar quien reauetva en definitiva sobre este tipo de controversias, de la Ley de la 

Propiedad Industrial a la Ley Federal de Protección al Consumidor con sus 

correspondientes •utoridades. 

En sfntesis, si sabemos las causas de la publicidad comparativa en México, los 

efectos. los positivos todavla no los conocemos. los de largo plazo. los negativos se 

es~n experimentando ante las autoridades administrativas que presumiblemente deben 

resotver sabre estas controversias. 

Ahora bien, no podemos limitar el presente estudio al hecho de sólo afinnar que no 

existe regulación adecuada y que por esto se han generado muchos conflictos. 

Considero RWs prudente el intentar, en el sentido m6s práctico. repasar con qué se 

cuenta en M6xico para este tipo de publicidad, y qué forma puede ésta adoptar de 

acuerdo con la legislación existente en combinación ccn los supuestos planteados de 

publicidad comparativa. 

4.- u pubtlcl- com,,.,.liv• y 1• competenc:I• _,_ en la ~clón X -

articulo 2~3de,.Leyde1• Propl-tndualTlat. 

Partiendo de la base de lo hasta aqul analizado. cabria hacerae la pregunta, ¿cuál 

es la pretendida relación que existe entre et derecho de marcas y la publicidad?. 

Considero que la respuesta es simple si tomamos en cuenta todos los principios, 

conceptos y definiciones vertidas respecto de la publicidad. ya que es claro que ésta se 

encamina en slntesis a la dífusión de productos y servicios mediante técnicas 

detennlnada&, pero es indudable, esos productos y servicios tienen siempre un nombre, 

un signo exterior que los identif.ca, la marca. 

Asimismo encontramos desde la perspectiva del derecho de marcas que el 



-..:t>o 111 uso exclusivo de las mismas - obtiene a -"*• del regialro de la miame ..

la •utoridacl conwapondienle y cor.ecuentemente al obtenerse el rwgi91ro rwclie ~ 

imar dicha marca registrada sin la previa autori.Zación del titular de la miama. 

De Jo anterior. es de concluirse que todo acto que se lleve en contra de los 

denlc:hoa derivados de la exclusividad del registro, son considerados como infracciones 

administrativas. y nuestra legislación concluye que este tipo de conductas derivan 

necesariamente en actos de competencia desleal. 

Ahora bien. las estrategias comerciales de quienes (personas físicas o morales). 

di• con dla compiten por tener un mejor Jugar en el mercado que les corresponde 

intentan diverwas técnicas y estrategias para llamar Ja atención de sus clientes 

potenciales y asr lograr. insisto. una mayor penetración en el mercado. tradicionalmente 

esto se ha Intentado y logrado a través de la publicidad. mostrando al público consumidor 

laa bondades del producto o servicio, pero no siempre se afcanza el objetivo. Competir 

con los lideres de un mercado no es un hecho sencillo. por Jo que surge como ya se 

.,.lizó en apartados anteriores, la posibiíldad de intentar de manera directa el comparar 

los productos o servicios de uno con los de otro competidor. 

Es precisamente aqul donde surge el primer punto de análisis en cuanto los lfmlles 

de la publicidad, desde la óptica del Derecho de marcas, la posibilidad de comparar 

productos y, consecuentemente, el uso o no de marcas que no son propiedad de -...e• 
- - • ~bo la comparación. A esto habrá que alladirfe desde luego el que como 

consecuencia de la publicidad que se genere, pueda incurrirse en actos de competencia 

desleal. Considero que es precisamente aquf donde encontramos los etementos 

fundamentales de este apartado. 

Entrando en materia, ya en lineas anteriores explicamos ~te los 

derechos que genera el registro de una marca, asf tambff!tn las condUctas que en 

términos generales la ley sanciona como infracciones. 



Efectiv- el articulo 213 de la vigente Ley de .. Propiec:lad lndu..,.., 

~ con claridad aquellas actividades que son consider- como conduelas -

in'"'-11 los derechos que la propia ley tutela, y que para los efectos de este inciso me 

permita transcribir en lo conducente. en tres de sus fracciones y que considero dan los 

cimientos a lo que aqul se pretende explicar y razonar: 

•Alflcula 212.· Son infracciones administrativas: 

1.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria. 

comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen 

con la materia que esta ley regula. 

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada. para 

amparar los mismos o similares productos o servicios que los prot1gidos por 

la registrada. 

JL- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios. 

la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará 

comprendida en esta disposición, ta comparación de productos o servicios 

que ampare ta marca con el propósito de informar al público, siempre que 

dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los ténninos de 

la Ley F-ral de Protección al Consumidor. 

XVIII.- Usar una marca registrada sin el consentimiento de su titular o a.in la 

licencia respectiva. en productos o servicios iguales o similares a los que la 

marca se aplique."' 

Sin bien el orden de loa dispositivos legales transcritos no es el ideal para la 

presente exposición. si es claro que los mismos. desde mi punto de vista. nos permiten 

deducir claros presupuestos. 



En primer t6rmino confirmamos lo ya expuesto, la ley claramente reconoce como 

una conctuc:ta contraria el uso no autorizado de marcas iguales o parecidas en grado de 

confusión a otra u otras ya registradas. sin la autorización de su "Titular. Igualmente 

sanciona, si bien no con toda claridad en su concepto los actos de competencia desleal. 

Por otra parte y como una excepción dentro de la regla general del articulo en 

comento. encontramos que dentro de la fracción X se establece la posibilidad de usar 

una marca que no es propia para comparar el producto que la ostenta, con el propósito 

de informar al público. siempre y cuando dicha comparación no sea falsa tendenciosa o 

exagerada. 

Es precisamente en esta fracción de donde puede inferirse que es posible 

comparar marcas, consecuentemente productos. 

Como ya lo hemos comentado con anterioridad. si bien la publicidad comparativa 

se encuentra permitida en México desde hace algunos al\os no es sino hasta fechas 

recientes en que se ha practicado con mayor frecuencia, y considero que el problema no 

es en si misma la publicidad comparativa, el problema se presenta cuando se exceden 

Jos Umites, posiblemente no muy claros, que estabtece cuando menos la ley de nuestra 

materia. 

En el próximo apmtado revisaremos con máa detalle las inconsistencias y 

ausencias que encuentro en la regulación de la publicidad comparativa en México. que a 

primer golpe de vista parecen advertirse sin necesidad de un análisis muy minucioso, 

pero es conveniente, por obvio que parezca, el intentar revisar los conceptos vertidos en 

las fracciones antes transcritas para así con mayor claridad entender el tema. 

Debo igualmente advertir que. evidentemente no existe gran bibliografia. pero 

podemos tomar como base algunos casos que se han presentado en la actualidad, y que 

han suscitado gran controversia, tanto en el ámbito teórico-doctrinal como práctico. sólo 



por c:IW un ejemplO de tema de diaeusi6n entre loa expertos de i. ...-;.., - hll lleg8ldo 

• debatir al en la po lblk:idlld comparativa existe uso o no de una ......,., - impowte 

también deatac.or - no hacemos distingo entre una publicidad eomparaliva dentro del 

marco de la ley o _..,,,. publicidad que desafla a ros ordenamientos reg.-. 

