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INTRODUCCIÓN. 

El objetivo que persigue el modesto trabajo de Jnvestlgación que se presenta, es un estudio 
general sobre el Derecho Marcarlo. Iniciando desde sus orlgenes. exponiendo brevemente su 
panonuna nacional a Internacional. asf como cuestiones doctrtnarlas, para llegar a aspectos 
concretos Incorporados en la legislación mexicana. Es precisamente la /eg/s/aclón, la parte en la 
que se habrd de hacer mayor énfasis debido a que exista una figura jurldica fundaJnental que es 
escasamente abordada por la Legislación. en concreto, nos estamos ref1rlendo a la confusión de 
man=as. 

La confusión de marcas es una figura jurfdica de enonne trascendencia en lo que respecta a Ja 
propiedad Industria/, ya que es la responsable de determinar tos derechos del titular de una marca, 
lo que se traduce en el uso exclusivo del signa marcarlo. 

La confusión de marr::as impnca la distíntividad de las mismas. Esa distinción de que debe estar 
Investida la marca significa que no ha de confundirse con otra marca previamente registrada y esa 
confusión a su vez, Implica que el signo marcarlo no ha de ser idt!mtlco o semejante en grado de 
confusión a la marca previamente registrada y vigente o a ta marca en tnJrnlte de registro 
presentada con anterioridad. 

Ya sea que se hable de distlntlvldad o de Identidad o semejanza en grado de confusión, to de rondo 
es que la Ley de la materia prohibe expresamente, traflJndose de marcas, el registro y/o el uso de 
marcas que carezcan de dlstlntlvidad, o sea de aquállas que sean susceptibles de confundirse con 
otras por ser ldánt/cas o semejantes en grado de confusión o por amparar los mismos o similares 
productos o selV/cios. 

Como se puede evidenciar, la confusión es una figura jurldica que se contrapone a Ja caracterlstlca 
de distintividad de que debe gozar la marca, por lo que la confusión determina el derecho a la 
validez de la marca, es decir, el derecho a su uso exclusivo. 

Sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo a ta marca, sea para disfrutar el contenido de 
tal derecho, la Indo/e distintiva de Ja marca es un factor detenn/nante en el planteamiento y 
solución de multitud de variados problemas que a diario surgen en las relaciones Industria/es y 
men:antlles con motivo de la Interpretación y aplicación de Ja ley que regula tales derechos. 

En efecto, Ja admisión o rechazo de marcas cuyo registro se solicita; algunas conceptas de nulidad 
de registros ya obtenidos, el examen de novedad y el extraordinario de novedad de las marcas; Ja 
tipificación de múltiples figuras delictivas atentatorias contra la propiedad Industria/ que deriva de /a 
marca registrada, asf como la determinación que previamente la autoridad administrativa debe 
hacer de la existencia de dichos elementos de usurpación; el ejercicio de las acciones civiles y 
penales que puedan ejercitarse para reprimir la lesión de un gran sector de Jos derechos exclusivos 
que otorga el registro, y en t1n, el estudio y decisión de conflictos sobre competencia des/ea/; son 
todas ellas materias que fonnan la columna vertebral del Derecho Marcarlo y que se sustentan 
sobre el canJcter distintivo de la marca. 



No obstante la enorme Importancia que reviste la confusión de marcas, es un hecho que las 
Jegls/aclones marcarlas de los diversos paises no contienen normas que establezcan principios que 
deban de observarse para la apreciación de la semejanza o parecido entre marcas, siendo una 
cuestión de la exclusiva competencia de la Administración en los paises como el nuestro en que el 
registro se efectúa con examen previo de la registrabilidad del signo y, en todo caso, de la 
competencia de los tn"bunales. 

Ante este panorama, fue necesario entrar al estudio de otras fuentes del derecho, encontritlndonos 
que tanto la doctrina como la jurisprudencia establecen reglas de cartJctcr general para calificar la 
concutrencia o ausencia de la condición distintiva de la marca. 

Es asf que al hacer una comparación entre lo previsto por la legislación con lo sostenido por los 
doctrinarios y los principios plasmados en la jun·sprudencia, como se pudo constatar que existen en 
verdad elementos que pueden integrarse para resolver el problema de Ja confusión de marcas, sin 
embarga, la problemática es precisamente como conciliar esos principios jurídicos contenidos en la 
doctrina principalmente, si a ésta en la práctica se le asigna un valor secundario como fuente de 
integración en nuestro sistema juridico do la propiedad industria/. 

Es precisamente el desdén que la administración pública hace de tales reglas incorporadas al 
Derecho Marcarlo, del que constituyen su estructura, lo que propicia la Intervención de Jos 
tribunales para apreciar la semejanza o parecido entre marcas. 

Por estas razones, se propondrán en el presente trabaja algunos principios y verdades jurldicas 
establecidas por las doctrinarios del Derecho Marcarlo en relación con la confusión de marcas, ya 
que representan un lmportantlsima papel entre los diversos factores idóneos para Interpretar y 
aplicar la legislación mexicana. 

Para integrar nuestra investigación tuvimos que enfrentar problemas como el de escasez de textos 
sobre la materia y como el del limitado número de doctrinarias que se avocan al estudio de la 
confusión de marcas, siendo necesaria acudir inclusive a la consulta de autores extranjeros, cuya 
disponibilidad es casi nula en nuestras bibliotecas. 

Pese a estas obstáculos se logro compilar un número de obras Importante, de cuya contenido fue 
posible integrar nuestra investigación. 

Sabre todo, consideramos que el propósito que persigue nuestro trabajo se ha cumplido, ya que 
por una parte se ha evidenciado que la figura jurldica de confusión de marcas es de enorme 
trascendencia en el Derecho Marcarlo. por otra parte se ha comprobado que la legislación 
mexicana. amen de otras legislaciones, no prevén nonnas que establezcan principios que deban 
de observarse para la apreciación de la semejanza o parecido entre marcas y finalmente. se han 
logrado integrar algunos principios y verdades jurfdicas establecidas por Jos doctrinarios del 
Derecho Marcario en relación con la confusión de marcas, principias por las que hemos 
propugnada se Incorporen en la Ley de la Propiedad /ndustrtal y sean tomadas en cuenta por quien 
deba juzgar sobre semejanza de marcas, de tal fonna que la haga en estricto apego a esos 
lineamientos o reglas. 



EL SISTEMA DE CONFUSIÓN DE MARCAS EN LA 
LEGISLACIÓN MEXICANA. 

CAPITULO l. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA LEGISLACIÓN MARCARIA EN Mé<ICO. 

1. Etapa preh/sp4nlcs. 
2. Etapa colonial. 
3. Etapa Independiente. 
4. Legislación espacfrlca sobre marcas (188íl-1942). 
5. Legi$/ación vigente. 

1. ETAPA PREHISPANICA. 

Pudiera pensarse que por la importancia del comercio. la diversidad de oficios y la gran variedad 
de mercaderfas que se ofreclan en los mercados de los pueblos del AniJhuac. el empleo de la 
marca era en esta Etapa una pnJctica común. 

No obstante, en los Anales de la Historia de Mt!x/co no se tiene noticia alguna de la existencia de 
las marcas en los pueblos del Anáhuac o de alguna disposición que se haya dictado al efecto. 
Asimismo. la consulta de autores que han escrito sobre el México Prehispánico no peTTnile 
evidenciar Ja existencia de marcas, de signos o medios materiales que distinguieran las 
mercanclas de otras del mismo género o especie que vendlan los pochtecas (organización de 
comercian/es) en los mercados de todo el reino. 

Justo Nava Negrete sostiene que, Ja no existencia de marcas en Jos pueblos del Andhuac 
encuentra expl/cac/ón en que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de ~neros, 
por lo que no se especificaba, Individualizaba e indicaba el origen de las mercaderfes para 
dlstlngulr!as; por otra parte, la caroncla de moneda (en su acepción actual), y del empleo de ciertos 
artfculos como sustitutivos de aquélla, hacen pensar que no eran afectos al empleo de signos o 
medios materiales distintivos de las mercancfas entre si, del mismo género. (1) 

No obstante lo anterior, se sabe que Jos habitantes del Anáhuec emptoaron algunos medios 

materfs/es que individua/izaban su condición o clase social, por ejemplo la collera que servia para 
Identificar al mal esclavo, que adem;js le impedfa huir entre la gente o penetrar por lugares 

estrechos. (2) 

T1111Jb/6n se sabe que en la Huasteca, existieron tres clases sociales, Jos se/fores Tlahuan, Jos 
hklalQos Tiacham y los caballeros Pipihuan, que eran labrados en el rostro y eran libres de todo 
tributo en su tiempo. (3) 

1. N•vm Negn1r., Justo. Derecho de l•s maTCas. Ed. PomJa, SA., 1985, M•Jdco. D.F., plfg. 4. 

2. Orozco y B•rr.. M•lfUef. Hls.tol'I• •rttlgua y de la conquista de Mlf}(/co. Ed. PornJa. S.A .• 1950. Md•TCO. D.F., Tomo /, p4g. 

233. 

3.. Touasaint, Martuef. L• conquista Qel P4nuco. Ec:ilcidn efe/ CQfego Nac:onaJ. Md1r1co, 1948. pllg 44. 
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Los anteriores ejemplos ponen de relieve que el uso de esos medios de distinción. aunque 
rudimentarios, servfen de kJentlficación o de "'marcas·. 

Importante vestiglo prehis~nlco de las •marcas': es la existencia de los sellos o también /Jamados 

pintaderas, utilizados principalmente para servU- como instrumentos para decorar con pinturas la 
superficie de Ja piel humana. posiblemente con una Idea ceremonial o religiosa, también para 
estampar dibujos en tos tejidos. (4) 

Además, las pintaderas se empleaban para la identíficaci6n de ciertos tributos que los pueblos 

pagaban a los reyes y senores. 

David Rangel Medina, afirma que en el Derecho precorteslano no existió ninguna disposición 
directa o indirecta en /o referente al derecho sobre las marcas, sosteniendo que del estudio de la 
reglamentación de los comerciantes al menudeo, que vendlan sus productos en /os mercados de la 
ciudad, y de los comerciantes al por mayor, que estaban organizados y reciblan el nombre de 

pochtecas, no se evidencia ningún dato acerca del empleo de signos para distinguir las obras 
kldustriales en los mercados. (6) 

En nuestra opinión, no se Je puede asignar a los sellos o pintaderas, que son los vestiglos mtJs 
sobresal/entes de las "'marcas"' en esta Etapa~ el car.Jcter de marcas de productos, pero si 
atribuirles o reconocerles algunas de las acepciones del tt1rmino marca, pues de acuerdo a sus 

nnalldades. es seguro que constituyen el antecedente de tas actuales marcas de control o sel/os. 

4. AIOn• F,.nch, Jos•. Les pintaderas rr>ex/canes y sus relaciones. Consejo Superior de lnv•stigac/ones Cient/ffces, Madrid. 

1958. p4g. ~2. 

5. Rang./ Medina, David. Tratado d• da,.cho marcano. Ed. L.Jbros de Mo)"-ic;o, 1960, Mtb.lco, D.F., p4g. 5. 
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2. ETAPA COLONIAL 

Con posterioridad al descubrimiento de Arndrlca. bajo la auton"dad del Supremo Consejo da Indias 
se creó. por Jos Royes Católicos, la Casa de Contratación de Sevilla, que se ocupaba de todo lo 
relativo al comercio de las Indias y vigilaba por el cumplimiento de las leyes que lo regularon. Por 
otra parte a Sevilla y Ctidiz se les concedió el monopolio de enviar mercaderfas a América y el de 
recibirlas de ella, dictándose leyes para tal efecto. (6) 

La Conquista espanota trajo al pals conquistado una inmensa transformación no sólo en el orden 
po/ltico y moral, sino tambUJn en las .áreas de la agricultura, Ja Industria y el comercio; Impulso la 
ganador/a, introdujo nuevos cereales y cultivos de algunas plantas, pero muy principalmente dio 
grande impulso a Ja explotación de minora/os del pafs, abri~ndose con todo ello nuevas fuentes de 
trabajo hasta en/onces desconocidas para los indlgonas. 

La organización que se dio a la propiedad bajo el gobierno colonial, los monopolios. la esclavitud 
pn"mero y la abyección después a que fue reducida la clase indlgena, el sistema de impuestos, la 
incomunicación a que fue condenada la Nueva Espa!Ja, as/ como /as prohibiciones expresas de 
Espana para que sus colonias comerciaran entre si, inclusive en ocasiones entre los mismos 
esparJo/es. fueran en perjuicio de la propia Espaf'Ja, redundando todo ello en perjuicio del desarrollo 
natural do/ comercio. 

Esta sistema de monopolio concluyó el 12 de octubre de 1778 en el reinado de Carlos fil quien 
expidió su celebre "Ordenanza o Pragmática" llamada del comercio libre, en la que se acordaron 
numerosas franquicias mercantiles, exceptuando en cierto modo a Nueva Espana y Venezuela, 
hasta que por Real Decreto de 2B de febrero de 1789, extendió a ellas el beneficio del comercio 
libre. 

Resulta de particular interés en materia de protección de marcas, lo previsto en el Reglamento y 
Aranceles Reales para el Comercio Ubre a Indias de 12 de octubre do 1778, ya qua se rljaban 
penas para los quo falsificaran marcas, que iban desde Ja confiscación y presidio hasta Ja 
prohibición para hacer el comercio de Indias. 

Medidas como estas fueron tomadas por Espana desputJs de la Conquista con el fin de ejercer un 
riguroso con/ro/ del comercio con sus colonias, y que tienen su antecedente en la obligación que ya 
existla en Espaf'la de que las mercancfas deblan tener sus respectivas marcas, para indicar su 
procedencia, as/ como la imposición de penas en caso do incumplimiento. 

Las primeras noticias sobre el empleo de marcas en la Nueva Espana, son las relativas al empleo 
de marcas transparentes de agua o filigrana hispana. 

También existen noticias acerca del empleo de las rna.rcas de fuego, que para su Impresión se 
utilizó el hierro, que era desconocido por Jos indlgenas. 

a. N•v• N•f1'9t&, Justo. O.,.cho de l•s marras. Ed PoTTIJ•. S.A •• 1f1B5. Mtb:k:o. D.F., p4g. 12. 
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El hierro era utlllzado para marcar a los esclavos de guerra, as/ como a /os de rescate, respecto a 
los primeros existió autorización Real, en provisión del 26 de junio de 1523 y de los segundos, por 
c6du/a Real dada en Valladolid, el 15 de octubre de 1522, Ja cual /logó a México a mediados del 

mes de tnayo de 1524, trayendo consigo et hia1To. 

Igualmente se usaron marcas de fuego en tos ganados desde el ano de 1525, pues desde esa 

época exlstla la obligací6n para los propietarios de ganado de tener llierro para marcarlos, asf 
como tener que registrarlo ante el escribano del cabildo, según Ordenanza 26 del ano de 1525 
dictada por Cortés. 

Aún cuando esta disposición no se observó, sino hasta el 14 do septien1bre de 1532, algunos 

propietarios de ganados emplearon el hierro para marcar sus ganadas sin registrarla ante las 
sefloros de Justicia y Regidores do/ Cabildo de la Ciudad de México, no obstante que su 
Incumplimiento los hacfa incurrir en severas penas. 

El empleo del papel llamado de niigrana fue introducido por Espm1a en el siglo XVI en /a Nueva 

Espa!Ja, en donde no se fabricó papel sino hasta el sigla XVIII. 

En la fabricación del papel espai"iol, se usó la misma técnica y pastas que en la fabricación de 

papel de los demás paises europeos y qua consistla en una nntsima sucesión de hilos 
horizontales, estrechos y en el fondo, de la matriz o fonna, cruzada longitudinalmente por hilos 
separados, muy separados y salientes del fondo horizontal, razón por Ja cual aparecen 

translúcidos. 

Ahora bien, esas rnatriccs o formatos eran de hilos metdlicos, latón o cobre generalmente, sobre 
los que era vaciada la pasta del papel y en momento detenninado, prensada y sometida a presión, 
quedando la tez del papel, aunque lisa de aspecto granoso y con sel'Jales de los hilos. 

Hubo entre los fabricantes de papel fa necesidad imperante do diferenciarlo, mediante las marcas y 
las contrasenas, empleélndose el mismo procedimiento antes mencionado, pero todo ello hecho de 

hilo de rnetal, entretejido, en forma tal, que la pasta al caer en la ft>rrna, el molde o fonnato se 
adherla a las marcas, menos aún que a los hilos verticales, y quedando con menos pasta, la ngura 
era casi transparente; en virtud de lo cual recibieron ol nombro de marcas transparentes, marcas 
de agua o de nligranas el mismo del papel. Este tipo de marcas son el antecedente Inmediato efe 

las actuales marcas de productos de papel. 

Otro tipo de marcas de que se tiene noticia en esta etapa, son las marcas de propiedad o ex-libris 
y las marcas de fuego de las antiguas bibliotecas de la Nueva Espana del siglo XVII. 

Al respecto, cabe decir que siendo fas marcas de propiedad ol medio que emplearon Jos duellos 
para acreditar Y constar la propiedad de sus libros; en un principio consistieron en estampar Ja 
linna o pintar el propio escudo. Con el tiempo evoluciono a cédulas para adherirlas al reverso de 
las etapas de Jos libros, en las cuales constase el nombre del due,,o, su escudo o algún simbo/o o 
un lema que lo revelase. 
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Esa c6dula o trozo de papal. en forma de etiqueta o marbeto. recibió el nombre de Ex-llbris. qua 

slgnlnca: de tos libros. libros de, de entre Jos libros de, o procedente de los libros de. Dicha fónnu/a 

que ha .sido ernpleada en todos los tiempos por el rnundo para indicar la marca de propiedad de los 
libros de una biblioteca pública o pnvada, fue introducida en la Nueva Espal'la por Europa. 

Estos rótulos do diversas fonnas y tamal1os que son los Ex-líbris tenlan una variada 
ornamentación, dependiendo del gusto o interés que par los mismos tuviera su propietan·o, por lo 

que fue de gran variedad su tomíJtíca, por ejemplo: retratos, animales, plantas. paisajes, 
monogramas, rnotivos arquitectónicas, libros, vista do una biblioteca, escudos, figuras simbólicas, 

etc .. 

Asimismo la calidad de los E)ll.-libris dependla del d1JefJo, de quien lo realizó o del método 
empleado: grabado en cobre, acero, madera. punta seca, etc., o bien los tipográficos, que eran los 
mí:1s comunes; tambiSn los habla en color. 

La gran variedad de Ex-librls denotaban una extremada croativídad y exquisitez en su 

representación. formando un complemento esttJt1co de los libros. 

Las grandes bibliotecas en la Colonia tenlan su marca de propiedad o Ex-libris, sin embargo 
muchas emplearon para dejar una huella indeleble y con el fín do evitar el exfravfo y facilitar la 
recuperación de Jos libros, las marcas de fuego. 

Las marcas de fuego en los libros empezaron a usarse en el siglo XVII. Estas marcas eran hect1as 
de hierro o en bronce que calentaban al rojo para aplicarlas en los cortes superiores e inferiores de 
tos libros, abarcando en volúmenes no muy gruesos todas las hojas del libro, siendo dificil hacerlas 
desaparecer, pues para ello no /Jabría otra solución que ta cuchilla, guillotinar de nuevo los cortes 
del libro; procedimiento peligroso en esta época, pues por una leve sospecha o una delación, 
podlan hacer que quien se llevó el libro, acabara sus d/as en tas terribles mazmorras del Santo 
OOcio do Ja Inquisición. 

Otros tipos de marca caracterlsticos de ta etapa en estudio, son /as marcas de ruego y sel1a/es en 
/os ganados de Jos Reinos. Los antecedentes do dicha marca se rcrnontan a ta Prehistoria, pues 
en las cuevas del suroeste europeo en donde existan ciertas pinturas rupestres se han encontrado 
marcas en los anima/es pintados y en los fragmentos de restos como cuernos. 

En Jos pueblos del Anéihuac la falta de ganado fue producto de su raqultlca agricultura, razón por la 
cual Espal'Ja en los primeros anos de la Conquista introdujo y romentó la ganaderla en las 
provincias de las Indias y principalmente en ta Nueva Espal'Ja. El aumento considerable de ganado 

trajo como consecuencia el de crear un sistema que procurara la protección del ganado frente a su 
apropiación delictuosa. Este sistema consistió en ta identificación colectiva del ganado mediante Ja 
marca o sel1al. 

En la Nueva Espal'Ja fue el mismo Cortes quien fomento Ja ganador/a y cuidó de propagar Jos 
animales domes/leos y familiarizar a los natura/es con su crianza. Para tal efecto dictó varias 
Ordenanzas. 



Cabe mencionar que el virrey don Antonio de Mendoza mandó publicar Ordenanzas para la cr/a Y 
aumento de los ganados. remedio y castigo de los fraudes y del/los. que con mucha f'recuencia se 
cometlan,.· y el emperador Carlos V estimulado por aquel ejemplo mandó a establecer en Ja Nueva 
Espa/la el Tribunal de Ja Mesta. 

Algunas de estas Ordenanzas contenlan Importantes disposiciones en relación al tema que nos 
ocupa. Por ejemplo, la Ordenanza 5 disponfa, "'Ninguno tenga en su ganado Ja se/Ja/ que otro 
tuviere, y todos fas pongan diferentes, para que mejor pueda ser conocido el dueno•; la Ordenanza 
o establecfa, •sella/ de tronca, que es Ja oreja u orejas cortadas, prohibimos a /os ganaderos, que 
Ja tengan en su ganado, por fa facilidad con que pod/an hacer suyos los ajenos, pena que el que tal 
seffal tuviere, pierda el ganado, que aplicamos al consejo, y si alguno tuviere esta por sel1a/, 
mandamos que Je haga otra para quitar Ja duda, y conocer la diferencia .. ; en la Ordenanza 7 se 
dacia, •s1 dos duenos de ganado tuvieron una senat, el Consejo dll a cada uno Ja que fe pareciere 
que sea diferente, de suerte que dos o más no pueden usar de una misma"'. 

En las Indias. el Tribunal de la Mesta aplicaba severas penas en caso de que se contravinieran 
dichas Ordenanzas. 

Los alcaldes del Tribunal de Ja Mesta tenfan encargo de Intervenir en todo lo relativo a la cr/a de 
ganadas caballar, vacuno, lanar y de cerc:to, cuidando de que no hubiese en poder de /os 
ganaderos y criaderos, en/mares que no tuviesen la marca de su duel1o, la cual se estampaba con 
un hierro candente que se registraba con anterioridad en tos Consejos o Ayuntamientos. 

El procedimiento de marcar a fuego Jos ganados conslstla en la Impresión que se aplicaba sobre el 
cuero del animal en una parte visible un dibujo, con un hietTO calentado al fuego. Algunas fuentes 
senatan que Ja marca se empleaba para tos animales mayores (vacuno, caballar) y la sena/ que 
conslstla en la incisión o corte hecho en oreja o nariz, etc., con un cuchillo, para los animales 
tnenores (lanar). 

Hay que hacer notar, en re/ación al tema, algunas opiniones de tratadistas. Asf tenemos que 
Ferrara denomina las marcas de fuego de los ganados marcas de propiedad, las cuales tienen /as 
siguientes caracterfstlcas: consisten en un signo adherido e impreso sobre un objeto y que tiene 
como función la de Indicar. quién es el propietario del bien, y que en caso de transmisión camblartJ 
ta marca de propiedad, en cuanto a su finalidad se propone asegurar el derecho de propiedad 
impidiendo una posible confusión con otros y en caso de sustracción de la reivindicación frente a 
Jos terceros adquirientes y por último de propiedad es una contrase!Ja de hecho sin 1711!Js propiedad 
que la que derive del derecho de propiedad sobre el bien. (7) 

Coincidiendo en parte con Ferrara, el tratadista Barrera Graf al definir la marca excluye las marcas 
que los agricultores ponen a sus ganados, pon:¡ue su reglamentación no pertenece al derecho 
mercantil sino al civil, y porque no san signos distintivos de merr::aderlas, sino del derecho de 
propiedad. No obstante agrega el autor que las marcas de ganado estaban comprendidas en el 
articulo 1 de la Ley de Marcas Industriales y de comercio de 25 de agosto de 1903. 

7. F•rr11r•. Francbco. Tttorlajurlrlc• chl la hacifHtdll m9fC•ntt. Edttorlal R•"1st• d• Deracho PrtvacJo. Madrid. 1950. p4g. 221. 
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Aslm/S1TI0, en el Reglamento de /a Ley de ta Propiedad Industria/, comprende en la enumeración de 
los productos que puedan ser am~dos por una marca, a /Os animales vivos (Articulo 71 clase 
1 B), pero de esta referencia no puede deducirse que las rnarcas o nerros que se ponen a los 
animales. sean siempre signos distintivos de mercader/as; lo serán cuando, Jos animales marcados 
se tornen como mercanclas, es decir, como objoto del tráfico mercantil. (8) 

En re/ación con las marcas que fueron empleadas en el comercio de la Nueva Espatla de los siglos 
XVI a XVIII, cabe mencionar que éstas se detectaron en una gran variedad de mercanclas, como 
signos de propiedad, aunque, a decir verdad, en algunos casos constitulan verdaderas marcas de 
ftJbrtca, tal aconteció en Ja alfarer/a china, egipcia y griega. 

De Igual manera, existen numerosos ejemplos de marcas empleadas en Roma para las 
1T1Brcanc/as miJs diversas; parlurnes. un¡;¡aentos, vinos, quosos, piaras de plomo y bronce, vasos 
de cristal. etc .• consistiendo unas en el nombro del fabricante o de la local/dad y otras en un signo 
trgurativo. 

En el transcurso del tiempo, el canJcter de individua/es y personales que tenfan las marcas en Ja 
antigaedad, tiende a restarles Importancia, a medida que se estrechan los lazos de unión de los 
pueblos feudales y empiezan a surgir las grandes nacionalidades bajo el centro de poderosos 
tn0narcas. As/ en un prtnclplo, las marcas se esfuerzan por proclamar el credito y prestigio de una 
ciudad. despues el de la clase do la producción, y por Ultimo son asf absorbidas, por fas 
Instituciones gremiales que las incorpora en sus Instrumentos legales. 

As/ tenemos que junto a la marca que dis/lngufa a ta corporación o comunidad (colectiva), exlstfa 
la marca Individual o privada que constitufa et distintivo del taller o casa de un Industrial. La 
primera. atestiguando la regularidad de ta fabricación, a manero de certificado o sello de autoridad, 
en carácter de garantla püblíca; la segunda por el contrario, designaba e/ origen y /a procedencia 
de la mercanc/a, es decir, el fabricante, además eran obligatorias e Invariables. 

En nuestra apreciación, las marcas transparentes de agua o filigrana en papeles son el 
antecedente inmediato de tas actuales marcas de productos de papel. 

Por otra parte, consideramos que el hietTO que se utilizó para marr:ar a los esclavos, no puede 
considerarse como un antecedente de las actuales marcas de productos, toda vez que /os 
esclavos no pueden concebirse como mercader/as. 

Por lo que hace a los Ex-libn·s y las marcas de fuego en Jos libros de las Antiguas Bibliotecas. 
creemos que constitulan verdaderas marcas de propiedad, ya que tenfan como función la de 
inclicar quien era el propietario del bien, y no pretendian diferenciar objetivamente un producto, 
además de que no podfan ser anónimas y carocian de una finalidad mercantil, por lo que de igual 
fonna asentimos en que resulta falso considerarlas como un ant&cedente Jnrnedlato al concepto 
tnOClerno de la función marcarla, por tratarse de figuras totalmente diferentes. 

8. ~ G,..r, JofV9. Trar•do e» ~o rnerc•nt6. Ed. PomJ•. S.A.. M6JCJeo. 1~57, p&g. 283. 
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No obslantB hay que hacer notar que en la época a que nos referimos exislfan fabricantes o 
comerclanles que vendfan l/bros que eran pennttidos y que los distingufan mediante las marcas. 
las cuales si constituyen un antecedente a las actuales marcas de productos de Impresiones y 
publicaciones. 

Por to que hace a /as marcas de fuego en los ganados, consideramos que al respecto existe una 

doble protección ]urldica; una es la concedida por tas legislaciones de los diversos paises que se 
ocupan de regular el uso y aplicación do tas se/'la/es y marcas de fuego en los ganados; y otra. es 
la que so concede por la legislación sobre propiedad Industrial, en la que la protección jur/dica se 

encuentra condicionada a la comercialización efectiva del ganado. 

Indudablemente, debemos resaltar la Importancia que han terndo las marcas desde la antigüedad, 
pero fundamentalmente en la Edad Media, en que se Incorpora el empleo obligatorio de las marcas 
en los reglamentos, ordenanzas o estatutos, que se ocupaban de regular minuciosamente la gran 
variedad de oficios de esa etapa. Además, esta última tendencia se observó en la Nueva Espa!Ja 
Introducida principalmente por Espal'Ja. 

Acerca de si hubo o no, nonnas jur/dicas que regularan a las marcas en la etapa colonia/, diremos 
que Indudablemente en Ja ~poca Colonial existieron algunas normas protectoras de las marcas, 
aunque en ronna aislada y no en un cuerpo }urldico uniforTne, especialmente en Ja Recopilación de 
Jos Reinos de las Indias, en las Siete Partidas y en la Cun·a FU/pica Tratado de Pnlctica Forense y 

Jurisprudencia MercantiJ. 

As/ también hay que agregar a la anterior Legislación Espal'Jola, las Ordenanzas que 
reglamentaron los gremios en sus diversos oficios y algunas Actas del cabildo de la Ciudad de 
México, Instrumentos legales de marcada 1nnuencia espa!Jo/a. 

Podemos decir que en Ja Legislación espaflola sobre marcas de fábrica y de comercio, las marcas 
Individuales fueron absorbidas por la agremiación, que lmpedla a los Industria/es y mercaderes 
negociar libremente sobre sus manufacturas y mercanclas, vendertas y cambiarlas, como no ruera 
de acuerdo con severas ordenanzas y dentro de ciertas condiciones, siendo lo mismo que 
aconteció en Francia y en fado el resto de Europa. 



3. ETAPA INDEPENDIENTE. 

Al hacerse la Independencia de México las Ideas dJrectoras y los métodos y procedimientos de 
Gobierno eran substancialmente los mismos que se habfan empleado durante e/ régimen colonial. 
El monopolio. la prohlblci6n, el estanco que fueron las bases sobre que el Gobierno espalkJI. sin 
darse cuenta de sus propios Intereses ni de /os Intereses de sus nacionales, asentó su COnH!lrclo 
con la COionia, continuaron observtJndose, no obstante que el comercio se deelaro libre y los 
puertas se abrieron a los buques de todas las naciones, porque se ITnplantó desde luego el 
réQimen de las prohibiciones, declarando vedada la Importación de lo que en Ja tierra mexicana se 
producfa o se supuso podrla producirse. (9) 

En esta etapa aún se siguió aplicando ta antigua Legislación espa/1ofa en materia comercia/. En 
efecto, en materia comercial se aplicaron especialmente las Ordenanzas de Bilbao, aprobadas por 
Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y conr1rmadas por Femando VII el 27 de Junio de 1814; y el· 
Tratado de Comercio de Ja Curia FJIJplca, que fueron Ja legislación y Ja ]urlsprudenc/a de México. 
hasta el 16 de mayo de 1854, fecha en que se promulgó nuestro primer Código ele Comerr::lo, el 
cual estuvo en vigor menos de dos a11os, por lo que voMeron a aplicarse las Ordenanzas de Biibao 
y en general la legislación espatJola; no obstante, siguió apl/c<Jndose el mencionado Código de 
Comercio de 1854, considerondose como único vigente en la mayor parte de los Estados de Is 
Federación, excepto en la parte relativa al establecimiento del Tribunal Mercantil. Esta situación 
prevaleció hasta ta expedición del segundo Código de Comercio del 20 de abril de 1884, que rigió 
hasta el 1o. de enero de 1890, fecha en que entró en vigor nuestro tercer Código de Comercio, y 
que es el actual. 

También en esta etapa, resuftaron de gran lmporlanc/a las Ordenanzas de Bilbao que por constituir 
en opinión de varios autores un verdadero Código de Comercio, tuvieron una larga vigencia, con 
une breve interrupción, en nuestro pals, hasta el ano de 1884 en quo se promulgó nuestro segundo 
Código de Comercio. 

Las Ordenanzas de Bilbao fueron fonnadas por seis comerciantes de ta Vllla de Bilbao, aprobadas 
por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y confinTiadas por Femando VII el 27 de junio de 1814 y 
modificada muy ligeramente por resoluciones posteriores; fueron ap/lcadas por el Consulado de 
Mdxico, según informe que dicho consulado n·ndló al virrey el 3 de noviembre de 1785. 

Asimismo, se mandaron a observar en nuestro pafs por órdenes de 22 de febrero de 17'12 y 27 de 
abril de 1801, y expresamente se declararon aplicables en México por decreto de 22 de noviembre 
de 1855. (10) 

9. Otvzco, Enrique. Le evolución de I• ,.gslac:idn '"9rr;;antil en I• Rapúblca. desde 1• fttc;h• de pn:K:lamac;ldn de llt 

lndei»nrñnda nacional. hasta nuestfO.S CSfa1 11p. de la viuda de F. Ofaz dtt L•On. Sucs. Mt!ndeo, 11u1, plfg. 8. 

10. N•v• Negret• • .Justo. 0.1'9cho de las marcas. Ed. Po'"1a, S.A.. 198.5, MIJdco, D.F., pllg. 42. 



10 

Estas Ordenanzas se ocuparon de regular et comercio de manera minuciosa y casufst/ca; fijando 
requlsNos. condiciones y fonnalidades para ta celebración de ciertos actos Jurldlcos y estableciendo 
en caso de Jncumpllmlento a Jo prescrito por ellas, severas sanciones. 

Las marcas según el contenido de estas disposiciones, podlan considerarse coma signos o medios 
materiales que se empleaban para Indicar la procedencia de las mercancfas, pero, 
fundamentalmente constitulan medios eficaces que servlan de control. seguridad y de garantfa 
para racllilar el comercio. 

Pese a la gran importancia que alcanzaron /as Ordenanzas de Bilbao tanto en Espaf'Sa como en 
nuestro pals en la época en que se sancionaron en 1737, satisfaciendo adecuadamente las 
necesidades qua se iban presentando en materia comercia/, dichas Ordenanzas resultaron 
Inadecuadas desde el momento en que se cambiaron tos usos mercantiles. en que se ce/obraron 
contratos desconocidos entonces, y en que no l1abfa aquella admirable buena fe que antes era 
general, y que hacia casi inútiles todas las precauciones y garantlas que en esa época eran 
indispensables. Tratando de llenar ese vac/o Ja administración de Antonio López de santa Ana. 
promulgó en 1854 un Códif10 de Comercio en el que, tom~ndolas del nuevo Código Espaf1ol se 
hicieron reformas Importantes a nuestra /eg/s/aclón mercantil; pero como en dicho código se 
t!lstablec/a un tribuna/ especial, qucaó sin vigor en el momento en que Jos tribunales de esa clase 
fueron suprimidos, y desde entonces comenzaron a regir do nuevo las Ordenanzas de Bilbao. 

Al Igual que en las Ordenanzas do Bilbao, no existieron disposiciones que regularan de una 
manera especial a las marcas en el Código de Comercio de 1854. 

Las marcas según dicho Código, significaban un medio de prueba de propiedad para los due!Jos de 
mercanclas; as/ también su empleo constltula un medio do control y garantla en la circulación de 
/as mercanclas, significado este similar al de las OrdenanZ<JS de Bilbao. 

Es conveniente se,,alar que antes da la expedición de nuestro primer Código de Comercio, hasta el 
20 de julio de 1884 en que se expidió nuestro segundo Código de Comercio, sallan presentarse Jos 
propletan"os de marcas en solicitud de registro o depósito de ellas, ante la Secretarla de Fomento, 
Colonización e Industria, y si bien no habla ley que los prescribiera, como no habla tampoco 
prescripción que lo vedara, la mencionada Secretarla ostablcció el procedimiento de admitir las 
marcas en depósito, a solicitud de /os interesados y para tos fines que pudiera convenírtes. 

Para Ja aplicación de las penas relativas a Jos delitos de falsificación de marcas, las mismas se 
contenlan en el Código Penal para el Distnto Federal y Territorio de la Baja California sobre delitos 
del fuero común y paro toda la República sobre do/ilos contra Ja Federación, que se expidió el 7 de 
diciembre de 1871. 

Las disposiciones quo regularon la falsificación de las marcas, contenidas en el mencionado 
Código. fueron derogadas expresamente por la segunda Ley de Marcas Industriales y de Comercio 
de 1903, de conformidad con el articulo 92 trans;torio. 



Por reforma que se hizo por ley de 14 de diciembre de 1881 a Ja fracción X del arllculo 72 
constitucional. se concedió facultades al Congreso da la Unión, para dictar un Código da Comercio, 
lo cual dio carácter federal al dorecho mercantil. Dicho Código se expidió el 15 de abril de 1884 y 
de acuerdo con su articulo 10. transitorio, empezó a regir el 20 de julio del mismo afio; este Código 
significó un progreso evidente respecto del Ordenamiento anterior de 1854. ocup¡indose de 
rnatertas que no fueron reguladas por este último. 

La l1nportancla de este Código de Comercio de 1884 radica en que se Incluye un capitulo titulado 
•0e Ja Propiedad Mercanlll", en el cual se regulan por primera vez on nuestro pafs de manera 
especial las marcas de f<MJrica. 

Con visión certera y progresista, el legislador mexicano consideró que /as nonnas sobre derecho 
de propiedad industrial en especial las marcas, nombres mercantiles y muestras. son de naturaleza 
mercantil y que su regulación correspondla al Código de Comercio. 

Otra Ley que se p¡ omulgó durante esta etapa, fue la Ley de 11 de diciembre de 1885 sobre el 
registro mercantil. Sobre el particular, conviene mencionar que Jos antecedentes del registro 
mercantil en Mdxico datan desde el Código de Comercio de 1854; asimismo se estableció en el 
CddiQO de Comercio de 1884 y el 20 de junio de ese mismo afio se expidió un Reglamento de 
Registro de Comercio, el cual fue derogado por dicha Ley, según la cual, los comerciantes 
deberfan matricularso. En die/Ja matricula, el registrador anotaba entro otros actos jurfdicos; los 
tltulos de Propiedad Industrial, patentes de lnvonción y marcas de fábrica. (11) 

La Inscripción de dichos titulas en el registro público de comercio, se estableció desde que entró en 
vigor la citada ley, hasta que se promulgaron las leyes de patentes y marcas do 1903. 

En el ano de 1889 se promulgó en la República Mexicana un nuovo Código da Comercio que entró 
en vigor el 1o. de enero de 1890. Este Código estuvo inspirado en los códigos espafloles de 1829 y 
1885; el italiano de 1882 y el francés de 1808. 

El Código de 18Bf1 aún no ha sido abrogado, aunque si se han derogado muchos de sus preceptos 
por distintas leyes que actualmente estan en vigor. 

Por lo que a nuestra materia se refiere no se incluyeron en el Código úe Comercio de 1889, 
disposiciones que regularan de una manera especial a las marcas, toda vez que al 1nismo tiempo 
entraron en vigor este Código de Comercio y la Ley de Marcas de F;!'Jbrica dt""J 1889. 

As! entonces, en la etapa independiente contmuó aplicándose la antigua Legislación espat1ola en 
materia comercia/. Por lo que haco a /as marcas, no existió alguna regulación especial. tan sólo 
hicieron referencia a ellas algunas disposiciones que regularon diversas matonas mercantiles y 
aún cuando no contenidos en una ley especial, si encontrarnos en los diferentes ordenamientos 
legales estudiados, reflejado el espfritu de reprimir aquellos actos que pudiesen afectar el derecho 
sobre las marcas. 

