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I N T R o D u e e I o N 

Desde la aparición del hombre sobre la tierra, surge 

la necesidad de tener no sólo relaciones de sociedad con la 

finalidad de prctegerse del 'Tiedio ambience, agrupándose en 

clanes y ~ribus para así .!.ograr supervivencia. sino 

también relaciones -=cmerc::.al~:-s ~endientes a mejorar au forma 

de vida prcduci~ndo y cuscar.do satisface.ores y rnás; 

ob::ener p?:"OV"O'Cho de .:u'-~ .c_er.e::: que t:-':':nía en exceso y que 

podía 

también dio de les beneficios d~ dedicars~ al 

intercambio d~ bienes la producción de los que 

requerían otros suj0tos. 

La evolución tanto del hombre como de esas relaciones 

comercial·=s hacen posible la aparición de una figura que se 

convier::e no sólo ~n necesaria, sino indispensable y que 

podemos ni siquiera imaginar lo que significaría la ausencia 

de esca =: igura comercial llamada 

La marca es un signo o =igura dist~ntiva que hace que 

la gente .identifique el producto de otros de sus misma c1ase 

o género, o a su productor de otros, lo que significa que un 



producto se ~dent.:..fique con la marca obteniendo un prestigio 

o reconocimiento, derivado de la calidad, de la novedad o de 

productor. 

~o Jn~~ricr, ::ace ~ue ~azca ~tro tipo de figuras 

la falsificacié:;. 1.a 

perjuicio del. 

titular de la marca. 

Es :i.mpC>rtant~ ~e:-.c:=...onar .:;ue el uso exclusivo de 

marca se obt:i.en<'! ;:·e"!.: s-1 registro el Instit:.uto Mexicano 

de la Prop.i-~dad :::-:h.:.st:~:i.3l. 2:.n embargo ¿qué sucede si el. 

presu:-:t:o infractor t :.ene ~3.s t:: :.•2mpo usando dicha marca?, 

decir ha UHadc :~ registro por 

contraparte, ¿p.:.·oc'2'de .sa:;;:=:.:.::::a.!.·lo:'. ¿:::. iene derecho a seguir 

derecho de seau:i.r usa~do s~ marca7. 

Estas situac.:..::::;.es .:.nterrogances surgen de 

inmediato, sin canecer lu ~~y de la ?ropiedad Indust:.r.ial. y 

que más ade:!.ante de estudiar y analizar, 

prec~samente ésto y !a fo~rna como lo regula, ~s el objeto de 

la presenee ~es~s. 



CAPITULO PRIMERO.- NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LAS 
~~CAS Y SU PROTECC!ON. 

1. CONCE?'TO DE MARCA. 

El concepto ccmdn que se =~~ne de marca corresponde a 

signo di se ::..-n:: ::..vo o de p:.-cpiedad que :::. ienen los objetas, 

sir. embargo, en -=<:. :.:.:::w-:"'":.-:::...: se :::::::::nsidera 

propietario de 

E:-. materia de F!.-c~iedad =ndustrial cons1deramos que 

la marca es t:::::odo s::..qnc o =:19ura. que sirve para identificar 

algo, y la ::..~ea que se t:.::..e~e en la act~alidad está encaminada 

a la dist::inc:.~::..dad q~~ ~xist::~ ~nt:.re los productos o servicios 

en el mercado. :S:-i. .::i. de!.-ec!i.c rnarcar::..o, la marca tiene esta 

caract:.erist::..c:i. esenc.:..al q·-e no solo 2-.:i .:::..dent:.i:!:ica, si.no la 

indiv1dua:::..=a :!:re~t:.e a :os m::..s~os prcductos o servicios de 

misrno género, s~ de:!:.:.nic:.en ~~rid::..co :egal la encentramos 

el arc~culo 98 de :a Le~- de :a ?rcpiedad !r.dustrial. 

Art. sa.- ".Se e:-.'t:.::..e:-:de pcr 't:.cdo signo 

•.-isibl.e que dis't:.ir.ga p.:.-oduct:.os o ser .... -::..cios de ot~os 

de su misma espec~e e c:ase en e~ ~ercado''. 



La distintividad de tiene dos efectos 

principales: primero la protección de los productos que 

ampara la citada marca, segundo el uso exclusivo que tiene de 

alla el titular de l.:¡ misma, por el cual. sólo él puede 

explotarl.a. 

La protección je :.ws productos que ctmpara la marca, 

los bienes prot:."3gen fr•:?.nte al 

público consumidor, la i.d8a de cierta. ca!l..._j.,.;;.·1 o cualidad de 

los mismos y hacen que :.os prir.cipales consur.-.:..de>rto"?S Los 

prefieran frente a otros de su misma especie, es decir, 1a 

fama de los productos que son amparados por la marca hacen 

que la misma se convi.er~.3 -:::n f.ci.mosa y preferida dando 

titular los beneficies d0 .:;,sta preferencia, 

dando margen para '-1U8 ~xi j ,::i. a 1 productor una garantía del. 

producto que está comprando. 

El exc l usi.·.·o que S-:? obt: i<?ne de una marca al ser 

registrada por parte de su t.itular. cuando distintiva, 

precisamente que so:.ament.e la persona tiene el derecho de 

usarla únicamente, .:i.i..;.nqt..:.e como más adelante se comentará se 

obtiene por medio de su registro, y que la violación de éste 

derecho const:.J..tuye 1.-:i. llamada competencia desleal. 



Podemos decir que existen diversos =ipos de marcas o 

más bien llamar.las de acuerdo a las características mismas 

por las que fueron registradas por ejemplo: 

2. LAS MARCAS NCM~~AT:VAS.- Son cuando el titular de 

marca registrada o usa una marca sin registrar, 

r.ombre ¡..¡ike, Coca cola, Express, 

ee.c., es decir. la r.ia:t'ca 2-:1.:1--:iada Ni\.:e ampara calzado, Coca 

Cola ampara bebida,.:; -.;.¡_:-:. "-'.;..c..:.i:::ol, E.xpr~s::i "'=:::l una mnrca que: 

ampara vestuar~o. 