Desde mi punto de vista no hay duda que en la publicidad comparativa existe uso 

de marca, pero al dicha publicidad se desarrolla dentro de los limites ellfablecidoa por la 

ley. es cl•o que - actualiza la excepción a que nos refetimoa con anterioridad, y 

entonces dicho uao no podrá aer considerado como una infracción. El problema se 

prwaentar4 ., intentar determinar si dicho uso efectivamente se ubicó en los llm

--idoa por la ley. 

Ya la doctrina en anos anteriores sostenla. al igual que la jurisprudencia que el uso 

orar o impreso de una marca debía considerarse como uso, por lo que no debe caber 

dUda sobre este respecto. 

Ahora bien, al tomamos como punto de partida et que si existe uso de marca en la 

publicidad comparativa, debemos también dilucidar esa pretendida relación que ~ 

llegar a existir entre la publicidad comparativa y los actos de competencia desleal a que 

se refiere el artlculo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, y en particular en su 

fnlcdón X. También debemos insistir en que el lftulo de este apartado no - hacer 

inferir al lector que - presume que toda publicidad comparativa es tendiente a ge._.... 

competencia desleal, pero también es claro que la publicidad comparativa. no por el 

hecho de tener este modalidad, necesariamente se encuadra dentro de los limites que 

de una forma u otra establece la ley. 

Considero que para tener una mayor claridad se debe igualmente repasar. en un 

sentido práctico, desde la perspectiva de la ley de nuestra materia, que debemos 

entender por competencia desleal, para poder entonces, sr obtener conclualones m6s 

claras. o si bien se quiere preliminares sobre el tema. 



Como podemos observar la Ley de la Propiedad Industrial. no vierte concepto 

atguno sobre lo que para efectos de la misma deber• entenderse por competencia 

desleal, y si bien podemos rastrear conceptos del orden económico o quizá legal, 

conakleramos mucho más Ilustrativa la tesis que a continuación se trarscribe dictada por 

nuestros m'11s altos tnbunams, -m'11s de que la misma no se limita a un análisis aislado 

del concepto sino que intenta hilvanar el tema en comento con todos aquellos actos que 

la ley de la materia ha considerado como contrarios a derecho. 

"MARCAS, DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN 

ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. 

La Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 210 -l\ala de manera enunciativa 

doce actos que constituyen infracciones administrativas. por ser actos contrarios a los 

buenos usos y costumbres de la industria. comercio y servicios que impliquen 

competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en el ejercicio de 

actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a 

confusión, error o engal'\o, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de 

una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto 

se realza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o 

se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b fracción XI), de 

esta manera encontramos en el citado precepto doa elementos indispensables para que 

se actualice la infnlcci6n administrativa en el prevista. el primero se refiere a la existencia 

de una conducta contraria a loa buenos usos y costumbres de la industria o comercio 

que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta 

cause o induzca al público a confusión. error o engano en relación con el producto o 

servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al primer 

elemento, debemoa atender a loa lineamientos del legislador. en el sentido de considerar 

que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o et 

comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor 

constituye una competencia desleal. En nuestro sistema jurldico. la libre competencia 



- consliluc:ianalnMnle garanliZ- por loa arliculos So. y 28 - ,,.,..-e- Magna, 
y confonne a dichos p<e<:eplos a nadie p.- impedirse que se dedique a 19 pt<>fwaión, 

indulllria o comercio que le acomode siendo licito y cuando no se asaquen los derec:hoa 

de terceros ni se ofendan loa derechos de la sociedad: se prohiben loa monopolios, a 

excepción hecha de aquellos que por su naturaleza corresponden al Earado y de loa 

privllegios que conceden las leyes sobre derechos de aulor y de invenciones y marcas. 

Ahora bien. en materia de Propiedad Industrial, nuestro pals se enmarca en un tratado 

-ional que es, el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil ochocientos 

ochenta y tres. mismo que en término• del artfculo 133 Constitucional, es la Ley en 

nueaero pala; - convenio fUe publlcado en el Diario Oficial de la Federación el v-- de julio de mil novecientos setenta y sels, y en su articulo 100 bis setlala 

expresamente que, toa paises de fa unión están obligados a asegurar en los nacionates. 

una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara: •constituye acto de 

competencia de9feal toda acto de competencia contrario a los usos honestos en materia 

lndu9trial o comerciar'. 

Con baae en esto. fa Ley de Invenciones y Marcas, trata de evitar la competencia 

repritniendo k>~ actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquellos que 

aean contrarios a las disposiciones que consagra. 

Para el estudio de -os actos deshonestos es Importante tener presente que lo 

..nc:ionable, es el •buso del bien jurfdico tutelado por el articulo 28 Constitucional, es 

-· el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible 

,. restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que 9e' adecue 

exactamente al supuesto jurídico contemplado por fa norma legal. La ley sel\ata una serie 

de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal. que 

.-parte de ser actos contrarios a fas dOisposiciones que la mfsma establece. causan 

P9fjuiclo no sólo al tercero de quóen obtiene beneficio o C8U&an dallo, aino también al 

desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a au vez en un dallo para el público 

que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Asl tomando los 8Clos 



deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos. 

podemos definir a la competencia desleal. como Ja conducta de un competidor que 

util~ando cualquier procedimiento en contra de fas buenas costumbres o de alguna 

disposición fegal. sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro 

recurrente, con el fin de obtener ventajas para si, para varias pensonas o para causarte 

un dat'k> a aquél, para tal efecto debemos decir que ef concepto de buenas costumbres 

ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas 

que son aceptados por el sentimiento jurldlco de una comunidad, asl costumbres 

comerciales como anuncios, promociones de venta, campat\aS de descuento, etc., son 

llcitas y permitidas para .ii--r clientela a un establecimlel'llO o hacia un producto, 

siempre que no .., empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de 

competencia desleal. a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya 

deslealtad. que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir. que 

desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin. toda vez que 

podrla darse una conducta illcita entre comerciantes que no compiten entre si. y ésta 

Independientemente de que aea aancionabte por otroa medios no constituye 

competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesta del comerciante 

desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, 

realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar un dal\o a otro 

recurrente. 

Ahora bien. para que esa competencia desleal, aea sancionable como infracción 

administrativa. en er supuesto que estudiamos. es indispensable que se actualice el 

segundo supuesto, consiste en que esa conducta eallf"6C8da de desleal cause o induzca 

al público a confusión, error o engano en relación con el producto o servicio que requiere 

o con el establecimiento que lo ofrece; para entender este segundo supuesto, es 

importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es. producir 

en 4111, un 6nimo, incit:Andolo. persuadiéndolo a moverse en determinado sentido. con el 

fin de obtenerlo COfTIO cliente, esto es válido en Ja libre competencia, pero no a través de 

conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la 
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confual6n. el error. o el engat\o en que se hace caer al público. Conforme al diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Espat\ola, confusión aignifica la mezcla de doa o m .. 

cosas diversas. de modo que las partes de la una se incorporen a la otra. falta de orden o 

de claridad; la acepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engafto, la fa .. 

de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta 

del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engat\ar al público, ea una 

conducta deshonesta, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, 

al la confusión, el error o el engano lo llevan a suponer que existe relación o asociación 

entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas 

o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que lo hagan 

suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las nonnas. 

licencias o autorización de un tercero. como por ejemplo, las agencias de carros que 

componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrican los 

automóviles, para que una conducta sea sancionable confonne a la Jey, ea necesario que 

se cumplan todos tos requisitos previstos en las hipótesis normativas, en virtud de que en 

nuestro sistema jurldico, a excepción de que expresamente lo senale la ley. no -

admisible la aplicación de sanciones por conductas anélogas a las previst-. En eatas 

condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infracción administrativa. que 

se den los elementos que han sido analizados ... 