11. P .. ams. Jaanto. Derecho rner.:anttmox1C11no. Tlp. y l..Jt. de Joaqufn Guernt y V8Co. M6xico. 1891. p6r;¡s. 949 y 950 
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Considerarnos que tiene sentido la significación que a las marcas le atribuy6 el CócliQO de 
Comercio da 1854, o sea. el de que las marcas significaban un medio de prueba de propiedad para 
los duenos de msrcanclas y de que su empleo constituis un medio de control y garantía en la 
clrculacldn de las merr::anclas. pues en parte es cierto. aunque en la concepcl6n actual. faltar/a el 
elemento de dlstintiv/dad que caracteriza a las marcas. 

De gran trascendencia en esta etapa. fue el Código de Comercio de 1884, en el cual se regularon 
por primera vez en nuestro pals de manera especial las marcas de fl!Jbrfca. 

En resumen. el Código de Comercio de 1884, el decreto de 11 de diciembre de 1885 y su 
Reglamento del mismo al'Jo y el Código Penal tonnaron toda nuestra Jeg/slacl6n moderna sobre 
marcas de fAbrtca. hasta Ja expedición de nuestra primera ley de marcas de tAbrlca. 
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4. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA SOBRE MARCAS (1BBfl-11U2). 

A1Jte la necssldad únperan/t!I de loglsfar sobre una materia que tuvtera importantes relaciones con 
e/ desarrollo Industria/ y comercial, surgió la primera Ley de Marr:as de FiJbrica de 28 de noviembre 
de 1BBSJ. que empezó e regir el fo. de enero de 1890, y la cual tuvo COTnO rnode/o la Ley Francesa 
de 23 de junio ele 1857 sobre /as marcas do f<1brica ydo comercio. 

SI bien es cierto, fa regulación de Jas marcas era apenas Incipiente no dejó de tener importancia 
por ser el primer Intento y esfuerz.o del legislador. de regular las marcas en una ley especia/, a una 
materia que era tratada por la legls/aclón mercantil. 

En es/a Ley resaltaron los siguientes aspectos: 

a) Se definió a Ja marca; 
b) Se sena/aron los signos y medios materiales no registrab/es; 
e) Se sena/aron los sujetos del derecho de las marcas; 
el) Se senataron Jos procedimientos para adquirir ta propiedad exclusiva de una marca de fdbrica; 
e) Se reguló sobre la adquisición del der8cho de la marca; 
1) se reguló sobre el sistema sin previo examen con /lamamfonto a oposiciones; 
g) Se sena/aron Jos derechos y obligaciones del titular de una rnarca; 
h) sO reguló sobre Ja vl"8ncla de /as marcas; 
O Se reguló sobre Ja nulidad de rnan:;ss; 
JJ Se reguló sobra Ja falsllicaclón de marcas. 

Sin embsr¡;¡o. esta Ley no HeQó a satisfacer las exigencias del comercio ni Jos avances en materia 
de jurisprudencia. convirtiéndose en una ley deficiente, ya que un gran nümero de cuestiones 
quedaron abandonadas a la Inestabilidad de la jurisprudencia y a merced de decisiones arbitrarías. 
Asimismo. dicha ley no protegió lo bastante el derecho de propiedad, porque nuctuando entre dos 
sistemas. el que daba al registro carácter declarativo do ella y el que Jo consideraba como 
atributivo. conlrlbuyd Inconscientemente a la usurpación que. aún cuando no revest/a el carácter 
de una JrJrracclón penal cuando las marcas no estaban registradas, dúigió serios ataques a esa 
propiedad que quedaban Impunes. 

Ante las deficiencias de esta Ley surgió la necesidad Indubitable de derogarla y fue as/ como Ja 
Secretarla de Fornen/o hizo presente a la CAmara de Diputados en una Iniciativa de fecha 25 de 
abril de 1903, ta necesidad de refonnar la legislación sobra propiedad Industrial, adjuntando para 
tal efecto un proyecto de ley. Consecuencia de esta Iniciativa fue el Decreto de 28 de mayo de 
1903, en el que se autorizo al Ejecutivo para refonnar Ja Jegis!aclón vigente sobre Patentes de 
Invención, Marcas de ftlbrica, y demSs Propiedad Industrial con arreglo a las bases siguientes: 

AJ Las marcas de fAbrica se registrarlan sin examen previo de su novedad u original/dad. y las 
patentes de Invención .se expedirfan sin exarnen previo. en cuanto a su novedad y utilldad, sin 
responsabilidad de ninguna especie para Ja Nación, ni para Ja autoridad, en cuyo nombre se 
exped/an; 
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B) La tramitación de las so/Je/ludes serla sencilla y nJplda. Los derechos por Ja expecllcl6n de 
títulos, no excecterlan B/ gasto que aproximadamente originaran. El knpuesto. si lo hubiere, por el 
goce de/ tn0nopoHo, serta proflt'Bs/vo; 
C) Sa es:l'abtecerla una penalidad especial para los do/itas contra Ja propiedad Industrial, 
nJOdl/Jcendo :si ruerrt necesario, las disposiciones del C6d/QO Penal; 
D) La lrlls/acldn del cJomln/O de cuslqu/er propiedad Industrial. ya fuera parcial o total. para que 
l'uera vd/lda, c:/Sborla hacerse constar en el registro COl"Ttfspondlente. modilk:ándose &/ ehH::to, las 
prevenciones del CddlQo de Comercio, en cuanto fuere necesarto; 
E) Se c:lk;farfan disposiciones eficaces para favoracar la construcción y elaboración en e/ pals, de 
los aparatos y productos de utilidad notoria que fueran objeto de una patente, y 
F) Se establecerla un Museo Público para que en t!J/ se depasitsran todos los modelos de 
apara/os. planos. perfiles, dibujos, descripciones. produclos y artefactos relacionados con las 
patentes de Invención que se expidieran. y con las marcas de fábrica que se registraran. 

En virtuc/ de las racultados concedidas al Ejecutivo Federal, con el nn de enmendar /as dericienC/as­
que ya se hsc/an sentir. expidió con fecha 25 de agosto de 1'103. dos leyes. una sobre patentes de 
lnvencldn y otra sobre marcas Industria/es y de comercio. debidamente rer;¡lamentactas el 24 de 
septiembre del mismo ano. Estas leyes tuvieron un lnten§s trascendental porque vinieron a 
perfeccionar la legislación sobre propiedad Industrial y a slmpnncar los tramites para adqu/rlr1a y 
garantizarla y a dar 1nayores racllldades a los Inventores y porfecclonadores mediante Ja rebaja de 
los dfJ/'flChos nsca/es. 

En Ja Ley de Marcas Industria/es y de Comercio y su Reglamento, resaltaron los siguientes 
aspectos: 

a) Se delfnkJ a /a marca; 
b) Se sena/aron /os signos que podlan ser constitutivos de marcas; 
e) Se estableció la obUgaclón de registrar las marcas para obtener et derecho a su uso exclusivo; 
d) Se sena/aron los signos que no podtan registrarse como marca; 
e) Se otorpd Igual dereeho al nacional o extranjero para registrar una marca; 
fJ se estableció /a ngura del examen administrativo; 
g) El registro de una marca se hacia sin previo examen do su novedad, bajo /a exclusiva 
responsabilidad ele/ .solicitante y sin perjuicio de tercero; 
h} Se expedla un certificado de registro por marc:a. el cual constltufa el tllu/o que acreditaba el uso 
exclusivo de la marca; 
1) Se establec/6 un procedimiento para los juicios cM/es y un procedimiento para Jos juicios de 
orden penal. para el caso de afectación del derecho al uso exclusivo de /a marca; 

J) Las marcas registradas podfan transmitirse y enajenarse como cualquier otro dereeho; 
k) Se Jncorpord el dereC/Jo de Prioridad; 
/] Se regularon por primera vez los avfsos comercia/es y Ja publicación de los nombres comercia/es. 
aunque de manera rudimentaria, signlffeó un gran adelanto en esta 1T1ateria. 
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Por otra parle. reflritJndonos a la Ley de Marr;as. Avisos y Nombt'fJs Cornercialss ele 28 de junio de 
1fl2B y su Reglamento de 11 de diciembre de 1P28, a continuación efectuaremos un examen 
comparativo de esta nueva Jeglslac/ón marcarla con la anterior. empleando para tal erecto, el 
mismo sistema expas//fvo, en cuanto a los puntos a tratar: 

a) Expn1samente no se deltnló a la marca; 
b) Por to que hace a Ja adquisición del derecho de Ja marca. se adopló el sistema núxto atributivo 
declarativo. ya que no sólo podfa adquirirse el derecho exclusivo de uso de una marta, mediante 
su registro en el Departamento de la Propiedad Industrial. sino que, tambitJn se reconoclan los 
dareehos adquiridos por un usuario extraregistral siempre y cuando hubiera explotado dicha marca 
con mds de tres anos de anterioridad a ta fecha legal del mencionado registro; 
e) Con una mejor técnica teglslativa se se/fa/aron los signos que podfan ser constitutivos de 
marcas; 
d) Los signos o medios materiales no reglstrab/es. eran los mismos que se se/fa/aron en la ley de 
1903; 
e) Los sujetos del derecho de marcas eran los mismos que en la ley anterior de marcas; 
1) Par primera vez se Incluyó en el Reglamento una c/aslncación de artfculos en SO clases; no 
siendo J/mitativa, sino que permitía según Ja clase SO Incluir artículos no clasificados; 
g) En cuanto al examen administrativo, de manera similar se estableció dicho procedimiento como 
la ley anterior, sólo que la resolución administrativa únicamente podfa ser recunible mediante 
recursos administrativos; 
h) Tratl1ndose del sistema de previo examen con llamamiento a las oposiciones, se adaptó el 
examen de novedad asf como el procedimiento de oposición de tos terceros que se hubieren 
considerado afectados; 
/) El titulo de propiedad de una marca acreditaba a su titular el derecho exclusivo de la marr::a; 
}) En similares tt§nninos que Ja anterior ley, se previó un procedimiento para Jos juicios civiles y un 
procedimiento para Jos juicios del orden penal, en contra do las personas que lesionaran el derecho 
al uso exclusivo que de la marca tenla su titular; 
k) Derecho a solicitar examen extraordinario de una marca; 
/) Derecho de transmitir la marca registrada. De Igual manera que la anterior ley. tas marcas 
registradas podfan transmitirse o enajenarse como cualquier otro derecho, pero su transmisión no 
produc/a erecto en contra de tercero, mientras no se registrara en la Oficina de ta Propiedad 
Industrial; 
m) Se establecieron causales de nulidad de Ja mat"Ca; 
n) Se establecieron los casos en que el registro do una marca podía extinguirse o cancelarse. 

Esta ley comenzó a regir desde el to. de enero de 1929, y desde esta recha quedaron revalidadas 
las marcas, nombres comercia/es y avisos comet"Cia/es, y los actos de /a onclna de Patentes y 
Marcas relacionados con e/los, cuya revalidación debió haber sido solicitada de conformidad con el 
Acuerdo de 6 de agosto de 19 20. 

Se derog6 fa ley de 25 de agosto de 1903, y cualquiera otra dispcslción que se opusiera a tos 
preceptos de ta presente ley. as/ también se faculto al Ejecutivo Federal para expedir /as 
disposiciones reglamentarias de esta ley. 
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Otra Ley de Importancia en nuestra materia, es la Ley de la Propiedad Jncfustrtal de 31 de 
diciembre de 1942 y su Reglamento de la misma fecha. en cuya exposición de motivos se 
menciona que la citada ley tiene como apoyo constitucional los art/culos 28 y 89 tracc/6n XV. que 
se refieren a /as facultades de Ja Federación, para legislar sobre privilegios Industriales de 
Invención y de mejoras, y asimismo tiene fundamento en el articulo 73 fracción X que faculta al 
Congreso Federal para legislar sobre comercio. 

De acuerdo con lo anterior, las marcas tienen una naturaleza mercantil, misma que se atribuyó a 
las marcas en el segundo Código de Comercio de 1884, que fue el primer ordenamiento jur/dfco 
que reguló cte una manera uniforme a las marcas, en un capitulo especial, lo mismo aconteció en 
Ja doctrina y en la actualidad algunos autores de derecho mercantil Je atn"buyen a /as marcas 
naturaleza mercantil. 

En la exposición de motivos se sel'Jala entre las innovaciones en materia de marcas. Ja Inclusión de 
diversas disposiciones relativas a la autonomla de tos derechos que confiere el registro de las 
marcas y además, otras reglas que penníten a los propietarios hacer nuevos registros en que 
introduzcan tTJodificaclones a los que hubiesen /Jecho anteriormente, estableciendo nonnas que 
Impiden que se desvirtué el sistema de exclusividad de uso de las marcas, por razones de orden 
público, para evitar que pierdan su carácter distintivo de tos productos que emparan, denotativo 
también de su procedencia, ya que el público tiene Interés en que, una vez conocida la calidad de 
los artlculos o productos que se fabrican o venden al amparo de una marca detennlnada, puedan 
adquirirlos posteriorrnon/e sin necesidad de detenido examen y s ... riesgo de confusión. Por el 
mismo mollvo se reglamenta el empleo de las marcas por usuan·as registrados. 

Se establece legalmente un procedimiento determinado para dictar las declaraciones 
administrativas que se relacionen con esla maten·a, de acuerdo con las disposiciones 
constitucionales relativas, a efecto de que no deja de ofrse a Jos interesados en el procedimionto 
adrnlnlstratlvo cuando se afecten derechas adquiridos. 

A fin de lograr que se resuelvan en forma más expedita las controversias entre los particulares y la 
Adrnlnlstración. relacionadas con la aplicación de esta tey, se suprime el procedimiento relativo al 
juicio especial de revocación, de tal suette que una vez agotado el recurso de reconsideración 
administrativa, en los casos establecidos por Ja misma ley, no habrá otro medio de Impugnación de 
las resoJuclones administrativas que el extraordmario del juicio de garantfas. 

En relación a la transmisión de Jos derechos que connere el registro de las marcas, tas 
disposiciones que la regulan tienen como propósito evitar la multiplicidad de propietarios de rnarcas 
lddntlcas o semejantes, en grado tal que se contundan, lo cual puede inducir a error al público 
consumidor. 

En nuestra opinión, es Indudable el adelanto que en materia de propiedad Industria/ se verifico en 
la época a que hacemos referencia. 



Por lo que hace a la doctrina en esta época predominó la tesis de que. la propiedad de las marr:as 
era de derecho natural,· y por Jo tanto, el depósito o registro de la marca. debla ser declarativo de la 
propiedad, además de que Ja omisión del depósito o reafstro, debla privar al propietario solamente 
de /as acciones penales, pero dejándole a salvo las civiles. 

Consideramos que las Leyes sobra Patentes de Invención y sobre Marcas Industria/es y de 
Comercio de 25 de agosto de 1903 y su Reglamento de 24 de septiembre del mismoª"º tuvieron 
un Interés trascendental porque vinieron a perfeccionar la /egislac/ón sobre propiedad Industrial y a 
s/mpllncar los tramites para adquirlrta y garantizarla. 

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio y su reglamento, no obstante Jos defectos que 
pudiere atribuirse/e, slgnlfícaron en su conjunto un considerable adelanto en materia de 171arcas. En 
esa época, esta Ley fue objeto de crfticas muy severas pero particutannente, por la adopción del 
sistema sin previo examen, que a decir de algunos cr/tlcos significó un retroceso al sistema 
anterior y para otros, tendla a establecer un sistema de transición que prepararla para más tarde el 
sistema legal sajón de previo examen de novedad para la titulación, pero que no se pudo adoptar 
de una vez porque nuestro pals no tenla ni el adelanto, ni Jos elementos bastantes para 
establecer1o y sostenerlo. 

La Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 2B de junio de 1928 y su reglamento de 1'1 
de diciembre de 1928, superó enonnemente a /a legislación anterior, o sea a la Ley de Marcas 
Industriales y de Comercio de 25 de agosto de '1903, pues se hizo acopio de las experiencias que 
en esta materia se plasmaron en las legislaciones marcarlas de los diversos paises, en el 
abundante y valioso material doctrinario y en la misma práctica de nuestra legislación anterior, 
tanto administrativa como judicial; finalmente, en la orientación bent!Jfica de las revisiones da/ 
Convenio de Parfs, verificadas en Washington el 2 de junio de 1911 y en Ja Haya ol 6 do diciembre 
de 1925; siendo México signatario de ambas revisiones. 

La Ley de la. Propiedad Industrial de 31 de diciombre de 1942 y su Reglamento significaron un 
adelanto considerable en el campo Industrial y comercial y perduraron vigentes por m<:1s de tres 
décadas, constituyendo auténticos modelos Jogislativos, en los que se hizo acoplo no sólo de Ja 
doctrina más actualizada y jurisprudencia al efecto, sino de las experiencias obtenidas de las 
Conferencias de Rovlsión del Convenio de Parls. 
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S. LEGISLACIÓN VIGENTE. 

E!n este apartado estudiaremos Ja Ley de Invenciones y Marcas. la Ley de Fomento y Protección 
de Ja Propiedad Jnctustrial, Ja Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento. que en este orden le 
sucedieron en Importancia a Ja Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 que 
estudiamos en e~ punto anterior. 

Por lo que hace a Ja Ley de Invenciones y Marcas de 9 de febrero de 1976, t1sta respondió a una 
serte de medidas económicas emprendidas por el Ejectdivo en esa época, en un periodo en que 
predominaron ciertas teor/as sabre la propiedad industria/ y sus efectos, rnuy en boga en la 
Arn6r#ca del Sur. poro quizlJs tuera de realidad y que en cierta rorma empezaron e encontrar 
rectificación. 

La promulgación de la Ley sobre et registro de la Transferencia de TecnoJogfa y et Uso de la 
Explotación de Patentes y Marcas, de 30 do diciembre de 1970, era un indicador da que podrían 
esperarse cambios en el sistema mexicano de la propiedad industrial. La Ley del Registro de 
Tecnología, reconoce su origen en un decreto da la República Argentina, derogado un poco rntJs 
tarde. (f:i} 

Las novedades de dicha Ley respecto al ordcna1niento anterior, en cuanto a las 1narcas. son las 
siguientes: a) mayores limitaciones para el registro de Jas rnarcas; b) un régimen de uso obliga/ano 
de marcas; e) la vinculación de marcas; d) el establecimiento de la licencia obligatoria sobre 
marr::as por causa de utilidad pública; e) Ja pérdida del registro cuando la marca so convierte on 
designación genérica; f) reglas para comprobar el uso d~ las marcas; g) posibilidades de decretar 
/a prohibición de uso de marcas, registradas o no; h) la posibilidad de declarar que se amparen por 
una sola marca de un mismo titular los productos elaborados o /os servicios prestados; /) ta 
inclusión de las marcas de servicio; j) la introducción de las denominaciones de origen. 

Otras novedades contenidas en la Ley es lo relativo a infracciones y sanciones, ya que se 
fntroducan las sanciones administrativas, bastante n·gurosas, por infracciones a derechos de 
propiedad Industrie/, lo cual no tiene paralelo en el mundo. 

Tal vez se quiso dolar a la dependencia respectiva de 1nuchas facultades para hacer cumplir as! 
las propias detennínaciones de los funcionarios. Puede comentarse que se trató de algo inusitado 
en ta evolución de la propiedad en México. 

En genera/, puede observarse que Ja parte nueva de la Ley de 1976 es bastante atrevida, pero 
ciertamente no ayuda mucho a /os titulares mexicanos de derechos de Propiedad Industrial, as/ 
sea a /os inventores. a los eJ<:p/ot;;dores de patentes y otros derechos, a Jos tenedores de marcas y 
de otros privilegios. Un examen anal/tico y sucinto de la Ley pennite observar que las carpas de la 
porción nueva recaen en realidad sobre los mexicanos, pose a que precisamente quiso 
ravore~rseles. 

12. S•púlvflda. C•s•r. El ~stema maxlcano da prr:ipodad mdustnal Ed Porrüa. S A .• :!a. od. 1981, MtJxJco. D.F .• pAg. 41. 
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Asl por ejemplo, la vinculación de marcas constituye un gravamen, en vez de una liberación, para 
los empresarios mexicanos que explotan marcas extranjeras. 

La excoslva rigidez acerca de las marcas •extranjerizantes" ponen en desventaja al productor 
mexicano frente a los extranjeros. pues le quita ocasión para competir con e/los. 

El sistema de sanciones pesa más sobre las empresas establecidas en México que sobre tas 
extranjeras, y que forrnan la mayor/a de los tenedores de derochos, pues estas últimas escapan 
pqr lo general a cualquier acción represiva o punitiva, por no tener domicilio o establecimiento en et 
~fs. 

Los procedimientos para obtener la protección de Jos derechos de patente, de certificados, de 
marcas, de nombres comerciales. etc., son elaborados y lentos y no permiten una rápida tutela de 
los derechos violados, y ti'énen el defecto además que se conducen ante la misma autoridad 
administrativa en lugar de llevarse a tribunal diferente. 

Otra novedad Importante en la Ley a estudio, lo fue Ja Inserción del concepto: 'Transforencla de 
tecnologfa•, teniendo como fin vigilar o tratar de controlar el movimiento de acceso de la tecno/ogfa 
a un pals en desatTOllO y para modificar, modernizándolas en lo posible, las leyes de la propiedad 
industrial, a fin de orfentartas hacia una ventajosa transferencia de tecnologfa. 

La Ley de 1976 recibió todas estas problemáticas sobre el fenómeno tecnológico, más no puede 
decirse que se hayan insertado con fortuna, y que el binomio propiedad Industrial-transferencia de 
tecnolog/a haya sido resuelto con el beneficio esperado. 

Cabe mencionar que con bastante posterioridad a la expedición de Ja Ley de invenciones y 
Marcas, se publicó su reglamento (0. O., febrero 20 de 1981), y reformas al mismo (D. o .. 
septiembre 1• de 1982) que complicaron aün m.1s el sistema legal de la propiedad Industrial, pues 
e/ reglamento fue más a/la de Jas normas de la Ley, aunque también es justo reconocer que aclaró 
algunas lagunas de ese cuerpo legal. 

Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 16 de enero de 1987, la Ley 
de Invenciones y marcas fue refonnada, Introduciéndose algunas secuelas novedosas e 
Importantes en el régimen de la propiedad industrial en México. 

Los cambios adoptados en la Ley de Invenciones y Marcas, en Jo general tocan aspectos 
importantes de la concesión de las patentes y de los registros y la explotación de las marcas. 
Afectan tamb;én lo que se refiere a las infracciones a los derechos de la propiedad industrial, con 
sanciones muy rigurosas. 

O/t"Bcen ta novedad de un nuevo capitulo, relativo a Jo que ah! se llama "et fomento a tas 
Invenciones•. Se aprovecha para mejorar la redacción de unos artlcutos y se ajusta el texto de 
unas disposiciones a las nuevas reformas. Los cambios en st no son impresionantes. 
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A continuación entraremos al estudio de la Ley de Fomento y Protección de Ja Proplodad Industrial, 
publicada en al Diario Oficial de la Federación en fecha 27 de junio de 1991, en vigor al día 
&lgulente de :su publicación, que abrogó la Ley de Invenciones y Marcas publicada en el Dlan·o 
Ollc/sl de fa Federación el 10 de febrero de 1Q7B, es/ como sus refonnas y adiciones. Tambl~n 
abrogó la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologfa y el Uso de 
Explotacl6n de Patentes y Marcas y su Reglamento, publicados en et Dlan·o Oficial de la 
Federación los dfas 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente. Sin embargo, 
permaneció vigonte en lo que no se opusiera a la Ley en estudio, el Reglamento de la Ley de 
Invenciones y Marcas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988. 

Frente a un contexto internacional en el que México tiene cada vez mayores participaciones. so 

actualiza el marco legal aplicable en materia de propiedad industrial, presentando figuras 
Innovadoras y nuevos plazos de vigencia sobre Jos registros otorgados. 

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industria/ establece numerosas disposiciones que 
adecúan el marco legal de la propiedad industrial a las circunstancias actuales del pafs y de la 

economla internacional. 

Consideradas en conjunto, las disposiciones do la Ley se refuerzan y complementan entre si. de 
manera tal que el marco jurldico de fa propiedad industrial en México resulta ser n1ás moderno y 
balanceado, en comparación con Ja Ley de Invenciones y Marcas que fue abrogada al promulgarse 

la nueva Ley. 

La protección a la propiedad industrial que se establece en la nuova Ley os comparable a fa que se 
ofrece a la industria y al comercio en los paises industrializados, de suerte que los Inventores, 
Investigadores, industriales y comerciantes mexicanos cuenten con una protección comparable en 
su propio pals. que les permita competir contra los e>dranjeros on iguales circunstancias a los que 

éstos encuentran en sus respectivos paises. 

Entre las principales disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad lndustn·a1, 

destacan las siguientes: 

a) Sa establece una v;gencia de 10 .a,,os para los reg;stros marcarlos, en vez de Jos cinco que 
estipulaba la Ley anterior. Se mantiene la posibilidad de renovación por periodos de Ja nueva 
duración; 
b) Se mide la vigencia a partir de la fecha de solicitud del registro marcarlo, en vez de la llamada 

fecha legal del registro; 
e) Se simplifica notablemente la prueba ele uso efectivo de las marcas registradas, al solicitarse 
únicamente, en el momento de Ja renovación, una manifestación de tal uso. bajo protesta de decir 

verdad, en vez del requerimiento de ejemplares o etiquetas, facturas de venta, etc., a los tres a/1os 
de Ja fecha del registro como se planteaba anteriormente; 
d) Se mejora la protección en México de las marcas usadas y registradas también on otros paises; 
e) Se preservan para los consumidores las ventajas derivadas del libre comercio Internacional, con 
mercanclas a las que leg/timamente se aplica una marca registrada; 
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f) Se mejora ta protección a la propiedad Industria/ de modo congruente con las ~cticas de 
mercadotecnia que se observan cada vez más en la actualidad; 
Q} Se evita /a posible contusión al público entre marcas registradas y nombres comerciales de 
establecimientos o denominaciones de sociedades, cuando éstos Indiquen cierta relación con 
aqu6Uas. sin que verdaderamente exista tal relación; 
h} Se creanj el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 
1) Desaparece el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologla, el abrogarse la ley de 1982 en 
la materia en uno de Jos arl/culos transitorios de Ja Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 
Industrial; 
j) Se simplifican Jos procedimientos contencioso-administrativos para mejorar en Ja práctica la 
defensa de los derechos de propiedad industrial. 

Finalmente. /legarnos a /a Ley de la Propiedad Jndustn·a1, ordenamiento que actualmente se 
encuentra vigente y que a continuación posamos a estudiar. 

En rezón de Jos compromisos asumidos lntemaclonalmente, el Ejecutivo Federal, envió a la 
CIJmara de Diputados una iniciativa a fin de reformar la Ley de Fomento y Protección de la 
Propiedad Industrial, Ja cual otorga una mayor protección a Ja propiedad Industrial, y otorga la 
autonomfa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industria/. 

Las reformas pretenden annonizar la ley con el Tratado de Ubre Comercio y Ja reciente 
Incorporación de México a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. 

Los cambios se reflejan en modificaciones <JI procedimionto en materia dt:J potentos y marcas y 
defensa de Jos derechos de propiedad industrial. 

En cuanto a las marcas, se precisan aspectos relativos a su caducidad por falta de uso durante tos 
tres anos Inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de su declaración. 

Se elimina la confidencialidad de los expedientes de solicitudes de marcas, /o cual beneficia a todo 
Interesado. 

Otro aspecto Importante Jo constituye la reparación del dal'Jo material por la violación de los 
derechos que connere esta Ley, que en ningún casa sertJ Inferior al 40% del precia al públlco de 
productos o servicias qua impliquen violaciones a los derechos de propiedad Industrial. 

Las modificaciones pretenden acabar también con la piraterla que tanto dal'Jo causa a /a 
producción nacional. 

De esta fonna, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 2 do agosto de 
1994. en vigor el 1• de octubre de 1994, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. 

En virtud de dicho Decreto se cambió de nombre a la Ley de Fomento y Protección de la 
Propiedad Industrial para denominarse Ley de la Propiedad Industrial. 
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Las refonnas contenidas en dicho Decreto, tlJVieron los siguientes objetivos funda/7'1enta/es: 

A) Dotar d_e funciones de autoridad al Instituto Mexicano de Ja Propiedad Industrial. con Ja 
consecuonte desaparición de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de Ja SecnJ/arfa de 
Con1ercio y Fomento Industrial; 
B) Incluir los principios negociados en el TLC, sobre lodo en lo referente el trato nacional; 

CJ Precisar que Jos ml!lfodos tnalemálícos no se consideran Invenciones y por tanto no son 

patentab/es; 
D) Estab/ecor claramente el alcance del derecho quo otorga o/ titulo de patente para su legitimo 
titular; 
E) Sena/ar roglas claras para el pago de derechos por la practica del exarnen de fondo de una 
solicitud de patente; 
F) LB posibilidad de demandar la nulidad de una patente en cualquier tiempo, cuando se haya 
otorgado en contravención de las disposiciones lega/es; 
G) Det'irJlr claramente el concepto de marca notoria, para una mejor protección de las mismas; 
H) Despenalizar el drea de las patentes, cambiando el mt!Jtodo de sanción corporal por et 
económico (sanciones pecuniarias). 

De las reforTnas efectuadas a /a Ley de Fomento y Protección de la Propiedad lndustn·a1, en 
materia de marcas, destacan las siguientes: 

a) Se adicionaron conceptos no registrables; quedo precisado el tt!Jrrnino: marcas notoriamente 
conocidas y quodaron protegidas las marcas con registro en tramite; 
b) se amplio a tres afias el plazo a favor de Jos terceros de buena fe para solicitar el registro de 
une marca; 
e) Se Incluyó a las sociedades de productores, antes sólo da asociaciones, para registrar una 
TnBTCB colectlva; 
d) Por to que se refiere al procedimiento para registrar marcas, quedó establecida una pt'"r:rsuncfón 
legal cuando no se Indique si la marca ha sido usada, entendiéndose que no lo ha sido; 
e) En cuanto a los anexos que deben presentarse a Ja solicitud de registro de marca, quedaron 

especificados los tramites a pagar Incluyendo solicitud, registro y expedición del titulo. Asimismo, 
se limitaron los ejemplares de la marca que deben anexarse; 
f) Tratdndose de las palabras o leyendas en las marcas. se amp//o la protección a marras 

"lrldJmenslonales, y quedaron aclarados los efectos en caso de reserva expresa sobre una palabra 
reconocida como l'T1arca; 
S1) Por lo que hace a los requisitos para reconocer la prioridad sobre Ja '8Cha de ta solicitud do una 
marca, se el/minó la exigencia de reciprocidad en el pals do origen, como requisito para reconocer 
la prioridad,; 
h) Se eliminó la posibilidad de subsanar errores en la solicitud de registro de marca presentada; 

1) Por Jo que hace al examen de /i:Jndo de una solicitud de registro de marca, se agregó el supuesto 
de que existan •anteriores solicitudes .. para subsanar tal cin;;unstancia en el procedirniento de 

exarnttn de torma; 
j) Se otorgó un plazo adiciona/ de dos meses sin que medie solicitud para cumplir Jos requisitos 

st1nalados por el Instituto en el examen de fondo; 
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I<) Respecto de la manera de utilizar una marca registrada, se modificó el calirlcativo de esencial 
por distintivo, quedando de Ja siguiente forma: •La marca deberá usarse en territorio nacional, tal 
como fue registrada o con modificaciones que no alteran su carácter distintivo•; 
/) Por /o que se refiere a la caducidad de /as marcas por falta de uso, se vinculó el plazo de uso al 
da Ja fecha de solicitud de la caducidad, asf como a fas disposiciones en materia de Importación 
aplicando criterios lntemaclona/es; 
m) Desapareció et concepto de marcas ""vinculadas .. , que eran aquellas de origen e:dranjero 
epi/cadas a ortlcu/os fabricados en territorio nacional; 
n) Por Jo que hace a /os requisitos para renovar el registro de una 1narca, quedó precisado el uso 
de ta marca en cuando menos uno de los productos o servicios. Se adicionó ta causal de •sin 
causa justificada·. cuando se trate de interrupción en el uso de una marca; 
o) En cuanto a las licencias y Ja transmisión de derechos de marcas, se Incluyó et supuesto de 
otorgar licencias de uso respecto de aquellas marcas que se encuentren en trámite de registro; 
p) Quedo precisado el procedimiento para la inscripción de dos o m~s solicitudes de licencia de 

uso de marca en una sota promoción; 
q) En Jo que respecta a las acciones que pueden ejercer los /icenciatarios de marcas, cambió el 
concepto de usuario por el de licenciatario con derecho a ejercer acción legal, amen de que 
anteriormente las acclonos legales se restn·ngfan a aquellas tendientes a Impedir la fals/fícactón, 
Imitación o uso ilegal de la marca; 
r) Por Jo que hace a ta transmisión de marcas, se incluyó la posibilidad de establecer gravámenes 
sobre los derechos de una marca; 
s) Se estableció como causal para negar inscripción de licencia o transmisión de derechos de una 
marca, cuando el registro de la marca no se encuentre vigente; anteriormente se referla a •razones 
de criterio público-; 
t) Se estableció que la representación /ogaJ no puede ser causa de impugnación del registro de una 
marca. Aslmisrno, se amplió el plazo de uno a tres al'los para ejercitar la acción de nulidad prevista 
en la fracción JI del articulo 151; 
u) Se establecieron las causas de caducidad de los registros de marca, quedando precisado a 
partir de que momento se contabiliza el plazo de tres afias para que opere la causal de cnducldad; 
v) En la sustanciación del procedimiento da declaración administrativa, se adicionó entro /as 
solicitudes, le de Infracción administrativa, anteriofTTlenta no contemplada; 
w) En el procedimiento de declaración administrativa, se otorga valor prabatono a facturas e 
inventarios del titular o del que cuente con la licencia correspondiente; 
:x) Se estableció la forma en que podrán comprobarse hechas que pudieran violar derechos 
protegidos por esta ley, Jo que permitir¡j un más tJgil desarrolla en el desahogo de pruebas en el 
procedimiento do declaración administrativa; 
y) Quedó especificado que las so/iclludes d·~ declaración administrativa podrán ser de nulidad. 
caducidad o cancelación; 
z) En cuanto a la defensa de los dcrochos de propiedad indusrn·a1, se adoptaron conceptos quo 
incorpora el Tratado de Libre Comercio, previendo que en los procedimientos judiciales. la 
autoridad judicial podrll adoptar las medidas previstas en esta ley y en los tratados lntemaclonales 
de los que México sea parte. En general, se amplió la protección a tos derechos de propiedad 
Industrial, fijándose sanciones mucho más severas y concediéndose/e at Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial mayores atribuciones. 
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Al refonnarse la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. se tornaba necesario 
modificar también el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, que desde la abrogación 
misma de la Ley de Invenciones y Marcas habla quedado en el rezago. 

Tal situación fue prevista por el legislador y en techa 23 de noviembre de 1994, poco tiempo 
despuds en que se refonnó la Ley de Fomento y Protección de Ja Propiedad industria/, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que entró 
en viQOr a los quince dlas siguientes de su publicación, abrogando el Reglamento de la Ley de 
lnvonclones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de agosto de 1988. 

De lo trascendente en dicho ordenamiento legal, adem<Js da adecuarse a /a Ley de la Propiedad 
Industria/, podemos decir que en materia de marcas, destaca el hecho de que por vez primera se 
incorpora la clasificación de productos y servicios. piedra angular en la detenninacíón de los 
derechos de propiedad industria/. 

Por Jo que hace a los ordenamientos legales en este apartado estudiados, Inclusive ta Ley de la 
Propiedad Industria/ y su Reglamento, que son los ordenamientos vigentes, resulta evidente, una 
notoria tendencia a la modernización y a la adecuación con otras leglslaclones más avanzadas, 
Inclusive con los Convenios y Tratados Internacionales de los que nuestro pals es s/r;¡natarfo, con 
el consecuente benenclo da los titulares de los derechos de propiedad lndustrtal. 
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CAP{TULOll. LAS MARCAS EN EL AMBITO INTERNACIONAL 

1. El Derecho de las Marcas en el lJmbito lntemsciona/. 
2. mnuencia del régimen lntemaclona/ en la /eglslac/ón mexicana. 
3. Disposiciones sobre propiedad industrial en el NAFTA. 

1. EL DERECHO DE LAS MARCAS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL. 

La marca es el medio que asegura la estabilidad de las corrientes comerciales. que contribuye a 
lntensificartas gracias a la demanda de mercanclas que provoca de acuerdo con el renombre y 
prestigio de que goza. De ah/ que se vuelva evidente la Importancia que tiene Ja marca 
especialmente en el comercio Internacional, en cuya actividad desempel'Ja en cierto modo un papel 
de elemento regulador que todos le reconocen. 

El nacimiento del derecho a la marca, tas fonnalidades necosan'as para obtener su registro y las 
diversas modalidades referentes a su protección quedan sujetas a muy variadas exigencias que 
frecuentemente varfan de una legislac:lón nacional a otra, razón por la cual se ha procurado la 
unificación de tates legislaciones. 

Aunque en el transcurso del tiempo se fueron celebrando convenios o tratados bilaterales 
especfncamente sobre Ja materia de propiedad Industrial, la protección otorgada a dicha materia 
era lnsunciente, no sólo por ausencia de unifonnidad sino que, ante tas denuncias sucesivas do 
dichos Instrumentos internacionales provocaban graves Inconvenientes y una absoluta 
Inestabilidad para quienes eran titulares de algún derecho adquirido. Ante esta situación, se dejó 
sentir en aquella época la necesidad indubitable, de la tendencia hacia Ja unidad de protección. 
(U) 

Esta unidad, después de una serie de Congresos y Conferencias se vio finalmente plasmada al 
constituirse Ja Unión de Parls para la Protección de ta Propiedad Industrial el 20 de marzo de 1883, 
Ja cual tuvo como precedentes a la Unión Postal de 1865 y ta Unión Telegráfica de 1875, en cuanto 
e las consecuencias jurldicas que Implicaba la adopción del concepto de •unión ... 

Le Unión presenta sobre los tratados bilaterales enonnes ventajas como son: la de aplicar una 
regla general entre los diversos Estados que la constituyen, existe una mayor seguridad por la 
annonlzación, equilibrio y concentración de intereses entro los Estados adherentes, lo que muy 
diflcllmonte provocarla la salida de éstos y por el Incentivo de la unificación de las legislaciones en 
Ja materia, as/ como por la atracción de otros Estados a adherirse al pacto común. (14) 

13. Ranget Mt1dlnt1. Dt1Vfd. Dtu-Pcho de le proplectacJ lndustrlal " 1nreloctuef. Mdxlco, UNAM, /nsaruto de lnV'r:lstJgar:iones 

Jurt~. 1flfl1. p4g. fl8. 

14. Nava Negrete, Justo. D11recho de tas mareas. Ed. PornJa. S.A.. 1985. MéJCJco. D.F .• plJg. 199. 
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Mdxlco, desputJs de que se vertfieó la Convención de Parls y antes de su adhesión a ta mlsn1a o 
sea el 7 de septiembre do 1903, celebró al Igual que todos Jos paises del rnundo convenios o 
tratados bllaterales .:on otras naciones, en donde se Insertaba por lo menos una cláusula que 
daba protección entro otros objetos de la propiedad Industria/, a /as marcas de fábrica y de 

comercio; también celebró tres con carácter especial. (15) 

En atención a la importancia que reviste el Convenio de Parls para la Protección de la Propiedad 
Industrial, pues constituye el marco internacional de referencia en esta materia, y sobre todo para 

nuestro pals quien es actualmente signatario de dicho instrumento internacional en su última 
revisión en Estoco/mo, y el cual constituye ley fundamental por mandato constitucional, se 
efectuaré'J en este punto un examen detallado del mismo. 