3. :-1.ARCAS CON DISEÑO.- Son las que 

identifican = igura que hace que se reconozcan, como 

sucede con la =i~ura que ~compa~a ~l ~~pato ~:enis de la marca 

Nike, cabe mencionar que el mismo ncmb~e acompañado de 

colores o de las formas en las que fue escrito ~l nombr-= 

puede constitui::- un diseno, un ejemplo claro -=s el nombre de 

la marca Coca Cola. 

4. MARCAS ~IXTAS.- Estas marcas son una combinación 

de las marcas nominat.ivas con 

subsistir sin ningún problema, 

diseño, las ,-=uales pueden 

vir~ud de que su titular 

pretende darle una :nayor protección Q id~""ti.f"icación en el. 



mercado en r~lac1ón con simplemente que la misma 

se.a más at:.racti'.Ta frente al pU.blico consumidor. 

s. MARCAS DS PRODUC~OS.- Son cuando 1as marcas 

prot:egen b.ienes o produc:::os 

ca1zado, bebidas, ~te. 

lo son muebles, vestí.do~ 

6. :--'!ARCAS DE SERVICIOS. - !-~1.'<'C::~ tipo de marca es cuando 

una persona. p::--:!c.ande amp.oir:J:r servicio que pr~sta al 

púb1ico consumidor con un nombre o signo distir:n:i·.•c que 1o 

idencifique frence a los demás serv~cios iguales o simí1ares. 

Tal es el caso de L=i rn<'lz'ca de servicios La. Mansión, conocida 

por servicio de r~stauran~a. sin embargo anteriormente 

se consideraba como suscept:..!.b!e de regisc!:'"ar como marca 

servicio y como ~l Convenio de 2ari~ P3ra la Procección de la 

Propied~d Industr~al fue promulgado hasta el 27 de julio de 

1976 gue fu~ pwbli..c::-ado, no cbligaba miembros 

registrarla, ése a reali~ab~, sin embargo, la 

evoluci6n de la propiedad industrial y la necesidad de 

prot:.eger los servicios que a:lcar.zan renombre y prestigio por

su calidad hacen que ya sea una necesidad la prot:.ección de 

una mürca, aproximadament~ desde hace 20 años, 

desprende de la sigu~ente =~sis ju!:'"isprudencial. 



"MARCAS DE SERVICIO. LA SECRETARIA DE INDUSTRIA y 

COMERCIO ESTA OBLIGADA A REGISTRARLAS. Si México, 

suscriptor del Conven~o de París para la Protección 

de la ?rcp1edad !ndus~ri~l, ·:o:-sta obligado 

de st;!rVicio en 

los :~rminos del arc!culo 6~ Sexies de dicho 

Convenio, .:0 -:.sea, cambio, 

prot:ecci5r. -:. 3 l ·.:s m,::t !.~cas. para lo cual 

re:quisito regi9tro. 

Consecuente~ente. ~a Secret:aria. d~ :-ndu.ct..ria y 

Comercio, que es Al órg~~o admistrat:ivo competente, 

SÍ esta cbl~gada r•2g1strar las de 

servicio, ya que solam•2nte ,:isf se otorga a éstas la 

protección que impone ~1 ~rtículo 5~ Sexies del 

Convenio invocado.'' 

DENUNCIA DS CONT~;n:rccION DE TESIS. VARIOS 

329/.197.l. TRIBüN'ALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO 

EN MATERIA ADMI~ISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

MARZO 15 DE 1973. 5 VOTOS. PONENTE: MTRO ALBERTO 

JIMENEZ CASTRO. 

2A. SALA SEPTIMA EPOCA, VOLUMEN 72, TERCERA PARTE, 



PAG. 25 OTRA FUENTE: APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL 

DE LA FEDERACION DE ~os AÑOS DE i9i7 A i9BS. 

TERCERA PARTE, SEGUNDA SALA. PAG 758. 

7. MARCAS :-JOTOR I AMENTE CONOCIDAS.- Habl..aremos 

brevemente de este tipo de marca, porquP- constituye 

figura jurídic~ 

importante 

de propiedad industrial.. muy 

materia de otras tesis, 

porque se puede analiz.:1r y estuaiar por diversos elementos y 

factores que intervienen para que 

carácter. 

adquiera este 

Esta figura se presenta cuando una marca ha alcanzado 

tal éxito que el público consumidor la identifica plenamente 

en el. mercado; ahora bien, influyen diversos factores para 

que ésto suceda, dentro de los cual.es podemos mencionar entre 

otros, el d~spliegue publicitario; por el tiempo el 

mercado que h.:J. estado 1.-:i. marca; por la calidad de 

productos, por su novedad; o de su nombre; incluso por el 

precio de su producto. 

Su proteccién aún mucho más amplia, porque 

obstante al no es-=.ar :::-egistrada en el pais la marca. le 



impide a cualquier persona distinta cie su citular registrarla 

o una parecida en grado de confusión, sin importar la clase 

en 1a que se pretenda registrar. 

La lay •;igence, ~n su arcículo 90 fracción XV prohibe 

el registro de marca que el Instituto estime notoriamente 

conocida, por otra persona distinta de su tituiar y hace una 

pequen.a definic.:.ón de l.'1. misma: 

"Se entenderá c¡ue nocor.i_ament:e 

conocida en Méx~co, cuando un sector determinado 

del público 

país, 

de los círculos comercial.es de1 

la consecuencia de las 

actividades comerciales desarrolladas en México o 

en el extranjero por una persona que emplea esa 

relación cot1 sus productos o servicios, 

así el conocimiento que se tenga de la marca 

el cerri -::.ario, consecuencia de 

promoción o publicidad de la misma." 