Consideramos que el razonamiento que se expone a lo largo del precedente 

transcrito, es daro y nos permite el delinear con mayor claridad to que debemos entender 

como competencia desleal, aal pues el concepto que se vierte. nos pennite obtener 

diversas hipótesis para detenninar si se está ante un acto de competencia de•••I. 
Efectivamente las siguientes son desde mi punto de vista las hipótesis que deben 

tomarse en consideración: 

- La conducta que desarrolla cualquier competidor a través de distintos 

procedimientos. Es claro e indudable que ta publicidad como tal puede 

Imputarse como un procedimiento, desde luego debo insistir que no 



estoy afirmando que la publicidad sea un procedimiento ilicito. pero si 

puede llegar a serto cuando rebasa ta esfera de la ley 
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- La utilización o explotación de un derecho comercial o industrial de otro 

recurrerite. con el fin de obtener ventajas para sl. para varias personas o 

para causar1e un dat\o a aquél. Aqui. el derecho industrial o comercial, 

sin entrar en mayores discusiones doctrinales, se hace constituir en la 

marca y el acto por virtud del cual se pretende obtener ventajas, es a 

través del uso de dicho derecho comercial, la marca, el cual para et 

tema que nos ocupa se materializa en la comparación de los productos, 

consecuentemente de las marcas, pero la competencia desleal se 

actualiza en que para k>s efectos de la comparación ésta .e lleva no con 

el fin de informar al pública consumidor, siendo ademM de forma falsa, 

tendenciosa o exagerada, como lo marca la ley de la materia, to que 

lógicamente genera un dat\o. 

Ahora bien, por cuanto hace a la fracción X del articulo 213 a que estamos 

haciendo referencia. y deduciendo cómo ha quedado estab'9cido que la forma de 

comparación • que se refiere dicha fracción es necesariamente a través de formas de 

exteñorización para el público consumidor, cotidianamente conocidos como lo puede ser 

ta publicidad. se debe entonces hacer un marco de referencia sobre aquella publicidad 

que en t6rminos legales puede ser considerada como aquella que rebasa los limites 

establecidos por la ley. 

Es de advertirse nuevamente. que a este respecto no existe regulación en 

concreto en nuestro pata por lo que la infonnación obtenida ae deriva de textos 

doctrinales en los que se hace alusión a legislaciones de otros paises. particutamiente de 

Espaf\a, pals en el que ya se ha regulado sobre el tema de la publicidad en general. 

Considero que con independencia de que tos conceptos que se expondrén se toman de 

otras latitudes. son también válidos para los fines del presente trabajo, es decir, la 
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fiNllidad - el encontrllr loa c:onoeptoa - noa pennitan entender con m-iror cleridlld 

dónde ea - efec:tiv-nte - encuentran loa limites de la polblic:k'ed en general y en 
~de,. polbliQded comparativa. 

El maealro Carlos Lema Oevesa. en un análisis de la legislación -- en 

mar- de po-. -~ q- la publicidad debe necewiamente tener un g6nero 

y - lo --..inal WID.40 DESLEAL. Le atribUye el carácter de categorla 

general, y - - deamembfa en distinta& clase• que son laa que me penniliré explicar a 

continuac:i6n. 

l"'-C K'ID.140 ENGAÑOSA. la cual es conceptuada como • •.. la publicidad que, de 

cualquier manera. incluida su presentación. induce o puede inducir a error a sus 

dn!inatarioa. pudiendo afectar a su comportamiento económico, o peljudlcar o ser capaz 

de perjudicar a un competidor". C70J 

A8imiamo ae establece que la publicidad no tiene que versar el engallo sobre la 

.-ad de la coneapondlente comunicación publicitaria. Cuando un texto aea 

poirclalmente veraz y parcialmente engatloso. podrá considerarse engalloso en au 

tohllkfEf. al Induce a error a aua destinatarios. 

PUBLICID.140 ENGAliOSA POR O.ISIÓN. • aquella que eilencia datos 

,.._,..,._ de loa bienes. -- o servicios cuando dicha omisión induzca a 

error a los destinatarios.· (71) 

En primer lugar. de acuerdo con el autor consultado. fos datos que deben 

(70).- ....,_ DINiaM carta.. La ~ C>inlltaf Y u.el~ pa,_ Combatlrta. ·AurUJ luris•, R...,t~U• d9I lnatitUfo d9 

~ • ~ .I~ de .. F-=uhd O. Clwt'ec:tto d9 .. lJniv9raicfad ~ Mhíeo. 1""3, p, 

10%. 

(71).- a..n. o.... e.ea.. ob. d., p. 103. '°"· 105 y 105. 



ailenci•rse deben ser fundamentales, de modo que la omisión de datos accidentales o 

intranacendentes no originarla esta deformación publicitaria. 

En segundo lugar, para que la omisión en la publicidad implique que ésla puede 

calificarse como engat\osa. es menester que la omisión induzca efectivamente a error a 

los destinatarios. 

PUBLICIDAD ENCUBIERTA. Ésla surge cuando el público consumidor no es 

consciente de que una determinada manifestación constituye una actividad publicitaria. 

Se explica que la publicidacl encubierta se presenta bajo el rop¡oje de una inform..:16n, o 

de un programa de entretenimiento, es decir. se produce la falsa impresión de tratarse de 

la manifestación de un tercero imparcial. hecho para el que el público otorgue mayor 

credibilidad •que a las alegaciones elogiosas del anunciante•. 

PU8LICIDAD CONFUSIONISTA. Ésta es la que se atribuye a la actividad que 

induce a confuaión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros 

signos distintivos de los competidores. 

Desde mi-punto de visla esla publicidad, si as! puede Damlársele, es el simple uso o 

mejor dicho de LmUrpaclón de una marca para hacerse a expensas de terceros de un 

prestigio detenninado en el mercado. 

PUBLICIDAD DENIG-TORJA Es aquella publicidad que por su contenido, 

manera de presentación o difusión provoca el descr6dito, denigración o menosprecio 

directo o indirecto de una persona, empresa, o de sus productos. aervicios o actividades. 

El autor consultado establece que la alegaciones aludidas no deben ser· 

necesariamente fm-. ya que aún siendo veraz si ésta tiene un fin de deac:rédito, la 

misma merecerá finalmente el ser considerada como publicidad desleal. 



,..,.UC:IDAD COMPARA71VA. Al igual que en M6xico dicha -=üvidacl .

penn- en Eapetla, con la diferencia de que en dicho pala •- al - ..,.,...,,... 

._....,.. regulada, y precisa con claridad la legislación en materia de po •t>lic!ctect 

espaftola que ae considerara desleal. la comparación cuando no se apoye en 

carac:teriaticas esenciales, af"tnes y objetivamente demoetrables de loa productos o 

-rvicios. o cuando se contrapongan bienes o servicios con otros no similares o 

desconocido& o de limitada participación en el mercado. 

Por .., part9 la ley abunda en el que se admite la publicidad comparativa siempre 

que la oont._iclón se efectúe sobne datos afines, esenclalea y objetlvarnena. 

demostrablea. La comparación debe versar aobre bienes slmitares y conocidos. 