La idea da hacer una Convención especial p':.ra la protección de la propiedad industrial que 
estuviera siempre abierta para nuevos adf>:.;rentes que quisieran aplicar a tos extranjeros de los 
pafses unionistas un conjunto de rP[;!:A.:.· comunas. fue planteada en el Congreso de Viena de 1873. 
Posterionnente. en el Congr-,.so cJ~ Par/s de 1878 se reiteró y culminó con Ja nnna del tratado 
colectivo quo se denomir,.a: .. C-;nvcnción de Unión de Parfs del 20 de marzo de 1883 para /a 

protección de la prop/edao industrial", con 19 artfcutos, y de Ja que fonna parte integrante el 
•Protocolo de Clausura• de igual fecha, que contiene en siete pé'irrafos las convenciones 
estipuladas. ft6) 

El Convenio de Parls prevo/a en su articulo 14 Conferencias periódicas de revisión con el objeto de 
mejorarla. 

A través de Ja histon·a esto Convenio ha sufrido de manera concreta y efectiva las siguientes 
revisiones: en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; en Washington el 2 de julio de 1911; en la 
Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 de junio de 1934; en Lisboa el 11 de octubre de 
1958; y en Estocolmo el 14 de julio de 1g67. 

México, inicialmente so adhirió al Convenio de Par/s el 7 de septiembre do 1903 suscribiendo el 
texto de Brus(J/as (Diario Oficial 17 de septiembre dfJ 1903}; posterionnente suscribió las revisiones 
de La Haya (Diario Oficial de 30 de abn'/ de 1930), Lisboa (Dian·o Oficial de 31 de diciembre de 
1962) y la actual revisión de Estocolmo (Diario Oficial de 27 de julio de 1Q76). (17) 

En cuanto a las nonnas principales del Convenio, hay que hacer una distinción entre cuatro 
categorías diferentes de las nonnas que to integran: 

1. En primer lugar, et Convenio contiene disposiciones de derecho internacional público que 
regulan Jos derechos y obligaciones de Jos Estadas miembros y establecen los órganos de ta Unión 
creados por el Convenio, as/ como disposiciones de cartlcter administrativo. 

15. Rangel M•dna, D•Vk!. Tr.t•r1o de derecho mflrcano. Ed. L.Jbro:s rJ• MtJxíeo, 1960. MIJxtco. D.F., pl!g fS.S 

16. Range/ Mec:fna, D•VkJ. Tratado de de,..cho man;ano. Ed Lbros de M4Jdco. 1960. MIJJ<Jco. D F., pdg 65 

17. Nava Negnate. Justo. Dtl,..cho da las marc111s. ErJ. PornJa. S.A.. 198.S, Mi!x1co. D.F .. pag 207. 
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2. En segundo lugar, en el Convenio figuran disposiciones que exigen o pennlten a los Estados 
miembros legislar dentro del campo de la propiedad lnclustrlal. 
3. La tercera categor/B de disposiciones del Convenio se refiere a la leglslaclón sustantiva en el 
campo de ta propiedad industn·a1 por to que respncta a los derechos y obligaciones de las partes 
prtvadas, pero únicamente en la medida en que lo exija la ley tntema de los Estados miembros que 

se haya de aplicar a esas partes. 
4. Finalmente, Ja cuarta categorfa de disposiciones del Convenio esM constituida por nol7T1as de 
derecho sustantivo relativas a tos derechos y obligaciones de las partes privadas, nonnas que sin 
embargo, nu se refieren únicamente a la aplicación de las leyes internas, puesto que su contenido 

puede regir directamente la situación en cuestión. 

Por otra parte y refiriéndonos a fa naturaleza jurldica del Convenio, tenernos que para el maestro 
Justo Nova Negrete, el Convenio de Par/s os un tratado-ley, entendiéndose por tal que en cada 
uno de /os paises unionistas opera como una ley. por lo que es de aplicación obligatoria; lo cual 

puede diferir según los sistemas constitucionales de los Estadas de que se trate. (18) 

Hay Estados como el nuestro que aceptan el carácter auto-ejecutivo. o sea. que tanto tas 
autoridades administrativas como judiciales aplican directamente fas disposiciones del Convenio de 

Parfs a las partes privadas, sin más intervención de Ja legislación nacional; en cambio existen 
Estados que por su sistema constitucional no admiten el mencionado cartJcter, por 10 que esMn 
obligados a Introducir disposiciones que produzcan el mismo erecto en su legislación interna. (19) 

Ahora bien, sea cual ruere el sistema constitucional adoptado por los Estados Unionistas, lo cierto 
es, que dicho Instrumento jurldico Internacional tiene corno propósito fundamenta/ su aplicabilidad e 
/mperativldad cuyo rango es el de una Jey. 

En nuestro pals no existe duda al respecto, ya que nuestra constitución en su articulo 133, 
establece: 

•Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que 
esttJn de acuerdo con ta misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 
con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda Ja Nación. Los jueces de cada Estado 
se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 
pueda haber en /as Constituciones o leyes de los Estados.• 

Acorde con la letra del citado precepto legal, los tratados están colocados al mismo rango que las 
leyes del Congreso de Ja Unión, Jo cual no deja duda de su carocter de ley rundamental; de ah! que 

se adopte la tesis "tratado-ley•. Sin embargo, no ocurre as/ en el supuesto de alguna contradicción 

entre los tratados y las leyes del congreso de la Unión, en la que no se estil de acuerdo qu"e la ley 

Internacional sea la que fije Ja solución y por ende Ja supremacla sobre la ley interna del Estado. 
(20) 

111. N•v• N•fí11'9t•. Justo. Denn:ho de /as man:es Ed Porn1•. S.A. 1985. Mllxico. D.F .• p4g. 209. 

19. S•ptJlveda. C~sar. EJ Sistema mexicano de propiedad Industrial. Ed. Porn1a. S.A .• 2a. ed. 1981. Mt!Jxleo. D.F .• pllg. tJ. 

20. N•v• N•lilf'9f•. Justo. Derecho de l•s man:as. Ed. PolTIJ•, S.A .. 1SIB!S. M-xico. D.F .• pllg. 210. 
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Los principios esenc/afos del Convenio de Parls en materia do marcas, son los siguientes: 

A) Principio de •Asimilación a los Nacionales• o de -rrato Nacional". 

Este principio consiste en que los súbditos unionistas tienen el derecho de obtener de cada pa/s de 
Ja Unión, su asimilación a /os nacionales o el ira/o nacional en materia do propiedad industria/, es 
decir el unionista tendr<:1 abiertos en cada uno de los paises de la Unión, dos categorlas de 
derechos: 1) Los derechos reconocidos por las leyes internas a Jos nacionales, sin discriminación 
alguna y 2) Los derechos reconocidos especialmente por la Convención. Esto es sin perjuicio, de 
que el unionista cumpla con las fannafidades y condiciones Impuestas en esta materia a los 

nacionalos. 

Por otra parte, eün cuando la ley Interna de alguno de los paises de la Unión, establezca como 
condición para gozar o disfrutar do algún derecho sof?re propiedad industn"al, la obligación de tener 
domicilio o establecimiento, está condición no podró imponerse a los nacionales de otros paises de 
la Unión. Sin embargo, los paises miembros do la Unión tienen absoluta libertad para aplicar las 
disposiciones que establezca su legislación interna sobre propiedad industrial relativa al 
procedimiento judicial y administrativo y a la competencia, as/ como a la elección do domicilio o a 
la constitución de un mandatario. 

B) Principia de .. independencia'". 

Según este principio, el súbdito unionista que efectúe un registro o depósito en un pafs de la Unión 
es totalmente independiente del registro o depósito efectuado en el pals de origen o en otro pa/s 
da la Unión, es decir no existe vinculación jurldica alguna. 

En otros términos. una vez registrada en un pals de la Unión, una marca de fábdca o de comercio 
sigue siendo independiente y no resultará afectada por la suerte que los registros de la misma 
marca pueden con-eren otros paises, Incluido el pa/s de origen. 

C) La protección de la marca "'tal cual'", 

En el Estatuto Jntemaclonal de la marca el articulo 6 que establece este principia. ocupa un lugar 
predilecto tanto por la importancia de los principios qut.~ encierra y por las controversias a /as 
cuales esta disposición ha dado lugar. 

El contenido de este principio estriba en que el Unionista que tiene la propiedad de su marca 
regularmente registrada en su pa/s de origen puede obtener la protección de su marca "tal cual"' en 
/os otros pafses de la Unión. 

En realidad la Interpretación de este artfcu/o ha suscitado las opiniones más diversas y ha sido 
objeto de resoluciones judiciales opuestas. 

En principio, el articulo 6 establece expresamente la facultad discrecional que puede ser ejercida 
por los paises de la Unión en su carácter de depositarios en /os siguientes supuestos: 
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a) Para exigir el subsidio del pals depositante de su marca. el registro previo de ésta en su pafs de 
orlQen~ lo que tenc/nJ que probar mediante el certificado correspondiente. y 
b) Pare rechazar o Invalidar el registro sol/cítado según en Jos casos previstos, en el mismo articulo 
6. 

Lo anterior Implica, cualquiera que sea Ja interpretación, reconocer que el ejercicio de dichas 
facultades deroga el principio de asimilación. 

D) Derecho de Prioridad. 

Este derecho consiste en que el unionista que haya efectuado regu/annente el depósito de una 
marca en alguno de Jos paises de fa Unión, dlstrute de un derecho de pn·ortdad de seis meses para 
erectuar el depósito de dicha marca en alguno de los paises de la Unión. 

De esta manera, se establece una ventaja o benenc10 considerable de protección al unionista al 
concedt!Jrsele el'ectos retroactivas al depósito de la marca que efectut§ en algún otro pa/s de la 
Unión, a partir del dla siguiente a la fecha del depósito de dicha marca en el pa/s de origen. 
lijlJndose un plazo de seis meses para que el unionista ejercite este derecho. sin que pueda ser 
invalidado por los hechos ocurridos en el intervalo de dicho plazo, especialmente por otro depósito 
o por el uso de la marca. Ahora bien, el periodo de prioridad comienza a correr a partir de la fecha 
del depósito de la primera solicitud. 

Desde la Conferencia de Lisboa so estableció lo que debla entenderse por depósito nacional 
regular y primera salicfluct. 

Por otra parte, se establece cómo debe fijarse el mencionado plazo, lndlc~ndose que el mismo 
empieza a correr a partir del dfa siguiente en que se efectué el primer depósito. Es imprescindible 
que el último dta del depósito sea laborable. 

Estos principios son generalmente aceptados por /os tratadistas, entre los que destacan Justo 
Nava Negrete, Jaime Alvarez Soberanis y David Rangel Medina. 

Otras disposiciones en materia do marcas contenidas en el Convenio de Parfs. son las que a 
continuación se indican: 

A) Se concede un plazo de gracia de seis meses para el pago de tas tasas de mantenimiento de 
/Os derechos de propiedad industrial; 
B) Se protegen las marcas notoriamente conocidas; 
C) Se protegen las marcas de servicio; 
D) Se protegen las marcas colectivas; 

E) Se establecen prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y 
emblemas de organizaciones intergubemarnenta/es; 
F) Obligación de uso y alteración ligera de la marca; 
G) Empleo slmultAneo de Ja misma marca por copropietarios; 
H) Transrarencla de la marca; 
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/) Protección de las marcas en las exposiciones; 
J) Embargo a la Importación de los productos que lleven lltcltamente una marca; 
K) Registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización, y 
L) Naturaleza del producto al que ha de aplícarse la marca. 

En nuestra opinión, el objetivo primordial del Convenio de Parfs consistió en otorgar una amplia 
protección a tos derechos del Inventor y esto favoreció a Jos paises tecnológicamente más 
avanzados. 

Asimismo. el Convenio de Par/s contiene detalladas disposiciones relativas a los signos marcarlos. 
Esto demuestra Ja Importancia que se otorgó desde un principio, por parle de Jos paises 
industrializados, a la protección de sus marcas, to que responde a su propósito de utilizarlas como 
instrumento para extenderse a otros mercados. Debido a que vivimos en una sociedad consumista, 
Ja marca no solamente cumple un rol/ de agente de ldentíficaclón de productos, sino una activa 
función de promoción de la venta de mercancfas, que es aprovechada al mSxlmo por los paises 
tecnológicamente avanzados. 

El Convenio de Parls también contiene en materia de marcas algunos preceptos que resultan de 
dudoso beneficio para los paises en vlas de desarrollo, ya que los principales problemas que se /es 
plantean en este /Jmbito, son Ja amplia penetración de marcas propiedad de /as corporaciones 
transnacionales situadas en Jos paises desarrollados y el incremento de los contratos de 
autorización de uso de marcas extranjeras que aumentan la dependencia hacia los pafses 
Industria/Izados. 
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2. INFLUENCIA DEL R~GIMEN INTERNACIONAL EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA 

El sistema mexicano de propiedad Industrial ha tenido un progreso Indudable y continuo. Ese 
progreso ha sido posible en mucho por Ja presencia del régimen lntemaclanal, al cual debe 
bastante nuestro sistema. Los desarrollas que se notan en este pafs en /as Instituciones y en tas 
nonnas, a par:ir de 1!~00, tienen su base en la Convención de Unión de Parls y en sus distintas 
revisiones. 

Cada vez que se ha creado en México un ordenamiento sobre patentes, marcas y otros derechos 
afines, o cuando se han introducido refonnas, ello ha doscansado cada vez en las modernizaciones 
de /a Convención. No hubiera podido pensarse en un desenvolvimiento autónomo. En esta materia 
es muy diflci/ Inventar o innovar. Se requiere un buen volumen de experiencia que sólo lo puede 
dar el intenso intercambio du /as reuniones periódicas de expertos, encargados de proponer 
avances al Convenio. 

Por ejemplo, se han ido introduciendo on nuostra legislación conceptos tales corno la prioridad de 
fecha, tos nombres y los avisos comerciales, tos dibujos y modelos Industriales, et uso autorizado 
de marca, la nulidad dat registro hecho indebidamente por el representante do una finna extranjera, 
ciertas reglas para contrarrestar al abuso de la patente, y /as licencias de uso de marca, la 
protección contra la apropiación Indebida do signos, algunas reglas contra la competencia desleal y 
muchos más. 

Y es que no se trata en realidad de una influencia de fuera. El régimen Internacional es el produc:to 
de una acción concertada por una pluralidad de Estados, con base en la aprobación de cada uno 
de ellos, y tomando en consideración tanto el Interés general como el interés particular, que se 
fusionan. Y puede anrrnarse que a la larga, los paises reciben m~s del rógimon lntomacional qua lo 
que han aportado a él. (21) 

Aún cuando la Legislación Mexicana tiene alguna influencia diferente de la da/ Convenio de Parls, 
tal como lo relativo a la explotación de patentes, que viene del acuerdo de Cartagena del Pac:to 
Andino, y el certmcado de invención, que proviene de los paises socialistas, es factible observar 
que la Revisión de Estocolmo de 1967, hecha a la Convención de Unión, fue tomada en cuenta en 
nuestra Legislación, inevitablemente, as/ como también otros Instrumentos del régimen, como por 
ejemplo. el Arreglo de Usboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su 
Reglamento. de 1958. (22} 

Asl puede observarse que la Legislación Mexicana vigente recoge lo relativo a la protección de las 
marcas de servicio (Convención, articulo 1•, 2, artfculo cr. sexles) a las prioridades (articulo CJ. 1), 
al plazo que debe transcum·r para que pueda solicitar una licencia obligatoda de patente (articulo 

s·. 4J. 

21. Sepülveda. C4sar. El sistema meJC1cano ele propieclad inclustrlsf Ect. PomJa. S.A., 2a. t1d 1981. MéJCJco. D.F., p4g. 35. 

22. A/Val'8Z Soberen/3, Jaime. L• n1gufeclón ele las Invenciones y mercas y ele la tn1nsfrtn1ncít1 tr1cnoló9ct1. Ed. PornJa. S.A .• 

"1fl7fl, M•xJco. D.F .• pAQ. 322. 
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También, en la parte de represión de la competencia desleal, la Legislación Mexicana vigente ha 
incorporado, gracias al NAFTA, afgunas disposiciones destinadas a tutelar las marcas notorias, 
obligaciones que se derivan de Ja convención de Unión de Parls. Por ejemplo, el articulo 5• bis del 
Convenio prescribe que el registro de una marca notoriamente conocida de un beneficiario de la 

Convención hecha por el representante o agente sin autorización, debe anularse, o bien, negarse 
su registro. 

Asimismo, la Legislación Mexicana vigente ha bnlldado protección, en lo que respecta a la 

transferencia de la marca que haya registrado indebidDmente el representante o agente do un 
titular extranjero, inspirada en el articulo 6• sept1es, párrafo 1 de la Convención. 

En congruencia con el apartado 2) del mismo articulo 5• septies del Convenio. Ja Legislación 

Mexicana vigente na previsto el derecho de ese mismo titular extranjero a ilnpedir la utilización de 
la marca por el representante o agente que intente registrar o que haya registrado indebidamente 
esa marca. 

La Legislación Mexicana vigente ~1 igual que el articulo 7• bis de la Convención de Unión de Par/s, 
establece el derecho relativo a las marcas colectivas. 

Por cuanto hace a los nombres do comercio y marcas aplicadas il/citamente a un producto de 
Importación, el Convenio prevé que se debe prohiDlr la importación, o si ya han ingresada al país, 

que se embargue ese producto. al igual que la vigente Legislación mexicana. 

Las reglas del articulo 10 bis de la Convención de Unión, sin duda una disposición de la mayor 
importancia, ha merecido Inclusión completa en la Legislación Mexicana vigente, al establecer los 
casos de competencia desleal que merecen sanción administrativa, lo que significa una protección 
encaz contra la competencia desleal de que habla el articulo 10 bis. Asimismo, en la Legislación 
Mexicana vigente, se han incluido condiciones de competencia deshonesta como las que 
contempla el inciso 3 de dicho artfculo 10 bis, o sea, las indicaciones o aseveraciones cuyo 
empleo# en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre Ja naturaleza. el modo 
de fabricación, las caracter/sticas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 

Otra de /as influencias del régimen intemacional, reside en la parte de la Legislación Mexicana 
vigente que se refiere a las denominaciones de origen y que proviene del Arreglo de Lisboa de 

1958 relativo a Ja Protección do las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, y su 
Reglamento, Diario Oficial, julio 11 de 1964. 

No se trata de que las disposiciones de nuestra Legislación y las del Arreglo sean Iguales, sino de 
una adaptación del lenguaje del Arreglo, a manera de otorgar la protección en el pafs de origen 
para que puedan registrarse esas denominaciones en la Oficina Internacional de Ja Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual. 

Mexlco empezó a Interesarse en las designaciones de origen cuando algunos de sus productos, 

como el tequila, eran victimas de imitaciones o de falsificaciones. que provenfan de otras parles, y 
que afectaban el comercio del mismo. 
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Es posible que la acción de los Estados del Tercer Mundo produzca algunos cambios en los 
conceptos tradicionales de la Convención de Unión. que mils tarde habrán da procJucir alguna 
innuencia en México. como ha venido sucediendo cuando hay mutaciones en el Pacto de Parls. 

Parece ser. desde nuestra particular apreciación. que el Convenio de Unión realizará óptimamente 
su cometido cuando se encuentren soluciones alternativas que reconozcan ta diferencia de 
capacidad económica e Industrial de los diversos grupos de pafses. 

Pero para ello habrá que esperar todevta un tiempo mSs o menos largo, parque el proceso de 
tratados universales para la propiedad Industria/ parece haber alcanzado un punto de saturación. 
No se contempla nlngl1n avance impresionante, sólo parece haber detalles poco Importantes en el 
horizonte. 

No por ello podemos negar que ha sido notable la influencia que ha tenido en nuestra /egfs/aclón el 
régimen internacional, particutannente proveniente del Convenio de Parls. No obstante hay que 
hacer mención que la Ley de fa Propiedad Industrial en vigor, es el ordenamiento que más 
innuencia ha tenido do dicho Convenio, merr:::ed al Tratado de Libre Comercio del que Máxico es 
signatario a partir del 1• de enero de 19fl4, pues las leyes anteriores no tuvieron tanta influencia del 
régimen Internacional, siendo ordenamientos que en materia de protección a Ja propiedad 
industrial, dejaron rnucho que desear. 
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3. DISPOSICIONES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL NAFTA. 

Dada la Importancia que reviste para nuestro pafs el NAFTA (Narth Amen·ca Free Trade 
Agreement o Tratado de Ubre Comercio), por la proyección internacional que dará al país en 
materia económica y comercial, si bien a mediano y largo plazo, los paises signatarios del misma, 
Estados Unidas de Norte Amdn·ca, Canad;J y México, consideraron previo a la iniciación de su 
vigencia (1• de enero de 1Q94), efectuar una revisión de sus leg1s/aciones de propiedad intelectual. 

De dicha revisión se pudo constatar que si habla un pals que no estuviera a la par en materia de 
protección de los derechos de propiedad intelectual, ese fue el nuestro, por Jo que se torno 

necesario expedir una serie de normas, que en igualdad de circunstancias. tutelaran la protección 

de tales derec/Jos en beneficio mutuo. 

Estas normas sobre protección a la propiedad intelecrual fueron incluidas en el texto del Tratado de 
Ubre Comercio en su Sexta Parle, Cap/lulo XVII, publicado en el Diario Oficial de Ja Federación de 
fecha 8 de diciembre de 1993. 

Las principales disposiciones que sobre Ja matena de propiedad intelectual se incorporaron al texto 

del NAFTA. son las siguientes: 

a) En materia de marcas, se define a la marca como cualquier signo o cualquier combinación de 
signos que pennita distinguir /os bienes o servicias de una persona de /os de otra. inclusive 
nombres de personas, dise!Jos, letras, números, colores, elementos figurativos o la fonna de los 
bienes o /a do su empaque. Se establece que las marcas incluiran las do servicios y las colectivas 
y podrítln incluirse las marcas de certificación. También se concede a tas partes Ja facultad de 
condicionar para el registro de /as marcas, que los signas sean visibles. 

b) Se obliga a las partes a otorgar al titular de una marca registrada, el derecho de impedir, a todas 
tas personas que no cuenten con el consentimiento del titular. usar en el comercio signas idénticos 
o similares para bienes o servicios que sean Idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha 

registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión. 

Se prevé que los derechos conferidos en esta disposición, se otorgarán sin perjuicio de derechos 
previos y no afectarán Ja posibilidad de que cada una de las partes reconozca derechos sobre la 
base del uso. 

e) Se establece la posibilidad de condicionar el registro de una marca a su uso. No obstante. la 
sol/c/tud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca, por lo que 
ninguna de las partes negará una solicitud únicamente con fundamento en que el uso previsto no 
haya tenido Jugar antes de la expiración de un pen·odo de tres a/Jos, a partir de la techa de solicitud 
de registro. 
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d) Se unll'Ormlza et sistema para registro de marcas, mismo que lnclulrtJ: el examen de las 
solicitudes; Ja notif1cacidn que deba hacerse al solicitante acerr;a de las razones que Tundarnenten 
Ja neoativa de registro de una rnan:a; una oportunidad razonable para que el soUcltante pueda 
responder a ta notlncae/6n; la publ/cac/6n de cada marca. ya sea antes o poco Clespu6s de que 
haya slc:lo registrada; y una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan 
solicitar la cancelación del registro de una 1narca u oponerse a su registro. 

e) se establece que et articulo 6 bis del convenio de Parls se ap/Jcara, con las modincaclanes 
necesarias, a los servicios. Asimismo, se prevd que para determinar si una man;a es notoriamente 
conocida, se tomara en cuenta el conocimiento que de 6sta se tenga en el sector correspondiente 
del ptJbtlco, Inclusive aquel conocimiento en territorio de la pana que sea el resultado de Ja 
promoción de la marca. Ninguna de las partes exigira que la reputación de la marca se extienda 
mss allá del sector del público que nonnalmente trate con Jos bienes o servicios en cuestión. 

f) Se establece que eJ registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez anos 
y que pueda renovarse inctennidamente por plazos no menores a diez anos. siempre que se 
satisfagan las condiciones para Ja renovación. 

g) Se hace exigible el uso de una man::a para conservar el registro. El registro podnJ cancelarse 
por falta de uso '1nicamente después de que transcurra, como mlnlmo, un periodo ininterrumpido 
de falta de uso de dos anos, a menos que el titular de la marca presente razones vi:Jlidas apoyadas 
en Ja existencia de obstdcutos para el uso. Cada una de /as partes reconocenJ como razones 
VIJ/idas para la falta de uso. tas circunstancias surgidas Independientemente de la voluntad del 
titular de Ja !Tlarca que constituyan un obstáculo para e/ uso de la misma, tales como restricciones 
a Ja Importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios ldentincactos 
por la marca. 

Para fines de mantener el registro, cada una de /as partes reconocenJ el uso de una marca por una 
persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de Ja marca esté sujeto al control del titular. 

Ninguna de las partes podnJ dificultar el uso en el comercio de una marca mediante requisitos 
especia/es, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de 
procedencia, o un uso con otra marca. 

h) Cada una de las partes podnJ establecer condiciones para el licenciamiento y Ja cesión de 
marcas. en el entendido que no se permitirAn las licencias obliga/odas de marcas y que el titular de 
una marca registrada tendrá derecho a cederta con o sin la tmnsmlsión de la empresa a que 
pertenezca la marca. 

Q Cada una de las partes podnJ establecer excepciones limitadas B los derechos conferidos par 
una marca. tal como el uso correcto de t6nnlnos descriptivos, a condición de que las excepciones 
tomen en cuenta Jos intereses Jegllimos del titular de la marca y de otras personas. 
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j) Cada una de fas partes prohibirá el registro como marca, de palabras, al menos en espaí1ol, 
fi"ancás o inglés, que designen genén·camente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de 
servicias, a tos que Ja marca se aplique. 

k.) Cada una de /as partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos 
Inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir 
falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, sfmbolos 
nacionales de cualquiera de las partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación. 

1) Por lo que hace a /as indicaciones geogrilficas, se obliga a las partes a brindar apoyo a las 
personas Interesadas, para que puedan impedir el uso de cualquier medio que, en la designación o 
presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de un 
territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a 
error en cuanto al origen geográfico del producto; cualquier otro uso que constituya un act.o de 
competencia desleal, en eJ sentido en que lo establece el Articulo 10 bis del Convenio de París. 

Las partes, de oficio, si su legislación Jo pennile, o a petición de una persona interesada, se negará 
a registrar o anulará el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica 
respecto de product.os que no se originan en el territorio, región o localidad indicada, si el uso de tal 
indicación en la marca para esos productos es de naturaleza tal que induzca al público a e"or en 
cuanto al origen geogránco del producto. 

Ninguna de /as partes estarii:1 obligada a aplicar esta disposición a una indicación geográfica si ésta 
es Idéntica al nombre acostumbrado en et lenguaje común del territorio de esa parto para Jos 
bienes o servicios a Jos que se aplica esa indicación. 

m) Por Jo que hace a la defensa de los derechos de propiedad Intelectual, se prevé la obligación de 
las partes de garantizar que su derecho Jntemo contenga procedimientos de defensa de Jos 
derechos de propiedad intelectual, de modo tal que éstos permitan Ja adopción de medidas 
eficaces contra Jos actos que infrinjan tales derechos, previniendo y desalentando infracciones, 
siendo además expeditos. Estos procedimientos se aplicarán de tal manera que se evite Ja 
creación de barreras al comercio legitimo y que se proporcionen salvaguardas contra el abuso de 
Jos procedimientos. 

n) Se establecen aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y 
administrativos. Al respecto se establece que cada una de las partes pondrá al alcance de /os 

titulares de derechos, Jos procedimientos judiciales civiles para la defensa de cualquier derecho de 
propiedad intelectual. 

o} Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan: facultad para ordenar 
a la parte contrarta Ja presentación de una prueba que este en su poder y haya sido ofrecida por la 

otra parte, garantizando en su caso la protección de información confidencial; facultad para dictar 
resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, cuando una de /as partes 
se niegue en un procedimiento a proporcionar las pruebas pertinentes que obren bajo su control; 
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facultad para ordenar a una parte en un procedimiento que desista de una infracción, incluso para 
Impedir que las mercanclas Importadas que impliquen la Infracción de un derecho de propiedad 
Intelectual entren en /os cln;u/tos comercia/es de su jurisdicción; facultad para ordenar al infractor 
de un derecho de propiedad intele'ctua/ que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado 
como compensación por el dal'lo que el titular del derecho haya sufrido como consecuencia de ta 
inl'racción, pudiendo incluir honaran·os de abogados. 

p) Cada una de /as partes dispondr;J que sus autoridades judiciales tengan Ja facultad para ordenar 
medidas precautorias r~pidas y eficaces para evitar una infracción de cualquier derecho de 
propiedad Intelectual y, en particular, evffar la Introducción de mercanclas presuntamente 
infractoras en tos circuitos comorciales en su jurisdicción, incluyendo medidas para evitar ta 
entrada de mercanctas importadas af menos inmediatamente despues del despacho aduana/ y 
para conservar tas pruebas pertinentes relacionadas con ta presunta infracción. 

q) Se establece que cada una de las partes dlspondrD procedimientos y sanciones penates que se 
apliquen cuando menos en tos casos de ratsificación dolosa de marcas o do piraterla de derechos 
de autor a escala comercial. Dichas sanciones podnJn consistir en pena de prisión o multas, o 

ambas, que sec;n suficientes como medio de disuasión y compatibles con el nivel de tas sanciones 
aplicadas a delitos de gravedad equiparable. 

r) Se establece que cada una de las partes d1spondrD que cuando con-csponda, sus autoridades 
judiciales puedan ordenar el secuestro, el decomiso y la destrucción do las rnercanc/as infractoras 
y de cualquiera de tos materiales e instrumentos cuya utilización predominante haya sido para la 
comisión del i/lcito. 

s) Se prevé Ja racullad de las partes para adoptar los procedimientos que permitan al titular de un 
derecho que tenga motivos v(J/idos para sospechar que puede producirse la Importación de 

mercanclas ralsificadas o pirateadas relacionadas con una marca o derecho de autor. presentar 
una solicitud por escrito ante las auton"dades competentes, sean administrativas o judiciales, para 
que la autoridad aduanera suspenda su despacho para su libre circulación, asf como para 
establecer también procedimientos análogos relativos e ta suspensión, por las autoridades 
aduaneras, de la liberación de las mercanclas destinadas a la exportacitjn dosde su territorio. 

Desde luego, para efectos de lo anterior las partes ex/girtJn a cualquier solicitante que inicie un 
procedimiento, que presente pruebas adecuadas para que las autoridades competentes de esa 
parte se cercioren de que, confonne a la legislación interna del pals de importación, puede 
presumirse una infracción da su derecho de propiedad intelectual; y para brindar una descripción 
suficientemente detallada de las mercanclas que tas haga f~cilmente reconoc;b/es por las 
autoridades aduaneras. 

Las autoridades competentes infannaran al solicitante. en un plazo razonable. si han aceptado la 
solicitud y, cuando as/ ocun-a, el periodo durante el cual actuarán las autoridades aduaneras. 

t) Se Incorporan definiciones de algunos de /os ténninos utilizados en el Tratado, entre tas que 
destacan: 
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1. Prlflctlcas desleales de comercio: prácticas tales como el Incumplimiento de contratos, el abuso 
de confianza. la Instigación a la Infracción, e incluye la adquisición de lnforrnacl6n no divulgada por 
otras personas que supieran, o que hubieran sido sumamente negligentes al no llegar a saber que 
la adquisición Implicaba tales prácticas. 

2. Derechos de propiedad Intelectual: derechos de autor y derechos conexos, derechas de marcas, 
derechos de patente, derechos do esquemas de trazado de circuitos Integrados, derechos de 
secretos Industriales o de negocias, derechos de Jos obtentores de vegetales, derechos de las 

Indicaciones geogrt:Jflcas y derechos de dlsenos Industria/es. 

Ta/es son, de manera resumida, /as principales disposiciones que sobre propiedad Intelectual se 

Incluyeron en el texto del NAFTA o Tratado de Libre Comercio y que actualmente se encuentran en 
vigor, rigiendo en esta materia, Ja relación entre las partes signatarias del mismo. 

Desde nuestra perspectiva, consideramos que las disposiciones contenidas en el NAFTA sirvieron 
de inspiración en /as recientes refonnas habidas en nuestra legislación. mismas que se estudiaron 
en el Cap/tu/o I del presente trabajo. 



CAPITULO 111. TEORIA GENERAL DEL DERECHO MARCAR/O. 

1. Naturaleza jurldica. 
2. Relaciones del Derecho Marcarlo con otras dísclpllnas jurldlcas. 
3. Fuentes del Derecho Marcarlo Mexicano. 
4. Concepto doctrinal y legal. 
5. Funciones de las marcas. 
6. Requisitos de validez de la marca sobre et plano jurldico. 
7. C/asmcaclón de las marcas. 
B. Signos constitutivos de marcas. 
9. Marcas no registrables. 

1. NATURALEZA JUR/DICA. 
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Reviste gran importancia et conocimiento de la naturaleza jurldlca de las 1T1arcas, desde dos 
perspectivas: una para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas, como una 
lnstituclón e Instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema jur/dico; y otra para establecer 
con precisión, en atención a /a materta, la competencia de Jos tribunales en caso de un connicto. 

Existen diversas teorlas que explican la naturaleza jurfdica de las marcas, sin embargo sólo 
entraremos al estudio de las que hemos c::msiderado de mayor importancia para el objeto del 
presente trabajo de investigación. 

La primera de dichas teorías es la de Derecho Público y Derecho Privado. A la luz de esta teor/a, 
ta primera gran clasificación de /os derechos que se nos presenta es la que los divide en derechos 
públicos y derechos privados. Para autores como Ferrara, Ramal/a y Georges de Ro, el derecho a 
la marca es de naturaleza jurldica privada, pero también hacen notar que se manifiesta el interés 
público en las marcas, con las disposiciones universa/mente adoptadas sobre su publicidad, sobre 
su inscripción en /os registros, represión penal de la imitación, usurpación de las marcas, entre 
otros factores. (23) 

En opinión del Maestro Justo Nava Negrete, la legislación sobre las marcas se encuentra 
enmarcada en el derecho público, razón entro otras, por lo que ta Ley de la Propiedad Industrial 
establece en su articulo 1 • que: '"Las disposiciones do esta Ley son de orden público y de 
observancia general en toda la República ... '". El Estado personificación jurldíca, le interesa que el 
fenómeno de la libre competencia se verifique nonnalmente, de al// entonces que se dicten normas 
encaminadas a proteger este derecho y a reprender la competencia desleai, todo ello sin olvidar Ja 
naturaleza Jurfdica privada on·g;narla de las marcas. (24) 

Otra teorla que trata de explicar la naturaleza jurldica de las marcas es la que afinna que el 
derecho de las marcas es un derecho de propiedad. 

23. M•sca,.nas, e.E. Las marcas en el derecho comparado y en el derecho venezDlano Ménda. Venezuela, Universidad dft 

lo.s Andes. Fac. de o.,.cho, 1963, p4g. 92 

2.f. N•v• N•grete. Justo. De,.cho de kts man:•s. Ed. PornJa, S A., 1985. Mt!unco. D.F .• p4g. 124. 
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Esta teorla fue sostenida por Rendu, Blanc y Ca/me/s y versa fundamentalmente en el principio de 
que Ja propiedad de las marcas de f~brica o de comercio se encuentra en la naturaleza misma de 
/as cosas, es la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se 
fabrican o se venden. (26) 

El derecho sobre Ja marca puede considerarse como un derecho de propiedad pero en su función 
social sobre bienes lnmatet'fales, toda vez que el titular de una marca tiene el derecho de usar, 
gozar y disponer de la misma, sólo en la medida en cuanto a la protección concedida por el 
Estado, es decir con las modalidades que la ley /O impone a ese derec/10, ya que por medio de 
el/as, en cada caso y por exclusión se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la 
marca. (26) 

Otra de las teor/as que tratan de explicar la naturaleza jurídica de las marcas, es Ja Teorla de la 
Propiedad Intelectual. Es el jurisconsulto Edmond Picard el creador de la teorla de los derectws 
intelectuales, en la que se incluye a las marcas dentro de la categorla de derecf1os intelectuales. 
Sin embargo en su teorla examina exclusivamente la idea que precede a toda creación artlstica, 
literaria e industria/, haciendo abstracción del objeto, /levando esa Idea a Ja realidad de las cosas. 

La Idea pertenece al dominio de la conciencia privada, en Ja cual las leyes humanas no ejercen 
ningún Imperio, en cambio el objeto participa del orden de Jos hechos exactos, siendo los únicos, 
que el legislador debe preocuparse y que son el objeto de sus d1sposicionos. (27) 

Por lo que hace a la Teorla de la Propiedad Inmaterial, que tiene como exponente al profesor 
italiano Francesco Camelutti, ésta versa sobre el binomio o el tn·nomio de los derechos absolutos o 
primarios, que se manifiesta nltidamente; derechos de propiedad se ejercen sobre las cosas del 
mundo exterior y dorechos de personalidad son derechos sobre la persona propia; y los primeros 
se dividen en derec/1os de propiedad material y derechos de propiedad inmaterial. {28) 

Respecto a la n1arca, sella/a dicho autor que no es un bien sino un ínterés y que para explicar a Ja 
marca es necesario conocer a la empresa, pues la marca en particular no tiene una tutela legal 
independiente de Ja tutela de Ja hacienda y concluye diciendo que, el derecho a la marca no es otra 
cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de ta hacienda. 

Otra teoría en estudio, es la teoría alemana de Jos derechos Inmateriales que ha buscado dar a la 
categoría de derec/1os inmateriales, tratos especiales, y es precisamente Joseph Kholer, entre 
otros protagonistas de la teoría de los derechos inmateriales, quien expuso por primera vez su 
teoría aplicada a esos derechos, denominados "Derechos sobre los Bienes Inmateriales". (29) 

25. Pal•cios, L•opo/do L•s m•=•s cornercutles en Venez:u-.1•. C4ntCes, Universidad Central d• Vonez:u•la, 1968. pág 322 

26. B•uch• GtJrc:la. Diego. La empresa. Nuevo derecho mdusrnal. contrtJtos comerctales y soaed'1des mercsntJJes. Ed. Porróa. 

S.A.. 2•. ed., 1983. M6xico, D.F., pllg. 117. 

27. R•ngelM•din11, Davfd. Tratado de derecho ma=ano. Ed. Ubres de Mthclco, 1960. MtuJco. D.F .• ptlg. 91. 

28. F•m4nr1ez Novoa, Carlos. Derecho de marcas Ed. Montecorvo, S.A.. 1990. Madr1d, Espaffa, p/Jg. 122. 

29. Alvarwz Sob•,..nis, Jalm•. L• regufactdri de las if'lvenDOries y marcas y de la tr.ns'9rencl• tecriológca Ed PornJa, S.A .• 

1919, M6xko. D.F., pJJg 315. 
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A la luz de esta teorfa, /os bienes Jrunateriales se nos representan como algo independiente que 

encletTa un valor en si mismo, dicho con otras palabras: es un ""bien• adecuado para servir a Jos 
intereses humanos. A estos bienes se les /lama .. Bienes Inmateriales': toda vez que pertenecen 

por de pronto al autor, derechos de autor. Adem;js, son derechos patrimoniales, pero tienen en 

común con otros derechos patri1noniales la circunstancia de no poder ser reducidos en todos las 
casos a un valor pacunian·o. 

Para esta teoría, el derecho a la marca o signo distintivo de las mercader/as se halla comprendido 

en el general do propiedad indusfn"al. derecho absoluto sobre bienes inrnatoriales. Es la rnarca un 

elemento importante del patrimomo que se puede evaluar pecuniariamente. 

El derecho a la marca. no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial; el 
ejercicio del derecho se manifiesta por un monopolio con sus dos elementos. el derecho de uso y 
de defensa de la imitación. 

Finalmente tenemos la Teoría denominada Derecho de las Marcas, Derec/10 de Propiedad en su 
Función Social. 

Los argumentos para considerar a la naturaleza jur/dica del derecho de las marcas como un 

derecho de la propiedad son tan numerosos como son las que tienden a negarlo tal Cc'"llidad. 