B. MARCAS COLECTIVAS.- Este tipo de marcas son cuando 

tienen diversos ti~ulares, 

particular de las marcas 

persona fisica o moral, y 

decir, la característica 

que sólo ti.enen un dueño, 

el presente caso, los titulares 



son asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o 

prese.adores de servicios, legalmente constituidos, lo 

señal.a la Ley de la mar.eria. vigente en su artículo 96, y 

::.iene como fi:na..:.idd.::i :;_<J. de identificar el producto con sus 

titulares. 

9. MARC,."\.S G2NER.ICAS. - Cuando lds marc.:is nominativas 

antes dist inti•.ra.s, .:..ncre.::::ble fama 

identificación del p~0du~~o ~~ ampar<J.n ante el públ~co 

consumidor, que hace qu~ el producto s~~ ~~~nti~icado con la 

marca, volviéndose d~ uso común, por i=jemp::i.._o, NYLON, 3"!:.LE, 

sin embargo este tipo de marca no puede ::.-egistrarse, porque 

ya dist.:.n-::ivo del produce.o que ampa~. por la 

asimilación del producto con la marca. Es importante recalcar 

que esca si~uación 

vuelva genérica. 

presenta porque titular permite que 

10. T-1i\RCAS DESCRIP':'IVAS. - La descriptibilidad en la 

materia marcaria ~s la r"2:presentación de lus cualidades, 

simplemente se anuncian las características de los produccos 

que se prot.egen, caracter.ística que no debe tener una 

marca, pues considera que el uso del lenguaje común es un 

derecho que todas las personas tienen y que el registrar una 

frase descriptiva limitaría el uso del lenguaje, atentando el 



derecho de expresión,· por citar un ejemplo la palabra 

Zapatos Confortables, Tenis Sport: o El Mejor Servicio, para 

amparar un restaurante. 

1.l. MARCAS 2.VOCA.7:.VAS. - Es 

nominativas puesto que dan 

productos que prc:t·2gen ya 

forma especial de las 

idea indirecta de los 

la cJlidad, cualidad, 

simplemente las características de los productos que 

protegen, podemos decir ~u~ ~s 8l limite q~e exisc~ entre 

que es distint:i•:a y descriptiv.3., un e3emplo de la 

evocativa la PROTEIN, y e1 

razonamiento de nuestros '!'ribunales por la que considera 

evocativa nos parece int~resante transcribir. 

"En este orden de ideas, se desprende que si bien 

es cierto que la marca qu.e se pretende registrar 

INSTANT PROTE::N, expresión de idioma extranje!:'"O que 

significa PROTEIN'A. !NSTA..NTANEA, designa 

cualidad o ca!:"acterísticas del producto; 

cierto es que la denominación que desea registrar, 

simplemente despierta la idea del artículo y su 

composición, pero de ninguna refiere 

precisamente la naturaleza del producto que se 



1as 

to 

quiere amparar con dicha marca- ---Efectivamente, la 

marca INSTANT PROTEIN evoca la idea del producto, 

relacionándose de modo di.recto con su naturaleza, 

pero no puede considerarse esta denominación como 

un conjunto de pLlla.bras que en el lenguje común 

en la práct:.ica comerc_¡_al. 

genérica del ar-:.iculo que 

último, porque todos 

alimentos y 

designación usual. o 

pretende amparar, esto 

los p:::.-oductos <:los 

composición y carac=erísticas 

':.·~ngan 

pueden 

individualizados del mismo modo bajo la misma 

denominación". 

Amparo ::-evisión ':"OCA R .A. -1153/92 Quejoso 

SHAKLEE CORPORATION, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

12. MARCAS :..IGADAS. - La característica principal. de 

ea l.a distintividad, este tipo de marcas 

consideran ligadas dos más por el. hecho de que 

semejantes grado de confusión caracteristicaa 

logran ocul.ta::- su se~ejanza. pero no tienen prob1ema para 

existencia. porque el titul.ar de una y de la otra debe ser e1 
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mismo, por lo que no afecca al público consumidor que piensa 

que estd adqui.~iendo una marca respaldada por 1.a calidad de 

!_::;!::·cducccr si:nplemente piensa que adquiere 

determin.:id<01 :r· :::bt::.ene otra, pero siempre en beneficio 

del cit:ular de amb3s marcas. 

13 LO C~JE: ?l'EDE SERVIR O CONSTITUIR UNA r>'lARCA. 

21 art: ícu.lo 3 9 de la Ley de la Propiedad Industrial 

indica que lo que puede constituirse 

procegido como una marca, de la cual 

hipótesis. 

desprenden cuatro 

Las d.=:;nomina.ciones y figuras visibles, 

suficie~temente distintivas, susceptibles de identificar los 

productos servicios que apliquen traten de 

aplicarse, frente a los de misma espec.ie o el.ase; las 

formas tridi~ensionales; los nombres comerciales y 

denominaciones sociales, siempre que no queden 

comprend~dos en .las lirni.taciones que est:.ablece la Ley. El 

nompre propio de 

confunda 

publicado. 

persona fisica., siempre que 

registrada nombre comercial 



JO 

14. Las denam:!.n.:Lc!.ones y figuras visibles, 

sufi.c.ientement:e di.s".:ir.t:iv.:ls, .;:usc•2pt:ibl.--=¡;; de identi:=icar los 

productos servic.ios apliquen era ten de 

aplicarse, Ere:-:.te lcis .:ie su misma especie clase. Lo 

anterior es complet:amenc-= comprensivo puesto que la finalidad 

y la caracterisc:.c.=i ·~s0ncial d~ ~na marca es precisamente la 

dis::..intividad, u :"" -:r:l•-" 3~ !-.'°"e~-,, .t.:!.US.!.Ón puesto qu-= la m.:;,rca 

debe ::i~ 

productcs de .s•...i misM.=i ·~SP•"c-:.--;o qu·"" co:-:.v.;::;rgen en •?l !'lercado, 

por Jo antericr pued~n ser tant:0 denominu.ciones como figuras, 

no se admiten r.ombres g~néricos o formas del dominio pdblico. 