Desde luego debe concluirse y reconocerse que en la put::Ucidad comparativa se 

8lude tanto a la propia mercancia, como a la mercancta del competidor, para destacar la 

primacla de la primera sobre la segunda, desde luego debe insistirse que esto debe 

t...:erse como ha quedado confirmado con bases objetivas y comprobables. 

Es tmnbi6n posible concluir que al producirse una publicidad comparativa 

-.:Uada, pueden conjugarse también otras de las modalidades o clases de pubfic:idad 

- que hemos revisado. 

A.lllLICIDAD ADHESIVA. ~- es otra de las variantes o clases sobre - -
reflexiona el doctrinario, y considero que tiene Intima relación con la publicidad 

compm-ativa en su sentido negativo, ya que ésta se hace consistir en el hecho de que el 

8111Uncillnte equipara los productos o servicios propios a los productos o servicios del 

competidor. Con el fin de aprovecharse del credito de las mercancfas del competidor, el 

empresario cletÍtaca las caraderfsticas comunes a sus mercancfas y a las mercancfas de 

au rival. En otras palabras el empresario anunciante intenta adjudicar a sus rnercm1Ci- o 

-rvic:ioa que ofrece, las caracterfsticas positivas que pueden po- los pnxluctOIJ o 

....vicios de un tercero. identificados •través de una marca notor1a o renombrada. 



De lo anteriormente expuesto debe concluirse que toda publicidad que transgreda 

el derecho del otro. con finea ventajoaos deberá entenderse como una actividad dealeal. 

Y consecuentemente el uso de una marca que no es propia para fanes de comparación. 

que no se ubique en el contexto de lo establecido de forma primaria por la legislación de 

marcas deben~ entenderse como la actualización de una infracción administrativa. 

s.- N-esl•d de una ,.,,..,.c:lón -ec:lflca de,. publlc- ca,,,,._va en 

-leo. 

Exiaten diversa& pcsturas sobre eate tema en nuestro pals, tanto de abogados 

especialistas en la materia. aal como los profeslo..-s de la publicidad, por un lado -

encuentra una corriente que establece que las diaposlcionea en materia de publicidad 

est*n dadas y que simplemente todo lo que esté fuera de lo establecido debe ser 

sancionado. En el otro extremo se encuentran aquenoa que conaideran que la materia 

debe ser regulada tanto de forma y fondo, ¿con qué finalidad?, desde mi punto de vista 

esta es muy simple, el que existan reglas claras que def"inan con exactitud que debe 

conslder.,_, desde la perspectiva de la Ley de la Propiedad Industrial, como una 

comparacl6n falsa. tendenciosa o exagerada; qui6n va a reaotver los conflictos sobre 

-ta materia, - decir, deberá resolver por su parte el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, de forma independiente, respecto del uso Indebido de una marca registrada 

por un tercero sin eutorizadón. al no poder ajustarse a la excepción establecida en la 

fracción X del articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial o deberá sujetarse a la 

f9&o1Uci6n de la Procuradurla Federal de Consumidor, por cuanto que dicha 

dependencia tutela los derechos del otro extremo de ta relación comercial. es decir. el 

consumidor. 

Considero que la forma más Ilustrativa de Justificar la existencia de -te apartado, 

ea a través de la pre-ntación de un caso práctico que simplemente por su desarrofto me 

permitira confinnar la propuesta que sostengo en este apartado y que se sintetiza en el 

titulo del mismo. 



..... 
La -- ELECTRON. - una .,_na de tie,_ con aucu ....... en toda la 

República Mexicanll, con una trayectoria de cuando menoa cincuenta allDs en el 

..-cado. con un sector de consumidores que plenamente identifican - productos y la9 

.-vicio• que ofrece, tales como crédito, entrega a domicilio, con una difusión public:itarie 

a tra.,.,. de medloa masivos como lo es la televiliión, -mu de de•tacarse en aua 

campal\aa publicitariaa por loa aviaos comercialea y personajes ficticio•. que el público 

con-..idor aaocia perfectamente con dicha empresa, puede decirse que en su ramo 

-. empresa - llder, y esto -identemente le genera una competencia de gran 

irnpoftmlcia. destacándose primordialmente la empresa·x·. 

Como lwmos dicho ya en pámlfoa .menores. en México, la Publicidad 

c:amparatlva ae integró recientemente como herramienta al quehacer de la captación de 

nueva dienteta. el problema se presenta cuando dicha publicidad por carecer de una 

regulación especif'ICB lesiona los derechos de terceros. 

La empresa "X", ha lanzado al mercado a través de medios masivos, te-Ión y 

radio, una campafta publicitaria en que se intenta mostrar al público consumidor las 

venta¡aa que en precios tienen sobre los productos que ofrece su competencia 

inmedlma. El problema se presenta en que dicha campalla publicitaria, la em-a ·x no 

toma en cuenta lo eatablecido en cuando menos la fracción X del articulo 213 de la Ley 

de la Propiedad Industrial, y mucho menos en el otro extremo lo que establece el articulo 

32 de la Ley F-ral de Protección al Consumidor, ya que como se demoatr•• la 

campalla publlcltaria de ninguna forma tenla un objetivo tendiente a informar • público 

consumidor, y en adición se constituia en una campafta publicitaria falsa. tendenciosa y 

exagerada, lo que actualizaba a contrario sensu la hipótesis de infracción que se 

~ en el precepto antes descrito de la Ley de la Propiedad Industrial. 

La empresa ELECTRON, ae caracteriza portwr una im_, COllXJI- -
que principalmente se destaca por su colores, que igualmente aon plenamente 

ldentilicados por el público consumidor, y como decla lineas arriba se utifiz91 personajee 



tlctlclos - - ldentlllcmn con cieftas temporlldas del '"'k> 11 con los que se publicitan 

cierto• productoa 11 ofeftaa en dichas épocaa. 

La empresa ·x·. aimplemente expresa en la idea central de su anuncio comercial 

"En "X' todo es m- barato, televisor a color $264.00 en la ~ $680.00, en·x· 

todo es m- barato que en ELEC .. .". 

~ro - dicho anuncio debe - en todos 11 cada uno de sus 

-mentas e la luz de lo --cido en la fracción X del ertlculo 213 de la Ley de la 

Propleded lnd.-i.1, el cual como ya manifesté tiene tres ideas prindpales. 

En primer término la Infracción a que alude la fracci6n, y que se constitU)t' en el 

intenr.r o lograr el propóaito desptestigiar los productos, los servicios o el establecimlento 

de otro. 

En segundo ténnino, la excepción a dlcha nsgla, es decir, dicha Infracción no se 

actualiza, al la comparación de los productos o servicios que • .._... la marca se lleve a 

cabo con el fin de lnfonnar al público consumidor y sin que - falsa, tendenciosa o 

exagerada. en loa térmtnoa de la legialación de protección al conaurrúdor. 

La Idea central del comercial pareciera en primera lns-.cla efectifamente Intentar 

infom..- - - productos aon más baratos que en otra empr9aa de la competencia, 

pero debe dic:ho enuncio ~ con más cuidado 11 laml:Jién ..,..,_ en cuenta que 

dice al ra-.:to la Ley F-ral de Protección al Consumidor, la cual concentra en su 

mtlculo 32 la disposición central, medular, del manejo de la publicidad en general, el cual 

~- conttnullCión. 