Autores como Sepúlveda. Beuchat y Sonia Mendieta sostienen que el derecho a la marca es un 

dereeho de propiedad sui-generts que tiene su titular porque se trata de una propiedad especial 
con caracterfsticas propias no asimilables al concepto tradicional de propiedad. (30) 

El concepto tradicional de propiedad no se ajusta en ta actualidad a las nuevas fonnas de 
convivencia social. económica y politice y aún a tas transfonnaciones y cambios en el campo 
jurldico. por lo que et individualismo significa en nuestros dlas un obstáculo a los fines perseguidos 
por el Estado, pues a éste lo Interesa sobre lodo que se satisragan pn"rnordlatmente las 
necesidades colectivas. por encima de las Individuales. razones por las cuales el Estado consideró 
que la marca ademas de represen/ar un valor económico. tiene una vital importancia en los nnes 
que persigue y que si so le da una protección jurldica especial. es porque es una entidad jurídica 
con caracterlsticas propias y peculiares. (31) 

El titular de una marca tiene la propiedad de ésta, pero con ciertas modalidades propias y 
caracter/sticas del bien inmaterial que se trata de proteger y regular por el derecho. Por estas 
razones, se considera que el derecha que se tiene sobre las rnarcas (bienes inmateriales) es un 
derecho de propiedad en su función social y no en su concepción puramente privatlsta. 

30. a.glotS CoTrOZ•. Herm.negldo Tr11tar::Jo d• dt!lf'echo tndustrtal: Propiedad industrial. prop1adad lnte/f!lctual, cMr.cho de I• 

com,,.tenC. •condmic•, dsci,»ne d• I• cornp.rtmcitr d•5ltrlll Ed. ClvJtas, S.A., Madrid, 1978, p4g. 731. 

31. R•ngula. Ju•n Carlos. Tratado elemental río marces d• tlbnca y de comercio y dtmom/nec:Jones cornerr:iale:s. Ect Apolo, 

Mon"'11fdeo. p4g. S13. 
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En nuestra opinión, et derecho de las marcas se encuentra Inmerso en e/ Derecho Público, en 
concordancia con lo dispuesto por el artfculo 1• de la Ley de la Propiedad Industria/, que on su 
parte conducente establece: •Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de obsetVancla 
general en toda Ja República ... •. 

De acuerdo con lo anterior, en el campo de aplicación del titular de una marca, se manifiesta como 
caracterlstica et arelen público y el interés social y no tan sólo un interés privatista. De ah/ que al 
Estado le interesa que el orden público y et interés social sean factores preeminentes a los 
Intereses particulares; as! como también intensJfícar sus propósitos para evitar toda aquella 
actividad monopollstica y por ende reprender la competencia desleal, pues de lo contrario 
redundarfa en perjuicio de los fines que persigue. 

Consideramos que el derecho a Ja marca o signo distintivo de las mercader/as se hallo 

comprendido en el general de propiedad indus1n·a1, derecho absoluto sobre bienes inmateriales, 
toda vez que el derecho a Ja marca, no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza 
inmaterial y el ejercicio de ese derecho so manifiesta en el derecho de uso y de defensa de la 

imitación. 
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2. RELACIONES DEL DERECHO MARCAR/O CON OTRAS DISCIPLINAS .JUR/DICAS. 

El conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad 
lndusrrtal sobre los signos distintivos de mercancras. es /o que se designa como Derecho Marcarlo. 
(32) 

Los derechos sobre las marcas necesitan reglas seguras que puedan servir para dar a conocer en 
qut!J consisten dichos signos distintivos, detenninando también los derechos y deberes a que su 
reconocimiento, vigencia, explotación e ineficacia den lugar. Esa fase de Jos derechos de 
propiedad Industrial, no siempre se trato por ol legJs/ador con un especial cuidado que se tradujese 
en el dictado do /oyes destinadas exclusivamente a tal materia. Como ya lo sostuvimos, su 
reglamentación inicial estuvo confundida con disposiciones del Código do Comercio, del Código 
Civil y del Código Penaf. y que sólo cuando el desarrollo de la industria y las necesidades del 
comercio lo exigieron, ocurrió el deslinde legislativo que caracten·za a ros ordenamientos que han 
venido rigiendo en nuestro pals en la "poca contemporánea. (33} 

Paralelamente a dicha evolución fonnafista del régimen legal de las marcas. su estudio ha sido 
enmarcado sea en la disciplina del Derecho Civil, bien en la del Derecho Mercantil, alegándose 
para esto último que las marcas son cosas mercantiles, que son signos distintivos do Ja en1prosa, 
que son, en fin, elementos inmateriales do la hacienda mercantil. 

El valor de nonnas exclusivas que indiscutiblemente tienen las disposicionos sobre adopción y 
reglamentación de los signos distintivos de las morcancfas, justifica que, por lo menos para fines 
didácticos, se reconozca a ta materia su independencia, en especial del Derecho mercantil. 
Nuestros civilistas y mercantilistas, expresa y tácitamente asl lo han considerado: 

a) Pallares sostiene que ta adquisición de una marca no es acto mercantil. sino simplemente un 
acto del orden administrativo que no entrana un ar;to civ#, por lo quo las disposiciones del Código 
de Comercio no podrán tener aplicación sino cuando una patente de invonción o marca de fábrica 
sea objeto de una especulación o explotac;ón mercantil. 
b) Rojina V/llegas affrrna que ademifls de las formas do propiedad literaria, propiedad artfstica y 
propiedad dramtJtica. en el derecho administrativo se han reconocido por leyes especiales otros 
derechos reates de naturaleza semejante, sobro las marcas de fábrica y sobre los nombres 
comerciales. También en el derecho administrativo se reglamenta el derecha del inventor. 
c) De Pina sostiene que el estudio de la propiedad Industrial corresponde al derecho administrativo, 
no al derecho civil, por lo que si se hace referencia a ella, brovemente, es en atención a su calidad 
de propiedad especial. La propiedad industria/ es una fonna o modalidad de la propiedad intelectual 
y como ésta, una propiedad mas entre las propiedades especiales. 

32. Olfflg• Torres. Jorpe. Mareas y parentes. LegsJar;;ión sabnt ¡yopledsd lndtlstrfal. jurlsprudancia, conr::ordanclas y modfflos • 

.S.. 9d. •c:tuahada. Bogot4, O.E., Editort•I Terrvs, 'f9C!5, p4g. 63. 

33. Rengel M•dne, Da'Vfd. Tl'fltado cht derecho marr::ano. Ed. Ubres M Mttxico, 1960. Mltxic:o. D.F .• pAg. 227. 
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La •admlnlstrativación• del derecho mercantil, que. como hace notar Ascarelli. origina su 
fragmentación en una serie de disciplinas distintas como el derecho bancario, el derecho de 
seguros, etc .• ha llevado a sostener que en la actualidad no puede negarse Ja existencia de una 

disciplina desmembrada del Derecho mercantil, enmarcada mds bien en el /jmbito del Derecho 
administrativo y cuya estructuración queda comprendida bajo el rubro de Derecho marcarlo. 

La naturaleza jurfdica de las instituciones marcan·as, la Indo/e sui generis de los procedimientos 
administrativos que originan. el carácter t/picamente internacional que revisten las actividades y 
Jegislaclones que afectan tos derecl1os sobre marcas, y el interés püblíco que impone al Estado la 
obligación da decretar de oficio la nulidad de un registro hec/10 en contravención a la ley, de 
reprimir las falsas indicaciones de procedencia de los objetos marcados, son todos ellos, factores 
que den una cierta autonomla a la Ley de la Propiedad Industrial y a las inst1tuciones marcarlas 
que regula, do manera se!1alada a los procedimientos qua establece con una (ísonomla tan 
singular, que toman inaplicables exigencias y fonnalidades que si en el ~mbito jurisdiccional aún 
perduran, son innecesarias en la esfera administrativa. 

se justifica la necesidad del Derecho marcario, no porque el Derecho mercantil no sea capaz de 
investigar las distintas y múltiples fases de Ja regulación del Derecho sobre las marcas, sino porque 

ni el Dorec/10 mercantil ni el Derecho administrativo estéln en condiciones de conceder a los 
problemas generales y parliculares del Derecho marcario la atención minuciosa y detallada que 
requieren. Lo que obliga a agrupar independientemente los numerosos y peculiares problemas del 
Derecho marcario, es la observación dirnanante de /a experiencia cotidiana en las esferas 
administrativas y judicia/os, quo pone de relieve Ja desorientación y las contradicciones on que con 
frecuencia se incurre al plantear y resolver los problemas sobre /<J materia. También revela dicha 
práctica un empefJo en solucionar los conflictos de derechos sobre marcas con un cnterio empln·co 
disfrazado de un tinte civilista o mercantilista. 

El hecho de que se hable de una autonomfa del Derec/10 marcario, al menos didáctica1nento, o/lo 

no implica que las disposiciones generales del Derecho civil o del Derecho mercantil o del Derecho 
administrativo y de otras ramas de la ciencia jurfdica, hayan de pennanecer privadas de aplicación 
en los puntos no expresamente rosuellos por la legislación especlnca sobre Jos signos distintivos 
de mercanclas, que también regula actividades que están estrechamente conectadas con otras 
disciplinas jurldicas. Por esta razón abordaremos el estudio de los principios y reglas de aquella 
Jeg/s/ación, que rozan constantemente en ramas tanto del Derecho público como del Derecho 

privado. Tal es el caso del Derecho administrativo, mercantil, civil, penal, procesa/ penal. procesal 
civil, comparado, Internacional y fiscal. 

El Derecho marcario se relaciona con el Derecho administrativo porque la característica 

predominante del Derecho a la marca es su vinculación con el régimen administrativo, ya que el 
registro de la marca, considerado como uno de los fundamenta/es actos constitutivos de /a 
exclusividad del signo distintivo de mercancfas, suscita desde su nacimiento hasta su ineficacia la 
constante y directa Intervención administrativa. 
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Qult!tn puede ser titular del registro. personas que pueden solicitarlo, condiciones de_ Ja solicitud, 
tnJmNe de Ja misma y expedición del titulo; vigencia y explotación de /as marcas. autorización de 
uso. transmisión de /os derechos, acciones administrativas, cMles y penales; extinción, 
cancelación, caducidad y nulldad de las marcas. son todas e/las. cuestiones. materias, 
Instituciones y actos en cuya solución, reglamentación, control y realización actóa el Poder 
administrativo. 

El procedimiento para solicitar y dictar tas declaraciones correspondientes a Ja nulidad, la 
caducidad y extinción de Jos registros de marca, as/ como el que concierne a la obtención de las 
dectarac/ones necesarias para el ejercicio de las acciones civiles y penales contra los Infractores 
de los derechos marcarlos, no es otra cosa que fa jurisdicción contencioso-administrativa en su 
mtJs amplia significada. 

Lo anterior se robustece por /a declaración expresa contenida en el articulo 1• de la Ley de la 
Propiedad Industrial en el sentido de que la aplicación administrativa de sus disposiciones, 
corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de /a Propiedad Industrial. 

Se relaciona el Derecho marcarlo con el Derecho merr::antil por Ja circunstancia de que las marcas 
y Jos demás signos distintivos de la empresa como Jos nombres comercia/es, los avisos 
comercia/es, las insignias y las muestras son consideradas cosas mercantiles, de ah/ que ello sea 
bastante para explicar las relaciones existentes entre la reglamentación marcarla y el derecho 
comercia/. 

Por lo que hace a Ja relación de nuestra materia con el Derecho civil, tenemos que los preceptos 
legales marcarlos excluyen Ja regulación especifica y detallada de algunas instituciones que 
producen efectos puramente prtvados entre el titular del Derecho y los terceros, o que 
tradicionalmente se rigen por las nonnas del Derecho civil de cuyas materias fonnan parte. La ley 
marcarla contiene referencias expresas a situaciones, actos y conceptos de Ja naturaleza Indicada 
cuando sus disposiciones tratan sobre personas nsicas y morales, domicilio, ausencia, nombre, 
posesión, propiedad, copropiedad, consentimiento, nulidad, mandato, transmisión y enajenación. 

Los conflictos que se presenten respecto de dichas materias en tanto su concreta solución no esté 
prevista en la ley especial, deberán examinarse conforme a las reglas del Derecho civil. 

En cuanto a su relación con el Derecho penal, diremos que un renglón muy importante ocupa en el 
Derecho marcarlo la represión de Jos delitos a través de los órganos competentes, teniendo para 
ello la Ley de la Propiedad Industrial et carácter de ley penal especial por cuanto en sus 
disposiciones determina los delitos y las penas que el Estado impone: 

a) al que atenta contra ta propiedad de la marca; 
b) al que engana o pretende enganar al consumidor de mercancfas por medio de marcas: 
c) al que /nfrfnge las disposiciones rotativas a leyendas obligatorias. 
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Mas obviamente es omisa la ley marcarla en lo que atane a noción de delito y faltas, sus 
elementos y grados; sujetos del delito, autores y coautores, responsabilidad, dolo, excluyentes, 
participación y penalidad. Razón por la cual la detenninaclón de dichos conceptos y las reglas 
establee/das acerca de los mismas deben buscarse en tas normas del derecho penal general. 

Se relaciona nuestra disciplina con el Derecho procesal penal pese a que la actuación de la nonna 
sustantiva penal marcatia mediante los procesos administrativos y penales adecuados, na está 
reglamentada en todos sus aspectos por la ley especial. No obstante, numerosas referencias y 
reglas expresas se encuentran acerca do querella, denuncia, acción penal, requisitos de 
procedibiHdad de ta acción, competencia, medidas de aseguramiento y publicidad de la sentencia. 

Para fa substanciación de los juicios crtmlnales por delitos en materia de marcas, se establece en 
la Ley de la Propiedad lndustn·a1 Ja supletorledad de las disposiciones del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 

Por lo que hace a su relación con el Derecho procesal civil, pat1iremos de considerar que son tres 
los aspectos en que se desenvuelve el contenido del derecho sobre la marca: el derecho de uso, el 
derecho de transmisión y el derecho exclusivo. Este último consiste esencialmente en la facultad 
que tiene el titular de la marca: 

a} de oponerse al registro de marcas que puedan Invadir sus derechos adquiridos, 
b) de reclamar la nulídad de los registros otorgados con lesión de sus derechos, 
e) de Impedir la usurpación de sus derechos y 
d) de exigir la reparación del dafJo y reclamar a los infractores las Indemnizaciones respectivas. 

La ley de la materia establece normas reguladoras de los procedimientos bajo /os cuales han de 
ejercitarse las acciones administrativas y civiles correspondientes, como lo demuestran sus 
disposiciones relativas al procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad, de 
falsificación, de Imitación, de uso /legal, de competencia desleal. de extinción; as/ como tas que en 
materia de responsabifidad civil consigna a propósito de medidas de aseguramiento y precautorias. 

Sin embargo, para /as acciones civiles que nazcan de Ja Ley y las controversias civiles que se 
susciten con rnotJvo de la aplicación de la misma, hay una expresa remisión e los Códigos de 
Procedimientos Civiles Federal y Locales. confonne e cuyas disposiciones se tramitaran y 
decidirán sumariamente Jos procedimientos elegidos por al Interesado. 

De su relación con el Derecho comparado, hay que tener en cuenta que contadas disciplinas 
jurldlcas revisten un matiz lntemacional tan sefJalado como la concerniente al derecho sobre las 
marcas. Ello se debe al Intenso desarrollo que las relaciones comercia/es, Industria/es y agr/co/as 
han tenido en los últimos al1os en el campo lntemaclonaf; la conNnua expansión del comercio y de 
la industrta de los paises notablemente desarrollados. y el intercambio de mercanclas que tal 
Incremento origina en todas las naciones, fenómeno al que nuestro pals no es extrafJo. De ah/ que 
cada vez sea mds necesario el conocimiento del Derecho extranjero. 
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La adhesión de México a la Convención de Unión de Parls. y ta obligación que tiene de respetar y 
aplicar las nonnas de dicho Tratado lntemac;onal, hacen igualmente no solo conveniente sino 
necesaria la consulta del Derecho comparado en cuanto a las reglas de Interpretación. 
reglamentación y aplicación que organismos nacionales e intemaclonales, oficiales o extraoficiales, 
han elaborado, con las que la ley nacional guarda parentesco tTJuy cercano. 

Por ultimo, la existencia en la Ley de la Propiedad Industrial de nonnas especificas para el trato 
concerniente a marcas extranjeras que se presentan a registro y de otras que atafJen a la represión 
de actos enga,,osos acerca de ta procedencia de mercanclas. también son motivos para recurrir en 
ocasiones a las reglas quo para estas materias establecen las leyes extranjeras y el Derecho 
comparado propiamente dicho. 

Las citadas consideraciones también son apropiadas para explicar Jos nexos quo nuestra disciplina 
guarda con el Derecho internacional. 

Finalmente, Ja relación de nuestra disciplina con el Derecho fiscal se evidencia en el hecho de que 
en la Ley de la Propiedad Industrial se preve que el registro de marcas y el de la transrnislón de las 
mismas; la renovación especial por no uso y del plazo primitivo de 10 al1os; el examen 
extraordinario de novedad de las marcas: Jos procedimientos administrativos de nulidad, extensión 
y usurpación de marcas, etc., esMn sujetos al pago de Jos derochos fiscales, exigibles de 
antemano, que se11ala la Tarifa respectiva. Dichos preceptos también establecen sanciones por 
falta de pago de los derechos o la demora en cubrirlos, asf como reglas sobre personas obligadas 
a pagarlos, devolución de los que hubieran sido pagados, etc. 

Por otra parte, consideradas las marcas como bienes susceptibles de va/oración e Intercambio 
comercial, son fuente de relaciones entre sus propietarios en su calidad de contribuyontcs y la 
Hacienda Publica, lo que explica /os nexos que hay entre la rnateria que estudiamos y ef Derecho 
trlbutan·o. 

Desda nuestro particular punto de vista. el Derecho marcarlo debe gozar de autonomfa dadas las 
figuras jurldicas y lo especial de la materia, sin que por ello se niegue que tenga relación con otras 
ramas del derecho, según se ha evidenciado, como son el Derecho administrativo, mercantil, civil, 
penal, procesal penal, procesal civil, comparado, Internacional y fiscal. 

Lo que justifica aún más la autonomfa que se propugna del Derecho marcarlo. está dado por los 
numerosos y peculiares problemas que se presentan en las esferas administrativas y judiciales, 
cuyo planteamiento y solución ponen de manifiesto la desorientación y las contradicciones en que 
con frecuencia se Incurre en esta materia, al solucionar tos conflictos de derechos sobre marcas 
con un criterio emplrico que denota un trato de Indo/e civilista o mercantilista. 
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3. FUENTES DEL DERECHO MARCAR/O MEXICANO. 

Las ruentes del derecho marr;ario mexicano se clasifican en fuentes fonnales: en las quo quedan 
comprendidas /a Constitución, la Ley da la Propiedad Industrial, el Reglarnen/o de la Ley de la 
Propiedad Industria/, la Convención de Unión de Parls, los Tratados y Acuerdos comerciales. el 
Código de Comercio y la Jurisprudencia: fuentes supletorias, en /as que quedan comprendidos el 

Código Civil, Código Penal, Códígo Federal de Procedimientos Civiles y el Código Fedaraf de 
Procedimientos Penales y: fuentes materiales. en Jos que figuran los Principios generales del 

derecho, el Derecho comparado y la Doctrina. 

Algunas do las fuentes citadas ya han sido estudiadas en cap/tufos precedentes, motivo por el cual 

sólo entraremos al estudio de /as que no /Jan sido abordadas. 

As/ y refiriéndonos a la Constitución, conviene tener en cuenta que la Exposición de Motivos de la 

Ley de Ja Propiedad Industrial in1c1a asr: •La ley que se expide tiene apoyo constitucional en los 

art/culos 28 y 89, fracción XV. que se reneren a las facultades de la Federación para legislar sobre 

privilegios Industria/es de invención y de mejoras. y asimismo, tiene fundamento en el articulo 73, 

tracción X, que faculta al Congreso Federal para legislar sobre Comercio". 

Se ha dicho que los derechos y prerrogativas sobre marcas se consideran como objetos de la 

propiedad industrial y que esta, a su vez, es una do las dos formas de la propiedad imnateriaf. Lo 

cual significa que tos derechos exclusivos que la legislación sabre marcas confiere y reconoce a /os 
propietarios y usuarios de las mismas son derechos de propiedad, de una propiedad especial, pero 

al fin y al cabo de propiedad. Ahora bien, el derecho de propiedad en su m~s amplia expresión, en 

.su sentido genérico. en su acepción mas general, la que comprende todos Jos bienes que entran 

en nuestro patrünonio y, por ende, también ta propiedad Industrial relativa a las marcas y a su 

posesión, esta garantizada por la Constitución, tanto en el articulo 14 que en su parte relativa 

dispone que nadie podra ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante 

juicio seguido ante tos tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan tas fonnalidades 

esenciales del procedimiento y confonne a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, como en 

el articulo 15 según el cual nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino en virtud 

de mandamiento escrito de Ja autoridad competen/e, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

Es decir, el goce tranquilo de Ja propiedad, el libre uso y aprovechamiento de la propiedad que a 

cada quien te corresponda. ya consista en casas, acciones. derechos, o en el ejercicio do una 

profesión o Industria que le hubiere garantizado la ley, están knpl/ci/os en la garantfa otorgada a la 

propiedad, a las posesiones y a los derechos, fundamentalmente por el articulo 14. (34) 

34. R•ngel M•~na. Dal.'Jd Derecho d• fa prop¡e::!ad Jndustria/ • int•lsctual. M•:dco, UNAM. lnstrtuto d• /nvestJ~cJones 

Ju'1~•s, '18SH, p4g 66. 
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De conronnldad con Jo dispuesto por el articulo 133 de la Constitución. ésta, las leyes del Congreso 
de /a Unión que emanen de ella y todos tos tratados que est6n de acuerclo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la Repób/lca, con aprobación del Senado, serán 
Ja ley suprema de toda Ja Unión. Desde el at'Jo de 1903, México se adherló a la Convención de 
Unión de Parls para la protección de Ja propiedad Industria/ y como signatario de dicho Instrumento 
que desde entonces se encuentra en vigor, nuestro pals esta obligado a dar protección a /os 
signos marcarlos. Y en cumplimiento a /as obligaciones que el trato Impone. especialmente 
aquellas contenidas en Jos artfculos 6o., 6o. bis, 6o. ter, 7o., 7o. bis, Qo., 10, 10 bis, 10 ter y 12, el 
Congreso Federal ha dictado ta legislación sobre propiedad Industrial que en algunos de sus tltulos 
comprende la relativa a /as marcas. La fracción X del articulo 73 constitucional establece que el 
Congreso tiene facultad para legislar en toda la República sobre comercio, en cuyo ramo ha sido 
costumbre incluir esta materia. 

Pese a la pobreza de estudios académicos sobre Ja materia en el Derecho mexicano, destaca la 
abundante jurisprudencia establecida desde muchos anos antes y l1asta la actualidad. Se 
consldera como fuente formal del Derecho marcado las opiniones sustentadas: 

e) por Ja Suprema Corte de Justicia, 
b) por Jos Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. y 
c) por la Dirección General de la Propiedad Industrial. 

No obstante el cúmulo de jurisprudencia, cabe resaltar el hecho do que /as decisiones de nuestro 
mas atto Tribunal en muchos casos denotan su inconsistencia porque se basan en opiniones 
discrepantes y en ocasiones hasta contradictorias. 

El abundante material producido por Ja jurisprudencia, por Jo que hace a /as contiendas que afectan 
a/ Derecho sobre marcas, representa sin duda alguna un valioso recurso en beneficio de un mejor 
conocimiento de las Instituciones marcarlas y del mas encaz manejo de las disposiciones 
reguladoras de Ja materia, pues por una parte so advierte quo las autoridades judiciales se 
abstienen de revisar y modificar el crtterio técnico que sustentan las autoridades administrativas, y 
por otra, la tendencia a qua las opiniones de la autoridad judicial federal tengan el cardcter de 
obfigatorias para el organismo de la Administración que en primera instancia conoce y decide los 
problemas que le son planteados. 

Haciendo referencia a los principios generales del derecho, tenemos que las reglas de 
Interpretación e integración de la Ley en et Derecho mexicano se encuentran establee/das en el 
srt/cu/o 14 Constitucional, párrafo cuarto, según el cual •¡a sentencia definitiva deberá ser 
confonne a la letra o a la Interpretación Jurldica de Ja ley, y a falta do ésta se fundarll en /os 
principios generales del Derec,"lo'". El articulo 19 del Código Civil para el Distrito y Territorios 
Federales. reproduce dicha regla con la salvedad de aludir no sólo a Ja sentencia, sino en general a 
la Interpretación y a Ja Integración de la ley en todas /as controversias judiciales, disponiendo que 
éstas. "deberán resolverse confonne a la letra de la ley o a su interpretación jur/dica. A falta de ley 
se resa/veri:ln conforme a /os principios generales de derecho". 
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En una ejecutoria dictada por el mas aHo Tribunal de la RepUbl/ca se sostiene la tesis de que los 
principios generales del derecho son: •verdades jur/dicas noron·as, Indiscutibles. de car¿jcter 
general, como su mismo nombre lo indica, elaborados o seleccionados por Ja ciencia del Derecho: 
siendo condición de los aludidos principios que no desarrnonicen o esttJn en contradicción can el 
C011funto de normas legales, cuyas lagunas u omisiones han de llenar_* 

Nuestras leyes otorgan reconocimiento expreso a los principios genera/os del derecho como fuente 
obligatoria para interpretar e Integrar la ley en caso necesario, asf como el significada que Ja 
jurisprudencia se/Jala fijando el verdadero alcance de Ja expresión, porque tralilndase del estudio, 

Interpretación y apticaclón de diversas nonnas legales del Derecho marcario es necesario, con 
frecuencia, buscar el auxilio do fas reglas establecidas por la ciencia del Derecho y por leyes 

mexicanas ya derogadas, cuyas opiniones y verdades Jurídicas de indiscutible validez universa/, en 

tanto son congruentes con el conjunto de nom1as legales del sistema rnoxicano do l;:i propiedad 

industrial, deban tomarse como validas para llenar tas lagunas que indudable1nente e>..isten en la 

legislación positiva sobre Ja marca 

Si, por otra parte, se piensa en que por regla general las disposiciones legales no contienen 

definiciones ni clasificaciones, y que los conjuntos de preceptos de orden positivo tampoco 
constituyen tratados o exposiciones académicas que expliquen de manera diddct1ca la extensión y 
contenido de dichos textos lega/os, igualmente se estará en ta nocosidad de esclarecer la 

obscuridad o si/ene/o de Jos citados ordenamientos, mediante el concurso de Jos principios 
genero/es del derecho en rnateria de marcas. 

Por Jo que haca et Derecho comparado, en aras de un mejoramiento en la elaboración, 

Interpretación, estudio y aplicación de tas normas del derecho positivo sobre marcas, tambión se 

juzga lndispensabla la consulta de las opiniones de Jos legisladores, de Jos tratadistas y de Jos 

juecos, as! sean de procedencia extranjera, en tanto de ellas se pueden aprovechar ideas o 
tfjcnicas nuevas y claras que hagan mas comprensibles las instituciones no suficmntemente 
exploradas por el legislador nacional. 

Sin embargo, /a doctrtna, jurisprudencia y legislación extranjeras sólo sirven para arnpfia:- nuestro 

criterio, pues nuestra legislación na Je concede ningún valar, corno lo ha resuelto la Suprema Corte 

en el siguiente ctiterio: 

"'Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros, en materia de marcas. no tienen valor alguno 

en nuestro pafs, como documentas de prueba, toda vez que sus legislaciones sobre tal rnateria son 

diversas.• 

Fina/mente y por lo que hace a fa doctn'na como f'uente del derecho rnarcaáo mexicano, 
primeramente viene al caso mencionar que en su mas restringida acepción, el nombre de doctrina 

se reserva para los estudios que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito 

puramente especulativo de sistematización de sus preceptos, ya con Ja finalidad de interpretar sus 

nonnas y se/Jalar las reglas de su aplicación. Sin embargo, toda vez que ta doctnna re¡xesenta el 

resultado de una actividact teón·ca de los particulares, sus conclusiones, se ha dicho, carecen de 
tuerza obligatoria. 
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Sobre e/ particular. Ja suprema corte ha sostenido que .. ,a doctrina, cualquiera que sea el valor 
C/enllffco que se Je conceda. no prevalece sobre el derecho positivo, de tal suerte que si el 
legislador se aparta de ella en las normas que expide, al juzgador no Je es perTnltido apartarse de 
/es disposiciones legales, por mas contrarias que las suponga a Ja ciencia jurldlca, sino que debe 
sujetarse a lo mandado por el Jeg/s/ador, al resolver /as controversias que se le propongan ... 

No obstante, en nuestra legislación existen algunas disposiciones que expresamente otorgan a la 

doctrina el caracter de fuente, como acontece con el Código Federal de Procedimientos Civiles que 
al se/Jalar los requisitos especiales que deben llenar las sentencias y el contenido de las mismas, 
previene: .. Art. 222. -Las sentencias contencJrjjn, ademas de los requisitos comunes a toda 
resolución judicial, una relación sucinta d9 las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas. asf 
como las consideraciones jurldicas aplicables, tanto legales como doctrinarlas, ..... 

El Código Federal De procedimientos Penales tarnbién reconoce a la doc:tn·na como fuento del 
Derecho mexicano en este precepto: •Art. 292. -El Ministerio Publico, al fonnutar sus conclusiones, 

hará una exposición breve de los hechos y de las circunstancias peculiares del procesado; 
propondm las cuestiones de derecho que se presenten, y citara las leyes, ejecutorias o doctn"nas 
aplicables ... 

Independientemente de que algunas leyes confieran o no a le obre doctrinaria valor, hay quien 
considera que la doctn·na reviste ""' carácter de fuente del Derecho marcario, en virtud de la 
connotación que acerca de los principios generales del Derecho ha se"alado fa Suprema Corto y el 
hecho de que nuestra Carta Fundamental acoge de modo ex¡xeso el carácter obligatorio de dichos 
principios como ruente para la aplicación de fa ley, sin que se pretenda con e/fo Identificar tos 
principios generales del derecho con la doctrina. Poro sf se destaca la estrecha conexión que 
entre <Isla y aquellos se opera, ya que es Ja doctrina Ja que aporta las opinionos y la que da a 
conocer esas verdades jurldicas de Indiscutible validez, esos principios y verdades establecidos por 

el Derecho marcarlo, lo que sirve cabalmente de sustentación, de contenido y do substancia a las 
normas de car.tJcter general. indiscutibles, que, como ya se dijo, infonnan Jos principios generales 
del derecho. (35) 

En nuestra apreciación, la jurisprudencia, fuente Fonnal del Derecho marcario, es hoy por hoy, el 
instrumento más relevante para tener un mejor conocimiento de /as instituciones marcarías y do! 
mas eficaz manejo de /as disposiciones reguladoras de la materia, y que suplen de manera muy 
importante las lagunas de derecho que tiene nuestra legislación rnarcaria, muy a pesar de que 
algunas tesis de jun·sprudencia sólo d9muestran su inconsistencia, al producir opiniones 
discrepan/es y en ocasiones hasta contradicton·as. 

3.5.. Ran,,W Medna. David. 0.f'9cho d• /11 propi9d11d lndustri•I • int9hJctu•. M4xico. UNAM. lnsliruto d• lnvestlgacion•$ 

Jurtdeas. 1991, p4g. 73. 
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4. CONCEPTO DOCTRINAL Y LEGAL. 

Doctrina/mente quedan agrupadas en cuatro corrientes las definiciones elaboradas sobra la marca: 
la que sel'Jala a la marca un papel de signo Indicador del lugar de procedencia de la mercancla; 
aquella que considera a Ja marca como un agente lndlvidua/lzador del producto mismo: una m"1s 
que reóne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya 
indicada enfoca la esencia de la marca en función de Ja c/íentela. 

En el primer grupo, •La marca de fábrica o de comercio es un signo cualquiera aplicado a un 
producto y que pennite reconocer la fábrica de que proviene o la casa comercial que lo vende·. 
(36) 

Ca/ific;flndala como la m;fls adecuada que ha encontrado en una sentencia, Pouillot presenta esta 
definición: .. Se puede decir con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o 
simplemente la procedencia de la mercancla a /os terceros que la compran, en cualquier lugar y en 
cualquier mano que ella se encuentre'", o •La marca debe comprenderse -al1ade- como todo signo 
cualquiera que él sea, que sirve para distinguir la individualidad de una mercancla, sea 
rnanufacturada por un fabn·cante, sea simplemente vendida por un comerciante•. (37) 

Dentro del segundo grupo, Labordo afirma que frecuentemente se confunde la marca de odgen 
con la marca emblemática: la primera designa el lugar de procedencia y la segunda designa la 
persona, el establecimiento o el producto. "La marca e1nblemática -declara- es todo signo 
particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante. un agricultor o un comerciante, Imprime el 
carácter de su personalidad sobre sus pro:'iuctos para distinguirlos de los de sus competidores". 
(38) 

Breuer Moreno también excluye de Ja marca la misión de Indicar el lugar de procedencia y Ja define 
como •e1 signo caracterlstico con el que el Industrial, comerciante o agricultor, distingue los 
productos de su Industria, comercio o explotación agrlco/a ... (39) 

En cuanto al tercer grupo, de las notas sobresalientes de los dos grupos de definiciones expuestas, 
son reunidas por Ramal/a al definir la marca como •1a sena! exterior escogida por un industda/ o 
comerciante y empleada Jo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los 
productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y 
distingue/as especialmente de los productos que Je hacen competencia". (40) 

36. Rengel Medina. David. Tratado de derecho marcarlo. Ed. Libros d• M4xico. 1960. M4xico. D.F .• p4g. 154 

37. Nava Negr.te, Justo. Derecho de las marcas. Ed. PornJa, S.A., 1985, Mdxk:o. D.F., p4g. 409. 

3B. S.uch• G•rcla. Diego. La empresa: Nuevo dar.cho indust1ia.t. contnitos co~reiales y sociedades mercantiles. Ed. Ponva. 

S.A., 211. ed., 1983, Mtbico, D.F .• P'fg. 116. 

~. A/ve,.z Soberenis. J"'"1e. L• regulae1dn de las mvonc/ones y marcas y d'8 /e transl'BrencJa tecnoldfllc•. Ed. PornJ•, S.A., 

1fi17fl, M4xico, D.F .• pilg. 54. 

40. Otamendl. Jorge. Derer::ho de marc•s. Ed. Abefedo-Pe1TOt. 1!iHf9. Buenos Alrss, Argentin11, p4g. 7. 



Parecida es la opinión de Sepú/veda cuando expresa el concepto de marca en estas palabras: ..,a 
marca es un sígno para distinguir. se emplea para sena/ar y caracterizar mercanclas o productos 
de Ja industria, diferencit'Jndolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger /as mercader/as 
ponHJndo/as al ebrigu de la competencia desleal mediante le Identificación. Est.ífln destinadas a 
especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia'". {41) 

Desde la perspectiva del cuarto grupo, la doctrina italiana contemport'Jnea ve en Ja marca un 
elemento inmaterial de Ja hacienda mercantil. Salvo esta modalidad y la de considerar on·entada la 
función de la marca a la atracción y conservación de Ja clientela, el concepto que pudiera llamarse 
clásico, sigue formando parte de las definiciones que de Ja marca dan /os tratadistas de este grupo. 
En concordancia con tales ideas Ascareffi ha emitido su concepto de marca diciendo: '"La marca 
sirve para Individualizar el producto, también el/a constituye un bien Inmaterial, que se traduce 
materialmente en una contraset1a puesta en las mercanclas o en su embalaje, y que sirve para 
Indicar la procedencia del producto de una hacienda detenninada, atrayendo y conservando la 
e/lente/a_ El público puedo as/ conocer la procedencia de la mercancla y cuidarse de las 
Talsificaciones, y el que, gracias a Ja bondad de sus productos, ha sabido conquistar una clientela, 
puede conservarla. al quedar a cubierto del peligro de que el público compre otros productos, 
aeydndo/os suyos•. (42) 

Por su parte. Ferrara sostiene que la protección de Ja hacienda se produce, bien directamente, por 
medio de la prohibición de Ja competencia des/ea/, o, indirectamente, a través de la protección de 
los signos distintivos que utiliza el comerciante en el ejercicio de ta empresa, entre los cuales se 
encuentra la marca -que identifica las mercader/as procedentes del establee/miento del 
comerciante y que son negociadas por su hacienda•. (43) 

Por lo que hace o/ concepto legal de Marca, como antecedente conviene c;tar que la ley mexicana 
de 1889 de una manera expresa consignaba el concepto de marca diciendo en su artlculo 10. que: 
•se considera como marca de fábrica cualquier signo detcnnlnante do Ja especialidad para el 
comercio de un producto Industriar. 

Tambiffln la Ley de marcas industria/es y de comercio de 1903 contenía expllcítamente la definición 
ele marca diciendo que: '"es el signo o denominación caracterlstica y peculiar usada por el 
Industrial. agrlcu"or o comerciante en Jos artlculos que produce o expende, con el fin de 
singularizarlos y denotar su procedencia .. (Art. 1o.). 

En fa Ley de 1928 ya no aparece dennición alguna, sino que lmpllcltamente se indica la finalidad de 
Ja marca as/ como otras caracter/sticas de la misma. 

41. Sepa/vlttd•. Cdser. El slsrern• /Tlexicana de prD/Jllf'd•dmchJstrl•I. Ed. PaTTrJ•. S.A.. 2•. •d. 1981, Mlfxica. D.F., p4g. 113. 

42. R•nge/ M•r1n•. D•IAd Tratado da deracha marcarlo. Ed. Ubras dfl MdxJca, 1fiUiO, Mdxlco, D.F .• /'4({1. 155. 

43. S.ttone. Luis Eduardo y CebantJlas de las CutJvas, Gullarrno. O.racho d• marcas. Marcas, desJgnaclof"Jt1S y nombres 

~ •• Ed. Hel•st• S.R.L ..• Arpentma, 1~811. Torno 1, p4r;¡. 236 
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Igual sistema sigue Ja Ley de la Propiedad Industria/ al disponer en su articulo 96 (equivalente al 
Art. 10. de la ley derogada): "El que estd usando o quiera usar una marca para distinguir los 
artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia. pude adquirir el derecho exclusivo de 
uso mediante su registro en ta Secretar/a de la Economfa Nacional, satisfaciendo las formalidades 
y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento. Jgual derecho tendrán Jos 
comerciantes con respecto a Jos artlcu/os que vendan y de los cuales quieran indicar la 
procedencia, usando su marca por si sola o agregada a la del Industrial o agricultor que las 
produjo... Y en el 97: •Pueden constituir una marca. para Jos efectos del primer ptJrrafo del articulo 
anterior, los nombres bajo una fonna distinlJVa, las denominaciones y, en general, cualquier medio 

material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que 

se aplique o trate de aplicarse. de los de su misma especie o clase ..... _ 

Por su parlo, la Ley de lnvunciones y Marcas define a la marca en su articulo 87, en los siguientos 
términos: "Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se 
constituyen por los signos que d1stmguen a los artlculos o productos de otros de su n1isma especia 

o clase. Las segundas, por /os signos que distinguen un servicio de otros de su misma e/ase o 
especie'". 

La Ley de la Propiedad Industrial vigente, define a la marca en su articulo 88, de Ja siguiente 

manera: ·so entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros da 

su misma especie o clase en ol mercado". 

No obstante que en la Ley de la materia vigente si so define a la marca, cabo n1encionar que é.n ol 
texto de la Convención de Unión de Par/s, cuya rodacción es fruto de riguroso cuidado, no se 
denne de manera expresa a la marca. Ademas, en el último Congreso de la Asociación 
Internacional para la Protección de la Propiedad Industria/, respecto a la ponencia relativa a si es 
necesario Introducir en la Convención de Unión una definición de la marca. el Congreso resolvió: 1) 

que no es oportuno introducir una definición general de la marca; y 2) encomendar al Comité 

Ejecutivo la realización de un estudio comparativo de la noción de la marca en Jos diferentes 

paises. 