15. LAS FOR:-".AS TR=:JIXENSIO!'IALES. - Estos son conceptos 

dentro del le:-:.gu~~~ marcario que fue introducido con 

la reciente Ley de l~ P~cpiedad I~dustrial, también 

llamadas pl;'istiC'a..s 1 y ·~.s cuando l.:is formas tienen 

volumen. como envases, y =rascas; Tullio Ascarelli citado por 

emba.::-go, 

tendencia bastante autorizada que admite, cambio, la 

posibilidad de marcas tridim~nsicnales, de ma.::-cas como suele 

1 Rangel Medina David, Derecho del.a Propiedad rndustria1 E 
rnte1ectua1 Ed. universidad Nacional Autónoma de México, ed. 
1· México 1991, pág.49. 
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decirse de formas, en cuyo caso la protección comprende ria, 

ciertamente, la forma, pero 

determinado producto"::_ 

forma distinta de 

1.6. LCS ~lOMBRES CCMERCIALES Y DENOMINACIONES O 

RAZONES SOCIALES, s-:..•:;'!"!°',i::re -:¡ue r:.o queden ccrnpr-~ndidos en las 

limit:.:icior:es q' .. h'.!" ·~~:;::.:o.b:.-:.,,2-2 ld ~ey, ccr:c-ret:amt..~r:.t:e el 

articulo 90. frasción :·:'JII de la Ley de la Mat:eria, la marca 

no debe ser igual .:i L!r. r!ombre comercial. previamente publicado 

y que corresponda u. establecimiento CU',"O giro principal 

la fabric<:lción d~ los mismos productos 

servicios. 

l 7. EL NOMBRE PROPIO DE UNA PERSONA FISICA, SIEMPRE 

QUE NO SE CONFUNDA CON UNA Y?ARCA REGISTRADA O UN NOMBRE 

COMERCIAL. Aunque la ley de la mi1teria sólo prevé el registro 

del nombre de una persona fisica, también es susceptible de 

registro el nombre de una persona moral; existe una limitante 

lo señalado v c:::;nsiste en que el nombre que 

propone a regist::::-o no d~be conf'...l.ndirse con previamente 

regist:.rado, lo ant:.ericr ent::.ende, !::oda que si 

permitiera el registro de l~ sola existencia, 

_.Nava N'2:grete Justo, Derecho de 1as Marcas. Ed. Porrúa, S.A., 
ed 1•, México, ~935, pág. 446. 



tendría como consecuencia la existencia de dos marcas 

idéncicas, provocando la ::::onfusión de ambas 

mercado, en perjuicio del público consumidor y tendríamos 

conflicto con el principio del derecho al uso exclusivo. 

Sin embargo l.:is autoridades judiciales aún 

pronur:cian pcr t..:.::. cr:..".:--:::r:.o 2.1._.;i.ro y r:-reci.so, tc:.da que 

el 

se determir.a 2u.:indo ·.in ::·-~rrib.r•2' propio puede ser distintivo de 

otro, tal '2'S el CClSO -j,~ l<..1s rn.:lrC3.S .z:egistradaa Aldo y Aldo 

Conti, por citar un ·~Jemplo, o bien Hugo Sánchez con Hugo 

Boss, esto en razón de que s~ nulificó por mandato judicial 

la marca Aldo Conti, por ser seme)ante en grado de confusión 

con Aldo, porque esca 'T:a!.-c.:l so-:: encuentra reproducida en su 

tOt3lidad Hugo 

Sánchez ;,· Hugo Boss subs.ist:en sin ningún problema; dentro de 

nuestro particular punto ~~ vista y de acuerdo los 

criterios judici.al-es es irr.po"!:"t.:inte tanto la fama alcanzada 

por la persona fis!ca o moral, como por elementos distintivos 

que este caso son los .:lpellidos 

Ahora bien, l~s limitaciones que habla el artículo 89 

y que establece la propia Ley de la Propiedad Induatria1, 

están reproducidas en su art~culo 90 del cual hablaremos en 

el siguiente punto. 



is. LAS MARCAS NO REGISTRABLES Y REGIS7RABLES. 

cuando considera 

que no 

~ue haremos comentarios 

"Las den::::>n.:..:".ac.:..or.es, figuras formas 

t:.ridimensicr.ales .;i.n:;.madas o 2ambia;'l.tes, que expresan de 

Lo ar..terior respon'.ie 3. que cuando registra 

el -::..:..~ul.3.::: de :_3 ~ace reservas, de la 

dencm~naci5~. ~.:..gura y for~a ~n que serán uti!i:adas, pcr lo 

que no 

porque el movimiento 

identifica a la marca 

II. - "Los 

:c;.:;.,_go .:..:--.~3.:--.gible y fi:-:.almence lo que 

la figura =on ~n movimiento. 

de común de los 

produc=.os o ser•.·i~ics :::p .. :.e pr~t.e:.der. a-:r:pararse co:'l la marca, 
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las prácticas comerciales, hayan convertido ia 

designación usua 1 o gen.érica de los mi.smos", lo anterior 

lo hemos m~ncicnado que puede responde 

restri.ngir el del l-en3L!aj e, además también contiene 

desde nuestro situación di~ícil de 

presentarse, c:P....:e denomin~ción ccnvi_.:;,rtco de 

genérico antes de que se~ representativo de una marca, porque 

primero .se usa cc-.mo :-:iarca y lu.,;,ogo se ,,,.uelve genéric.:i.. 