•A1f1cu1o ~2.- La información o publicidad relativa a bienes o servicios que se 

difundan por cualquier medio o fonna, debltrán - -· comprobables 11 

e-ntos de textos. diMogos, sonidos, Imágenes 11 - descripciones que 
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lndUZCS> o pueda<> Inducir• enor o confusión, p0r au Inexactitud'. 

como ~ observ.,.e, una de los supuestos que deben tambi6n tomarse en 

cuenta en el uso de una publicidad, en que se compare que la "Información" sea , 

c:amprobable. 

Puea bien. con et antecedente que nos proporciona el precepto antes transcrito 

encontramos laa primer .. inconsistencias. que si bien pareciera no afectan et fondo del 

-unto, no tendrl.., potqUe existir, Bólo por citar un ejemplo que no requiere mlis análisis, 

el precepto alm~te no hace referencia a la ,_edad, tendenciosidad o exageración 

de la pubficklad. sólo sintetiza en que la Jnfonnación sea comprobable. Desde luego no 

-i.mos intentando que el legislador nos de todo en la boca, pero considero que existen 

elementos y conceptos que bien valdria se establecieran evitándose el tener que dejar 

todo a la Interpretación de las partes. 

Bien. en et anuncio la empresa ·x· habla de que un tetevisor a color cuesta un 

precio menor que en la competencia dejando entrever un nombre. Inconsistencias, 

nunca 8e habla de qué tipo de televisor, lé-e no se describe el producto, como podrá 

ser oblrio para el lector de este trabajo en el tipo de tiendas a que nos estamos relirlerw:fo 

- 'Wtnden una gr.n cantidad de modelos y variedad de un sólo producto, es decir, 

televialones. AdemM ai nos concentramos en ef precio, tampoco se ha tomado en 

ca.r1lll al el prwcio - de co- o con - en un crédito que tembh!m - una pntctica 

ordinaria en - em-. -mlts de que se asevera de que todo en ·x· es mita 
banlto que en ELECTRON, finalmente encontramos la Indecisión por p.- de la 

em-·x- en manifestar directa y abiertamente el nombre de su competidor. 

Yo enctMntro en la campal!• publicitaria aludida un claro propósito de desinformar 

al.,.- consumidor, una dara comP9f¡encia -al y-1-et que - _ ,_, 

tao-!Closa Y e~. 



¿Porqu6 se dellinform• al público conaumidof?. únplemente porque la 

lnfonneción es totalmente parcial. Ya en pérrafoa anlerionls. en el -- de las di8tintaa 

formas de publicidad encontrabamos que puede con-...rse que existe una publicidad 

ilegal cuando en su contenido la infonnaclón no sea completamente veraz. o 

simplemente incompleta, considero que aquf es aplicable ese criterio, ya revisamos en 

donde consideramos que se encuentra la irregularidad de la infonnación. 

Existe desde nuestro punto de vista competencia desleal, porque a través de un 

medio inadecuadamente utilizado se intenta atraer clientela. 

Existe falsedad en la campalla publicitaria, porque la información proporcionada al 

consumidor no es cierta, principalmente en esa parte en que se afirma que todo es más 

barato en "'X". hecho que nunca logró demostrar. 

Es tendenciosa, porque omite proporcionar información objetiva que efectivamente 

pennita la comparación real objetiva de los productos, es decir, no se sabe en el anuncio 

si estén comparando televisores Iguales o posiblemente uno de 20 pulgadas con otro de 

29, esto sólo por citar un ejemplo. 

Y es exagerada porque simplemente la empresa ·x· asevera que todo es más 

barato en aus tiendas con respecto a ELECTRON. 

Finatmente. al concluimos que no se infonna al público consumidor. encontraremos 

que el único resuttado de la campal\a publicitaria es el lesionar los derechos de 

ELECTRON. logrando desprestigiar los productos y servicios que ésta comercializa y 

presta. y consecuentemente se perfecciona la lnfraccl6n aludida en la Legislación en 

"'81eria de Propiedad Industrial y en el otro extremo al no poderse comprobar la 

lnfonnaclón se -lonan los derechos de los consumido .... 

Habiendo planteado el caso y partiendo de la base de que el mismo claramente se 



.,,.. 
ubica en ._ hipótesis de los artlculos tanto de la Ley de la Propiedad lndualrial aal como 

de la Ley F-1'111 de Protección al Conaumidor, - _.. .. en ~ ............ la 

-..gante de ante qué autoridad debe iniciarse la acción co~ient.. P .. el camo 

- - plantea se consideró necesario el inmntar dos acciones, es -· una - la 
Pn>curadurla Federal del Consumidor, por cuanto las violaciones al articulo 32 de la ley 

de la materia, y o1ra por la comisión de la Infracción Administrativa a que - ref...,. la 

fnlcci6n X del ertlc:ulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, desde luego que este 

proceder no ,._ parque -tuviera -1 -cido en la legislaci6n sino que fue por 

-rmineci6n partlcul.,.. Debe tomarse en cuenta el que la procedencia de la clenl.lnCl8 

- la PROFECO pudiera eer cuestionada, ya que - ela s6lo se ventilan asuntos que 

leelanen los --.:tlos de los consumidores, puedo adelantar que dicha autoridad en la 

IW8Mded dudó •obre si sus atrit>Uciones efectivamente la facultaban para resolver este 

~. ya que como podemos observar el asunto que se dirimirla es entre particulares, 

- decir. entre proveedores. 

En el colmo de la ~ad. el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

- competente para resollter asuntos en esa materia, al haberse --la 

aolicilud de declaraci6n administrativa de Infracción, en el momento de proced.,,. al 

emplazamiento de la parte demandada, detuvo dicha diligencia ya que P8f8 poder 

continuar con el procedimiento requeria de una "OPINIÓN' por parte de la Procuradurla 

Fedenll del Consumidor, en el sentido de si se consideraba falsa, tendenciosa o 

~·la publlcidad que se cuestionaba, -!mente como ~ ~ tado el 

~lento en la Ollcina de Marcas se s~aba a la opinión de...,. autoridad a¡.r,. 
- simplemente no tiene facullac:I atguna para decidir •obre derechos de Plupiedad 

Industrial. es importante destacar que la necesidad de esa opinión no se encuentra 

c:ontempl- en ninguna parte de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Desde luego, ni siquiera e-te un mecanismo de hecho que -ca un periodo 

de tiempo en el que se deba proporcionar dicha opinl6n, ademá de la -. 

.Jurldlca de la misma, pero lo que si es cierto, - que el procedlm- en la ollclna de 
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m.mrcme - l'lacl• depender de dicha opinión, entonces ¿qui6n resuelve efectivamente?. 

Finalmente el procedimiento fue resuelto favorablemente en la Procuracturia 

FederW del Canal.ftTlidor, al considerarse que la empresa ·x· contravino lo dispuesto en 

el mtlc'*> 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

ReaolUción q,_ constituyó la tan requerida opinión por pal1e del lnslitUlo Mexicano 

de la Propiedad, reaolvi6ndose el asunto un afio deapu6a de haberse proporcionado la 

tan ~ opinión y tres después de que se hubiera presentado la Solicitud de 

Declar8Cl6n Adminia11"- de Infracción. 