Sólo por mencionar algunos ejemplos del concepto que le Blribuyen a la marca las legislaciones de 
otros paises, diremos que en la Legislación de los Estados Unidos, se prevo en la Ley de Marcas 
de FEJbrica No. 489 de 1946 que: Marca. El término marca incluye cualquiera marca industria/, 
marca de servicio, marca colectiva o marca de certificación con derecho a ser registrada de 

conformidad con esta Ley, esté o no registrada". (44) 

Marca industrial: El término marca industrial incluye cualquiera palabra, nombre, simbo/o o dibujo, 

o cualquiera combinación de los mismos, adoptados o usados por un tabn·cante o comerciante 

para Identificar sus artículos y distinguirlos de /os manufacturados o vendidos por otros ... 

44. Sh•rwood. Robel'1. Proped11d intelecrual y de5;urolo econ6nvco Tr.ducci6n por Hor•<::>o Sp.ctor. Ed. HeliasJ• S.R.L.. 

Argentina, 1988, pllp. 161. 



55 

Marca de servic10: El ténnino marca de servicio significa una marca que se usa en la venta o 
anuncio de servicios para identificar Jos servicios de una persona y distinguirlos de los servicios de 
otras. e incluye, sin limitación, las marcas, nombres, simbo/os. lllulos, designaciones, slagans. 
nombres que Indican propiedad u on·gen y caracterlsticas distintivas, do Jos anuncios por radio u 
otra propaganda usados en el comercioR. 

Marca do certificación: El termino marca de certificación significa una marca que se usa sobre o 
en conexión con los productos o servicios de una o m~s personas que no sean el due"o de la 
marca, para certificar el origen regional, el matenal, el procedimiento de fabricación, la calidad, 
eficacia u otras caracterlsficas de tales artículos o servicios, o que el trabaio o labor en Jos 
srtfculos o servicios fue ejecutado por miembros de un sindicato y otra organización".. 

Marca colectiva: El término marca colectiva significa una marca o marca de servicio que se usa 
por los miembros do una cooperativa, una asociación u otro grupo colectivo u organización, e 
incluye marcas que se usan para mdicar afi/iacióo a un sindicato, asociación u otra organización". 

En e/ caso de Venezuela, la Ley de la Propiedad Industrial de 29 de agosto de 1955, prevé:· Bojo 
el nombre de marca se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, 
leyendas y cualquier otra contrasella novedosa, usada por una persona flsica o moral para 
distinguir articulas que ella produce, aquellos con lo que comercia o /os de su establecimiento': 
(45) 

En nuestra opinión, la marca, independientemente de Ja clasificación que aquf se abordó, es e/ 

signo Jndividualizador que sirve para distinguir mercanclas o servicios de otros de su misma 
especie, sin que tal apreciación sea una derUJ/Clón propia y novedosa, Sino que mé!s bien, 
consideramos, es la parte medular en la que la doctrina y la Jegls/aclón, tanto de nuestro pals como 
de otros paises, coinciden. 

45. S•,..,,, S.fl/to. Estudos t:I• d•rwcho Industrial, de B•nlto S•nsd • ~(lt1't R•ndan d9 Sanad. C•tac••. Unlv9TSJd•d C•n(n,J 

d9 V•n•zueJa, 1905, p<Jg 114. 
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5. FUNCIONES DE LAS MARCAS. 

El estudio de los conceptos doctrinarios y legales de diferentes paises y de diversas 6pocas. pone 
de manifiesta que son muy variadas las funciones que se atribuyen a la marca. Lo que se explica 
flf4cllmente. ya que según sea el can}cter esencial que del signo marcarlo se adopte. así seni la 
función que se le asigne. Por lo tanto, abordaremos el estudio de este apartado, partiendo de una 
clasificación sistemática de dichas funciones. la cual se infiere tanto do aquellas definiciones 
teóricas como del concepto legal de marca. Para tal fin, nas basaremos en el cuadro trazado por 

el autor suizo Martln Achard, en estos tónninos: 

Función de distinción; 
Función de protección; 
Función de indicación de procedencia; 
Función social o de garantfa de calidad y 
Función de propaganda. 

As/ tenemos que la función de distinción resu"a de la naturaleza misma de la marca. La marca 
sirve ante todo -dice Martln Achard-, 'f:Jara distinguir un produrvto de otro producto del mismo 
g6nero, ya sea que este último lleve otra marca o que no //e"'9 ninguna•. Y Poul/let sena/a este 
pape/ de la marca cuando afirma: Es la marca Ja que da a la mercancla su individualidad; pennite 

reconocerla entre mi/lares de otras an;jfogas o semejantes. Cuando m~s estimada es la 
mercanc/a, más valor tiene la n-1arca. Corresponde pues al legislador, protegerla y reglamontarta, y 
especialmente castigar Ja usurpación". (46) 

La función diferenciadora se hace patente en el articulo BB de la Ley de la Propiedad Industrial 
cuando se define a la marca como todo signo visible que distingue productos o servicios de otros 
de su misma especie o clase. Asimismo, en el articulo 89 de la citada Ley, se consideran como 

marcas registrables las denominaciones o figuras visibles. suficientemente distintivas, susceptibles 
de Identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a Jos de su 
misma especie o clase. 

Por Jo que respecta a Ja runción de protección, desde del punto de vista del titular de ta marca, ésta 
tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella ponnite al productor que sus productos 
slQan en el mercado y que pueda controlar su difusión. 

La función protectora de la marca en beneficio del püblico consumidor y en contra del productor o 
comerciante es senalada por Martln Achard cuando declara que gracias a la marca, f:JI comprador 
tendrá un medio de entrar en relación con el productor. no porque ta marca indique siempre el 

nombre de este último, sino porque facilita por lo menos sus pesquisas~. (47) 

46. Rangel Medina. Davrd. Tratado de derecho marcano Ed. l.Jbros de Miéx1co. 1960. M~xlco. D.F .• pdg. 172. 

47. Rangel Mttdina. Davrd Dorecho do la propu~d<Jd mdustnal e Jntelocr1.1al M4xteo. UNAl\f. ln.t:f"itl.lto de lnvestlgaciones 

Jurtdlc11$. 1991. p<Jg 106. 
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La runcJ6n de indicación de procedencia es la esencia/ finalidad de la marca en al concepto c/As/CO 
legal de Ja misma. en tanto que se emplea primordialmente para dar al probable comprador una 
Indicación sobre la procedencia de los productos. 

En los artlcu/os 87 y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial se ¡;¡aran/Iza para los titulares de 
marr:as. el derecho exclusivo de uso mediante su registro en el Instituto Mexicano do la Propiedad 
Industrial. asf como la procedencia de Jos articulas que elabore o venda. La función de senarar la 
procedencia de las mercanclas se halla condicionada a que el signo realice efectivasnenle su 
runción índividualizadora. pues sin el carácter distintivo, fa marca puede causar confusiones entre 
Jos consumidores acerca del origen de la mercancla. 

La distintiva y la de senatamíento de procedencia, son /as dos funciones m~s Importan/es de la 
marca. en lo cual ta mayorfa do tos autores están de acuerdo. As!, comentando el Articulo 2569 
del Código Civil Italiano, Auletta dice que en la actual cconomla To normal es que el producto 
//egue a los consumidores por medio de intennedlarios, tos cuales ofrecen al ptJbUco 
slmulttJneamente productos provenientes de productores diversos; por eso, para identificar Ja 
procedencia de un producto de un detenninado productor, es necesan·o un Indicio identificador que 
es}ustarnente la rnarca·. (48) 

En el carnpo de Ja propiedad Industrial y más concretamente en el de la rnarca. se entiende y 
admite por la mayor/a de los autores, y as! to recoge en su texto mismo tanto nuestra teg/slaclón 
corno Ja extranjera, que junto con la de identificación, la de se/ja/ar Ja procedencia de Jos productos 
marcados es una runción pnfnorc/ial del signo marcarlo. 

La represión de ciertos delitos contra la propiedad industrial, y fa de variadas fonnas dB la 
competencia desleal; lo mismo que el rechazo de marcas imitadoras o la nulidad de los registros 
otorpados invadiendo por imitación, derechos de tercero, t1enen como exp//cación rundamental el 
impedir la confusión que Jos signos imitadores producen acerca de ta procedenóa de fas 
mercancfas. La vesta protección quo ta jurisprudencia nacional y extranjera otorga a fas marcas 
notoriamente conocidas y la amplia garantla que a dichas marcas concede ta legislación. so flncan 
también en la importanttsima función que tiene el signo marcanó como agente Indicador de la 
procedencia de tos productos que to ostentan. 

El objeto de la marca es reconocer el origen y procedencia del producto. Por esta razón -dice 
A/ne- olla interesa a Ja ver al industnat o al comerciante y al consumidor; al industn"al o al 
comerciante, porque tiende a asegurar el beneficio de los cuidados que ha dado a su rabricaclón o 
a sus ventas y la reputación que por su habilidad ha podido adquirir; al consumidor, porque ella le 
permite comprar con toda seguridad un objeta del que ya ha apreciado su calidad. (49) 

4B. N•v• Nt1¡;p-ete, Juttto. Del'Bcho d• las mt1n:as. Ed. PornJa. S A., 1985, M6J(k;o, O F. p"g. "'156. 

4fl. S•chs. lgnacy. Comercio de tocno/og/a y subdesa~o económico. por /gnacy Sachs. M•nl'nld Nlrsch. M4xJrno Vega­

C•nhlno Y oin:,s, •dlción ptwparad• por Miguel S. \.'lrfol"scz•k. Mt}:Jdco. UNAM. CoordnaQdn d• Ciencias. 1973, 1'4g. 21!5. 
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Rerviéndonos a Ja función social, al tratar la finalidad de Ja marca. ésta es considerada por Poui//et 
como una garantfa para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor. porque esM 
asegurando que se Je da el producto que quiere comprar; para el fabricante, que encuentra as/ un 
medio de distinguirse do sus competidores y de afirmar el valor de sus productos. 

Manl/'iesta Martfn Achard a propósito de esta función que llama de f¿arantla de ca/idad"de la 

marca: El ptlbllco está habituado a comprar ciertos productos. a recibir mercanclas de una 
naturaleza especial, do un valor especial. La marca entonces, no sirve para garantizar el origen 

mismo del producto, sino su calidad ... Sobre el particular, el articulo 139 de ta Ley de Ja Propiedad 
Industrial establece que los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario 
de una marca deben ser de la misma calidad que /os prestados o fabricados por el /ítular de la 
marca. 

La doble garantla que presta el signo marcario justifica su protección legal, en tanto, claro esta. 
desempe!Ja dicha función social que t1t'1ne asignada. Adem<Js, esta caracter/stica torna a la marca 
en una verdadera Institución de orden público. 

La garantla que produce fa marca ele filbrica -ha dicho Rame/la- no es sólo en provecha del 
fabricante o comerciante, sino también en beneficio del consumidor, que puede, por lo tanto, 
escoger entre merc;ancfas semejantes la que más le agrade, sin necesidad de ulteriores pruebas, y 
también en provecho del público en general, en relación, sobre todo, con la higiene pública, Jo cual 
viene a explicar las sanciones penales por violaciones de marcas y a demostrar que la Institución 
de /as man::as de fábrica sale del campo del interés puramente privado para entrar en la categorla 
de fas Instituciones de orden pública': (&O) 

A las funciones ye examinadas debe agregarse una m~s. la de propaganda o publicitaria de la 
marca. Le atracción de la clientela se abra en tonna directa por el conocimiento quo el público tiene 
de Jos arttculos, precisamente por medio de la marca que los ldent/flca. Si de una manera 
especfnca e inmediata la nnalidad de la marca consiste en Identificar las mcrcanclas, dicha 
Identificación /mpl/c/tamente produce la formación de Ja clientela. Este senalamlento de la 
procedencia constituye a su vez un modo de llamar al consumidor, es un vehfcula de reclame. 'Ya 
le posibl/idad proporcionada al público de identificar los productos por medio do Ja contrasel'Ja 

pennite Individualizar con facilidad los mejores, -apunta Ferrara- hacia los que necesan·amente 
converger.á la demanda de la clientela, lo que tendrá como consecuencia que los matos productos 
y Jos mediocres quedarán eliminados del mercado." Esta consecuencia originada por el uso del 
signo marcario, provoca a su vez -agrega el jurista Italiano- una acción moralizadora sobre Ja 
producción favoreciendo y estimulando las mejores mercader/as. (51) 

La propaganda de que se habla no se refiere al Industria/ o comerciante, sino al producto mismo, 
que si es de buena calidad y merece la aceptación de Jos consumidores, ser~ nuevamente 
soUcitado por su marca, la cutJI, de este modo y por este concepto se transforma en un valioso 
factor de difUslón del articulo, y consecuentemente de atracción y conservación de la clientela. 

~- R•ngt1I M•r:1Jn111, Davtd Las rnarr:as y .sus leyondi$S obllgatorl1u M6xico. Tatleros da lmprosos de Lujo, 1958. p<Jg. 25 

51. R•noet M•r:lm•. David L•s rnan;11s y sus leye-.d11~ oblrg11tana3. l'>'fthc,ca. Talf~rps dt1 Impresos dt1 Lu1a. 19511 p.lg 33 



En nuestra oj::Jinldn, si so pudiera tener a Ja vista los textos legislativos marcarlos de los diversos 
paises as/ como /as tesis judiciales que se han dictado sobre la materia, y Jos textos doctrinarios 
méls recientes. sin duda l/egarfarnos a fa conclusión de que la función de Ja marca jurld/camente. 
es aquel/a que distingue productos o servicios de otros /gua/es o similares, o sea, la función 
distintiva. 

Es precisamente mediante esa función distintiva que Ja marca constituye como una rinalidad u 
objetivo Inmediato, un signo de adhesión a Ja clientela, es decir, es el Instrumento encaz para 
adquirir, conservar y aumentar Ja clientela; asf tambiSn, como un objetivo mediato garantiza Ja 
calidad constante de tos productos o servicios. en Ja elección de Jos mismos. 

En nuestro pals como en los demás paises en vías de desatTOllo, Ja marca juega un Importan/e 
papel en Ja protección del consumidor, de ahf, que en sus legislaciones marcarlas se Incluyan 
normas que establezcan la preeminencia de este interés social y que el uso de las marcas tengan 
como propósito beneficiar considerablemente dicho Interés. Nuestra Ley de Ja Propiedad Industrial, 
no sólo sella/a expresamente su carácter social, sino adem.ds incluye una serle de nonnas jur/dicas 
que tienden a otorgar al consumidor una aut~nt/ca protección y en general a la econom/a del pa/s. 

Finalmente. en el aspecto económico la marca desempella una /mpottante función de reclame 
publicitario. De hecho, la mercadotecnia moderna se ha construido principalmente alrededor de Ja 
publicidad de Ja marca, pues es mediante la publicidad que se crea y llega a mantenerse la 
demanda por el producto. 
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6. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA MARCA SOBRE EL PLANO JUR/D/CO. 

A juicio del tratadista Nava Negrete, para que cualquier signo o medio material pueda constituir 
vdlldamente una marca es suficiente que reúna tos siguientes requisitos de validez: (62) 

A) Capacidad o encacla distintiva, y 
B) LJcltud. 

Por lo que hace al primer requisito citada, acordes con la doctrina en general, se considera que 
uno de Jos requisitos de validez que debo necesariamente reunir una rnarca es el DISTINTIVO. el 
cual surge de su propia conceptuación y funciones, en virtud de que la marca astil destinada a 
ldenllncar un producto o un servicio entro los productos o servicios de la misma especie o clase 
ofrecidas por tos competidores. 

No puede concebirse que una marca no tenga canjcter distintivo. Sin cardcter distintivo no hay 
marca. Todas las leyes del mundo en una forma y otra lo exigen; pero hay leyes que ademtls 
establecen concretamente la prohibición general do /os signos desprovistos de cart'Jcter distintivo. 

La demanda de un producto o servicio es posible mediante la capacidad o fuerza distintiva que 
tiene Ja marca; de ah/ la capacidad que tienen los consumidores de poder realizar directamente 
con cuidado sus propias elecciones y adquirir el producto o servicio proferido, evitando toda 
confusión con otros similares; y por otro lado, también pennite al productor o prestador de servicios 
acudir al proceso de identificación en el resultado maten·a1 de su trabajo. 

En el artfculo BfJ, /a ley mexicana de /a Propiedad Industrial expresamente se refiere EJ Ja capacidad 
o eficacia distintiva como un requlsffo Indispensable de validez que debo reunir un signo para 
constituir una marca, cuando establece que pueden constituir una marca; 

•1. Las denominaciones o figuras visibles, suficientemente DISTINTIVAS, susceptibles de identincar 
los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente a tos de su rnísma especie 
o clase'"'. 

Este mismo reconocimionto se adv;erte también en nuestra jurisprudencia. Pero aün más el mismo 
Convenio de Parls, del cual nuestro pafs es miembro, reconoce expresamente el requisito de 
validez que se examina, al establecer en su articulo 6 quinquies B) 2): cuando estén desprovistas 
de toda carllctcr DIST/NTIVOW. 

La doctrina en general al referirse a ta marca le da fa asignación de SIGNO DISTINTIVO; de ah/ 
que se annne la Indisolubilidad o conexión directa que existe entre la marca y ta capacidad 0 
eficacia distintiva. 

Esencialmente son dos los principios que rigen Ja capacidad o eficacia distintiva, a saber: 

~Z. NllVll N11gn,te. Justo Del'fJc/lo de las ma~es. Ect. Porn1a. S.A., 1985, Mlf:dco. D F., plJg. 166, 
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A) La tnarca debe ser distintiva por si misma, abstracción hecha de toda otra, es decir que ella 
debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeflar el papel que le es asignado 
porta ley. y 

B) La marca debe ser distintiva objetivamente, con el objeto de evitar toda posibilidad de confusión 
con marcas existentes. 

El principio enunciado en el Inciso AJ, se runere a la ORIGINALIDAD que Ja marca debe revestir y 
en cuanto al enunciado en el inciso B). a la NOVEDAD. 

En re/ación al principio de originalidad, se dice que existo una gran unifonnidad no sólo en cuanto a 
su connotación, sino en su aplicación por Ja doctn"na en generar: cnn algunas ligeras discropancio~ 
surgidas de tas legislaciones marcarias o de Jos criten·os judiciales de tos diversos paises, de los 
signos o medios materiales que no son susceptibles de apropiación individual. 

El principio quo se examina es perfectamente aplicablo y reconocido en Ja actual ley mexicana do 
la Propiedad Industrial, en sus art/cu/os 89 y QO, al excluir Jos signos o medios rnateriales carentes 
de ortglnafldad por pertenecer al acervo común, al patrimonio /ingalstico común y por lo mismo no 
pueden ser objeto de apropiación individual o do monopolio alguno; asimismo la insuficiencia en la 
orfglnalidad es motivo de exclusión; ésta sólo puede evitarse Imprimiéndole al signo o medio 
material distintlvidad. 

No obstante Jo anterior, un signo o medio maten·a1 constituiri3 vDlídamente una marca en la medida 

en que la combinación o disposición de sus elementos Jo revista do una forma caracter/stica o en 
su caso, se aplique a productos o servicios distintos a Jos que nonnatmento se refiere o designa y 
para Jos cuales se rechaza su apropiación individua/. 1 

Por lo que hace al principio do novedad, se sostiene que de Ja misn1a capacidad o eficacia 
distintiva de Ja marca surge su inconrundibilidad con otras marcas existentes ya registradas o 
usadas para Jos mismos o similares productos o servicios. en esto consiste Ja novedad; de ah/ que 
se sostenga acertadamente que para que exista una marca válida es necesario que el signo tenga 
capacidad de individualización, esto es, que sirva para diferenciar el producto, y por otra parte, sea 

nuevo o sea diverso de otros signos distintivos usados para distinguir el mismo género de 
productos. 

Ahora bien, la novedad debe juzgarse primeramente en rohJción a otras marcas, y en seguida. en 
relación a productos Iguales o semejan/os, asimismo. la anterion"dad corno destructora de la 
novedad, caso en el que ta marca no estar-1 disponible. 

En otro aspecto, el principio de novedad se encuentra sujeto a la siguiente regla: la protección 
}W-fdica otorgada a todo signo o medio maten·a1 para que constituya válidamente una marca se 
encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singuluoJs. a tos cuales 

lclentifica o distingue. A esto, se le llama LA ESPECIALIDAD de Ja marca. 

Al erecto, la doctrina sostiene lo siguiente: 
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La marca debe ser el signo distintivo de Individualidad de /B mercancla; es preciso naturalmente 
que ella sea distinta de toda otra marca y para ser clistinta, es preciso que ella sea especial,. es 
decir. de tal naturaleza que no se confunda con otra y por Jo mismo, a ser reconocida fácilmente.• 
(63) 

La novedad requerida en materia de marcas es una especfa/lzac/ón del signo adoptado ·por su 
aplicación a un producto detenninado; es lo que se acostumbra a expresar diciendo que la marca 
debe ser especial. es decir, de tal manera que ella no se confunda con alguna otra marca 
anterionnente empleada para objetos parecidos.'" (54) 

Es Indudable que la marca se encuentra referida exclusivamente a productos o servicios 
determinados, y que esta regla es reconocida expresamente por la doctrina, jurisprudencia y por 
las legislaciones marcarías de los diversos pafses. 

A dicha regla, nuestra Ley do la Propiedad Industrial se refiere expresamente, cuando establece: 

Art. 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos: 

•1. Las denominaciones o figuras visibles, sunclentemente distintivas. susceptibles de Identificar Jos 
productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente a Jos de su misma especia o 
clase•. 

El Convenio de Parfs también hace alusión a esta regla en sus artfcu/os 6o. bis y 10 bis. 

Además, cabe mencionar que la evaluación y apreciación del principio do novedad de la marca se 
encuentra limitada y sujeta al principio de la territorialidad, es decir. debe entenderse referida la 
effcacla jurfdica de las marcas imicamente en el territorio nacional. 

Por otra parte, en Ja doctnna y jurisprudencia reciente en general. se afinna que entre los requisffos 
de validez de la merca, uno Importante lo constituye lnevUablomente ta LICITUD DEL SIGNO, es 
decir, para que éste sea jurfdicamente tute/ah/e como marca es indispensab/o que no sea contrario 
a la ley, moral, buenas costumbres y orden público. Este requisito esfél reconocido en nuestra Ley 
de la Propiedad Industrial al establccC>r en su articulo 90 Jos supuestos en que no procede el 
registro de una marca. 

En el mismo ordenamiento legal invocado, el artfculo 213 expresamente /Jace referencia a este 
requisito. at establecer: 

•Arf. 213.-Son infracciones administrativas: 

l. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industn·a, comercio y servicios 
que impliquen competencia des/ea/ y que se relacionen con la materia que esta ley regula". 

53. S•pO/veda. C•4ar. El 5Í$/•ma m.XJCano d• proped11d indusbi•I. EJ. PornJa. S.A.. 211. •d. 1981, M•JCJco. D.F., p.fg. 115. 

54. Nava Negrete. Justo. Dervcho de las man:as. Ed. PornJ•. S.A .• 1985, M•xJco. D.F., plJg. 181. 
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Dicho requisito es también reconocido jurld/camonte en el plano internacional, al establecer el 
Convenio de Parts que: 

7\rtlcu/o 6 qu/nqules sección B. Las marcas de f<Jbrlca o de comercio reguladas por el presente 
articulo no podn!Jn ser rehusadas para su registro ni Invalidadas m~s que en Jos casos siguientes: 

Cuando sean contrarias a fa moral. o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de 
enganar al público". 

Finalmente, se atrrma por la doctrina y la jurisprudencia en general, que la licitud debe ser valuada 
en re/ación al signo o medio material y no el producto o servicio e /os cuales distingue; por lo que 
no obstante Ja Ilicitud de la marca, puede ser llcito el producto o servicio o viceversa. Y por lo 
tanta, Ja validez de una marca es absolutamente Independiente de ta licitud o Ilicitud del producto o 
servicio a los cuales ella se aplica. Esta regla no sólo es admitida en el plano nacional sino 
tamblán en el intemaclonal. al establecer el Conven;o de Parls en su artículo 7 Jo siguiente: 

La naturaleza del producto al que Ja marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en 
nlngón caso, ser obstáculo para el registro de la marca"'.. 

Ahora bien, Ja Ilicitud del producto o servicio puede presentarse por regla general cuando se omite 
o no se otorga un permiso, licencia, autorización o concesión indispensable para que el producto o 
servicio pueda ser objeto de comercialización; por una prohibición legal e incluso cuando sean de 
excJus/va explotación por parte del Estado. 

En nue!'>tra modesta opinión, la marca posee una verdadera eficacia distintiva, constituyendo un 
instrumento para alcanzar y atraer cliente/a sobre el producto diferenciado. de ah/ que estemos de 
acuerdo en que los requisitos de validez de Ja marca sobre el plano jurldlco son efectivamente: Ja 
capacidad o encacla distintiva y Ja licitud. Sin embargo, consideramos que los requisitos de validez 
referentes a la originalidad, novedad, semejanza entre marcas. especialidad, disponibilidad y la 
territorialidad, son Ja especie del género eficacia distintiva. 

Lo anterior tiene sustento tanto en Ja Ley de la materia como en la doctrina y la jurisprudencia, por 
Jo que categóricamente podemos ar1rmar que sin esos requisitos de validez anotados, nunca 
nacera el derecho al uso exclusivo de Ja marca a través de su registro. 



7. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS. 

Oe acuerdo con la Doctrina. las marcas se dividen en nominativas, nguratlvas, mixtas y pldsticas. 
Las marcas nominativas, que tambl6n se conocen como vertJales, denominativas, nominales, 
nominadas, fonéticas o de palabra, son aquellas que se componen exclusivamente da una o mlJs 
palabras. 

En este tipo de marcas no se toma en cuenta Ja rorma especial de las tetras sino el sonido de la 
palabra. el cual queda protegido sin tener en cuenta en qué caracteres viene escrita. 

Las marcas nguratlvas, también llamadas Innominadas, sin denominación, visuales, gráficas o 
emb/emtJtlcas, consisten en dibujos o figuras caracterlsticas. 

La marca nguratlva se distingue de la nominativa porque funda toda su caracterlstlca en el sentido 
de la vista, sin que para nada concun-a en ella el o/do. 

La marca nguratlva suele ser más fácil de retener en la mente del público consumidor que Ja marca 
nominativa. Pero Ja marca figurativa no puede, como la nominativa, correr de boca en boca para 
designar el producto. De ah! que para suplir esta desventaja es frecuente que la contrasena 
adoptada como marca se fonne combinando el elemento nominativo con el elemento nguratlvo y 
es precisamente la combinación de esas dos especies de marcas, que da Jugar a las marcas 
mixtas, también llamadas marcas compuestas. 

Algunos autores consideran ademas /as marcas ideativas, en las cuales de la combinación del 
elemento nominativo con el ngurativo, o por virtud de otro artificio. surge un torr:er e/amento de 
sugestión, por el cual viene a aprenderse y a recordarse no tanto una Imagen, ni un sonido, sino 
una Idea que con e/los se origina. De este modo las marcas que al mismo tiempo que con la ronna 
nominal se Integran con Ja fonna emblernllt/ca, tornanse en marcas evocativas. 

Las marcas mixtas pueden resultar de la combinación de un vocablo con una figura; también 
pueden componerse combinando palabras y colores; igualmente los elementos de la combinación 
pueden ser a la vez nombre, figura y colores. 

La 1.1/tlma clasificación a que nos referimos, es la referente a marcas fonna/es o plósficas, que son 
aquellas on las que el medio material que se emplea como signo distintivo, esttJ dado por la forma 
de los productos, Ja forma de sus envases, la forma de sus recipientes o la fonna de las 
respectivas envolturas. 

Esta manera de catalogar las marcas atendiendo a la clase de signos qua las con$fituyen, es un 
principio de derecho universalmente adoptado de modo Indirecto por la legislación y de modo claro 
y expreso por la doctrina. 

Nuestra Legislación tambien reconoce expresamente ta clasificación mencionada de tos signos 
marcarlos. Asf tenemos que el articulo 113 fracción JI de la Ley do la Propiedad Industrial, 
establece: 
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•ART. 113.-Pare obtener el registro de una marca debenJ presentarse solicitud por escrito ante el 
Instituto con los siguientes datos: 

11. El signo distintWo de ta marca, mencionando si es nomlnativO. Innominado, tridimensional o 
mtxto•. 

Existe una segunda clasificación de las marcas desde el punto de vista de sus relaciones con otras 
especies de marcas, siendo 6sta Ja que las divide en: defensivas, de reserva, ligadas y colectivas. 

Las marcas defensivas o protectoras son aquellas que presentan semejanza a la vista o al ofdo, 
las cuales son llevados a registro por algunos industriales y comerciantes na con el fin de ser 
usadas, sino ünJcamente con Ja intención de usar sólo una de ellas y para Impedir que terceros 
competidores usen o registren una marca similar susceptible de causar confusión con Ja marca en 
uso. 

Se llaman do reserva las marcas registradas para ser eventualmente usadas. Se trata 
generalmente de marcas con ciertas cualidades que tas hacen atractivas al público consumidor, 
que sean sugestivas e interesantes para se/Jalar ciertos productos o para fines de publicidad y que 
los comerciantes e industriales precavidos registran, reservándolas para su uso antes que otros se 
anticipen y las adopten. 

En tanto /as marcas do defensa y de resetVa se asemejan por el hecho de que no se destinan a un 
uso Inmediato y aün cuando var/en en cuanto a Jos fines que se persiguen en el registro de unas y 
otras, sa dice generalmente que también las de reserva son marcas de obstrucción. 

Las marcas ligadas son, en términos do Jo previsto por el artículo 145 de la Ley de Ja Propiedad 
Industrial, las que pertenecen a un mismo propietario, son semejantes y amparan los mismos o 
similares artfculos. 

Difieren de las marcas de protección y de resetVa en que no est~n formadas únicamente con el 
propósito de no ser usadas, sino que Jo normal es que con I• marca originaria o principal se 
exploten slmulUmeamente por su titular. Coracterlstica de las marcas as/ formadas es que no 
pueden ser transmitidas sino en conjunto. Para todos Jos demás efectos, cada marca se considera 
como un registro Independiente. 

La marca colectiva es el signo destinado a ser colocado sobre mercanclas para Indicar 
especlalrnente que han sido producidas o fabricadas por un grupo de personas o en una localidad, 
reQlón o pals detennlnado. Encuentra su utilidad particular en donde Jos productos son reputados, 
pero donde las empresas particulares no son bastante Importantes para soportar la carga de Ja 
marca Individual y sobtv todo el depósito y las persecuciones en el extranjero. 

No distingue los artlculos de un productor detenninado de aquellos de sus competidores, 
fabricantes o comerciantes de los mismos productos, pero opone la protección de una asociación 
local, en su conjunto, a /os productos de otras regiones. 
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Por ldentlncar al ¡xoducto como procedente de empresas dlst/ngu/6ndo/o no ya por sus 
caracterfstlcas particulares. sino por sus caracterlsticas comunes derivadas del lugar o m6todo de 
fabrlcacl6n. las marcas colectivas estSn en contraposición con tas JndivkJua/es. que lonnan 
mayor/a. 

Sobre el particular. el articulo 96 de la Ley de la Propiedad Industria/, establece: 

•ART. 96.~Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes. comerciantes o prestadores 
de servicios, legalmente constituidas, podrtJn solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, 
en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de 
terceros•. 

Existe una tercera clasmcacl6n que divide a /as marcas en compuestas y complejas o asociadas, 
en atención a la naturaleza de Jos elementos que entran en su constitución. 

Para algunos autores tas marcas compuestas son las constituidas de elementos que considerados 
aisladamente, no podrlan ser apropiados como marcas por ser del dominio público. ya que 
generalmente est.án fonnadas por la combinación de palabras o figuras de uso común. 

Siendo ese conjunto caracterlstico lo que constituye la marca, entonces su novedad radica no en la 
denominación en si y por sf, sino en la configuración que se Je dt!f. en la disposición de Jos 
elementos, en Jos colores con que se ha trazado, as! como en la representación. 

Cuando se fonna con ta asociación de diversas marcas del mismo titular o con la reunión de 
elementos que, considerados separadamente, por si mismos son Idóneos para constituir rnarcas, 
entonces se dice que la marca es compleja o asociada. 

Las marcas complejas, caracterizadas por elementos ya reservados en otro u otros registros del 
mismo dueno, son medios eficaces de protección para quienes ademiJs de la exc/usMdad que de 
cada signo tienen por virtud de su respectivo registro, desean una defensa más amplia. 

La simultaneidad de las marcas simples y Ja compleja pennltini a su titular la persecuc;ón as! de 
quien use cada una de dichas reservas como de aquellos que adopten el conjunto. 

Les marcas complejas no son necesar1amente mixtas, pudiendo ser sus componentes 
exclusivamente palabras o figuras. 

Atendiendo a la ley conforme a la cual se otorga su protección mediante el registro, las marcas 
registradas en Máxico se dividen en tres e/ases: nacionales, extranjeras e internacionales. 

Se consideran como nacionales las marcas registradas en México, de confonnldad con la Ley de /a 
Propiedad Industrial. 
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Marcas extranjeras son aquel/as que, depositadas ya en otro u otros paises, se registran en 
MtJJC/co al srnparo de /as disposiciones de la Convoncidn de Unión de Par/s y de las 
COIT&Spondlemes de Ja le(JisJación naclonaL 

Se denominan marcas lntemacionales las que en virtud del acuerdo de la Conferencia de Madrid 
Fechada el 14 de abril de 1891 y por haber sido depositadas en ta Oficina lntemaclonal de Bema, 
quedaron registradas y protegidas en M~xico y en todas las naciones adheridas a dicho convenio. 

Finalmente se hace una quinta clasificación de tas marcas, dividiéndolas en marcas registradas y 
no registradas. 

Al respecto, cabe mencionar que el hecho que dotennina el nacimiento de la ma~a radica siempre 
en la creación. que se pone de manllieslo, bien por el uso concreto que hace el sujeto para 
distinguir tas mercancfas o en virtud de ta publicidad. 

Cosa distinta es Ja detenninación de ta fuente Cfe/ derecho a ta marca. Según ta legislación 
compara.da son tres tos modos da adquirir el derecho a ta marca: e) por el uso. b) por el registro y 
e) por el uso y reglst/'O combinados. 

Nuestra legislación adopta el sistema mixto. Cfe Jo que deriva Ja existencia Cfe marcas registradas y 
no registradas. 

De Ja reg/amenfaC/ón de las primeras se ocupan preferentemente /as disposiciones de /a Ley de /a 
Propiedad Jndustrtal; por lo que su estudio pennlt~. por exclusión. conocer el nJgimen de las no 
registradas. 

En nuestra apreciación. Ja única clasificación de marcas que importa. es la que las clasifica en 
nominativas. Innominadas, tridimensionales y mixtas. siendo 6stas el Qt§nero de todas las demlJs 
ctaslncaclones aquf estudiadas. En el caso de nuestro pats. Ja mencionada clasificación encuentra 
su fundamento en el articulo 113 de Ja Ley de Ja Propiedad Industrial. 

No por ello las demss clasificaciones dejan do ser Importantes. pero t:inicamente creemos, para 
nnes de Ja doctrina. 
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8. SIGNOS CONSTITUTIVOS DE MARCAS. 

Antes de entrar al estudio de este tema, conviene mencionar que en las /eglslaclones marcarlas de 
los diversos paises no existe un criterio unifonne para calificar los signos o medios materiales que 
pueden constituir una marca, por lo que tal como lo contempla la doctni1a sobre la matada. pueden 
advertirse Ja existencia de vartos sistemas en el tratamiento de esta cuestión. 

En este tenor, para mayor claridad y comprensión, consideramos pertinente entrar al estudio da 
este tema guilfJndonos en la agrupación hecha por el tratadista Justo Nava Negrete. (55) 

El citado autor agrupa a /os diferentes signos que pueden constituir una marca, en tres categorías 
a saber. 

A) Signos Nominales o Verbales: El nombre civil y comercia/ y Ja razón y denominación sociales, 
seudónimos, tltu/os de nobleza, titTTJas, sellos y nombro googrdficos, tltulos de obras literarias, 

artlsticas o cientlflcas y algunos derechos conexos. denominaciones: (arbitrarlas o de tantas/a y 
evocativas); otros signos: (números, tetras, iniciales, y monograrnas); 

B) Signos Figurativos o Emblemáticos: Emblemas, etiquetas, vi/Jetas, retratos, fotograffas, 
colores, mapas, envolturas, to1.nas del envase, torrnas del producto, oscudos, banderas y signos o 
punzones de control y garantla, y 

C) Signos Mixtos o Complejos: Son aquéllos que se componen o combinan de signos nominales y 
nguratlvos. 

De acuerdo con la clasificación propuesta, las Marcas Nominales o Verbales consisten en 
términos que tienen o no significación y que atraen a la vez los ojos del público porque ellos se 
escriben y sus o/dos porque ellos se pronuncian. 

Refiriéndonos a la otra clasificación de signos figurativos o etnblemátlcos, Ja doctrina en general 
coincide en afirmar que estos signos están destinados a atraer Ja atención de los ojos; ahora bien, 

éstos pueden estar constituidos por: emblemas, etiquetas, vtnetas, retratos. fotograflas, colores. 
mapas, envolturas, fonnas del envase y del producto, escudos, banderas, signos y punzones de 
control y garantla. 

Haciendo referencia a los signos mixtos o complejos. tenemos quo son aquellos que están 

constitU/dos por la combinación de signos nominales y figurativos, y /os cuales son susceptibles de 
una protección jurídica a titulo de marca, siempre y cuando tengan capacidad o eficacia distintiva y 
sean /Jeitos. 

Por otra parte, las legislaciones de diversos paises, muy principalmente de aquellos que 
s/gnatartos del Convenio de París, coinciden en set1afar que son admisibles como rnarca: 

.SS. N•v• NeQrBtfl, Justo. Derecho efe las marcas. Ed Porrüa. s_A. 1985. Mdxico. D F .• pág. 420. 
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1. Signos o medios materiales que requieren de consentimiento o autorización del titular o 
Interesado para que válidamente un tercero pueda registrarlo como marca: 

a} Los escudos, banderas o emblemas de cualquier pafs, Estado, Municipio o divisiones politices 
equivalentes; as! '-'Orno las denominaciones, siglas. simbo/os o emblemas de organizaciones 
lntemacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización 
reconocida oficialmente; asf como /a designación verbal de Jos mismos; 

b) Los signos o sellos oficiales de control y garanlla adoptados por un Estado o monedas, billetes 
de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio de pago nacional o extranjero; 

e) Los nombres de lugares de propiedad particular; 

d) Las nombres, seudónimos, finnas y retratos de personas; 

e) Los tltu/os de obras intelectuales o artlsticas, asf como /os títulos de publicaciones y difusiones 
periódicas, los personajes ficticios o simbólicos; los personajes humanos de caracterización, /os 
nombres artlsticos y las denominaciones de grupos artlsticos. 

2. Signos o medios materiales quo so encuentran sujetos al cumplimiento de un requisito o 
/Imitación expresamente para que puedan constituir una marca: 

a) Los envases que reúnan el requisito do originalidad; 

b) Las letras, los dfgitos o los colores que reúnan el requisito de dlstlntivldad, ya sea mediante 
combinaciones o acompallados de elementos tales como signos, disetsos o denominaciones; 

e) Las denominaciones geogn!lficas, propias o comunes, y los mapas. asl como los gentilicios, 
nombres y adjetivos siempre y cuando: No indiquen la procedencia de Jos productos o servicios y 
puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la procedencia de los produelos; 

d) Las denominaciones de poblaciones o lugares que no se caractericen por Ja fabricación de tos 
productos que se pretenden amparar con la marca; 

e) Los nombres comercia/es y las razones o denominaciones sociales cuando no se encuentren 
Inmersos en ninguna de las hipótesis se11aladas para Jos signos no idóneos como marcas; 

1) El nombre propio de una persona flsica cuando no se confunda con una marca registrada o un 
nombre comercia/ publicado. 