III.- ••Las t~rrnas tridimensionaLes q::~ de1 

dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas 

que carezcan de origi.nalidad que las distinga fácilmente, así 

la forma usual y ccrriente de los produce os la 

impuesta por su :-i.:..::.u:::-ale:;:a o función industrial". Esto es, .la 

misma hipótesis 3.nt~s m""ncionada, pero aplicada a las formas 

tridimensionales en lugar de las denominaciones. 

IV. - "Las denominaciones, =: iguras formas 

tri.dimensionales qu~:? • consido=rando el conjunto de 

características, descriptivas d~ los productos 

serVicios que tr3ten de protegerse marca. Quedan 

incluidas el supuesto anterior l~s palabras descriptivas o 

indicativas que el comercio sirva :;>ara designar la 

espec~e. calidad, car.ti.dad, composic~ón, destino, valor, 



17 

l.ugar de origen de los productos o la .§poca de producción"; 

en esta !:r3cción se hace mención de que las marcas no deben 

ser descriptivas o indicativas de los productos que amparan 

o protegen; ~s d~cir la marca debe ser totalmente distintiva, 

en este se~t:do ~n rel32i~n ~ EUS produc~os. 

\.'. - ":..as l .. ,,.r:1-.1s, ::.__:.; digit:.os o los colores aislados, 

aue ~s~~n co~bin3dos o acomparlados de elementos tales 

s~gnos, ~~s~~os 

carácter distinti·.rc", 

palabras d~ '-!SO com·.:i.n 

:i·2nomi..nacio:i.es, que les den 

lo habíamos mencionado 

susceptibles de constituir 

las 

marca, pe.:.·o ~n Asta fr."lcción, !?ermite el uso de una pal.abra 

común ccr:. 'Jn núr.--.ero, un color p~ra constituir una marca 

pero r.ecesariament•'! d~be ·~st:ar acompañada de un elemento que 

en su conjunto lo h~ga distintivo tal es ~1 C3SO de la 

CODE 3 Y DISE~O. SU?ER 7, ~EVE~ UP, por =icar algunos. 

VI.- La t:raduccién 

ortográfica caprichosa 

palabras ::::-egisc::.·ables, 

situaciones diferentes. 

idiomas. la variación 

l.:i construcción a~tificial de 

E'st:a fracción con::.iene 

La traducción .:i o::: ros idior.1as, es muy común que 

denominac~ón o palabra se escuche en una forma distinta o más 
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atracciva para el consumi.dor idioma distinto 

significando lo mismo, I' que quisieran aprovecharse de la 

forma alcanzada pcr una '::al es el caso de la 

P~talo con Petal. H~len de Oro ccn Helen de Gold, supuestos 

que no ser~ar. regis"::.r3bles, 

La •.·ariac: ::_ .=n or': cqráf ica caprichosa, interesante 

hipótesis q:..ie --"l :.~gislador prohibe, por que cuando se 

presenta a registrar un~ ·~~re~ n0 solamente se hace el examen 

de la denominación en ci._:ar.to a su imagen si.n:._-:i en ;_¡lla rorma 

fonética, decir. la forma .:i2. oído 

denominación, para aue se confunda con las demás marcas 

registradas, tal es ~1 caso por ejemplo Helen de Oro con Elen 

D~oro, Olivett:i csin H2.::..ib-=!"::.:.; i.mporcante rec:<'.llcar que la 

variación ortográ~ica caprichosa es~á pre~ista sólo para 

palabras no registrables '.'.'!•,;.:,. caso serían palabras 

descriptivas, pal.abr,:i.s 3-?né:.-::._co.s y par-=cida.s 3'rado de 

confusión a otras ya re9 is~ radas, por que puede suceder que 

con una variación o:::-t:cgráfica c.::i.prichosa o ".J.na construcción 

artificial, pueda cr~ar una denominación distintiva que 

pueda válidamente constituir una marca, cal es el caso como 

momento lo fue l~• palabra KODAK o MAIZENA. 

VII. - Las que reproduzcan o imiten sin autorización, 



escudos, banderas emblemas de cualquier país, estado, 

municipio o di·.·:i..siones po:::::.ticas equivalentes, así como las 

denom~nacicnes y s:i..gl~s si~bclcs o ~~blernas de org3nizaciones 

guberr.a:n<:?n~ales de 

cualquier otr~ orsani~ac:i..0:~ r~cono~ida oficialmente, así como 

Esta :::.-a:::c.:.S:1 y .:!_:¡, a.n::er:i.or es un.:l reprcducción del 

artículo 6 ter. del Conver:ic Je P~r~s de 1883 del cual México 

es parte desde -=-1 7 de s'2pti.~mbre de 1903, ~n este supuesto 

la prohibición expresa en re~ación a los escudos, banderas o 

emblemas o~ic:i..ales que no pueden constituir marca, por la 

idea que traen, y sólo FU"'de registrarse au-=.orizaci6n, 

porque su idea ne ·~s ;::::=merc.:i..al sino político l:epresentat:ivo, 

V!!!. - "!...:is qt.:.e .::'2-;=:roduzcu.n o imiten signos y sellos 

of1cia~es de con-=.rol y g3ran~~a adoptados por un estado, sin 

autorización de l.J. ac..:to::::..dk>d ..:;:::;~pei:ente, C' :r.onedas, billetes 

de banco, monedas conm~~oraci~as o de ct.:.alquier meciio oficial 

de pago nacional o extranJero". ~o ant:er.:i..cr =esponde al hecho 

de evi car que 1.os produc-=.cres trae en de ampa::.-ar la calidad de 

producto con les selles oficiales monedas u otros emblemas 

sin que ellos tengan el ccmp::::--::::m1so de amparar la calidad de 



sus productos con su misma marca. 

IX. - Lns que reproduzcan o imiten los nombres o la 

represent:.aci..ón gráfi~a de c0ndecoraciones, medallas u ot:.ros 

premios 8bt~nidos en exposic~0nes, ferias, congresos, 

culturales ~ d~port:.ivos. reccnocidos o~icia!ment:.e. 