En primera Instancia podrla parecer de alguna forma normal el tiempo que la 

Mrtoridad competente tomó para resotver el asunto, pero ea precisamente en este tipo de 

-untos. loa concerniente& a la publicidad, que el efecto que produce la reaoluci6n y la 

conaacue,.... sanción, en caso de proceder, es totalmente distinto dependiendo del 

tiempo en que dicha resolución se emita. 

Aqul v.adria la pena hacer un alto y repasar nuevamente el titulo de este trabajo, 

sobre toda en la parte que se refiere .. contexto económico. aterrizando esta frase en el 

terreno práctico, encontraremos que este tipo de procedimientos tienen un gran impacto 

en este 6mbito, el económico, ya que dependen del tiempo en que - resuelvan, porque 

toa efactoa de la Po •hlicidad aon inmediatos, enli6ndarWe -n loe económicos y más 

cuando lesionan loa derechos de tercal'"os. 

Efectivamente, la publicidad al ser lanzada a los rredios. de inmediato tiene sus 

primeros efectos, y m6s aún ai estamos hablando de una publicidad como la que se usó 

en et caso pr6ctico que comentamos, en la que se ..-On todos los medios masivos de 

comunicación, -má& de que como ya se ha es-.:ido con -rloridad, la publicidad 

parte de un previo -tudlo. a.e saben, o cuando menos - estima el impacto que ésta 

provocara en el püblico consumidor. es decir, se ~ predecir su conducta, y el 



En conlnlpo9lci6n para el C880 que t.moa descrito, la empreaa ~ .., 

.,...-. • ..,. po"'Mclded -· ~amente ejecutada, tambi6n r- loa 

- de - poibl!cidad, y entonces - mi punto de vista, los procedlrrúentoe 

-..- en raz6n de dichos actos de competencia desleal, deberlan tener una 

NSCllucl6n, an mi OJ*lión. insisto, más e_.itta, Independientemente de la sanción que 

-mplique. 

-. -.. ~ea que conaldero se e~ la problemMica, precisamente 

an el tlectlo de que - una regulación -· contundenle, que permita a todos et 
.-r de qu6 - - pm1W.. pllf1I intentar """'1tUrarse en una campafla de 

p--ed~--

~ mi punto de vista, ea muy sencillo, estmblecer los parámetros lnlci-. la 

.,.,..__ - ser objetiva y sallre infonn8ci6n y datos comprobables. 

Simplemenle la empresa ·x·. pudo haber sustentado su publicidad en un hecho 

- y compr-. ea decir, si en sus tiendas vende mas baratas •I contado, ._ 

.,,.._ de .,_. de marca "Z', que la empresa ELECTRON, considero que .,.-ta 

,,_tl-IWlo -1. ain m6s miramientos, y - es _, porque se refiere a un hecho -· 
~ iu.go, lo anterior no previene el que ELECTRON, intente algUna ac:ci6n, 

pero con-.. que _ _. pensarlo dos veces, ya que si la lnformad6n proporcion- al 

~---.no habrá mucho que hacer. 

En mi opinl6n la problemMica de la publicidad comparativa, es - 8iBmpnt va 

~ de -..antas adicionales que no necesariamente tienen el objetivo de 

informs al consumidor, y que se apoyan en a.stionea subjetivas y elocu9nlea hllc:ill .. 
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consumidor, lo que provoca como ea evidente, .. rwacción de .. empnosa que -

considera .rectada. 

Considero que en el medio de la publicidad pudleno ser tachado de poco din6mlco 

y l'oaata autoritario, por la rigidez con que pretender!• que - ....,,.¡a,.an dichas 

••trategl8a public:it8rl8a, pero en mi paecer el objetivo dal la po lbliddad debe -r esa, d8r 

• conocer 81 público de form8 objetiv• las bondades y bel ielicioa dal los productos que -

ofrecen y simplemente no ir "'*' -- Eam ide• no - ,_,,., .. propi8 Procul'8durla 

F-ral del Consumidor, vigila constantemente - campml\aa publk:itsills. A -

.._ero~ decir que la vigente Ley del C~ ~de au erticuledo, un 

dalrecho, que no una obllgacl6n, de someter • .. 8Uloridad ... camJ)8118& l>Ul*cilarias. 
para que la PROFECO. emitiera au opinl6n 81 .-_cto. dicha aituación ya no ae 

presenta. 

P-menre .. razón de la exclusión de esa poaibilidlld - llUS19nle en el hecho 

de que .. propia autoridad no fuera tan expedita corno - requerla. para que su opinl6n 

- proporcion- en el menor tiempo posible. 

Porque -to. en que ae requiere una regulación ..- precisa. en materia de 

publicldad. - asnplemente •cercamos a un caso tambi6n - ae presenta en 

recientes fech8a. "EL RETO PEPSI". que posiblemenle pueda ....- conaiderado como el 

punto de partida. por la envergadura de las e~ lnvol~. en la coollroverala. 

En el mes de septiembre de 1995, ante el ya Insuperable volumen de .auntos 

llev8dos a la autoridad antes mencionada, en relación a publicidad comparativa, la 

PROFECO. emilló para efectos internos. lo que dllnomln6 "CRITERIOS PARA LA 

ATENCION Y VALORACION DE ASUNTOS EN MATERIA DE PUBLICIDAD 

COMPARATIVA.". que en ~rminoa generales --.:en - ..,_icea - -.. 
gui8r • loa funcionarios encargados de la resolución de _.,. --..a. Denlro del 

Organismo el *"• • que se encomendó el ctes.rono de esta labor fue .. Dlrecci6n 

General de 



_..,..y-· de la Subproc:ur-.rfa de Servlcioa .. Consumidor. 

SI _., el documento en comento. - mi punto de v- propone icl9.a cla.

aobre el .....;o de - -untos en pmrticular, tambi6n - cierto que .i mlamo -aut-. ym - .,..,,........,.. _-.,.el - el miamo no conatlluye una .-me. 

- de - laa - - .....-, - UNI penpectiv8, la del consumidor. 
0...- "- - - rwconoc:e que uno de los objetivos tambi6n de la Ley de la 

Ploo;:lulait ,....._.. - .i de proteger .. público conaumldor de po-s confusiorws o 

engalloa, pero lgualmanle tutem loa derecho• de loa - de marcas. 

Como -.a. de lo-· .,.,.,_ro q .. -ria es-.:..~ con 

- en la L8Y de la~. - _.determinar si - está ante una companoción 
..,_-., -. o •-r-. _,. oble~ el dlc:ta.-n por parte de la 

~-F-del~- O.ade "- eeto no es nuevo. ya e- en 111 

lagl r "' 1 de la - para .i caao de roa deutos, en laa - en el procedimiento se 

req.-. - - de la Procuradurla General de I• Repúblic8. 

Con lo - - darla plena libertact a I• PROFECO, de resolver exclus~ 

aobre - .,.,.._¡.- propias de I• publicidad que se '""""9ta a su consideración, aln 

IDrnar - ...-a r.s m•rcas que se vean involucradaa, y a61o determinar si clclla 

....,.. litad -.:ta al conaumidor o no, y - entonces la •utoridad competente en ....-erta 

da,_.,.., - si hubo uao indebido o no de I• ......,., en cMbimentode su-. 

Asl - los criterios propuestos por la PROFECO, destacan que: 

- Por publicidlld comparativa, deberé entenderse: toda publicidad 

que ~ explicita o implfciblmente a un competidor o a los bienes 

y -- ofleckloa por ..... con objllto de compararlos con los -
o aervldos de la misma naluraMza que com~. r.twica o dlstrttJuye 

el anuncisrte. 