3. Signos o medios materiales que mediante una interpretación a contrario sensu y además de la 
doctrina dominante, se han considerado admisibles para constituir marcas: 

a) La fotTTJa del producto o servicio cuando tenga un carácter distintiva, y 
b) Las denominaciones artJitrartas o de fantasla y las evocativas. 
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4_ Signos o medios materiales que pueden constituir una marca en oenera/: 

Las denominaciones. figuras visibles o ronnas tridimensionales, sunc/entemente distintivas, 
susceptibles de Identificar Jos productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a 
los de su misma especie o clase (criterio liberal); dentro de este QrUpo podemos Incluir entre otros 
signos o medios materia/es los siguientes: Las iniciales, monogramas, ernblemas. etiquetas, 
vi/Jetas, fotograflas, envolturas. elcátera. 

Desde nuestro particular punto de vista, consideramos inconveniente la enumeración que algunas 
legislaciones hacen de los signos o elementos que pueden constituir la marca, ya que es 
Jnsullc/ente e Impropia para dejar establee/do legalmente y de una manera completa qutJ es Jo 
reg/strable como marca. 

Gran parte de las /egls/aclonos sobre propiedad Industrial presentan al respecto una enurneración 
de aquello que ordinariamente puede servir como marca y ante Ja evidente insuficiencia de dicha 
enunciación, proporcionan un concepto general de los requlsnos que deben!J tener el signo 
constitutivo de marr::a, estableciendo que pueden serlo •1as denominaciones o figuras visibles, 
suficientemente distintivas, susceptibles de Identificar Jos productos o servicios a que se apliquen o 
traten de aplicarse, trente a los de su misma especie o clase•. 

Dicha mención en fas diversas ler;;¡lslaciones resulta un tanto lnótll. ya que adern;Js .-sel'Jatan de un 
modo expreso cuilles son Jos rnedlos no aptos para emplearse como marcas. 

En virtud de lo anterior, consideramos que los medios Idóneos pueden ser tan lnfin/tOs como Ja 
Imaginación pueda conceblrto, por lo que bastarfa con decir que la marca puede consistir en todo lo 
que. no prohibido por Ja ley. es apio para diferenciar los productos unos de otros, Idénticos o 
semejantes, de procedencia diversa. 
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O. MARCAS NO REGISTRABLES. 

Las denominaciones arbitrarlas. de fantasfa o evocativas, pueden constituir vdlidamente signos 
marcarlos en virtud de reunir el requisito de capacidad o eficacia distintiva en cuanto a su principio 
de originalidad; en cambio carocen de este requisito y principio aquellas denominaciones que 
constituyen los verdaderos, necesan"os y propios nombres de /os productos o servicios, en virtud 
da que existe entre ellos un nexo indisoluble y obligado, y por /o mismo, resuffa Imposible 
atribuirles otro nombro. 

LB /legalidad e lnelfcacla de dichos signos para que puedan constituir válidamente signos 
marcarlos, es manifiesta, ya que son del dominio público y ninguna persona ns/ca o jurldica puede 
hacerlos objeto de un derecho exclusivo; serla como -Violar el principio de la libertad del comercio y 
de la Industria permitir al particular monopolizar toda una especie de productos epropidndose su 
denominación necesaria, empleada de un rnodelo corriente por e/ público como la más verdadera, 

la más sencilla y la más natural de las mercanc/as:' ademi:1s, ra clientela creerla que una sola 
persona es la quo detecta ase objeto y no se dirigirla más que a él:' Por estas razones, resulta 
evidente que dichos signos no pueden ser objeto de monopolio o de un derecho privativo o 
exclusivo por alguna persona, pues los mismos se encuentran sustraldos al dominio público, pues 
pertenecen el patrimonio lingalstlco común, y cualquiera puede servirse de e/los, sin restricción 
alguna. (SB) 

Lo anterior es aplicDble a los nombres técnicos de los productos o servicios y al emblema o figura 
que simbolice el género o especie a que pertenece el producto o servicio, toda vez que su 
Ilegitimidad e Ineficacia como signo marcarlo, emana de la aplicación del principio que rige la 

naturaleza de la marca emblemática, on virtud da quo la palabra es traducción de la figura y 
viceversa. 

La /legalidad e Ineficacia afecta también a las denominaciones vulgares, conientes o de uso 
comün. En realidad se trata de una transmutación de una denominación arbitraria o de fantasla a 
una denominación de uso común. coniente, Jo que provoca su /nelegfbilldad como marca, y por 
ende objeto susceptible de apropiación exclusiva, ya quo Ingresa al dominio púb/lco. 

Este fenómeno de transmutación. transformación o vulgarización provoca la pérdida de /os 
derechos del propietario de la marca contra cualquiera y la ausencia del requisito de validez que 
deba reunir todo signo marcarlo relativo a su capacidad o eficacia distintiva en cuanto al principio 
de originalidad. 

Los nombres propios. técnicos. donorninaciones genéricas y descn"ptivas han sido calificadas por la 
doctrina desdo un principio, como donominacionos necesarias. y por lo misrno deben reunir 
aquellas los siguientes atributos: ser verdaderas, precisas y usuales . 

.:WS. Bagos Carroza. HttnnenegiJdo Tnuar:to de derecho inr:tustnar Prc{Jledar:f mdustnal. prop1t:dad inte/ecrual. derecho dfl la 

r:ompet•ncla econOmic•. dlsc1p/m1111 de la cornpetsncia dosl•al Ed C•V7fas. S.A., Madnd. 1978. p;Jg. 853. 
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Pasando a fas denominaciones, nguras o frases descriptivas. en la doctrina en general se suele 
anaflzar fa Ilegitimidad e Ineficacia de las denominaciones dascriptivas conjuntamente con tas 
comentadas con anterioridad. Asimismo, en nuestro pafs dichas denominaciones constituyen el 
Impedimento legal qua mds frecuentemente se presenta, y al cual se recurre por nuestras 
autoridades administrativas. sin distinción entre éstas y las anteriormente analizadas; de ahl que 
nuestra jurisprudencia judicial se constril1e a las mismas fundamentalrnenJe. 

El que una denominación, figura o frase sea considerada como descriptiva, y por Jo mismo no sea 
admisible como signo marcarlo, significa que aquella evoca Ja Idea o representación del producto o 
servicio a que se refieren, haciendo alusión directa e inequlvoca, a los atributos y composición de 
tJstos. es decir, Ja especie, la candad, cantidad, destino, valor, presentación o época de elaboración 
de los productos o de prestación de las servicios. Dentro de la anterior prohibición quedan también 
comprendidos las figuras o emblemas que han sido lomados de la naturaleza misma del producto. 

El fundamento o la razón de esta prohibición es la de evitar un monopolio consistente en que 
cualquier persona ns/ca o jurídica pudiera impedir a sus competidores el empleo de Jos atributos o 
composición de sus productos o servicios, mediante la apropiación exclusiva de denominaciones, 
figuras o frases que portenecen al dominio público y que traerla como consecuencia quo la 
clientela o público consumidor en general creyera que la mencionada persona nsica o jur/dica es la 
ónlca quo elabora o presta dichas productos o servicios con talas atributos o composición. (67) 

Es Inadmisible como signo o medio material para constituir una marca, la reproducción o imitación 
de monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las 
monedas contnemorativas. 

Esta prohibición obedeció al hecho de que habla personas sin escrúpulos que reproduclan o 
Imitaban en todo o en parte /os d/set1os de las monedas o bllletes para emplearlos como marca de 
sus productos. 

Tanto las monedas como los billetes de banco se encuentran también tutelados por el Código 
Penal. La legislación sobre delitos monetarios es sin duda, una parte del derecho penal económico 
en sentido estricto. En esta clase de delitos el bien jurldicamente protegido lo constituye el interés 
de la Administración Pública en el control de los medios de pago Internacionales; y la nnalidad 
última la constituye Ja protección de Ja Econom/a Nacional que se convierte en interés constante de 
protección. 

En suma, tanto las monedas como Jos billetes de banco ya sean considerados dentro de la 
protección del Smbito penal como delitos de fé pública, de la economla nacional o en su caso 
monetarios, lo cierto es que le emisión de la moneda y de los billetes de banco es de la exclusiva 
competencia del estado en Jos tiempos actuales, y cuya protección jurld/ca en cualquier ilmblto, 
como Jo es el marcarlo tiene como intoros jurfdicamente protegido en última instancia la propia 
EconomJa Nacional. 

!fj7. S•nsd, B•nlto. Est"dio.s de der.eho Industrial. de Benito Sansd e Hildegar1 Rendon de Sansd Ce,..ees, Universidad Cent,../ 

d• V•n•:tu•/11, 111155. pcjg. 113 
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En cuanto a /os medios oficiales de pago nacionales o extranjeros. su /Jegltirnldad e 1nencacia para 
constituir signos marcarlos nuye por sf misma, en virtud de su naturaleza póbllca. Dichos medios 
de pago se encuentran también tutelados por nuestro Código Penal. 

En cuanto a tas monedas conmemorativas, éstas no pueden ser reproducidas o Un/ladas para 
constituir signos marcarlos, en virtud de su significación pública que se les atribuye, aunado a su 

canJcter oficial. 

Por otra parte y rorviéndonos a las condecoraciones, medallas u otros premios, hay que mencionar 
que en cuanto al signo o medio material como rnarca y en atención al cardcter parsona/lslmo que 
tienen las condecoraciones, medallas o premios, éstas no son regfstrab/es como marca. 

Las recompensas, medallas. diplomas, menciones, premios, condecoraciones o distinciones 
honorificas representan el trabajo y el esfuerzo; constituyen una consagración a la superioridad_ 

As! también son verdaderas recomendaciones a ta connanza del público y sólo a sus titulares 

corresponde su empleo, que en el campo industrial y comercia/ significan el sello o certificado de Ja 

excelencia del articulo, recomienda su elección y contribuyen y aumentar su venta, a la vez que el 
crédito y la reputación del establecimiento que las fabrica, y que el competidor que falsamente 
emplea tales indicaciones no sólo engaf'la al público consumidor, sino que además disputa 
deshonestamente. (SB) 

La doctrina sobre la materia coincide unánimemente que las aludidas distinciones honorificas 
t/onen un caracter personal, de ah/ que no puedan ser transmitidas o cedidas ya sea a titulo 
oneroso o gratuito. 

En vista de lo anterior, resulta inadmisible jurídicamente que un tercero emplee como signo 
marcarlo una medalla, condecoración, premio o distinción honorifica, ya que personalmente no la 
adquirió y no fue producto de su esfuerzo o trabaja. 

Por otra parte, las condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferfas, 
congresos, eventos cultura/es o deportivos, deben ser reconocidos ancla/mente, pues de lo 
contrario serian admisibles como signos marcartos. 

Continuando con las marcas no registrables, carecen del requisito de validez de Ja licitud que todo 

signo marcarfo debe reunir: los signos, palabras o figuras que contengan Indicaciones no 

verdaderas sobre la naturaleza, origen, componentes y cualidades de Jos productos o servicios o 
de cualquier modo tiendan a tratar de engaflar o a inducir en error al público_ Al efecto. Ja doctrina 

en aeneral denomina a estos signos, palabras o figuras, marcas deceptlvas. enga!Josas. confusas 
o fraudulentas. 

:Stl. F•m•nt:Jez Novo•, C•ffos. Derecho de m11rc11s Et:/. MontDCOl'VO, S.A., 1990, Mlldrld, Espen•. pdg. 21'4. 
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En la actualidad, tanto la doctrina como la jurisprudencia y Ja legls/ac/ón de Jos diversos pafses 
reconocen fa Ineficacia de las marcas doceptivas, enganosas o fraudulentas. La /legltlmldad e 
1nencacla de las marcas decept/vas, engat'losas, confusas o fraudulentas obedece a tres propósitos 

fundamenta/es: 

a) Evitar que el consumidor se encuentra en peligro de confusión en la elección de los productos o 
setVfc/os; 
b) Evitar que la marca no desempet'Je su función mediata de colectora de clionte/a; y 
e) Evitar la protección de signos que por si mismos serian un instrumento de compotencia 11/cita. 

Por lo que hace a los signos contrarios o la moral, a las buenas costumbres y el orden público, de 
una u otra manera en todas las /eglslaclones marcarlas internas de los paises del mundo y a nivel 
/ntemacfonal se prevé expresamente esta prohibición. 

Sobre el particular conviene aclarar que en el campo jurfd1Co han resultada Inútiles y estén"les Jos 
Intentos do precisar las nociones de rnoral, buenas costumbres y orden público; no sólo en la 
legislación, sino aún en la doctrina y en Ja jurisprudencia; no obstante de tos abundantes 

argumentos que se han vertido al respecto. Cualquiera que sea el concepto de orden jur/dico, debe 
tomarse en su contenido necesariamente la acción del tiempo y las modalidades del espacio, as! 
también la referencia a /a salvaguarda de los intereses de la colectividad y de la subsistencia del 
Estado, todo ello bajo un marco jurldico. 

Sea o no njada la regla del orden públíco en la legislación, ella existo en toda organización jurfdica 
de una sociedad, no obstante, una marca no podrá ser considerada contraria al ordon público por 
el hecho de que no sea conforme a cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en 
el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. 

Finalmente, otra prohibición es la que se refiere a la traducción a otros Idiomas, la variación 

ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. Los motivos o razones 
que propiciaron esta prohibición, cuyos efectos y alcance se extienden a las demás prohibiciones 
aquf estudiadas, son las de evitar un monopolio consistente en la apropiación exclusiva de 
denominaciones. figuras o !"rases que pertenecen a/ dominio públíco. 

Desde nuestra particular apreciación, para que una marca sea rogistrab/o y tenga por lo tanto 
protección, deba ajustarse a lo perTTJitido por la Ley, es decir. que no incida en ninguna de las 
prohibiciones que las hace no registrab/es. Tales prohibiciones están constituidas unas veces por 
razones de orden público, otras por razones de cortes/a internacional, otras por razones técnicas 

lntrfnsecas a las mismas marcas; las dem~s para prevenir la competencia desleal y para proteger 
al público consumidor, evitando su indebida explotación y también la confusión entre las marcas. 

De manera general, para que proceda la prohibición marcarla, deben existir estas dos condiciones: 
a) que el signo o medio material se encuentre establecido en una disposición legal y b) que 
expresa o lmpllcitamente pueda inferirse la no comercialidad o cuando ésta dependa del 
cumplimiento de alguna condición para su empleo. 



CAPITULO IV. EXÉGESIS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

1. Nociones fundamentales y adquisición del derecho de la marca. 
2. Signas o medios materiales que pueden constituír una marca. 
3. Signos o medios materia/es que no pueden constituir una marca. 
4. Procedimiento de registro de una marca. 
S. Procedimientos administrativos. 

1. NOCIONES FUNDAMENTALES Y ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE LA MARCA. 

75 

La Ley de la Propiedad Industria/ lleva una denominación qua es coherente con el esplritu y la letra 

del Articulo 28 constitucional, a /a corriente íntemacional predominante, a su propio esplritu y a la 
materia regida. El articulo 28 Constitucional sella/a que los derechos de los Inventores son un 
privilegio que el Estado concede; de alguna fonna se entiende como un derecho de propiedad 

según lo concebla el liberalismo. 

A nuestra materia tJadicionalmente y ahora en la actualidad se le sigue denominando •propiedad 
Industria/• y no sólo se hace referencia expresa de dicho ténnlno en las leglslaclones Internas de 
los diversos paises sino ademtJs, es aceptado unánimemente por la doctrina e incluso, et mismo ha 
sido Introducido en los instrumentos jurldicos internacionales. 

Tal denominación de nuestra Loy, lo viene también del Convenio de Par/s del que nuestra pals es 
signatario y al que, de su revisión de Estocolmo en 1967, se denominó Convenio Internacional 

para la Protección de la Propiedad Industrial. 

La Propiedad Industrial se extiende en ia más amplia acepción y se aplica en general a la lndustn·a 
y al comercio_ 

Es importante indicar que en materia internacional se establece que la propiedad intelectual 
comprende dos ramas principales: la propiedad industrial (invenciones, marcas de f<flbrica y de 

comercio, dibujos y modelos Industriales, denominaciones de origen, etc.) y el derecho de autor 

(obras /i/erarias, musicales, artísticas, fotográficas, cinematográficas, etc.); de ah!, Ja creación de 
un organismo que se ocupa de la protección internacional del derecho de autor y de la protección 

Internacional de la propiedad Industrial. Este organismo se denomina •organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual" (O.M.P.1-). 

No obstante que existen lazos tan comunes en relación a los dos grupos antes mencionados, 
ambas modalidades de derecho siguen rumbos perfectamente definidos y distintos, ademl!ls, la 
marca no Implica una creación Intelectual, lo mismo acontece para las denominaciones de ortgen, 
por lo que es preciso hacer esta salvedad, en el empleo de la expresión "Propiedad lntelectuar. 
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En concordancia con fo anterior, buscando una acepción del tennino Propiedad lndus1n·a1, se 
puede decir que es el sistema de nonnas jurldicas de orden público y de interés social que tienen 

como finafldad asegurar y proteger la propiedad de /os bienes inmaten·a/es, particulannente las 
creaciones nuevas y Jos signos distintivos, producto de las relaciones industn·ates y comerciales de 
cualquier persona flsica o jurldica: así como la represión de la competencia desleal. 

Ahora bien. rermóndonos a los objetos jurldica1nente protegidos por la Ley da la Propiedad 

tndustrtal. tenemos que son los siguientes: 

a) Patentes de Invención; 
b) Registros de Modo/os de Utilidad; 

e) Registros do Disorlos Industriales; 
d) Secretos Industria/es; 
e) Marcas de Productos y de Servicios: 

f) Nombres y Avisos Comerciales: 
g) Denominaciones do Origen. y 
h) Represión de la Competencia Desleal. 

Esta misma protección es concedida en materia internacional por el Convenio de Parls (articulo 

1·1. del que nuestro p<Jfs es signatario en su revisión de Estocolmo de 1967. 

Se puede agrupar a dichos objetos en tres grandes apartados: a) Creaciones Nuevas: b) Signos 

distintivos y e) Competencia Desleal; por Jo que hace al prirnero, se comprenden los objetos antes 
designados con los incisas a), b) y c); y en el segunda, se comprenden los indicados con los 
Incisos e), f) y g), finalmente en el tercero, Jos incisos d) y h). 

Ahora bien, ningún tratada intemacionat defino estos objetos y las leyes de los diferentes paises 
difieren entre si en relación con varias puntas Importantes y por tal motivo, no es posible dar 
definiciones de los diferentes objetos de la Propiedad Industrial que gocen de aceptación general. 

De ah/ que tengamos que circunscribimos a los conceptos que nuestra Ley de la Propiedad 
Industrial da al respecta en sus articulas 15, 16, 17, 18, 28, 32, 82, 88, 100, 105, 156 y 213. 

Por otra parte. en México, el derecho exclusivo de una marca se adquiere rnediante su registro en 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cumpliéndose con las formalidades y requisitos que 
establece la Ley de la Propiedad Industria/ y que más adelante en este m;smo capl/ulo se habra de 
abordar. 

Sin embargo, dict10 registro no producirá efecto contra un tercero que de buena fe explotaba en 
territorio nacional la misma múrca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o 
similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de 

manera Ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer 
uso declarado en ésta. 
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El tercero tendr;fj derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres alfos siguientes al 
dla en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberiJ tramitar y obtener previamente la 
declaración de nulidad de éste (Artfculos 87 y 92). 

Según Ja doctn·na, Mtf!xico adoptó en relación a esta cuestión el sistema basado en la prioridad del 
registro impugnable durante un plazo determinado. Se llama también el sistema del efecto 
atributivo diferido o rnixto, según este sistema, se combina el derecho nacido por el uso con el 

derecho nacida por el registro, es decir, el derec/10 a Ja marca so adquiere por su titular mediante 
su registro, pero se reconoce como pn·oritario el derecho adquirido pe.- un tercero si prueba qua ya 
usaba dicha marca de fonna ininterrumpida y con anterioridad a Ja techa de presentación de ta 
solicitud de registro o dol primer uso declarado en ósta. 

De conformidad con la doctrina predominante en Jos diversos paises, la propiedad do ta marca 
puede adquirirse, además del sistema mencionado con anterioridad, a través del sistema basado 
en la prioridad de uso y del sistema basado en la pn·oridad de registro o depósito. 

A travás del sistema basado en la prion·dad da uso, tambión denominada declarativo, la propiodad 
de la marca se adquiere por quien pnmero fa usa y no por quien la deposita o registra, es decir, 
aqu61 que primero ha ofrecido en el mercado productos o servicios dístingui(Jndolos con una marca 
(no registrada) por un plazo determinada (varia según los diversos paises). 

A través del sistema basado en la prioridad de registro o depdsito, tambión denominado atributiva o 
constitutivo. no se pennite que un tercero haga valer el derecho adquirido por el uso de una marca 
con anterioridad a su registro por otro, es decir, adquiere la propiedad de una marca quien pn·mero 

la registra y no quien la usa primero, al cual no so le confiere derecho alguno. El depósito o registro 
es el que fija el punto de partida del derecho, si alguien utiliza una marca antes de deposltarta. el 
depósito no entral1a ningún erecto retroactivo. 

A nuestro modo de ver, con independencia do las ventajas que puada tener el adquirir el derecho 
al uso exclusivo de la marca. sea a travós del sistema basado on la prioridad del registro 
Impugnable durante un plazo detenninada, a través del sistema basado en la prioridad do uso o a 
través del sistema basado en la prioridad de registro o depósito, lo cierlo es que Ja Ley de Ja 
Propiedad Industrial, en el caso de la legislación mexicana, ha adoptado el sistema que se basa en 

la prior/dad del registro impugnable durante un plazo detenninado. 

Lo anten·or quiere decir que la protección al uso exclusivo de la marca en nuestro pals, no surte 
plenamente sus efectos con el registro sino despuós do transcurrido el plazo de tres ª"ºs que 
expresamente consigna la ley de la materia en su articula 92 fracción 1, plazo en el que el registro 
es susceptible de impugnación por un tercera que demuestre l1aber utilizado ininterrumpidamente, 
para Jos mismos o similares productos o servicios, la misma marca u otra semejante en grado de 

confusión, con anterioridad a la fecf:a de presentación de la solicitud de registro o del primer uso 
declarado en ~sta. 
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La impugnación a que hacemos referencia. debe llevarla a cabo el tercero solicitando la 
declaración administrativa do nulidad de Ja marca en connicto y una vez obtenida dicha declaraci6n 
administrativa de nuf/dad por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad lndustnºa/, deberá 
solicitar el registro de dicha marca, de confannidad con lo previsto por la tracción I del articulo 92 
de la Ley de la materia. 

Es decir. el derecho del tercero para solicitar el registro de la marca que usaba con anterioridad, 
depende de una condición suspensiva, que en este caso está dada por Ja obtención de la 
declaración administrativa de nulidad. Ahora bien, para ejercitar el tercero su derecho de solicitar el 
registro de Ja marca en conmcto y por ende para obtener Ja declaración administrativa de nulidad. 
cuenta únicamente con un plazo de tres al'Jos, mismo que debe computarse a partir de la fecha en 
que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta. acorde con lo previsto por el citado 
numeral de la Ley de la maten·a en relación con lo dispuesto por el artfculo 151 fracción 11 y último 

pilrrafo del ordenamiento legal invocado. 
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2. SIGNOS O MEDIOS MATERIALES QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA. 
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Cle11amente en ol punto B del Capitulo anterior entramos al estudio de las signos constitutivos de 
marcas, desde Ja perspectiva de la doctrina, razón por la que en este apartado nos /imitaremos a lo 
que Ja Ley de la materia prevé en relación con Jos signos que pueden constituir una marca. 

As! tenemos que, de confonnidad con el articulo 89 de la Ley de Ja rnaten·a, pueden constituj¡- una 

¡_ Las denominaciones o figuras visiblos, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar Jos 
productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a Jos de su misma especie o 
clase; 

//_ Las formas tridimensionales; 

/11. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden 

comprendidos en el articulo siguiente, y 

/V. El nombre propio de una persona nsica, siempre que no se contunda con una marca rogistrada 
o un nombre comercia/ publicado. 

De confonnidad con el numeral citado, pueden consntulr una marca, en primer Jugar, tas 
denominaciones o figuras visibles, suficientemente distintivas. Pese a que la palabra -Visibles" no 

es muy elocuente y puede inducir a error, consideramos que se trata de denominaciones que 
tengan representaciones gnjflcas, o sea, que estén escritas, pudiendo ser también fas figuras, las 
tonnas tridimensionales, Jos nombres comercia/es, las denominaciones o razones sociales o el 
nombre de una persona flsica. En otras palabras, se debe tratar de una denornlnación advertible 
por cualquiera, pana poderla comparar con otra. Por otra parte la Ley requiere que fas 
denominaciones sean suficientemente distintivas, lo que quiere decir que las marcas deben ser 
susceptibles de ldentíncar los productos a que se aplican frente a los de su misma especie o clase. 

Por rormas tridimensionales debe entenderse, de conronnktad con Jo previsto por el articulo 53 del 
Reglamento de la Ley de Ja Propiedad Industrial, Jos envoltorios, empaques, envases, la fonna o /a 

presentación de /os productos. 

Por nombre comercia/ debe entenderse, do confonnidad con lo dispuesto por el articulo 105 de la 

Ley de la Propiedad Industrial, el nombre de una empresa o establecimiento Industrial, comercial o 
de servicios. 

Pese a que fas denominaciones o razones sociales y los nombres propios de personas flsicas no 
aparecen definidos en la Ley, elfo no os obstáculo pera que éstos lleguen a ser signos constitutivos 

de marcas. Por lo anterior, si se quisiera saber el significado de dichos ténninos se tendrla que 

acudir al Diccionario o bien a algunas Leyes como el Código CM/, la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y Ley del Notariado. 
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Evidentemente lo previsto en el numeral de cita es muy amplio y general, por fo que 
necesariamente debe ser entendido en relación con otras disposiciones de Ja Ley que previenen 
los supuestos en que una marca no es regfstrab/e y de ahl partir para determinar el alcance del 
vocablo •signos constitutivos de marcas•. pues sin duda se complementan. De ahl que ese signo 
que puede constituir válidamente una marca. es en términos del numeral de cita, tan amplío como 
Ja Imaginación misma, siendo miJs especifico Jo previsto por la Ley de la materia en rotación con 
las prohibiciones para registrar una marca, como en el siguiente punto se estudiará. 



81 

3. SIGNOS O MEDIOS MATERIALES QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA. 

Con la misma salvedad anotada al inicio del punto que antecede, en este apartado nos limitaremos 
a lo que la Ley de la Propiedad Industrial prevé en relación con los signos que no pueden constituir 
una marca. 

En términos de Jo dispuesto por el articulo 90 de la Ley de la materia, no sen~n registrables como 
marca: 

l. Las denominaciones, figuras o fonnas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan 
da manera dinámica, aun cuando sean visibles; 

Ejemplos que encuadran en dicha prohibición son tos personajes ficticios o sirnbó/icos y tos 
personajes humanos de caracterización, mismos que son materia de protección como tales pero en 
ténninos de lo previsto por la Ley Federal de Derechos de Autor. Es decir, consideramos que tal 
prohibición obedece el hecho de que estos signos encuadran en el concepto de derechos 
intelectuales, mismos que se encuentran regulados por la referida Ley Federal de Derechos de 
Autor. 

JI. Los nombres técnicos o de uso común do los productos o servicios que pretenden ampararse 
con la marca, as/ como aquef/as palabras que, en el lenguaje corriente o en las prt'Jctlcas 
comercia/es, se hayan convertido en le designación usual o genérica de los mismos; 

Consideramos que estas prohibiciones tienen su origen en el hecho de que tales nombres técnicos 
o de uso común, designaciones usuales o genéricas de los productos, no son susceptibles de 
apropiación exclusiva, por razones de orden público. 

Cabe mencionar que las prohibiciones anotadas en la fracción en estudio y en otras tantas del 
articulo en comento, operan únicamente en el caso de que se pretendan registrar como tnarca 
tales nombres técnicos o de uso común, designaciones usuales o genéricas, para amparar 
productos de una clasificación en la que se encuentren comprendidos, de forma tal que si se desea 
registrarlos como marca para amparar productos de una clase distinta, o sea, en la que no se 
encuentren. el registro puede ser viable. 

/1/. Las fonnas tn-dimensiona/es que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común 
y aquellas que carezcan de orfginalldad que las distinga ft'Jcllmente, as/ como la forma usual y 
corriente de Jos productos o la impuesta por su naturaleza o función industrfal; 

De acuerdo con esta prohibición, no pueden constituir una marca las fonnas trldlrnenslona/es que 
sean del dominio público, o sea aquéllas que patentadas como modelo, tennlnaron su vigencia; 
tampoco pueden constituir una marca las fonnas trfdlmenslona/es que se hayan hecho de uso 
coman por su utilización generalizada, lo que evidentemente tiene su razón de ser en el hecho de 
que han ingresado al dominio público y por ende no pueden ser susceptibles de monopolio alguno. 
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Tampoco en tdrrnfnos de la citada fracción seré1n registrablcs como marca /as formas 
tridimensionales que carezcan de on"glnalidad que /as distinga fácilmente, lo cual consideramos 
tiene su fundamento en el hecho do qua la caractorlstico moas importante de la marco es que so 
trata de un signo distintivo. en términos do Jo dispuesto por el articulo 88 de la Ley de la materia. 

La tracción en estudio prohibo tambi6n registrar como marca. Ja fonna usual y corriente de los 

productos o la impuesta por su naturaleza o funcJón industnal, lo que tiene Intima relación con la 
prohibición estudiada en la fracción anterior y con Ja que se estudiará en la fracción siguiente, ya 

que Ja fonna usual y corriente de los productos es Ja materialización o representación gráfica de 
una denominación genérica o de una denominación descriptiva. 

IV. Las denominaciones, figuras o fonnas tridimons1onales que, considerando el conjunto de sus 
caracterlsticas, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerso como 
marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el 

comercio sirvan para designar Ja espec1e, calidad, cantidad, composición, destmo, valar. lugar de 
orfgen de /os productos o Ja época de producción: 

Tal prohibición, como se ha precisado con anterioridad, obedece a que las frases descn"ptivas son 
del dominio público y por lo mismo na pueden ser susceptibles de monopolio. Es importante 
mencionar que para que una marca encuadro en esta prohibición, es necesan"a que en su conjunto 
resulte descriptiva, no siendo valido que se Je analice sólo en una parte y que c'lsta sea descn"ptiva, 
cuando puedo tener algün e/omento que resulte ser Jo suficientemente distintivo, de fonna tal que 
en su conjunto no resulte descn"ptiva. 

Asimismo es conveniente mencionar que habr~ denominaciones que puedan resultar evocativas y 
no descriptivas de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los 
productos o la época de producción, siendo tates denominaciones completamente viables para 

constituir una marca. toda vez que con las mismas ciertamente se traerá a la memoria una 
cualidad o un efecto, pero sin precisarlo y sin describirlo, o sea, sin que se delinee ni se 
represente. 

V. Las letras, los digítos o Jos colares aislados, a menos que estén combinados o ecompal'lados de 
elementos tales como signos. diset'ios o denominaciones, que les den un carácter distintivo; 

Tal prohibición obedece al hecho de que tales signos son del dominio público y por ende no 

pueden ser susceptibles de monopolio. Sin embargo, en esta misma fracción se prevé la 

posibilidad de registrar tales signos siempre y cuando estén combinados o acampanados de otros 
elementos que les den el carácter de dislintividad de que debe gozar toda marca. 

VI. La traducción a otros idiomas, fa v<:Jriación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de 
palabras no registrab/es; 

Tal prohibición consideramos. comprende o involucra a todas las demas prohibiciones contenidas 

en el articulo en estudio, que no obstante se expresen en otro idioma o se les imprima alguna 
variante ortográfica, no por ello eluden su irregistrabilidad como signos marcarlos. 
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VII. Las que reprocfuzcan o imiten, sin aulorización, escudos. banderas o emblemas de cualquier 

país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, as/ como las denominaciones, siglas, 
simbo/os o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales. no gubernamentales o 
de cualquier otra arganizadón reconocida o/icialmente. as! como Ja designación verbal de Jos 

~nismos; 

Las prohibiciones aqul contenidas, consideramos tienen su razón de ser en el hecho de que de no 
obtener la respectiva autorización para rog1strar como marca ta/es signos, se afectarlan derechos 
adquiridos por tos pafses. estados. municipios, divisiones po//ticas u organizaciones 

útternac/ona/es, gubernamentales, no gubomamentates. reconocidas oficialmente. 

VJ//. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garan//a adoptados por un 

estado, sin autorización de la autoridad competentes, o nJonedas. billetes de banco, monedas 
conmemorativas o cualquier modio oficial de pago nacional o extranjero; 

Tal prohibición encuentra su espíritu en et hacho de que tos signos rereridos han sido adoptados en 

r0f'1'11a exclusiva por las autoridades para darles legalidad a sus actos y para regular el comercio. 
De ah/ que si no existiera esta prohibición, se arectarfan los derechos de las auton"dades y se 
ponc:Jrla en riesgo la seguridad jur/d1ca do tos actos por ellas realizados. 

Evtdentemcnte, pese a que obteniendo autorización de la autoridad respectiva os posible registrar 
como marca los signos citados, la autoridad establecerd en la autorización que otorgue, el alcance 

de la misrna y las limitaciones que se impongan al que vaya registrar fa marca, a nn de 
salvaguardar derechos cuyo ejercicio compete en forma exclusiva a ta autoridad. 

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gri1flca de condecoraciones, 
medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, fen"as, congresos, eventos culturales o 
deportivos, reconocidos oflcialtnente; 

Nótese que esta prohibición aplica únicamente tratándose de signos que estén reconocidos 
ofieiatmente_ Lo anten·or quiere decir, al igual que la prohibición previamente estudiada, que los 
signos referidos han sido adoptados en fonna exclusiva por algunos organismos u asociaciones 

para otorgar reconocimiento a los participantes y ganadores de tos eventos referidos. 

Resulta claro entonces, que tal prohibición está orientada a evitar el uso de estos signos, que es/A 
reservado en exclusiva a ciertos organismos u asociaciones. 

X Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, asf como los gentilicios, 
nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar 
confusión o error en cuanto a su procedencia; 

SI analizamos tal prohibición en su pn·n1era parte, tenemos que de tonna tajante, en ningún caso 

.serán registrables como marca tas denominaciones geográficas propias o comunes y los mapas, 

porque evidentemente estos signos pertenecen al dominio público y no pueden ser susceptibles de 
monopolio. 
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Por cuanto hace a ta segunda parte de la prohibición de cita. tenemos que no senln reg/strables 
como marca Jos gentilicios, nombres y adjetivos, única y exclusivamente cuando indiquen Ja 
procedencia de Jos productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto s su 
procadencia. 

Evidentemente, de fondo, esta prohibición está encarninada a evitar que el consumidor caiga en 

confusión respecto de Ja procedencia de los productos que adquiere con la marca. 

XI. Las denominaoiones de pobtac1ones o Jugares que se caractericen por la rabricación de ciertos 
productos, para amparar éstos, excepta los nombres de lugares de propiedad parlicular, cuando 
sean especiales e Inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario; 

Esta prohibición aplica únicamente en el caso de que se pretenda registrar una marca para 
amparar productos cuando la misma corresponda a la denominación del lugar o de la población 
que se caracterice precisamente por le fabricación de esos productos. 

Asimismo, la citada fracción permite el registro como marca de Jos nombres de fugaros d8 
propiedad particular, debiendo concurrir /as siguientes hipótesis: que se trate de una denominación 
especial e Inconfundible y que se cuente con et consentimiento del prop/etarto. 

Esta prohibición, al igual que la anterionnente estudiada, esM encaminada a evitar que el 
consumidor caiga en confusión respecto de Ja procedencia de Jos productos que adquiere con la 
marca. 

XII. Los nombres, seudónimos. firmas y retratos de personas, sin consentimiento de Jos 
Interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consangulneos en //nea directa 
y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado; 

Esta prohibición, por el contrario de otras estudiadas en este apartado, no tiene su razón de ser en 
tutelar un derecho de orden público, sino por et contrarie, se trata de tutelar un derecho 
estn·ctamente personal. En tal orden de ideas, si serán registrables como marca las nombres, 
seudónimos, finnas y retratos de personas, siempre que se cuente con el consentuniento de Jos 
Interesados o de quien tenga facultades para hacerlo. 

XIII. Los tftu/os de obras intelectuales o artlsticas, asf como Jos tltulos do publicaciones y 
difusiones periódicas, Jos personajes ficticios o simbólicos, tos personajes humanas de 
caracterización, los nombres artlsficos y las denominaciones de grupos artlsticos; a menos que el 
titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente; 

Can esta prohibición se tutelan derechos personales que de origen se encuentran protegidos por Ja 
Ley Federal do Derechos de Autor y en tal virtud, son registrables como rnarca tales signos 
siempre y cuando se cuente con et consentimiento del titular del derecho o de quierí tenga 
facultades para hacerlo 
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XIV. Las denominaciones. nguras o formas tridimensionales, susceptibles de enga/Jar al püb//co o 
Inducir a error. enlendlándose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, 
co1nponentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar; 

Corno se desprende de la letra del citado precepto legal, el bien jurldico que se tutela es 
precisamente el público consumidor. quien en mUltiples ocasiones con el empleo de marcas 
engaffosas se le induce a error. 

XV. Las denominaciones, figuras o fonnas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que 
el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o 

se/Vicio. 

Se entender<!; que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado 
del público o de Jos ctrculos comercia/es del pa/s, conoce la rnarca como consecuencia de las 
actividades comerciales desarrolladas en México o en et extranjero por una persona que emplea 
esa marca en relación con sus productos o servicios, as! como et conocimiento que so tenga do ta 
marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. 

A electo de demostrar ta notoriedad de kJ marca, podré!ln emplearse todas Jos medios probaton·os 
pennltidos por esta Ley. 

Este impedimento procedera en cualquier casa en que el uso de la marca por quien solicita su 
roglstro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con ol titular do la marca notoriamente 
conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho 
impedimento no será aplicable cuando et solicitante del registro sea titular de la marca 
notoriamente conocida; 

Cabe mencionar que por primera vez en la Ley de lo materia se define el concepto do marca 
noton·a. pese a que existe una gran variedad de jurisprudencia en tomo a esta figura. Con esta 
prohibición se pretenden desalentar practicas desleales de comercio. 

Nótese que esta prohibición se extiende para una marca que pretenda aplicarse a cualquier 
producto o servicio, lo que no sucede con las demás prohibiciones contenidas en el articulo en 
estudio. Es decir, traté!lndase do marcas notan·as, la prohibición se aplica para cualquier producto o 
servicio de Jos comprendidos en la clasificación prevista por el articulo 59 del Reglamento de ta Ley 
de ta Propiedad lndustn"al, siendo ésto el único caso prevista por nuestra legislación. no as! on 
legislaciones como la de Estados Unidos do Norte Amórica, en la que no obstante se traten de 
rnarcas sin notan·edad, la prohibición para registrar una marca idéntica o semejante en grado de 
confusión a otra, se extiende para cualquier clasificación de productos o servicias. 

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en tramite do registro 
presentada con anterioridad o a una registrada y 'Vigente, aplicada a los mismos o similares 
productos o servicios. Sin embargo, si podri1 registrarse una marca que sea idéntica a otra ya 
registrada~ si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios 
similares; 
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Cabe mencionar que esta prohibición se extiende, a manera de innovación, a una marca que sea 
ld6ntíca o semejante en grado de confusión a otra en trdrnite de registro presentada con 
anfen"oridad. Sin embargo para ejercitar a tiempo esta prohibición, presupone que el titular de la 
marca que se considere invadida ejerza una severa vigilancia en relación con las marcas que se 
soliciten a registro, lo cual en mlnima escala sucede en la realidad_ As/, pese a que la intención del 
legislador fue buena y que seguramente con esta prohibición se pretendía que el titular de una 
marca se opusiera al registro de otra marca idéntica o semejante en grado de confusión y as! evitar 
el consecuenlo empleo de tiempo para anular dicha marca después do concedida ésta. en la 
pr#Jctica no se ejercita con oportunidad osta prorrogativa por e/ empleo de recursos de que tendrla 
que allegarse el titular de la marca para la vigilancia de una n1arca ospuna y flnalmcnte se cao en 
el extremo de ejercitar acción de nulidad contra /a marca otorgada en semejantes circunstancms, 
una vez que el titular afectado se percata de la existencia de la nu::uca, lo cual puede suceder 
mucho tiempo después que ésta so registró. 