Est:.·2 3U;?Uf..."'St'.O ~>::..gu~ idea de las dos 

ant--=:riores, la difer~ncia ·?="~--""' case ~...ldica en la persona 

física o moral que es de carácter privado, en relación 

las otras a~teriores que eran de carácter pQblico. 

:<. - "Las der..ominac::..or.es geogr~i.ficas, propias 

comunes, y 2.cs ~apas, -:l.si. cvrno los gentilicios, nombres y 

adjetivos, c~ando indiquen l~ procedencia de los productos 

servicios y pueden originar confusión o ·~rror en cuanto a su 

procedenci.a" . 

La finalidad de ~sea fracción 

produce.ores se aprovechen de la fama. de 

evi car que los 

lugar, haciendo 

al público consumidor que el hecho de que una marca 

lleve e.l nombre de un lugar, debe necesariamente t:ener la 

calidad que goza el lugar. 



XI. - "Las denominaciones de pcblaci.:mes o lugares que 

c3ractericen por :a fabricación de ciertos productos, para 

amparar ése.es, excepto .:..os nombres de lugares de propiedad 

particular. cuando inconfundibles y 

tenga el consentimien=o del propietario''. 

La fina!i::::iad ·j~ ·~st~ supuesto es tratar de que 

aproveche de !a fa~a !cgrada por los habitantes de lugar 

s.::...tuación 

parecida, en relac:6n u particulares. 

XII. - " Los ncmbres, seudónimos, firmas y retratos de 

personas, sin c::onsent i.m::ent:o de los interesados o, si han 

fallecido, orde~, d~l cónyuge, parientes consanguíneos 

en línea recta y pcr 3dopci6n, y col~cerales, ambos hasta el 

cuarto grado;". En ~ste supuesto se t.::.·ata de evitar que otra 

persona se aproveche d-~ los det""echos patrimoniales de ot:.ra 

distinta, que no s~~ su p~ri~nce. 

XIII.- "!..os titulas obras intelectuales 

art.íst:.icas. asi los t:it.ulos de publicaciones y 

d~fusiones periódicas, !os personaJes ficticios o simb6l~cos, 

los personajes humanos de caracterización, los personajes 

fict:.icios simból.::.cos, los personajes humanos de 



caraccerizaci.ón, los nombres ~rtiscicos y las denominaciones 

de grupos a!.·tísticos, a :n-=:nos que el !:itula.r rl.el derecho 

correspondiente lo autorice ¿xpresamente; ''. 

Los derechos ir..'::.-2 leccua les tambi.§n susceptibl.es 

de protección en 0sta materia, sólo por l J. Ley Federal 

de Derechos -.:ie ~-'"ut:.::!.-, sir.;:; ::a.mbi.~n por la L~:-y de la Propiedad 

Indust:::.·ial, 

comercial. 

amplio campo que 1a 

XIV. - "Las denomi:r.ao::iones, figuras formas 

tridimensionales, susceptibles de engañar al públ.ico 

inducir a error, '2n.t~ndiéndose por tales las que constituyan 

fa1sas indicacione~ fiObre lil nacural.eza, 

cualidades de los productos 

amparar". ziplic=ido 

tridimensionales, lo cual cow.enta.mos cu.ando 

marcas nominativas. 

XV. - "Las de:-:om~nacioncs, 

t:ridimensionales, isua l<:!S G sern.;!j ant--'.!s 

Inse.ic.uco est:..ime nocori.1mente conocida 

aplicadas a cualquier producto o servic~o.'' 

componentes 

que pretenda 

las 

aplicó a 1.as 

formas 

que el 

México, para 



"Se encenderá que una marca es notoriamente conocida 

Méx~co. cua~do un sec=or determinado del pGblico o de los 

círculos cc:nerciale.s :::iel pais. la 

consec~encia de l~s ~c=~vidades comerciales desarrolladas en 

M.§xico ~l ext:.r.Zl.n:i e!.-o por L.:na persona que emplea esa 

conocim.ien~o ~ue s~ =~~ga de la ~arca 

ccnsecuenciil de la ~romcci6n o p~blicidad de la misma.~ 

''A efecto d~ dernostra?.· la notoriedad de la marca, 

podrán emplearse todos los medios probatorios permit:.idos por 

ese.a Ley." 

"Est:e .imped.!.mento procederá en cualquier caso en que 

el. uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese 

crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de 

la notoriament~~ conocida, constituya 

aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho 

impedimento 

registro 

será aplicable cuando el solicitante del 

el titular de la marca notoriamente conocida~. 

Esta misma idea c.ambién fue comentada las marcas 

ncminacivas, solo varia el hecho de que aplicadas 

marcas !::.::::-.:.dimen.5'ionales, y que c.:r:ata de explicar de una forma 



simple lo que constituye una notoriamente conocida, 

para darle al Fúblico una idea más cercana d~ esta figura 

compl·~ja, de la cual y.:1 hn'olamos brevement:.e. 

:-:VI. - "Una ~a:rc3 que sea idér..tica St'mej ante 

grado de ccn~usién a. ·::-.~:.·oi. -?n ':.réi.":nit:•-:! de registro presentada 

con anterioridJd e 

i.:i8nt:ica otra ya 

registrada, la 301.:..ci.tt..:d planteada por el mismo 

titu1ar, para aplicar:a a productos o servicios similares yw. 