-Por ~ect engallosa, toda P"- - de una m-ra 

cualquiera,~ su presentmción, induce a.....- o pueda inducir a 

error a las personas a las - .. dirige o -eta y - debido a su 
"'"'*'ler engal\oso, puede afectar su oomport.amlanto econ6mico o 

producir un dstlo en su patrimonio. 

- Co-ra también como publicidad tendenciosa. la - .. ref"oere a 

características o información ,.laclonadaa con algún producto que, a 

pesar de ser -.-ras, Inducen a error o confUsión por la forma 

~.elaborada o 81tif"ocio .. en que .. ~ 

- F-..n1e como exagerada .. consldiora -lla po ibllcidad que 

sobl9dlrnansions las virtudes o -dos de algún producto, de 

nuu.ra qlm resurten excesivos en relación con las caracteriaticas que 

ordlnmla y naiu.-nte praaenta. 

154 

De lo anterior, cabria preguntarse el por qu6 no se incorporan dichas dlspoalciones 

o mejor dicho definiciones como normas genera'8s. asf sin exceso de interpretaciones 

subjetivas, al ciudadano puede más o menos conocer ~ son los limites de sus 

derechos. 

Los crilerioa aludidos, no sólo se limilan • proporcionar conceptos sobre la 

publicidad, - proporcionan criterios firmes sobre los casos y requisitos que se 

deben cuidar al generarse publicidad en distintos 6mbitos: 

- Le publicidad comparativa referida a calidad, cantidad, -cificaciones 

perticulares o cualquier otra característica .-.clal, atln u objetivamente 

de-. debe ser comprobable conforme a la ley (16ase Ley 

F-ral de Protección al Consumidor), Ley F- sobre Metrologla y 

Normalización, 1- Normas Oliciaes Mexlcan-. en su ceso la Ley de 



F.......Co y Protección de 1• Propiedmd 1-1 y f•1181 de ._, 

confonne a las normas m6tocloa o procedirnientoa que ~ i. 

~ de Comercio y Fomento Industrial o la clependenci• 

~del Ejecutivo F-ral. 

- La publicidad comparativa que se ref"tera a preferencias del consumidor 

b....saa _, gustos. arom-. sabores. colores u otras apreciaciones, el 

-~ - -lar en la posibilidad de comprobar con el máximo 

rigor, los resultados de la• lnveatigacionea que - utilicen, asl como la 

~ de 1- m....-aa y la objelvidad de las pruebas, en 

ft.nci6n del consumidor y del producto en cuestión. debiendo referirse pu- y -clficamente • metodologla y circunstancias bajo las que 

- m...on6 la investigación. 

., .. 

P11n1 eatos ef9dos la propia PROFECO, ~ una Gula Técnica para Pruebas 

Com~ Organolépticas de Aroma y Vlsu-. en la cual se especifica la 

m.eodalogl• cianllflca idónea para arrojar resultados confiables de una muestra 

representativa de un universo especifico. 

- Por cuanto se refiere a los servicios. la publicidad comparativa deberé 

..-. basada en los beneficios que obtiene et consumidor y no en las 

~ aubjetiv•s o tntelectu.Ses del prestador de tos servicios. 

- FINllmente se establece que los bienes y servicios que se promuevan 

mediante publicidad comparativa, deben ser de la misma naturaleza. 

g6rmro y especie, estar disponibles en el mercado y tener iguales 

conclicionea de mantenimiento, conservación y presentación, a fin de no 

propic:is confusión a los consumidores, por lo que no -., 

presentmrse productos de la competencia en desigualdad de 

condiciones o apariencias, tales como productos defectuosos. rotas o 



con etlq...-. embalajes, contenedores o cualquier otra presentación 

o empaque cuyas caracteristicas no se encuentren en su aspecto 

original. 

Ya de suyo los conceptos antes transcritos. daramente demuestran que, como se 

afirmó desde el Inicio, este tipo de estrategias publicitarias requieren necesariamente de 

una regulación especifica. hemos insistido que evidentemente no es esto lo que evitará 

que se preunten controverslas en este ámbito del quehacer humano. pero cuando 

menos establece reglas que permiten el encontrar limite& a dicho quehacer. 

Lo enterior no significa que nos Uenemos de intenninables cantidades de 

volúmenes de leyes. de lo que se trata es de que simplemente encontremos una forma, 

un mecanismo de previsión, sobre todo ante eventos que son de suyo irvninentes, por 

que ante la globalizaci6n de la economia mundial, ya no somos ajenos a ningún 

fenómeno que se presente en otros paises por distantes que parezcan. 



CONCLUSIONES 

1.- Como - ha podido advertir, si bien el Derecho man::ario ha 88ntado 

_,_...,_ - hace un siglo en nuestro pala, considero que su difusión es todavla 

.__,.e, principalmente para nuestra planta productiVa que se constituye de 

em~ de mediana envetgadura, y es precisamente ahl donde se debe aplicar un 

esflMfzo sin prwcedenta tanto por las auto- competant- en la materia, asl corno 

por _...11os que se dedican en su práctica profesional a dicha rama del Derecho, porque 

euo ~ que con el pa11<> del tiempo se adquiera no sólo el conocimiento de dicha 

rnatmia. aino que se genere propisnente una cultura sobre la protección de dichos 

-..cho&. 

2..- En 1- universidades de nuestro pals la materia de la Propiedad Intelectual, 

debe por un lado incorporarse como una asignatura obligatoria para los estudiantes de la 

can9'll de Derecho. y en aquellas carreras que involucren la administraCi6n de negodos, 

como una materia optativa, porque de esta manera desde et inicio de la preparación de 

los profesionis._ que en el fUturo dirigirán el destino de las companlas mexicanas, 

~n un claro conocimiento de la lmport8ncia de estos derechos, y por su parta los 

futums abogados, no se verán impedidos para enfrentar un cmso sobre esta materia. 

Considero que esta responsabilidad, o mejor dicho, - reto, debe ser asumido 

por 111 Facult.8d de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de M6xico, porque se 

quiera o no, - precisamente de esta casa de estudios de donde ag.-- la mayor 

cantidad de profeslonist- y en consecuencia - pues proporcionar a la naci6n 

profesionistas capacitados para enfrentar estas nuevas modalidades, q~ como lo he 

dicho están •hi desde mucho tiempo atrás, pero por una razón Injustificad• no .. han 

querido enfrentar. 

Esta obligación enfrenta un doble reto para los universitarios de -a casa magna 

de estUdio8. el reconocer la importancia de esta materia y el estar aCOl'de con los demn 

profasionistas egresados de Universidades privadas. En slntesis lo que quiero 



ma~. - que no - justificable que dich- Universidades priv- adquieran la 

ventaja acad6mica, por preparar y egresar profesioniataa supuestamente mejor 

preparados en este tipo de materias, que irremediablemente son de actualidad y que sin 

su conocimiento general la preparación es limitada. 

3.- Si como se ha comprobado, el acercamiento de los paises, corno consecuencia 

de los adelantos tecnológicos. produce que los fenómenos que se presentan en un pals, 

principalmente en paises desarroDados, afecta casi de forma irVnediata a otros, el Estado 

debe necesariamente aplicar sus esfuerzos en intentar generar, •través de au poder 

legl-o, normma juridicaa que te,_n un carácter de previsión, es decir, no debe 

re•ccionm"Se al fenómeno. al hecho, debe intentarse prevenitse. 