Es de hacer notar que la prohibición contenida en Ja tracción en estudio, se aplica Unicamcnte en 
relación con productos o servicios iguales o similares, de Jo que se desprende que pese a que una 

marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra previamente registrada, es 
susceptible de registro siempc y cuando se aplique para productos o servicios diferentes a Jos 
amparados por la marca anterior. se solicite o no por el n1isrno titular. 

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombro comercia/ 
aplicada a una empresa o a un estab/ecitnienta industn·at. comercia/ o de servicios, cuya giro 
preponderante sea la elaboración o venta de las productos o la prestación de los servicios que se 
pretendan amparar con Ja marca, y siempre que el nombre comercial haya sida usada con 
anterioridad a la fect1a de presentación de la solicitud de registro de Ja marca o la de uso declarada 
de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando Ja solicitud de marca la presente el llfu/ar del 

nombre comercial, si na existe otro nombre can1ercia/ idéntico que haya sido publicado. 

Btlslcamente, ta prot1ibición aqul contenida es la misma que la prevista en la fracción anterior. 
Un/camente que aplicada a un nombre comercia/. 

Cabe mencionar que Jo dispuesto en la última parte de la tracción en estudia es contradictan·o y 
consideramos que na debiera formar parte de la misma, ya que se establece que et titular de un 
nombre comercial podrá solicitar el registro de una marca que sea idéntica o semejante en grada 
de contusión a dic/10 nornbre comercial. pero si na existe otro nombre comercial idéntico que haya 

sida publicada. O sea que es absurdo lo prevista en esta fracción, pues na se puede condicionar el 
otorgamiento de una marca idéntica o semejante en grada de confusión a /a existencia de un 
nombre comercia/ idéntico que se haya publicada. pues ello significa que existe Ja pasibilidad de 
encontrar un nombre comercial Idéntico. pero cuya titular y propietaria es distinta de aqul'Jf que 
solicita Ja marca, lo que presupone la inobservancia del Instituto de efectuar el examen de tondo a 
que se refiere el articula 108 ya mencionado. por lo que en un orden lógico no deberla haberse 
estipulado en la fracción en estudia, su última parte. 



87 

A nuestro moclO de ver. las prohibiciones para registrar una nrarca contenidas en la Ley a estudio,, 
son vastas e Indicativas de los blanes Jurldicos que se tutelan: el orden pabDco,, la propiedad 
privada. el pllb//co consumidor y el cornerc/O, de kNrna tal que queda espec/llcarnente determinado 
el Smblto de protección a los derechos de propiedad Industria/. 
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4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA. 

Los srtfculos 113 si 126 de Ja Ley y 56 y siguientes del Reglamento, establecen los requerimientos 

que han de cumplirse a nn de obtener el registro de una marca. 

Para ello es menester ocurrir ante el Instituto Mexicana de Ja Propiedad Industrial en promoción par 

cuadruplicado, escrita en idioma espallo/, siguiendo en Jo conducente el modelo que proporciona 
gratuitamente el Instituto. Veamos las diferentes partes de eso tr~mite: 

1. La solicitud. 

En esta se debe de indicar: 

a) Fecha desde la cual se hubiese empezado a usar la marca, o bien, en su lugar. la declaración 

de que no se ha usado. En el primer caso, la Ley, en et articulo 113, determina que Ja fecha del 
primer uso declarado no puede variarse posteriormente. Por ello tiene importancia cerciorase de la 

fecha exacta antes de hacer la manifestación. Cuando ocurren controversias respecto a quien 
empleó primero una marca sucede que el legitimo propietario no se cuida de este extremo y pierde 

la contienda. 

b) La denominación de la marca, cuando se deseen registrar una o varias palabras, si es el caso 
da una marca nominativa, o bien, Ja mención de que se trata de una marca innominada, o sea que 
se compone de una figura, disello o logotipo sin palabra, o bien, Ja mención de que se trata de una 
marca mixta, si se desea registrar Ja combinación de palabras. figuras, disenos, o bien por último, 
la mención de que se trata de una marca tridimensional, cuando se desea registrar Ja fonna del 
producto o su empaque, en tres dimensiones. 

e) Los artlculos o productos o los servicios a que se aplica o va a aplicar la marca, deslgm1ndolos 
de una manera concreta. El articulo 59 del Reglamento proporciona Ja clasificación oficial de los 
productos o mercaderías y servicios a los que se aplican marcas. 

d) El nombre, la nacionalidad y el domicilio del solicitante. Cuando las solicitudes y promociones se 
presenten por conducto de mandatan·o, éste deberá acreditar su personalidad. 

SI se presentan documentos en idioma distinto del Espanol, deberán acompaí1arse de su 
respectiva traducción al Espa!Jol. 

e) El tipo de establecimiento a que corresponda la solicitud (industrial, comercial o de servicios), 
sel'falando el domicilio donde se fabriquen o comercia/icen productos, o bien se presten servicios 
con la marca. 

1) El nombre del apoderado, si lo hubiere, y el domicilio para que éste reciba las notificaciones. 

g} El lugar y la fecha, seguido del nombre y la finna del solicitante o su mandatario. 
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h) En aquellos casos en que se solicite prioridad de una marca extranjera también se deborá 
mencionar el pa/s de origen, el número de registro y Ja fecha de presentación en el pals de origen. 

/) Leyendas y figuras no reservables. En este apartado se indicarán las palabras y/o figuras que 
confonne a la Ley de la Propiedad Industrial no son reservables. 

Al calce de la solicitud se haron constar, en fanna de lista. los documentos que se envfan junto con 
ella, y quo serán en todos /os casos, solicitud de registro de marca por cuadruplicado, el 

comprobante do pago do la tarifa correspondiente y etiquetas impresas, que servirán para la 
publicación en La Gaceta, y, ocasionalmente, el mandato, /as reglas de uso y licencia de la marca 
y su transmisión do derec/1os (solo en caso de marca en copropiedad), la autorización para usar 
los escudos. banderas o emblemas del pals, Estado o Municipio, o ta autorización de la autoridad 
competente en et caso de la fracción VIJI del articulo 90; la del propietario del lugar a que se refiere 
Ja fracción XI dof articulo 90 de la Ley, si este nombre forma la marca: la del titular del nombre, 
seudónimo, rU7TJa o retrato que se pretenda registrar como marca: la del titular de /as obras a que 
se refiere la fracción XIII do/ articulo 90 do la Ley, y, finalmente la autorización que el titular de una 
rnarca conceda a un tercero para que éste Ja registre bajo ciertas condiciones. 

2. Pago de servicios. 

Para cumplir con et articulo 114 de la Ley es necesario acompaf'lar a /a solicitud do registro de 
rnarca, el comprobante do/ pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y 
expedición del titulo. Al efecto conviene mencionar que Ja tarifa que n·ge por los servicios que 
presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha veintitrés de agosio de mil novecientos noventa y cinco. 

3. El examen do forma. 

Como lo prevé el articulo 119 do la Ley, recibida la solicitud se proceder;j a efectuar un examen de 
tonna de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que 
previene la Ley y su Reglamento. 

Este examen es efectuado por personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industria/ al 
momento de prosentar la solicitud de registro de marca. De esta forma, si en ta so/lcitud se ha 
hecho figurar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; se ha hocho figurar el signo 
distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, Innominado, tridimensional o mixto; se han 
sefja/ado los productos o servicios a los que se aplicará la marca; se ha efectuado el pago de Ja 
tarifa correspondiente; se ha presentado en los formatos autorizados por el Instituto, por escrito y 
redactada en Idioma espaf'lo/, o en su caso, acompalfada de su traducción al espaf'lol y si estd 
debidamente firmada por et interasado o su representante y est<J acompaffada del comprobante de 
pago de la tarifa correspondiente, en caso de compulsa: dará entrada a ta so/lcitud y esa serd su 
lecha de presentación. De lo contrario, se tendrá como tal el d/a en que se cumpla con dichos 
requisitos. Evidentemente, de no satisfacerse Jos requisitos mencionados, la solicitud se tendrá por 
abandonada. 
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LB racha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes. 

4. El examen de fondo. 

cuando se completa con éxito el examen de fonna, en ténninos de lo previsto por el articulo 122 
de la Ley, se procederá e realizar el examen de fondo, en el que se verifica si Ja marca es 
reglstrab/e en Jos ténninos de Ley. Es decir, en dicho examen se efectúa una comparación entre la 
marca solicitada y todas las marcas de esa misma e/aso quo estén vigentes o en trámite ante el 
Instituto Mexicano de Ja Propiedad lndus1n·a1. 

El resultado de tal examen puede ser, acorde con lo previsto por o/ articulo 122 de la Ley, o que la 
solicitud o Ja documentación exhibida no cumple con los roquisitos legales o reglamentarios, o que 
existe algún impedimento para el registro de la marca, o bien que existen anten·oridades. 

En cualquiera de estos casos, el Instituto Jo comunicará por escrito al solicitante otorgilndo/o un 
plazo para que subsane /os errores u omisiones en las que hubiese Incurrido y manifieste to que a 
su derecho convenga en relación con Jos impedimentos y las anten·oridades citadas. Si el 
interesado no contesta dentro de/ plazo concedido, se considerara abandonada su solicitud. 

SI el examen produjo una marca igual o semejante, en respuesta el solicitante puede alegar en su 
beneficio que la anterioridad encontrada es de su misma propiedad, con lo que puede expedirse la 
marca ligada a la otra, como lo prevd Ja fracción XVI del arlfculo QO de Ja Ley. O bien, puede 
argumentar que el dictaminador del Instituto ha hecho una apreciación estricta, y que en realidad, 
no existe auténtica semejanza, para lo cual deberá de allegarse de lodos aquellos elenmntos que 
sean necesan·os para desvirtuar Ja semejanza entre las marcas, y si tiene razón, so concederá la 
marca. 

Otra variante est~ constituida por la circunstancia de que el peticionario puede obtener que el 
dueflo de Ja marca semejante anterior la /imite a ciertos artlculos, permitiendo a Ja vez que se 
conceda el nuevo registro para amparar mercanc/as que, aunque de una misma clase, sean 

diversas. También cabe la posibilidad de que el peticionario obtenga del dueflo de Ja marca 
semejante anterior el consentimiento para registrar la marca, condicionando el peticionario que Ja 

limite para ciertos productos o servicios, sin que el due!Jo de Ja marca anterior tenga que limitar el 

a/canee de su marca. SI el Instituto encuentra de conformidad este procedimiento, conceder<!I la 
marca haciendo las anotaciones correspondientes. Aunque esto no se encuentra previsto en Ja 
Ley. resulta de una interpretación equitativa del articulo 94. 

Puede suceder también, como lo prevé el articulo 123 de la Ley. que al contestar el solicitan/e 

dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el Impedimento legal de registro, modifique o 
sustituya la marca, con lo que ésta se sujetartJ a un nuevo trámite, debiendo efectuar el pago de Ja 
tarifa correspondiente a la nueva solicitud y satisfacerlos requisitos de Jos artlculos 113 y 114 de la 

Loy y Jos aplicables de su Reglamento, a que anterionnente hicimos referencia. En este supuesto 
se considerará corno fecha de presentación, aquella en la que se solicite el nuevo trámite. 
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Finalmente. como se desprende de Jo previsto por el articulo 124 de la Ley. el Interesado puede 
aducir qua Ja marca opuesta como anlerioridad está tachada de nulidad. caducic/ad o cancelacJ6n. 
En térmkJos de dicho artículo. Ja solicitud pennanecera en suspenso hasta que se resuelva el 
procedimiento respectivo que el interesado promueva en tonna sfmuftl!lnea a Ja petición de que 
quede suspendido el asunto. 

Puede suceder también, en términos del articulo de cita, que sobre Ja marca opuesta como 
anterioridad exista ya procedimiento de nulidad, caducidad o cance/ac/ón, solicitado por un tercero 
o de ancla, caso en et que, aún sin sollcitarto el Interesado, el Instituto suspenden! el tnimJte de /a 
solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo. 

SI resulta favorable el examen de fondo, en términos de lo dispuesto por el articulo 125 de la Ley, 

el Instituto expedirá el titulo como constancia de su registro. 

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicanJ por escrito al solicitante. 

expresando tos motivos y fundamentos legales de su resolución. 

Flna/171ente, corno lo prevé el articulo 127 de la Ley, las resoluciones sobre los registros de nuucas 
y sus renovaciones deberifln ser publicados en la Gaceta, para que en ténnlnos de lo dispuesto por 
el Brllculo s· de la Ley, surtan efectos ante terceros. 

Desde nuestra perspectiva, consideramos que la Importancia del procedimiento de registro de una 
marca en nuestro pals, radica en la circunstancia de que el derecho a su uso exclusivo se adquiere 

mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad lndustrfa/, con salvedad hecha a un 

tercero que demuestre haber usado la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para 
los mismos o similares productos o servicios, de ronna ininteffumpida y con anterioridad a la fecha 
de presentación de Ja solicitud de registro o del primer uso declarado en 6sta. 
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5. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

Las acciones de pl"Otecclón a los derechos de propiedad Industrial son, en nuestro pals, autenticas 
acciones en el pleno sentido de la palabra, puesto que se traducen a la larga en sentencias 
condenatorias o absolutorias y en declarativas. Sólo que tienen varias fases que las vuelven 
compllcactas, y muchas veces sus resultados son extemporaneos. Tienen una fase que podr/amos 
//amar t6cnico-administrativa y de ella conoce el Instituto Mexicano de la Propiedad lndustn"a/, y 
tienen, después, una tase jurisdiccional dividida en actividades ante tribuna/es penates y en 
tribunales civiles. 

La fase tecn/co-admlnlstratlva tiene, a su vez, su secuencia de revisión de la legalidad ante /os 
frtbunales fedarales que conocen de cuestiones administrativas, o sea los Jueces de Distrito en 
Materia Administrativa, y los Tribunales Colegiados de Cireulto en Materia Administrativa. 

Esa rase administrativa-técnica, viene a ser prilcticamente el presupuesto del ejercicio real de las 
acciones. Viene a ser el procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una 
serte de actos preparatorios y guarda en cierta forma alguna semejanza con aquellos actos que 
son presupuestos bdslcos para decidir una acción declarativa o una condena en el ámbito judicial. 

De la Ley de la Propiedad Industria/ surgen entre otras, que Importan para los fines que se 
persiguen en este trabajo de Investigación, Jas acciones de nulidad, caducidad, cancelación e 
Infracción administrativa que se sustancian y resuelven con arreglo al procedimiento de declaración 
administrativa previsto en el Cap/lulo 11 del Titulo Sexto de la Ley y con las ronnafidades que esta 
Ley preVé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

Cabe decir que para los fines del presente trabajo, únicamente nos avocaremos at estudio de las 
~a/idades de Jos procedimientos administrativos en general, pues además de que en concreto 
ya fueron abordados en el punto 5 del Capitulo I de este trabajo, su estudio merece un trato 
especial que escapa al objeto que se persigue. 

Con la salvedad anotada, diremos que para iniciar cualquier tramitación destinada a obtener la 
protección de Jos derechos de propiedad industrial, esto es, para que se pueda poner en marcha el 
poder público cuando se trata de ejercitar una de Jas acciones que ya se han mencionado, es 
necesario cumplir con ciertos requerimientos comunes a lodos Jos casos. 

Primeramente, es necesarto que exista un Interés jurídico del promovente. Aunque la Ley no lo 
detennlna expresamente, ello se desprende de to previsto por el articulo 1· del Código Federal de 
Prot;:edimlentos Civiles de ap//cac/6n supletoria a la Ley de Ja Propiedad lndus1n·a1, que en su parte 
conducente establece: 

•Aft. 1• Sólo puede Iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la 
autoridad jucllcla/ declare o constituya un derecho o Imponga una condena, y quien tenga el interás 
conlnlrio". 
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AdemlJs. ese interés jurídico se desprendo de Ja prSctica general. as/ como de fa jurisprudencia 

que existe sobre ta materia. SI se Intenta perseguir a Jos Infractores da una marca, por ejernplo por 
persona diversa del propietario o si se desea nu!ificar una marca, sin justificar cual es el propósito 

perseguido. falta el interés para promover y Ja Administración no tiene por qué desan"Ollar su 
actividad en un asunto que ca.rece de fin pr;jctico visible, o que no beneficia a nadie. 

De manera que para íntegrar ese presupuesto, en aquellos casos en que no sean los titulares de 
derechos de propiedad industrial quienes deduzcan ta acción, es necesario recurrir a ciertos actos 
mediante /os cuales se hace nacer dicho interés. Por ejemplo, cuando alguien desea nulíficar una 
marca que le impide registrar la suya, debe solicitar esta última y una vez que surja la anterioridad 
y se le comunica ella, nace su acción para lnvaliclarla. 

Por otro lado, no posee interés jurldico quien ha dejado de ser titular por operación de la 
caducidad. o a quien se le ha nulificado una marca o patente. De suerte que se puede apuntar 
como requisito irnprescindible que los derechos estén vigentes, situación que expresamente se 
haya prevista en el articulo 191 de la Ley al establecer: --rambitfln se desechariJ la solicitud por la 
raJta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro. patente, autorización o 
publicación que sea base do la acción, no se encuentre vigente"'. 

Otro requisdo previo es que la tramitación la emprenda el legitimo interesado o su representante 
legal. La calidad de apoderado se puede comprobar de la fonna que previene el articula 181 de la 
Ley y 16 de su Reglamento. 

La solicitud de declaración administrativa debe revestir cierta fonna, como lo establece el articula 
"189 de la Ley. Debe mencionar en primer tennino el nombre del que promueve, su domicilio, el de 
su representante, cuando Jo haya. Se continua concretamente con Jo que se pide, su fundal71ento 
legal, as! como la causa del interés jurldico. 

Se proporcionaron Jos datos del supuesto infractor o invasor, o del titular contra quien se actúa. as/ 
como su domicilio y el tipo de acción que se deduce. Vendr~ después una narración sucinta de /os 
hechos, Ja relación de las pruebas en las que se apoya la promoción y los fundamentos legales de 
la misma. 

La demanda se ha de fonnular por triplicada, para conservar una copia se/lada y para que se dé 
traslado con otra. Deberá agregarse a /a demanda el comprobante de pago confonne al articulo 16 
del Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por Jos servicios que presta et Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industria/. La contestación debe ajustarse en Jo general, a la misma fonna. 

Como lo preve e/ articulo 190 de Ja Ley, cuando haya anexos que estén relacionados con Ja 
demanda tales como pruebas documentales, certificaciones, mandatos, escrituras, objetos de 
cualquier clase, deben remitirse precisamente con el escrito de demanda, pues de Jo contrario se 
podrfa considerar abandonada Ja gestión y tendrfa que repetirse Ja Instancia. 
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Por otra parte. para que puedan ser tomadas en cuenta aquellas pruebas diversas de las 
documentales (pet1cial, inspección) deben ser ofrecidas en Ja misma demanda. Después sólo 
podrán aceptarse fas supervenientes. 

En términos del articulo 193 de Ja Ley, realizados Jos trámites del caso, /a demanda se hace del 
conocimiento del presunto invasor, falsificador, o duet'lo da la marca. Se concede un tónnino de un 
mes para que manifieste por escrito /o que a su derecho convenga, siendo aplicable para el 

cómputo de dicho ténnino lo dispuesto por et articulo 184 de la Ley. 

Dicho plazo puede prorrogarse tratándose de procedimientos de declaración administrativa de 
Infracción, como /o prevén los articulas 209 tracción IX y 216 de la Ley, o bien cuando tas pruebas 
que se han de exhibir se encuentren en el extranjero, coma lo prevlf el articula 1 98 de la Ley. 

Como lo establoco et articula 199 de la Ley, transcurrido el plazo para que el titular afectado o el 
presunto infractor, presente sus manifestaciones, previo estudio de Jos antecedentes relativos y 
desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará Ja resolución administrativa que proceda, la 
qua se notificará a Jos interesados. 

Para ejercitar Ja segunda fase de las acciones, esto es, aquélla que se desenvuelve ante Jos 
tn"bunales civiles y pena/es, as! como para la adopción de las medidas previstas en el articulo 199 
Bis de la Ley, ser.:1 necesario, en términos del articulo 229 de la Ley, que el titular del derecho haya 
aplicado a Jos productos, envases o embalajes de productos emparados por un derecho de 
propiedad industrial, las Indicaciones y leyendas a que se refieren los artfculos 26 y 131 de la Ley, 
o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o 
servicios se encuentran protegidas por un derecho de propiedad industria/. 

Los referidos arlfcu/os 26 y 131 de la Ley disponen respectivamente, la obligación de hacer 
mención en los productos o procesos que se encuentran patentados o en trAmlte, sobre tal 
situación y la obligación de ostentar, en /os productos o servicios para Jos cuales una marca .se 
encuentra registrada, la leyenda "marca registrada", /as siglas "'M.R ... o el simbo/o @. 

Podrlamos decir que sin una protección adjetiva, los derechos de propiedad Industrial no tendr!an 
razón de existir, o por lo menos, pertenecer/an al campo de ta teorta. Estos derechos se actualizan, 
se ob)etlvlzan, sólo a través de las acciones de propiedad Industrial. Son ellas Ja auténtica prueba y 
la medida de tales derechos; son la sanción natural de ellos. Las controversias en esta materia 
tienen precisamente por contenido et ejercicio de Jas acciones. 
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CAPITULO V. SISTEMA DE CONFUSIÓN DE MARCAS. 

1. Resel'la de /as diversas disposiciones sobre confusión de marcas previstas 

en la Ley de la Propiedad Industrial. 
2. Recopilación de jurisprudencia relativa a confusión de marcas. 
3. Necesidad de regular el sistema de confusión de marcas. 
4. LJneamlentos propuestos para dotonninar la confusión entre marcas. 

1. RESEtiJA DE LAS DIVERSAS DISPOSICIONES SOBRE CONFUSIÓN DE MARCAS 
PREVISTAS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

El motivo de presentar en este apartado la resel'Ja de las diversas disposiciones sabre confusión de 

marcas que prevé Ja Ley de Ja Materia, obedece al hecho de evidenciar que la confusión de 
rnarcas es una figura jurídica de enonne trascendencia en lo que respecta a la propiedad industrial. 
ya que es Ja responsable de detennmar los derechos del fllular de una rnarca, /O que se traduce en 
el uso exclusivo del signo marcado. 

Es decir, partimos de la hipótesis legal de que la marca es todo signo visible que distingue 
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, corno lo provienen los 

articulas BB y 89 de la Ley. 

Esa distinción de que debe estar investida /a marca significa que no ha de confundirse con otra 

marca previamente registrada y esa confusión a su vez, irnplica que el signo marcario no ha de ser 
Idéntico o semejante en grado de confusión a Ja marca previamente registrada y vigente o a la 

marca en trtJmite de registro presentada con anterioridad. 

De ah/ que si Ja rnarca no goza de esa distintividad no será susceptible de registro. En tal sentido 
se manifiestan fas fracciones XV, XVI y XVII del articulo 90 de la Ley al establecer respectivamente 
que no seriJn reg;strablos como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, 
Iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para 

ser aplicadas a cualquier producto o servicio; una marca que sea ldCntlca o semejante en grado de 
confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, 
aplicada a tos mismos o similares productos o servicios y, una marca que sea idéntica o semejante 

en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento 
industria/, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los 
productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca. 

Además de la no viabilidad del registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a 
otra previamente registrada y vigente o a una marca en trt!Jmife de registro, la Ley da la mateda 
establece en su articulo g 1 que no podrá usarse ni formar parto del nombre comercia/, 

denominación o razón social de ningün establecimiento o persona moral, una marca registrada o 
una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando: 
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se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o 
comerc/a/lzaclón de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y 
no exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de Ja marca o de quien 
tenga facultades para hacerlo. 

No obstante que se pueda obtener el registro de una marca. conviene destacar que su registro 110 
producirá efecto alguno contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la niisrna 
marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicias, 

siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar Ja n1arca, de manera ininterrumpida, antes 
de la fecha de presentación de Ja solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta, situación 
que se encuentra prevista en el articulo 92 de la Ley. 

Idénticas prohibiciones establece la Ley de Ja materia en tratandose da Dvisos y nombres 
comercia/es, como Jo refiere el articulo 108 de la Ley al disponer que recibida la solicitud y 
satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de tondo a fin de determinar si existe 
algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de contusión aplicado al mismo giro, en 
trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada 
Idéntica o semejante en grado do confusión que ampare productos o servicios iguales o similares 
relacionados con e/ giro preponderante de Ja empresa o estab/ecilniento de que se trate. De no 
encontrarse anterion"dad procederá la publicación. 

El momento del proceso del registro de una marca en el que se determina Ja registrabifidad de la 
misma, en base a su distintividad, o sea de que no exista una marca idéntica o semejante en grado 
de confusión a otra previamente registrada y vigente o a otra en tramite do registro, se lleva a cabo 
en el examen de fondo que se encuentra previsto en /os artlculos 122 y 124 de la Ley. 

Por /o que /1ace a fa transmisión de las marcas, se considerarán ligados /os registros de /as marcas 
de un mismo titular, cuando dicl1as marcas sean idénticas y amparen similares productos o 
servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o silni/ares 
productos o servicios, situación que se encuentra prevista en el artículo 145 de la Ley. 

Como resulta evidente, una marca que carece de distintividad y que ha sido registrada, se 
encuentra viciada de nulidad y on ese sentida se pronuncia e/ articulo 151 de fa Ley al establecer 
que el registro de una marca ser~ nulo cuando: 

/.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado 
vigente en la época do su registro; 

//.- La marca sea idóntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el 
pals o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca 
registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga 
valer el mejor derecho por uso anten·or, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente 
en el pafs o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de 
primer uso declarado por el que la registró; 
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IV.- Se haya otorgado por error, Inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro 
que se considere Invadido, por tratarse de una marca que sea Igual o semejante en grado de 
confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y 

V.- El agente, el representan.~e. el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el 
extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de contusión, 
sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputartJ 
como obtenido de mala fe. 

Consecuentemente, la Ley de la matarla tipífica en su art.lcu/o 213 co1no infracciones 

administrativas: 

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o 
simflares productos o servicios que los protegidos por la registrada; 

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión 
como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, 
siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con 
establecimientos que operen con tos productos o servicios protegidos por la marca; 

VI.- Usar, dentro de ta zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de Ja República, 
en et caso previsto por et arttcu/o 105 de esta Ley, un nombre comercial Idéntica o semejante en 
grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, paro amparar un 
establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro; 

VII.- Usar como marcas /as denominaciones, signos, ::.·fmbolos, siglas o emblemas a que se refiere 
el articulo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artfculo 90 de esta Ley; 

VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre 
comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona "s/ca o moral 
cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o 
similares a los que se aplica ta marca registrada, sin el consentimiento. manifestado por escrito. del 
titular del registro de marca o de la persona quo tenga facultades para eno; 

XV/.. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de contusión, sin el 
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o 
establecimientos iguales o similares a los que se aplique eJ aviso; 

XVII.· Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de 
su titular o sin Ja licencia respectiva, para amparar un establecimiento Industrial, comercia/ o de 
servicios del mismo o similar giro. 

La reincidencia en cualquiera de las infracciones administrativas antes enunciadas dará lugar a que 
se tipifique un delito, una vez que Ja primera sanción administrativa Impuesta por esta razón haya 

quedado firme, como lo previene el articulo 223 de Ja Ley. 
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Corno se puede apreciar en esta reseffa. algunas veces se habla de dlstintividad, en otras de 
contusión y en otras m<Js de Identidad o semejanza en grado de confi.Jslón. como quiera que sea, 
lo de tondo es que Ja Ley de la materia prohibe expresamente, tratSndose de Tnarcas. el registro y 
el uso de marcas que carezcan de distinfividad, o sea de aquéllas que sean susceptibles de 
confundirse con otras por ser ldentlcas o semejantes en grado de contusión o por amparar los 
mismos o similares productos o servicios. 

Lo anterior quiere decir que Ja confusión entre marcas tiene que ver tanto por su denominación y/o 
diseno como por las productos o servicios a /os que pretenda aplicarse. Do ah! que pese a que dos 
marcas puedan ser idt1nticas o semejantes en grado de contusión en razón de sus denominaciones 
y/o dísonos, si se aplican pare productos o servicios diferentes, no operari:J Ja prohibición de 
registro. 

Asimismo, ha podido evidenciarse que Ja confusión es una figura jurldica que se contrapone a Ja 
caracterlstíca de dístintividad de que debe gozar Ja marca, por Jo que Ja confusión determina el 
derecho a Ja validez de Ja marca, es decir, el derecho a su uso exclusivo. 
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2. RECOPILACIÓN DE JURISPRUDENCIA RELATIVA A CONFUSIÓN DE MARCAS. 

En el presente punto se proporcionara solamente alguna de la vasta jurisprudencia que en materia 
de confusión de marcas han dictado nuestros máximos Titbuna/es, con la finalidad principal de 
evidenciar el sistema que nuestra legislación ha adoptado. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanarto Judicial de Ja Federación. 
Epoca: BA. 
Tomo: VI Segunda Parte-2. 
PIJglna: 572. 

RUBRO: MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN. 
TEXTO.· Para detenninar si dos marcas san semejantes en grado de confusión. se debe 
atender principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor conjuntamente, es 
decir, al primer golpe de vista o al ser pronunciadas nJpidamente, ya que si blan Ja autortdad 
administrativa, para calificar su registro puede realizar un anAlísis cuidadoso de sus 

elementos, no por ello debe olvidarse que lo realmente Importante es la prfn1era Impresión y 
la confusión que dichas marcas produzcan en el público. En este sentido, es claro que, tratlindose 

de cuestiones marcarlas, es et público consumidor quien fundamentalmente merece protección 
para evitar su desorientación y error respecto a ta naturaleza y origen de los distintos 
produc:tos que concurren en el mercado, justificándose por ello, la exigencia legal de que 
las marcas sean suficientemente distintas entre si. de tal suerte quo el consumidor no 
confunda una con otra. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRAnVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
PRECEDENTES: 

Amparo en revisión 304190. Daniel Industries /ne. 2g de marzo de 1ggo. Unanimidad de 
votos. Ponente: David De/gadil/o Guerrero. Secrataria: Clementina Fiares Suórez. 

Instancia: rn·bunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Apendice 1QB5. 

Parte: VI. 
Tesis: 3. 
Página: 12. 

RUBRO: MARCAS. ANAL/SIS DE SU POSIBLE CONFUSIÓN. 

TEXTO: SI bien este tribunal ha sostenido que para detennlnar si dos marcas son 

semejantes en grado de confusión, se debe atender no solo a un análisis minucioso, sino 

principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de 
vista, o al ser pronunciadas rápidamente. ello no significa que quien deba Juzgar sobre ta 
semejanza de las marcas no pueda fijarse minuciosamente en sus detalles, para detennlnar o 
aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se tas lee u oye en fonna 
ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa, pues la impresión subjetiva que las marcas 

-
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produzcan de momento. puede ser objeto de un anl!Jlls/s cuidadoso. que no olvide que debe 
atenderse a la primera Impresión que dichas marcas produzcan en el público. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
PRECEDENTES: 
S6ptlma Epoca, Sexta Parte: 
Volumen 70, p/Jg. 49. Amparo en revisión 527/74. Henkel & Cia. G.M.B.H. 29 de octubre de 
1'174. Unanimidad de votos. Ponente: Gui//enno Guzrnlin Orozco. 
Volómenes 151-156, pdg. 209. Amparo en revisión 487/74. Henke/ & Cie. G.M.B.H. 22 de octubre 
de 1'174. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente. 
Volúmenes 151-156, p~g. 209. Amparo en revisión 204/17. Industrias Va/vet de MBxico, S. A. 
2 de agosto de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente. 
Volúmenes 151-156, pág. 209. Amparo en revisión 861/79. Brs. /ne. 23 de enero de 1Q80. 

Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente. 
Volúmenes 151-156, p<!lg. 113. Amparo en revisión 527/81. Aqua Mex, S. A. 24 de agosto da 1981. 

Unanimidad de votos. La publicación no mencwna ponente. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circwto. 
Fuente: Apendice 1985. 
Parte: VI. 
Tesis: 31. 
PIJglna: 53. 

RUBRO: MARCAS, CONFUSIÓN DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. 
INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIJI DEL ARTICULO Qt DE LA LEY DE 
INVENCIONES Y MARCAS. 
TEXTO: Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, 
confonne a la fracción XVIII del artfculo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse 
prtmordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de 
manera importante debe atenderse a Ja primera impresión, esto es al efecto que puedan producir 
en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser o/das cuando son 
pronunciadas rápidamente, pues es do suponerse que et público consumidor no siempre 
hace un análisis minucioso y detallado do las marcas do los productos que adquiere, as! como 

tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino 
fundamentalmente que la similitud de los e/omentos principales pueda on"ginar confusión. Por 
tanto, para establecer si entre dos o m.:Js marcas registradas. o cuyo registro se pretende, 
existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a /as 

otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra 
existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una 
elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede sor 
Inducido a erTOr, no está en aplilud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis 
de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas 
susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de 
alguna de ellas. Tal es el criten·o que sustenta el legislador en el precepto legal citado, at establecer 
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que no se admltirtJ a registro una marca que sea semejante (Igual o tan parecida) a otra ya 

registrada y vigente, aplicada a /os mismos o similares productos o servicios. en grado tal que 
pueda confundirse con la anterior. tomando/a en su conjunto o atendiendo a Jos elementos 
que hayan sido reservados. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
PRECEDENTES.-
Séptima Epoca, Sexta Parte: 
Volúmenes 157-162, pt'Jg. 106. Amparo en revisión 182fl/B1. Hardy Splcer Limitad. 15 de 
marzo de 1gs2. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Plmentel. 
Volómenes 157-162, pSg. 106. Arnparo en revisión 60/82. Barco Of Celifomia. 15 de marzo de 
1982. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente. 

Volúmenes 157-162, ptJg. 106. Amparo en revisión 1459fl9. Kem Foods, /ne. 3 de mayo de 
1982. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente_ 
Volómenes 157-162, pág. 205. Amparo en revisión 146/81. Laboraton'as Miles de México, S. A. 
7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente. 
Volómenes 157-152, pllg. 205. Amparo en revisión 746/81. lntercontinental Hotels 
Corporation. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente. 

Instancia: Tribunales Colegiadas de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: 7A. 
Volumen: 151-156. 
Parte: Sexta. 

P~gina: 115. 

RUBRO: MARCAS, CONFUSIÓN DE. 
TEXTO: Cuando el articulo 91, fracción XVIII, de Ja Ley de Invenciones y Marcas pro/1/be el 
registro da una Marca que sea semejante n otra ya registrada y vigente, aplicada a artlcu/os 
similares, en grado tal que pueda confundirse con Ja anten'or, tomándola en su conjunta o 
atendiendo a los elementos que /1ayan sido reservados, se debe entandar que se esM 
protegiendo al fabricante de la competencia desleal, de manera que ningún competidor pueda 
venir a vender sus productos con una marca que induzca a confusión al público consumidor 
sobre cual es el producto que esta adquiriendo, lo que implica que si creo estar co1nprando el 
articulo de un productor, amparado con una marca, no se le debe inducir a confusión, do manera 
que venga a adquirir otro articulo, producido por otro fabricante, con la consiguiente lesión a los 
intereses del consumidor y del propietario de la primera marca. Luego si la marca cuyo registro se 
solicita comprende la marca anterior en tal forma que el público consumidor pueda creer que 
al adquirir el nuevo producto esta adquiriendo el anterior, o una variante do/ mismo. con la 
marca ligeramente modificada, en caso de registr::irla se estarla violando la prohibición 
establee/da en el precepto. Para poner sólo algUn ejemplo, puede pensarse que sí se registrara 
por un productor nuevo la marca FORD KRAFT para amparar automóviles, es razonable 
suponer que el público consumidor. al adquinrtos. podrla haber sido Inducido a pensar que 
estaba comprando un vehlculo producido por la fabn'ca titular de la marca FORD anterior, con la 
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$igulente lesión e sus derechos de registro marcaria. Y lo misma sucede traMndose de tintas, 
si /a man:a anterior es astro, y la solicitada ahora es ASTRO KRAFT. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
PRECEDENTES: 
Anlparo en revisión 241/Bf. Sun Chernice/ Corporotion. 30 de julio de 1981. Unanimidad de 

votos. Ponente: Guillermo GuzrnlJn Orozco. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Epoca: 7A. 
Volumen: 103-108. 
Parte: Sexta. 
Sección: Jun·sprudencia. 
Pi:Jglna: 297. 

RUBRO: MARCAS. CONFUSIÓN. PRODUCTOS DIFERENTES. 
TEXTO: Para que una rnarca no deba registrarse, aplicando para ello el artículo 105, fracción 

XIV. Inciso b), de la Ley de Ja Propiedad Industria/ aplicable, se requiere que los artfculos 

amparados por a1nbas tnarcas tengan caracterlsticas semejantes. De manera que si se 
trata de artlculos que no tienen mayor relación entre si, por su naturaleza y su uso, o por las 

tiendas en que se venden, no hay inconveniente en usar marcas que podrlan confundirse. 

cuando no hay la menor posibilidad de confusión en Jos productos. o de competencia 

comercia/ desleal entre los productores. La propiedad de una tiende, 
esencialmente, a proteger el prestigio de un fabricante, de manera que otro no pueda 
aprovecharse de eso prestigio para obtener un provecho co1nercial, en dotrimento del prop1etano 
de la marca anterior, ni pueda causar a este algún desprestigio en relación con /a calidad de 

su producto. Pero cuando los productos a que se aplican las dos marct:Js son do naturaleza 

substancia/mente diferente. o se aplican a usos substancia/monte diferentes, y se expenden en 

comercios substanciallnente diferentes (cuando se trata de establecimiontos 

especializados), no se ve que haya razón para negar el registro do una marca por su posiblu 

semejanza o confusión con Ja otra. Pues en estos casos no podrá haber confusión para adquinr 

el producto del due!Jo de la nJarca anterior, con motivo del registro del otro, ni el productor ducllo 

de la anterioridad podrá sufrir daiJo en su prestigio ni en su econoniia con el uso de la otra 
TTJarr:a. Ni podrd el duef'Jo de la segunda usar el prestigio de la primera. para vender su prod1Jc/o, 
ya que ambos productos se encontrarán en esferas diferentes de uso, ap/Jcaciones y 
expendios comerciales (o departamentos especiales. en comercios genera/os). Por lo detn,js, 

aunque Jos productos amparados por una marca pertenezcan a una categoría, y Ja 1narca se 

haya expedido en principio para arnparar todos Jos productos de esa categoria, si la realidad es 

que la 1narca es/~ destmada a arnparar productos de cierta naturaleza y destinados a ciertos 

usos atines, el registro de esa marca no impide el registro de una segunda marca semejante 

que se destine a amparar exclusivamente ciertos productos que, aunque pertenezcan a Ja 

misma cstegorla en la clasificación del articulo 71 del Reglamento de Ja ley, sean artlcutos de 

naturaleza esencialmente distinta. y de uso y aplicaciones esencialmente distintos, y que 
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esencialmente se venden en comercios de naturaleza también direrente, como en el caso, por 
ejemplo. de cepll/os para muebles, pisos y tap!cerla y de cepillos dentales. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

PRECEDENTES: 
S6ptlrna Epoca, Sexta Parte: Volumen 87, pág. 55. Amparo en revisión 21/76. Johnson & 
Johnson. 16 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Guillenno Guzrnlin Orozco. 
Volómenes 97 -102, pAg. 149. Amparo en revisión 707/76. Dresser Industries, /ne. 18 de marzo 
de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente. 
Volúmenes 97 -102, pág. 149. Amparo en revisión 131fl7. American Cyanamld Company. 12 
de abril de 1977. Unanimidad de votas. La publicación no menciona ponente. 
Volúmenes 97 -102, pág. 149. Amparo en revisión 291/77. Laboratorios lnfan. S. A. 21 de junio 

de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente. 
Volúmenes 103 -108, pág. 134. Amparo en revisión 347/77. Central Exportadora Nacional, S. A 

9 de agosto de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente. 