Es impor':ante r~sal':.a.~ qu'-=! en esta hipótesis ya hace 

mención a que ur.3. ~<J.~cci ·=:. t::.·iimite puede ser un ".l..mpedimento 

para el reg:.st:ro d·? ot.!:':i, ':..:>da vez que <-l.nt:.e:.·i.-:::irm~nte en la 

Ley de Invenciones y ~·!drca.:s, la L·~y de Fomento y 

Prot:ecci6n a la Propiedad :r..dustr.:..al, ~ue 

actual Ley de la ?rcpiedad :::1d,_.st:.rial (solo 

:!.d m1sma. a la 

!.·e formó) 

hacía referencia qu8 sol i.:::icud de podía 

oponible al regist.!.""O de u::.:t ~a.rea, porque se consideraba que 

la misma espectat:. iva de derecho la c•..!al le 

confería ningún derecho a.: sclicitant:.~. Sólo ser~Jía 

incéres para demandar la nuli.dad de la marca que se le haya 

cit:;ado como a:i.terioridad opor.ib:!.'=! registro, ésto de 

conformidad con los artículos ~OB y 1~4 de los ordenamientos 



legal.es anees citados. Sin emt::argo, pasaba desapercibido la 

fecha :egal que se ~uediere adquirir :;.a solicitud de l.a 

mal.·:::: a oponible. por l:::i tanto creemos q•J.e ..§esca ir:.novación 

acercada. 

:-:vr:. · "~.i:;;a idén'.: ica o semej anee 

grad.::> d.e nombre cct~er<::::..a: .:iplica.do d. una 

empresa '-::·, ~:::P: . .o.t:::l-=-c::.~r.i'2n':.o :.ndust:rial, comerc:.al o de 

ser~icics, cuyo g:.ro preponderante sea la e:;.aborac::..6n 

de :.os produc::os 

pretendan a~parar 

l.::l. p::.·'-='stac::..ón de los .ser•;icios que 

la marca, y siempre que el. .nombre 

comercial ha.ya sid:::: usado a.nte!'."ioridRd a la fecha de 

presentación de la solic::..'::.u.d d~ :-:egistro de la marca o la de 

uso declar.'.1do de la :..o anterior no será 3.plicable, 

C'..lando la solicicu:i de 

nombre come~cial, si no ex~B~e 

la presente el usuario del 

~orr~re comercial idéntico 

que haya sido public.:i.do". 

La ley t3.rr.b::..én preve el caso de una r.iarca que t:.enga 

conflicto con un Z".omb:::-e comercial, por el. derecho del uso 

de denominaci6n, por lo cual no podrá registrarse 1.a 

m.arco., siendo ~mped~rnenco la existencia del nombre 

comercial, máxime si éste tiene el giro donde venda o el.abare 
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produccos parecidos a los produccos que pret:enda amparar la 

:...as :..--=g::.. st rables aquellas que 

d~scintivas de otras registradas o que son evocac1vas, que no 

están contra :a moral :.as buenas costumbres y que pueden 

competir libremente en ~l ~=mercio, y que no caigan dentro de 

la. prohibic::._6:-;. del dr::ic·..:.:.::i -,o de la ley vigente, porque 

hay que perder de ~~s=a ~ue bien ""'s cierto que ya no 

cont'2mpla la ::racció:: xv;: I ::iel artículo 91 de la Ley de 

Invenciones y ~arcas ~n :a cual establecia ''Artículo 91. No 

registrables ~arcas: .... XVIII. Todo lo que 

contrario la ~or:il, -~s buenas costumbres, al órden 

ptlblico y aquello que ::ie~da ~ ridiculizar ideas o personas''; 

lo cierto es que coda·.·ia 

la ley vigente. 

aplica, aunque no se estab1ezca 

19. 08JE70S QUE SE ~IST:~G0EN CON LA MARCA. 

La Ley de la materia establece que c1ase de 

productos pueden distinguir la marca, 

aunque ante~iormente decía que la marca debía ser 1ícita y 

que los productos estar el comercio siguiendo 1os 
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principios generales de derecho, así las 

ident:ificaba!'"l por -=2. cbJe::.o que protegían, por lo que 

t:.en.:::.amos la existen::=i.a de marcas de fábrica o i:r.duscriales, 

de ccmerci.c ·.• de servicios, decir 

es la ~ey d~ ~ªª"" y la !...-":y de :.903 con.oc.idas como la Ley de 

Ma~cas de Fátric3 :3 ~~y ~e Marcas de Fábricas y de 

Comercio, resp@ctiv~~ence. 

:!O. Ma.:::cas de !áb.?.-ica. - Son las que distinguen l.as 

mercar .. c:!..as prod-....ic:..das elaboradas por empresa 

indust:rial.. 

21. Marcas de comercio. - En es ce tipo de marcas es 

empresa mercanci.l la que expende los productos. 

22. Marcas de se.?.-vicio. - Son las que dist.inguen las 

actividades qt.:.e realizan las empresas, ya sea brindando 

servicio de dist.ribucién de biei-es dar sat.isfacci6n 

necesidades como el servicio de r~staurantes, por ejemplo. 

La Ley vig.=:?n::.e, en su ar~ iculo :;,3, habla de que se 

registra~án r"2':!.ac!.én los product:.cs servic.ios 

deeerminados segd.:;. :3. c:,::¡s.:_-: ic.:i.cié;:. ::It.:.e ~stablezca eJ. 



reglamento de esta Ley. 

Artícul.o 93. - "Las registrarán 

relación con productos o servicios determinados, 

según la clasificación que establezca el reglamento 

de esta Ley. 

cualquier duda respecto de la clase que 

corresponda un producto o servicio, será resuelta 

definitiva por el Instituto''. 

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Indu.strial 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 

noviembre de 1994, y artículo 59 hace 

clasificación de los productos y servicios y que la misma se 

tomó como base lZt c2.i:ls.i=-icación ir.t:.err:.ac.ionaJ., es importante 

recalcar que los productos que se pretendan ~mparar bajo el 

amparo de 

obtención de 

marca, pueden determinantes para la 

registro. s::..n embargo, aplica 

principio a las marcas nocoriament:.e conocidas. 