Va se observaba a lo largo de este estudio, que existen diversas actividades, tales 

como importaciones paralelas, publicidad comparativa, que en México han producido en 

au momento, problemas bastante serios, que si en su oportunidad hubieran sido 

regulados, posiblemente su impado negativo o controversial no hubiera sido tan 

profundo. 

Desde luego. seria ideal que la obligación no debiera sólo imputarse al Estado 

Mexicano. esta obligación debe ser compartida ya que también el sector privado. quienes 

son titulares de derechos, o practicantes en esta materia deben permanecer en 

permanente aruiliais del fenómeno ahora en estudio. para asf encontrar loa medios de 

prevención a los conflictos que por el propio desarrotlo del comercio necesariamente se 

presentan. 

4.- Dentro del marco teóriCQ-ljoctrinal, considero que la autonomfa del Derecho de 

marcms ha quedado plenamente demostrada. ya que como - ha visto por su desarrollo 

ha generado a través del tiempo, su propia legislación. y los eventos que se involucran 

como consecuencia de su complejo desenvotvimiento. provocan que necesariamente 

sea estudiada tambN!tn por separado. Con esto no se pretende de ninguna fonna afirmar 



que el Derecho de marcas no se nutra de diversas ramas de la Ciencia del Derecho. 

pero tampoco puede encasillarse necesariamente y por tradición a toda materia que 

aurge. en alguna de las ramas del Derecho que conatituyen la base o rafz de dicha 

ciencia. 

Es claro además, que si bien la discusión doctrinal sobre la autonomia del Derecho 

de marcas. nutre y complementa a dicha materia. considero que esta etapa debe ser ya 

superada y centrarse en el fortalecimiento de dicha rama. ya que esto permitirá que 

efectivamente la materia encuentre en la pr6ctica la justif"tcación de su indiscutible 

eut..,_,,la. 

También en et terreno practico, es decir. en el quehacer diario. en el ejercicio de los 

derechos adquiridos, encontramos que la materia justif1ea su autonomfa ya que en la 

actuafldad inclusive se generó la necesidad de crear una autoridad autónoma que 

ventilara todos los asuntos relativos a la Propiedad Industrial. El Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, por su propia existencia justif".ca, como ya se dijo. la autonomla de 

la materia que ahora nos ocupa. 

15.- Intentando trasladar lo apuntado en el Inciso inmediato anterior de este capitulo 

de conclusiones al 6mbito del tema central de este trabajo. encontramos que la 

•utonomla en el terreno práctico, y por qué no doctrinal. del Derecho marcarlo se 

presenta por la propia actividad de la sociedad, que in1neraa en el ejercicio de dichos 

derechos. por la complejidad de los negocios comerciales. por el riesgo económico que 

representa el no tener la certeza juridica sobre el ejercicio de un derecho o de su validez 

o eficacia. provoca necesariamente un efecto depresivo en el desarrollo de las 

actividades de dicha sociedad impactando en todo llmbito preponclerantemente en el 

económico. 

En estos tiempos. es indiscutible, los elementos que confonnan llf quehacer 

comercial en su aentido más lato. incluyen en definitiva. aspectos que si bien siempre. 



.... 
por decirlo de .ig.,,.. forma, - tom-. en cuentll, como laa rna-caa. -.. -. 
-mentas ._.,.n -- de una mayor atención, y de un - -.. 

Baste revisar los periódicos. las noticias en las q~ cotidianamente encontrarnos 

conflictos ..- competidores, - Industriales, comerciante& o prestadores de 

eervicioa. en loa que no se ven involucrmos cuestiones de precio o calidad. el punto de 

contlicto - ~nte 1- ......,.,., desde luego no sólo nos referimoa al tlpico 

•pirataje• o uaurp8Ci6n de una .......,._ En la actualidad ese •trpico• acto, evoluciona -

hace má complejo, dificil,._... delectAlble. pero que tiene un fin único, hacerse de 

-la - no corresponde y uno de aua -.:toa Inmediatos, no debe dudarse, es en el 

*'1bllo econ(ornlco del legitimo ~de dlchoa derechos, y este efecto no sólo se limita a 

una p6rdida - de clientela, tambi6n al prestigio del titular, como consecuencia de 

la poca calidad de loa productos ilegltimos. Estos efectos son como quieran verse 

devaatadorwts • todo nivel asl hablemos de empresas pequenas o de grandes 

corporaciones, ton.mas en cuenta los pmcedlmientos, por citar un ejemplo, que se 

-ntilan sobre - particular entre las marcas HALLS y CANELS, conflictos que han sido 

profusamente difundidos por editoriallatas y perioaJStas del *'1bito económico-financiero. 

Ea aqul donde precisamente se justifica con claridad la autonomfa y especialidad 

de la m--·desde luego su importancia en el contexto económico de México. 

L- Sólidos <*nientos para un slatema de protección de derechos marc.nos, ...,. 

plena dil'ual6n de la protección y ejercicio de dichos derechos, preparación de mq.-S 

pro,_lonlstaa que .., ven involucrados en el ejercicio Industrial, comen:iel o de 

prestación de servicios. necesariamente deberán acarrear consigo efectos poettivos en el 

lllmbito económico de nuestro pafs, no sólo de la planta productiva nacional, sino que 

dicha _...,... tambi6n se ir-ladanll necesariamente al lllmblto exterior y esa tan 

ansiada, por nuestro pafs, inwtr'Slón extranjera tendrá, cuando menos en uno de loa 

aspecto complejos del comercio, la misma certeza y aeguridald jurldica. 



., . ., 
7.- Las marcaa, - mi punto de viaw aon .. pun._ d9 l8nza da- .. -

c:an-.:llll en .. -=tu-. simplemente todo produdo o -rvicio, -• cu8I -•· li8n8 

- un signo que lo distingue, luego entonce• qui6n ~ negar la 

importancia de la necesidad de una debida regulación y conocimiento sobre e

,......ria, insisto, quién puede negar o cuestionar la Importancia del Derecho marcario en 

el canlmdlo económico no sólo de México sino de cualquier p1.rs. 

&.- M6xico - preaent- con - contrapartes en el concierto de las naciones, 

en el *"bito comercial. como una Nación seria y bten preparada. yo propongo desde mi 

modemta bibuna que uno de Jos trabajoa • realizar es precisamente en esta materia. 

Nadie entonces dudará en el exterior, que en nuestro pafs existe un claro y firme 

compromlao con este tópico. No se debe olvidar que el pntsligio se gana y fácilmente se 

piMde. el deshacerse de la mala fama cuesta mucho tiempo y dinero. Ya en capftutos 

--en -te trabajo encontramos que M6xico se encontraba ubicado como uno 

de loa pal- con un llllo grado de h·-uridad en esta materia, y no puede pasarse por 

.. o - t-1• quedan •ún grmndes sectores en el pals y en el exterior que se 

encuentran eacépticos a la evolución de nuestros sistemas de protección por lo qUe 

inalato. debemos mostramos como un pals preparado, con un proyecto definido y por 

qu6 no con una cutt&.wa en materia de marcas. 
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Trat8do de Libre C~ entre M6xico y ta R8plbllcll de Costa Rica. 
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