Instancia: rn·bunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial do la Faderación. 
Epoca: 7A. 
Volumen: 91-96. 
Parte: Sexta. 
PtJgina: 132. 

RUBRO: MARCAS, CONFUSIÓN DE. SUGESTIONES Y ASOCIACIONES. 

TEXTO: El articulo 105, tracción XIV. Inciso b). de la Ley de la Propiedad lndustn·a1 aplicable, 
prohibe el registro do una marca cuando hay una probabilidad razonable de que el público 
consumidor. en general, pueda incum'"r on confusión al respecto. 
Es decir, una marca puede ser sugestiva de Ja otra, o puede establecer alguna conexión mental 
con Ja otra. poro para que esto llegue a la prohibición legal es necesario que la relación 
entre ambas sea tal. que haya probabilidad razonable de confusión en el público en general 
respecto del producto o de su fabricante. Por otra parte. dos palabras que por las sotas letras 
que las componen podrla parecer que Inducen a confusión pueden no hacerlo cuando 

ideológicamente el significado de ambas o do una de ellas hace que haya en ambo::; casos 
asociaciones mentales lo bastante diferentes para que no sea probable la confusión. Pero para 

ello sera necesario que Jos productos espcclficos (y no solamente /os genéricos) protegidos 
con ambas palabras, sean diferentes. y que tas etiquetas en que arnbas palabras son usadas 
como marcas. no guarden similitudes do ornarnontación o de tipo de /otra, quo hagan aparecer 
la probabilidad de confusión. Tal es. por ejemplo. el caso de las palabras "Bacaror• y 
•aacar<l", que tomadas corno conjuntos de letras sin significado, si dar/an Jugar a contusión 
entre ellas. Pero dado que la palabra -aacará'" tiene claras asociac10nes idiornaticas que 

bastan a distinguirla do la otra, no se ve clararnente que on este caso concreto pudiera 
haber posibilidad razonable de confusión, si no fuese porque ambas marcas se aplican 

exactamente al mismo producto y ambas etiquetas tienen elementos de ornamento y Upas de 

letras que si inducen a confusión. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
PRECEDENTES: 
Amparo en revisión 344/76. sacardl Company Límlted. 18 de aaosto de 1976. Unanimidad de 
votos. Ponente: GultleTTTJo GuzrnSn Orozco. 

Según se desprende de la jurisprudencia citada, el sistema que ha adoptado nuestra legislación. 
aunque propiamente dicho el Derecho Marcarlo Mexicano. dentro de/ cual queda lnrnersa la 
jurisprudencia corno fuente formal; para determinar Ja confusión entre marcas, se basa en el 
estudio de los factores, visual, gramatical, foruJtico e Ideológico. 
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3. NECESIDAD DE REGULAR EL SISTEMA DE CONFUSIÓN DE MARCAS. 

Las legislaciones marcarlas de los diversos paises no contienen no1711as que establezcan principios 
que deban de observarse para la apreciación de fa semejanza o parecida entre marcas. Y por lo 
tanto. esta cuestión es de la exclusiva competencia de la Administración en Jos paises como el 
nuestro en que el registro so efectúa con examen previo de Ja registrabllídad del signo y. en todo 
caso, de la competencia de /os tribuna/os. 

Hemos sostenido con antelacfón que Ja Jurisprudencia, fuente ronnal del Derecho Marcario 
Mexicano, establece ciertas bases para determinar la semejanza o parecido entre marcas, no 

obstante que /as decisiones de nuestro m<1s alto Tribunal en muchos casos denotan su 
Inconsistencia porque se basan en opiniones discrepantes y en ocasiones hasta contradictor1as. 

A efecto de evidenciar las contradicciones en que suelan incurrir nuestros más altos Tribunales al 
determinar Ja confusión entre rnarcas, a continuación y a rnodo de ejemplo, so cita la siguiente 
resolución sustentada por tos Tribunales Colegiados do Circuito, visible a fojas 96 del Semanario 
Judicial de ta Federación, Séptima Epoca, Volumen 139-144, Sexta Parte, cuyo texto es el 

siguiente: 

MARCAS, CUANDO NO EXISTE CONFUSIÓN ENTRE LAS. 
Al sostener la recurrente que •no es exacto que entre la marca BRI cuyo registro se negó, y la 
marca BRIO existan semejanzas en grado de confusión•, es de reconocerse que tiene razón, pues 
la clasificación contenida en el articulo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad 
Industrial no puede servir de única base para establecor semejanza o diferencia entre productos 
distintos, aunque de un mismo grupo de la citada clasificación, y con apoyo en este razonamiento 
se concluye que entre la marca BRI que pretendo amparar •alimentos y sus ingredientes• y la 
marca BRIO que protege ünlcamonte "dulces y caramelos"', aunque tanto unos como otros 
pertenecen al grupo 46 de la aludida clasificación, sin embargo, son diferentes entre sf, y por lo 

mismo, no puede existir confusión entre ambas marcas, dado los productos de cada una. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
PRECEDENTES: 
Amparo en revisión B1/BO. Verduras Congeladas, S. A. 24 de septiembre do 1980. Mayor/a de 
votos. Ponente: Abe/ardo Vázquez Cruz. 

Esta resolución es contradictoria, ya que entre la marca .. BRI"' cuyo registro se negó y la marca 
"'BRIO .. si existe semejanza en grado de confusión. A fin de evidenciar esta confusión, entraremos 
a analizar ambas marcas partiendo de lo previsto por el articulo 90 fracción XVI de fa Ley de ta 
Propiedad lndustn'a/, que para mejor proveer a continuación se transcribo: 

•ART. 90.-No serán registrabies como marca: 

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en tr~mite de registro 
presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a /os mismos o similares 
productos o servicios ... •. 
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De la Interpretación del precepto legal Invocado, tenemos que una marca no ser~ registrab/e 
cuando concun-an rata/mente las siguientes hipótesis: 

a) Cuando sea Idéntica o semejante en grado de confusión a otra en triflmde de registro presentada 
con anterioridad o a una registrada y vigente; 
b) Cuando se aplique a los mismos o similares productos o servicios. 

Por lo que hace a la primera de las hipótesis, a fin de demostrar que entre las marcas en estudio 
existe semejanza en grado de confusión y toda vez que la Ley de ta materia no establece Jos 
lineamientos para determinar la confusión entre marcas, seguiremos los lineamientos que al 
respecto nos proporciona la jurisprudencia y que han quedado precisados en el punto anterior del 
presente Capitulo. 

Comenzaremos nuestro anSlisls considerando el erecto que producen las marcas en estudio. 
tomadas globalmente, atendiendo a ta primera impresión que puedan producir en el público 
consumidor al primer golpe de vista: 

MARCA REGISTRADA CON ANTERIORIDAD MARCA CUYO REGISTRO SE NEGÓ 

BRIO BRI 

Sin ser erudito en la materia y asumiendo el pape/ de simple consumidor, podemos apreciar Ja 
enonne semejanza que en grado de confusión existe entre la marca •sR/" cuyo registro se negó y 
la marca registrada con anterioridad "BRID". 

SI además de Jo anterior consideramos el hecho de que, gramaticalmente hablando, las marcas en 
estudio tienen la misma connotación gramatical, esto es, ambas marcas tienen como elemento 
común el vocablo •aRr, y que la única y débil diferencia entre ellas estlJ dada por la tetra •o•, 
habremos de concluir que ambas marcas no solo son semejantes en grado de confusión, sino que 
son prl!Jcticamente Idénticas. 

Ahora bien, desde el punto de vista fonético, tas marcas en estudio son muy similares cuando son 
pronunciadas o escuchadas rSpidamente, en fonna ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa, 
situación que es consecuencia de la semejanza gramatical que existe entre estas marcas. 

Dicho de otra fonna, de acuerdo con el sonido y la fOrma e/e articular estas denominaciones y 
asumiendo el papel de simple consumidor. podemos apreciar la enonne slmilltud que existe entre 
Ja marca cuyo registro se negó "BRI" y la marca registrada con anterioridad "BRto•, al ser 
pronunciadas rápidamente, dada Ja similar fonna de pronunciarlas asf como de escucharlas. 

En relación con la segunda hipótesis contenida en el precepto legal invocado, tamblt1n en el caso a 
estudio se actualiza. ya que sdem4s de ser semejante en grado ele confusión la marca •SRI"' cuyo 
registro se negó a la marca •sR10• registrada con anterioridad~ resu"a que ambas marcas se 
aplican para los mismos productos. 
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Es decir. mientras la marca •BRr pretende amparar •afimenlos y sus ingredientes•. la marca 
•sR10•, registrada con antenOridad, protege •dulces y caramelos... productos éstos que se 
encuentran comprendidas dentro de una misma clasificación de productos, en este caso, dentro de 
Ja clase 46 de la clasificación oficial, de confonnidad con la clasificación contenida en el articulo 
71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 

No obstante que ta marca •BRIO'" registrada con anterioridad protege exclusivamente "'dulces y 
caramelos• do la clase 46 de la clasificación oficial, representa un obstáculo para el registro de la 
marca "'BRI" que pretende proteger "alimentos y sus ingredientes•, pues Jos '"dulces y caramelos" 
se encuentran comprendidos dentro de la misma clasificación oficial y acorde con lo dispuesto en 
la fracc;6n XVI del articulo 90 de la Ley, no sera registrable como marca, una marca que sea 
Idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con 
anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. 
como ocutTe en el presente caso. A mayor abundamiento, /os *'dulces y caramelos• son la especie 
del género •alimentos y sus Ingredíontos•. de tal forma que aún sin establocerso que se pretenden 
amparar •dulces y caramelos"'. con sólo establecerse que se pretenden amparar "'alimentos y sus 
ingredientes"", se est;J abarcando a aquéllos. 

Esto es resultado do ta anterior clasificación oficial, a ta que se refiere la resolución aqul analizada, 
que identificaba a cada una de tas clases en rubros, lo que daba pauta a que en la solicitud de 
registro respectiva se estableciera que los productos o servicios que pretendlan protegerse se 
expresarán en rubros, to que implicaba la protección a toda una clase de productos o servicios, 
situación qua ya no sucede en ta actual clasificación de productos y servicios que proporciona el 
artfcuto 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 

De ah/ que la resolución estudiada resulte contradictoria. ya que entre la rnarca "'BRI" cuyo 
registro se negó, y la marca .. BR/0"' si existan semejanzas on grado de confusión, según se 
demostró. tanto por las denominaciones que conforman a ambas como por Jos productos a que se 
aplican /as mfsmas, sin que sea óbice lo sostenido en la resolución anaffzada, en el sentido de que 
•aunque los productos amparados por las marcas citadas pertenecen al grupo 46 de la clasificación 
oficial son diferentes entre sf, y por lo mismo, no puede existir confusión entre ambas marcas, 
dado los productos de cada una•. 

Otra cosa serla si la marca "'BRr cuyo registro se negó, excluyera de los productos que pretende 
proteger a los •dulces y caramelos"', ya que de esta forma salvarla el impedimento previsto en la 
fracción XVI del art.fculo 90 citado con antelación, pues pese a ser semejante en grado de 
confusión a la marca "'BR10• registrada con anterioridad, se aplicarla a productos, que pesa a 
pertenecer a una misma clasificación, no se encuentran protegidos por esta última marca. 

Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se 
admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y 
vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado taf que pueda 
confundirse con la anterior; tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que 
hayan sido reservados. 
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Lo anterior debo entenderse en el sentida de que so est.1 protegiendo al fabricante de la 

competencia desleal, de manera que ningún competidor pueda venir a vender sus productos 
con una marca que Induzca a confusión al público consumidor sobre cuál es el producto que 
estlii adquiriendo, lo que implica que si cree estar comprando el articulo de un productor, amparado 
con una marca, no se /e debe inducir a confusión, de manera Que venga a adquirir otro articulo, 
producido por otro fabricante, con la consiguiente lesión a Jos intereses del consumidor y del 
propietario do la primera marca. Luego si la marca cuyo registro se solícita comprende la marca 

anterior en tal tonna que el püblico consumidor pueda creer que ar adquirir el nuevo 
producto está adquin·cndo el anterior, o una variante del mismo, con la marca ligeramente 
modificada, en caso de registrarla se estarla violando la prohibición establecida en el precepto. 

Cabe destacar el hecho de que lo rnisrno la doctrina que Ja Jurisprudencia y la legislación 
establecen reglas de car~cter general para calificar la concurrencia o ausencia de la condición 
distintiva de /a marca. Pera el problema estriba en el desdén que la administración pública hace de 

tales reglas incorporadas al Derecho Marcarlo. del que constituyen su estructura, lo qua provoca Ja 
Intervención de Jos órganos jurisdiccionales que regulan las contiendas que so suscitan entre 
parliculares entre si o entre éstos y /a propia administración. 

Aunque como ya se estudio con anterioridad, la doctrina es fuente material del Derecho Marcan·o 
Mexicano, en Ja práctica se Je asigna un valor secundario como fuente de integración en nuestro 
sistema jur/dico de la propiedad Industrial, por diversas razones, no obstante que en nuestra 
legislación existen algunas disposiciones que expresamente otorgan a la doctrina el carácter de 
fuente, como acontece con el Código Federal de Procedimientos Civiles al senatar en su articulo 
222 los requisitos especiales que deben llenar las sentencias y el contenido de tas mismas y como 
dispone el Código Federal de procedimientos Pena/es en su articulo 292. 

Como consecuencia de Ja calidad de fuente supletoria que dichos códigos tienen en el Derecho 
marcarto, las disposiciones contenidas en los preceptos legales citados constituyen otros tantos 
mandamientos para sostener que no debe tratarse a la doctrina con tan absoluta indiferencia, sino 
atenderla .según el prestigio de sus autores y tomando en cuenta /a correspondencia que exista 
entre el sistema legal cuyas nonnas interpreta y las instituciones similares de nuestra legislación 
vigente. 

La Importancia do la doctrina radica en que es la que aporta las opiniones y Ja que da a conocer 
esas verdades jurldicas de indiscutible validez, esos principios y verdades establecidos por el 
Derecho marcarlo, lo que sirve cabalmente de sustentación. de contenido y de substancia a las 
nonnas de cantJcter general. 

De ah/ que las opiniones de los autores y tratadistas que se han ocupado del estudio, exposición y 
sistematización da los principios reguladores del derecho sobre marcas, tienen un valor que sin ser 
ciertamente el de las ragJas de obligatoriedad absoluta, si representan un important/simo papel 
entre los diversos factores idóneos para interpretar y aplicar la legislación mexicana. 
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Sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo a Ja marca. sea para disfrutar et contenido cte 
tal derecho, ra Indo/e distintiva de la marca es un factor determinante en el planteamiento y 
solución de multitud de van·ados problemas que a diario surgen en las relaciones industriales y 
mercantiles con motivo de la Interpretación y aplicación de Ja ley que regula tates derechos. 

En efecto. la admisión o rechazo de marcas cuyo registro se solicita; algunos conceptos de nulidad 
de registros ya obtenidos. el examen de novedad y el extraordinario de novedad de /as marcas; /a 
llpiflcac/ón de múltiples ngures delictivas atentatan·as contra la propiedad Industrial que deriva de la 
marca registrada, as/ como la detennlnaclón que previamente la autoridad administrativa debe 
hacer de Ja existencia de dichos elementos de usurpación; el ejercicio de las acciones civiles y 

penales que puedan ejercitarse para reprimir ta lesión de un gran sector de los derechos exclusivos 
que otorga el registro, y en fin, el estudio y decisión de conflictos sobre competencia desleal; son 

todas ellas materias que forman la columna vertebral del Derecho Marcarlo y que se sustentan 
sobre el cartJcter distintivo de la marca. 

Por todo lo anterior y en virtud de que las legislaciones marcarías de los diversos paises no 
contienen normas que establezcan prmcipios que deban de observarse para la apreciación de la 
semejanza o parecido entre marcas. siendo una cuestión de Ja exclusiva cornpotencia de la 
Administración en los pafses como el nuc.•stro en que el registro so efectúa con examen previo de 
la reglstrabi/idad del signo y, en todo caso, de la competencia do los tribunales; surge Ja necesidad 
de regular el sistema de confusión de marcas, con el fin primordial de evitar en lo posible la 
racuhact discrecional de la Administración para detenninarlo, cuando ya existen ciertos 
lineamientos establecidos por Ja doctrina. 

Cuando nos referimos en el titulo de este punto del presente trabajo do investigación a ta palabra 
-regular. to estamos haciendo en el sen/ido literal do ta palabra, esto es. a la necesidad do 
establecer reglas que deban seguirse para detvrrninar el sisterna de confusión de marcas. 

Ahora bien, to que en este modesto trabajo estarnos pretendiendo no es establecer por completo, 
aunque si algunas, las reglas que deben de seguirse pi3ra determinar el sistema de confusión de 
marcas, pues muchas de estas ya existen y han sido precisamente establecidas por la doctrina, 
sino m~s bien Jo que se persigue es que quien deba juzgar sobre semejanza de marcas Jo haga en 

estricto apego a esos lineamientos o reglas. 

Pero cómo lograr Jo anterior si a la doctrirla, pese a ser fuente nJaterial del Derecho Marcario 

Mexicano. en la práctica se le asigna un valor secundario como fuente de integración en nuestro 
sistema jurldico de la propiedad iodusfri,'"JI. E.sta es una cuestión que tratareo1os de despejar en el 
siguiente y ú//irno punto de este trabajo de investigación 
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4. LJNEAMIENTOS PROPUESTOS PARA DETERMINAR LA CONFUSIÓN ENTRE MARCAS. 

Una vez que se ha rosaNado la necesidad de regular el sistema de confusión de marcas. en el 
presente apartado se habrán de exponer tas reglas que la doctrina ha establecido para determinar 
/a semejanza entre marcas, para posteriormente proponer. desde nuestra humllde apreciación, con 
todas tas llmitantes que ello Implica, algunos lineamientos que podrlan servir para ampliar Jos 
criterios para dete1T11inar Ja confusión entre marcas. Asimismo, habremos de proponer so/uclón al 
problema que se presenta en la pnlctlca cuando discrecionalmente la Administración determina la 
semejanza entre marcas, siendo que ya existen ciertos lineamientos establecidas por la doctrina. 

As/ tenemos que Ja doctrina ha sancionado intomacionalmente unos principios o reglas que 
pennften apreciar Ja semejanza entre marcas. entre los que destacan Jos siguientes: 

1a. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto: 

Esto es. fa marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma 

se imprime en la mente del consumidor, como un todo único. 

Lo anterior implica en otros términos. que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin 
particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, 
considerados do manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus somejanzas que resulten 
de su examen global. para determinar sus elementos primordiales que Jo dan su carácter distintivo; 
todo ello debertJ efectuarse a la primera Impresión normal que proyecta la rnarca en su conjunto, 
tal como la observa el consumidor dostinatado do Ja misma en la realidad, sin que pueda 
as/m/l~rse/c a un examinador minucioso y detallísta de signos marcarlos. 

2a. La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias: 

La marca debe apreciarse por las semejanzas que resulten del conjunto do sus elementos y no por 
sus diferencias que surjan en sus dotal/es tomados aislada y separadamente. 

La opinión del juez debe resultar del examen sucesivo y no de la comparación simultt'Jnoa y 
minuciosa de las marcas; de ahf que dicho funcionario no tiene por qué preguntarse si poniendo 

las marcas a su vista la una de la otra, pueda fácifmento descubdr entre ellas ciertas diferencias 
por una comparación atenta, sino que es preciso ante todo que primero busque si, conforme a /as 
exigencias habituales de la vida comercial, existe entre e/las una determmada analogta que ellas 
puedan, consideradas aisladarnente, ser fácilmente confundidas. 

3a. La imitación debe apreciarse por irnposición, es decir viendo alternativamente las marcas y no 
comparándolas una al lado de la otra: 

No hay que olvidar que el consumidor no tiene trente a sus ojos las dos nJarcas cuando el producto 
revestido de una de e/las Je es ofrecido y que aquel que quiere aprovecharse de imitación más o 
menos hábil se cuida de presentar al lado de su marca, aquélla que él se esfuerza en Imitar. 
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En efecto, el consumidor al elegir un producto o servicio con una marca detennlnada, lo hace en 
función de que en su mente por lo comün tiene vagamente fijada la imagen de dicha marca; asf 
tsrnblén porque su elección se vea constrellida a lo que se le ofrece, sin que al efecto, pueda 
establecer va/oraciones comparativas entre la mencionada Imagen de la marca de su predilección 
y Je que actualmente adquiere y tiene ante sus ojos, ignorando si 6sta es una simple Imitación de 
aquélla, por no tener ambas marcas ante su presencia y poder compárartas. AJ efecto, deban 
tomarse en cuenta las prt'Jcticas o costumbres seguidas en ta industria o comercio. 

4a. La ímilaclón debe apreciarse suponiendo quo la confusión puede sufrirla una persona 
medianamente Inteligente, o sea el comprador medio. y quo preste /a atención común y ordinaria. 

Para juzgar más o menos la posibilidad de confusión no es suficiente tomar como ténn/no de 
comparación el grada de atención del primero que llega, del consumidor Ignorante e inlnte/Jgente, 
sino el grado de atención del consumidor vigilante. cuidadoso de sus Intereses. 

Más aún, so juzga la posibilidad de confusión de las marcas con referencia a Ja rnentalidad del 

consumidor al que eslil destinada la mercader/a, y sobre el que, en definitiva, ha de operar Ja 
marca. Y se entenderó por tal el consum;dor n1edio, ni especialmente perspicaz. ni torpe en 
extremo. Cuando el /érrnino medio de Jos consumidores pueda confundir una rnarca con otra, ta 
Imitación está fuera de duda. El criterio es flexible ya que fa atención que pone la gente de escasa 
cultura en estos signos es menor de la que emplea la gente culta pudiendo ocurrir quo una misma 
marca pueda considerarso confundible o no según Ja clientela a que se aplique la mercader/a. 

En realidad se hace referencia a una alención común y ordinada de un consurnidor medio en la 
adquisición de un producto o prestación de un servicio dctcnninado, es decir, deberá tomarse en 

cuenta el nivel de cultura del consumidor y su atención llabitual, Ja cual en ocasiones será 
cuidadosa y en otras ocasional y superficial en cuanto a la marca elegida. As! tambión deberá 
tenerse en cuenta la naturaleza misma del producto o servicio. 

Estos principios o reglas no do ben entenderse con extrema dgidez, sino que al respecto predomina 
cierta flexibilidad en su aplicación, de tal suorte que el cntedo subjetivo del examinador deba 
apegarse en razonamientos o princ1p1os lógicos y a Ja ley 

El principio general da la identidad o semej<.Jnza en relación a otras marcas anteriores se encuentra 
debidamente reconocida en nuestra Ley de la Propiedad lndustn·a1, al establecer que· 

ART. 90. -No serán regístrabfcs co1no marca: 

XVI. Una marca que sea idúntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite do registro 
presentada con anten-oridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mis1nos o similares 
productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idóntica a otra ya 
registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular. para aplicarla a productos o servicios 
slmffares. 
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Cabe hacer mención. a propósito de Jo preceptuado en el numeral invocado, que el problema para 
detennlnar /a conruslón entre marcas surge cuando las marcas en connlcto son semejantes y no 
cuando son Idénticas, pues siendo idénticas no existe ningún problerna para delerTTJinarla, ya que 
la sola observación pennltirá apreciarta. 

Por otra parte, se han establecido por Ja doctrina. jurisprudencia y algunas legislaciones nJarcarias. 
nonnas especiales o reglas de confundibllidad de /as marcas, especialmente, las denominativas, 

grdficas y mixtas, de la siguiente manera: 

La primera nonna relativa a /as marcas denominativas, es la siguiente: para juzgar sobre Ja 
Imitación es preciso prescindir do/ vocablo de uso general que en ellas se encuentre, /imitando la 
valoración ónican1ente a las palabras orfginoles y caracterlsticas. 

En otros ténninos, cuando en la comparación de dos marcas se advierte que ambas tienen un 
elemento común, que no puede ser objeto de apropiación individua/, pero tienen ambas otro 
elamento que por si mismo sea el predominante y además sea éste suficientemente distintivo, 

caracterfstico o de acentuada individualización, no /1abrá confusión entre ambas marcas ya que el 
elemento común en este caso es de importancia secundaria y no fundamenta/ o decisiva para 
producirla; aún más el elemento predominante y por ende distintivo sen:~ retenido con mayor 
facilidad por el propio consumidor que el elemento cornún. 

Por otro lado cuando dos marcas examinadas en su conjunto resulta quo tienen una misma parle 
Inicial o radical y ósta sea el e/cn1ento predo.rninante y decisivo, indudablemente que habrá 
confusión, sin que la parte restante de atJJbas n1arcas por su carácter secundario e insignificat1vo 

Innuya notablemente para otorgarles distinlividad. 

En esta linea, se flan vertido nomias o reglas que tienen un carácter estnclamonte o/J;etivo _v que 
son de aceptación unánime en relación a fa confundibilidad de las marcas: de ahl que pueda 

establecerse que la sernc;anza nntro dos n1arcas, puedan ser de varios tipos. 

a) FonffJtlca, cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo s1rr11lar; 
b) GrlJnca, cuando dos palabras se pronuncian de modo diverso y se escriben da modo an;!'Jfogo; y 
e) Conceptual. Cuando siendo las palabras fon6tica y gráficamente diversas, expresan el mismo 
concepto. 

Obviamente, estos criterios deben loí7mrse en cuenta por o/ examinador, pues sin duda su 
aplicación traerá consigo elementos objetivos de apreciación en la semejanza de dos marcas, no 

obstante su importancia debe estimarse sólo como complementaria. ya que no deba por ningún 
motivo hacerse abstracción del consumidor, lag/timo destinatario del producto o servicio 

diferenciado y motivo fundamental e ineludibt'e de los principios antes examinados. 

As! también, en relación a las murcas gráficas, no debe juzgarse la posibilidad de confusión con 
referencia a la figura en si misma. prescindiendo de la fonna en que está representada. 
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Problemas mss complejos se ~senlan en tas marcas mixtas de palabt"as y l'i¡;¡uras Y para las 
msn::as compuestas ronnadas por varias figuras y palabras combinadas. El criterio a seguir es el 
siguiente: no debenJ procederse a un examen analógico de los e/en1entos aislados que componen 
fa marca. sino realizarse una valorización de conjunto, apreciando en una mirada de conjunto 
cud/es son tos elementos predominantes que transmiten a Ja marca su nota caracterlstica. 

En efecto, dichos elementos predominantes, Fundamenta/es o decisivos son Jos que imprimen ya 
sea la distintividad o la conrundibi/idad, y que pueden recaer no sólo en fas palabras, sino Incluso 

en las figuras o con mayor razón en ambas. 

Por otra parte. resulta que una misma marca puedo ser empleada por van·as personas, siempre Y 
cuando distinga productos o servicios diferentes (con excepción de las rnsrcas de alto renombre o 
notoriamente conocidas); as/ también. do aquel/os productos o servicios que por su similitud 
puectan ocasionar o hacer nacer atgün n·esgo de confusión el esptritu de fa clientela, aún cuando se 
encuentren en clases distintas do la Clasificación Oficial. 

En ro/ación a Ja noción de similitud o afinidad entre tos productos o servicios, puede advertirse en 

la doctrina y jUfisprudencia de los diversos paises, una gran diversificación de cdten"os. 

En nuestra ctoctrina. se acoge al criterio ostrictamentc.• econó1mco de la satisfacción de 
necesidades parecidas. Es decir, Ja similitud o afinidad entre los productos o servicios ctebe 
examinarse primordialmente atendiendo a su naturaleza y como coadyuvantes a ese criterio 
objetivo y jurfd/CO podr/an tomarse on cuenta otros criton"os quo tengan corno propósito acentuar o 
reafirmar una mayor objetivación (satisfacción cte idénticas necesidades, destino a Ja misma 
el/entela, el mismo uso, etc.). En todo caso, es a la Adrni'nistración (discrociona/mcnte}, o en 
última instancia tos tn"bunales (interpretación) a quienes compete decidir esta cuestión tal como 
ocurre en diversos paises, 

Lo cierto es que las resoluciones o talios que se emitan decidiondo sobre la similitud o afinidad 
entre los productos o servicios dcberon constrel7irse a razonamientos lógicos y apegados a ta ley, 
para el efecto de perseguir los sigU1entes propósitos· 

a) Evitar la arbitrariedad y antf]urícidad, y por consiguiente la vulnerabilidad do/ sistema )urldico, y 
b) Salvaguardar y asegurar los intereses legltitnos del consumidor, evJ/;'Jndole que incurra en error 
y contusión en Ja elección de un producto o servicio determmado. 

Los riesgos de confusión en que puede incurrir el público pueden abarcar o extenderse incluso a 
productos o servicios no similares que. de usar idéntica rnarca, pocfdan sor atribuidos 
erróneamente a la misma empresa 

En erecto. es una realidad económica tangible que en et tr~fico modemo una misma empresa 
dessrrot/a muchas veces su actividad en sectores industriales conexos o complementan·os, /o que 
obliga en ocasiones a apreciar que existe un peligro ele confusión respecto a la procedencia del 
producto, atln cuando los selJalados por marcas idénticas o semejantes no sean de la misma 
naturaleza. 
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Sólo /as circunstancias concretas do cada caso pueden proporcionar el criterio oportuno con 
respecto a si existe o no confundibilidad. La confusión estriba, pues, en tomar el producto que se 
le oft-ece (al comprador) sel2afado por un signo semejante, como uno más de /os que proceden del 
mismo Industrial prestigioso. 

Ahora bien, en adición a los prtncipios o reglas entes expuestos, a continuación proporcionaremos 
otros tantos, que en nuestra modesta opinión, podrlan servir para ampliar los criterios para 
determinar la confusión entre marcas, aclarando que si bien es cierto no son del todo Innovadores, 
si pretenden ser reglas generales: 

a) Para determinar ta semejanza entre marcas debieran cotejarse las mismas en base a su 
contenido conceptual. Esto es, o/ público consumidor podrifJ recordar con mayor facilidad Jas 
marcas y no se dejar<J llevar por otras slm11itudes gr<Jficas o auditivas. En ténnmos prdcticos esto 
signlncará que cuando hay un contenido conceptual se admite generalmente una mayor 
aproximación en los otros órdenes, gráfico y auditivo. 

No obstante, el contenido conceptual debe ser conocido, debo tener una cierta difusión, pues de lo 

contrario no producirél el efecto set1atado. 

b) Cuando la marca anterior sea una marca de defensa, es decir una marca que no fue registrada 

para ser usada sino para evitar que otros Jo hicieran, el criten·o que debiera aplicarse en el cotejo 
entre marcas deberla ser 1nenas riguroso. Puede ser que las mismas marcas sean declaradas 
confundibles en unas clases e inconfundibles en otras en las que las marcas anteriores eran de 
defensa. 

La marca de defensa es casi seguro que no ha de ser usada y por ello es quo no debiera ser un 
impedimento tan severa al registro de marcas que si l1an da ser usadas. 

La falta de uso no es equivalente at cantJcter defensivo. Es lógico que un comerciante o un 
fabricante tengan alguna marca registrada que han de utilizar en un futuro coreana. Esta falta de 

uso de marcas registradas en clases relacionadas can la actividad de su titular na debilita su 
derecho, provocando que se apf/que un criterio benévolo cuando ellas están en juego. 

c) La semejanza entre marcas debe juzgarse en atención a la identidad o semejanza de Jos signos 
y la Identidad o similitud de tos productos o servicias. 

d) La Identidad o semejanza entre marcas debe juzgarse considerando Jos factores fonético, 
grdfico, ortográfico, conceptual y el significado o evocación conceptual de las denominaciones o 
signos confrontados. 
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Ahora bien. en cuanto a Ja problemática que se presenta en la pnJctica cuando discrecionalmente 
la Adminlstración determina la semejanza entre mareas. siendo que ya existen lineamientos 
planteados por la doctrina y que ya han quedado precisados con anterioridad; es de hacerse notar 
que el problema está en que a la doctrina, pese a ser fuente material del Derecho Marcarlo 
Mexicano. en la práctica se le asigna un valor secundarlo como fuente da Integración en nuetstro 
sistema jurldlco de la propiedad Industria/. 

LB solución a este problema, creemos, pudiera consistir en incorporar en Ja Ley de Ja Propiedad 
Industrial esos lineamientos establecidos por la doctrina, y por qué no los modestos lineamientos 
que de nuestra parte estamos proponiendo para ampliar /os criterios para detenninar la confusión 
entrB marcas. 

Evidentemente no estamos pretendiendo que ta ley establezca definiciones para que sus 
disposiciones se tomen eficaces y de contenido vfJf/do, toda vez que la tarea y fines de la ley 
consisten en establecer facultades, derechas y obligaciones, poro no en hacer su clasificación 
clentlfica. ya que esta tarea Incumbe a ta doctrina, y Jas disposiciones legales en nada la limitan. 

Lo que más bien se propone es que en la Ley de la Propiedad Industrial se sienten Jas bases para 
determinar la confusión entre marcas, Incorporando principias generales qua sirven cabalmente de 
sustentación, de contenida y do substancia a las nonnas de carácter general, situación que 
circunscrlblrfa al que deba juzgar sabre la semejanza entre marcas. a las reglas generales 
Incorporadas en la Ley, reglas que contendrfJn esas verdades jurldicas de indiscutible validez, esos 
principios y verdades establecidos por los doctrinarios del Derecllo marcaúo. 
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CONCLUSIONES. 

1. En Ja etapa prehlsp/Jn/ca no se evic:/et1C/6 el uso de marcas. En la etapa colon/a/ Y en la 
etapa Jnctependlente las man:;as tenlan como función la de Indicar quldn era el propietario del 
bien, y no pretendlan diferenciar objetivamente un producto. ademAs de que carecfan de una 
nna/ldad mercantil, por lo que no pueden ser consideradas como un antecedente Inmediato 
al concepto moderno de la función marcarla. 

2. La Ley de Ja Propiedad Industrial en vigor es el ordenamiento que más inOuencia ha tenido 
del r6g/men lntemaclonat. particularmente proveniente del Convenio de Parfs, merctJd al 
Tratado de Libre Comercio del que MtJxico es signatario a partir del 1• de enero de 1994, 
pues fas Jeyes anteriores no Ja tuvieron tanto, siendo ordenamientos que en materta de 
protección a la propiedad Jnctustrla/ dejat'Dn mucho que desear. 

3. La marca es el signo /ndlvldualizador que sirvo para distinguir rnercancfas o servicios de 
otros de su misma especie. siendo esta apreciación Ja parte medular en la que la doctrina y 
la /eg/s/ación coinciden. 

4. Le función de Ja marca desde el punto de vista jurfdico es fa de distinguir productos o 
servicios de otros iguales o similares. Mediante esa función distintiva la marca constituye 
como una finalidad u objetivo inmediato, un signo de adhesión a la clientela, es el 
instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela; en tanto que por su 
objetivo mediato se garantiza Ja calidad constante de los productos o servicios, en su 
elección. 

S. La Ley de Ja Propiedad Industrial prohibe expresamente, tra/lfJndose de marcas, el registro 
de marcas que carezcan de distintivldad, o sea de aquttll/as que sean susceptibles de 
confundirSe con otra cuyo trtJmite de registro se haya presentado con anterioridad o a una 
registrada y vigente, por ser idénticas o semejantes en grado de confusión o por amparar Jos 
mismos o similares productos o servicios. 

tJ. La confusión es una figura jurídica que se contrapone a Ja caracterlstica de dis/in/ividad de 
que debe gozar Ja marca, por lo que la confusión detennlna el derecho a la validez de la 
marca, es decir, el derecho a su uso exclusivo. 

7. El sistema que ha adoptado el Derecho Marcado Mexicano para detennlnar la contusión 
entre marcas, se basa en el estudio de Jos factores, visual, gramatical, fonético, ideológico y 
sem;Jntico. 

B. La Intervención de los órganos judsdicciona/es que regulan las contiendas que se suscitan 
entre particulares entre si o entre éstos y la propia administración es provocada 
precisamente por e/ desdén que la administración pública hace de las reglas de car~cter 
f}eneral que para calificar la concurrencia o ausencia de fa condición distintiva de Ja marca, 
se encuentran incorporadas en el Derecho Marr:arto, del que constituyen su estructura. 
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Q. Sea para adquirir y conservar e/ derecho exclusivo a la marca. sea para disfrutar el 
contenido de tal derecho. /a Indo/e dlsllntlva de la marca es un factor detenn/nanie en el 
planteamiento y solución de multitud de variados problemas que a diario surgen en las 
relaciones Industriales y mercantiles con motivo de Ja Jnterpretaci6n y ap0cac/6n de la ley 
que rugula tales derechos. 

10. En v/rlud de que las legislaciones marcartas de los diversos paises no contienen nonnas que 
establezcan principios que deban de observarse para la apreciación de la semejanza o 
parecido entre marcas. siendo una cuestión de la exclusiva competencia de ta 
Administración en los paises como el nuestro en que e/ registro se efectúa con examen 
previo de la registrabilldad del signo y en todo caso, de la competencia de los tribunales; 
surge la necesidad de regular el sistema de confusión de marcas. con el fin primordial de 
evitar en lo posible la facultad discrecional de la Administración para determinarlo, cuando ya 
existen ciertos lineamientos establecidos por la doctrina. 

11. Las reglas para detennfnar el sistema de confusión de marcas que se proponen en este 
trabajo tienen como fin primordial, al Igual que las reglas que ya existen y que han sido 
establee/das por la doctrina, Incidir en quien deba juzgar sobre semejanza de marcas, 
constrintJndo/o a que lo haga en estricto apego a esos lineamientos o reglas. 

12. La problemt1tica que se presenta en Ja pnJctica cuando discrecionalmente la Administración 
detennlna la semejanza entre marcas, siendo que ya existen lineamientos planteados por Ja 
d0ctrtna; se traduce en que a la doctrina, pese a ser fuente material del Derecho Marcarlo 
Mexicano. en Ja pn1ctica se le asigna un valor secundario como fuente de Integración en 
nuestro sistema jurldlco de la propiedad lndustrtat. 

13. La solución a este problema, creemos, pudiera consistir en Incorporar en la Ley de la 
Propiedad Industria/ esos lineamientos establecidos por la doctrfna, y por qué no los 
modestos lineamientos que de nuestra parte estamos proponiendo para ampliar las criterios 
para detennlnar la confusión entre marcas. 

14. Evidentemente no estamos pretendiendo que la ley establezca definiciones para que sus 
disposiciones se tomen eficaces y de contenida válido, toda vez que la tarea y ffnes de la ley 
consisten en establecer facultades, derechos y obligaciones, pero no en hacer su 
clasificación cientlfica, ya que esta tarea Incumbe a la dactrtna. y fas disposiciones legales 
en nada la Omitan. 

15. Se propone que en la Ley de la Propiedad Industrial se sienten las bases para detennlner /a 
canfusldn entre marcas, incorporando principios generales que sirvan cabalmente de 
defensa. de contenido y de esencia a las normas de canJcter general. situación que 
clrcunscrfblr/a al que deba juzgar sobre la semejanza entre marcas, a /as reglas generales 
Incorporadas en la Ley, reglas que contengan esas verdades jurldlcas de Indiscutible validez. 
esos principios y verdades establecidos por Jos doctrinarlos det Derecho Man::arlo. 
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