23. EL PRINCIPIO ~E ESPECIALIDAD DE LAS MARCAS. 

El principio de especialidad de las marcas en esta 

materia está encaminado principalmente a la distintividad que 



deben tener, como •c:s el hecho de que se considere que es 

especial t:na porque ampara ciertos productos que 

diferentes frente a la diversidad de productos que existen en 

el. mercado, ::u.l caso aborda Justo :.Java Negrete al decir "En 

ot::-o aspecto, ~l principie de novedad se encuer..tra sujeto a 

la. siguiente regla: l-=:-1. r-r.-ct'2ccié:-i. ~:J:.-idic.:i otorgada a codo 

dacermir:.cldCs, pa!:::::..cul3.res, :os cuales identifica 

distingue. A. esto, de la 

marca. 3
", como veremos más ade:!..:int:e pueden existir dos 

iguales o similares ~n grado de confusión, pero en diferentes 

clases, asimismo la •3-specialidad es tratada por diferentes 

corrientes, las cuales la ide:-i::if.ican con la distintividad 

que deben tener, que indicativa de 

prcduccores; por lo que, pQrn nosotros la especialidad de las 

marcas se conforma de dos 8:em~n~os: 

?or los productos que ~rnoara porque 

especial por los produc'::.os que 3mpara fr~nt:e a los de 

misma clase o género, 2..o a:--.t:erior da 2..a po.sibi:!.idad de que 

pueden existir dos Bl mercado la misma 

denaminac16n, pero en c:ases di~erentes. 

, .- llava. Neg::-ete. Juste, ob.c.ic .• p.ig :0.81-
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Y por el titular de la marca, aqu.:í cuando 

completa con el segundo elemento de la especialidad el hecho 

de que el titular de ambas marcas será diferente cuando en el. 

mercado C!xistan d:::::s m<Jrcas semeJantes en grado de confusión 

en clases diferentes. 

2-1. c:...ASIFICAC!2N :)E !...OS PRODUCTOS y .SERVI< .. :ros. 

Las característ:.ica especial, 

amparan deter:":"l.inados productos o servicios t~& decir, cuando 

un comerciar.t~ desea :¡ue .st,;,s productos en especial. ·queden 

amparados por una marca, es necesario distinguirlos de los 

demás de su misma clase, ahora bien, puede ser el c~so de que 

no quiera 

mercado, 

le .:_:.terese invadir con otros productos el 

r-:=.st r ingJ.. r el de 

....:··nominación cuandc p~rsona distinta .:..:-"lt:erese 

registra!.· para amp.:irar productos 

diferentes a l~ anteriormente registrada, el criterio que se 

sigue 8S el hecho de :-.o limitar -=l me:::cado con una marca que 

titular 

productos, 

le interesa. -=:-xplotar l.:i. 

si?"nplemen=.e tiene las posib.!.lidades 

económicas par.:i. hacerlo, por lo que al existir infinidad de 

productos o en su caso servicios, existen infinidad de marcas 

en el mercado que bien pueden existir sin que el titular de 



las marcas iguales o semejances sea el mismo. 

Méxi.co adoptó la clasificación internacional de 

produccos y se:.-v;..cics aprobada por la OMPI {Organización 

~.itundial de J...3 Prcpied.ad !nt:electual) y la hi.zo suya en el 

articulo S 3 .-:l~: R_,...,.~:.:o.:'1-=:--.::8 ~-o- la :...~::!y d°"" la P!:"opiedad 

!ndustrial, 

La CL.tsif :.caci6n !!"'!t~rn..Jcional de ?reductos y 

Servicios .:lproDada poi· ::.a OMP! (Organización Mundial. de la 

Propiedad !n::.el~ctuali, a la cual México se adhirió en 1981.. 

Const:a d¿"! -l.:! clas-2s, de ~n-:.::.-~ ellas 34 son productos y 8 de 

servicios. Cabe m-=::ncionar qt~e los productos o servicios que 

figuran en la. :ist:a -=le las clases t:ienen netas explicativas 

las cuales consti=uyen ;..ndic0cion~s gener3les relativas a los 

sectores de :::;:ue deper..den, por nacuraleza, asi como una 

lista alfabética, para r.ia.yor compresión y aplicación 

de los prod~ct:.os: 

Clase 1. Produccos q~imicos dcst:inados la industria, 

cie::-icia, focografía, horci.c:'ultura, y sil•Jicultura; 

resinas artificiales ~stado bruto, materias 

plásticas e!l. -=st:.ado bruco: abono para las tierras: 

corr.pos~ciones ~xtinccras; preparaciones para el. 

temple y soldadura de metales; produce.os químicos 



destinados c:.:::inser·Jar l.os al.imentos; mate!:"ias 

curt ien::es; adhesivos (pegamentos J destinados a la 

indust:ria. 

Clase 2. Color-:s. barnic'3s, 2..acas; conservantes contra la 

herrumb!.'."e y ~l decer:l.oro de la madera: materias 

tintóreas; mordi.entes: !:'esinas natural .. '.!S en estado 

brt..:to; :netales -=n hojas y en polvo para pintores, 

decoradores. !mpr~o~r~s y ~r~::...3tils. 

Clase 3. Preparac.i.ones para blanquear y otras substancias 

para l~ colada; preparaciones para limpiar. pulir. 

desengrasar y raspar; Jabones; perfumería; aceites 

esenciales. cosméticos, lociones para el cabel.lo; 

det:ifricos. 

Clase 4. Aceites y granas :..:-:du.striales; lubricantes; 

productos para absorber, regar y concentrar el 

polvo; combus::ibles '::..ne luyendo gasolinas p.:i.ra 

motores) y m.:i.teriales de alumbrado; bujías, mechas. 

C1ase S. Productos ~armac~uticos, veterinarios e higiénicos; 

sustancias dietéticas pa=a médico, alimentos 

para bebés; emplastos. material para apósitos; 
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material. para empastar los dientes y para moldea 

dental.es; 

destrucción 

herbicidas. 

Clase 6. Metales 

construcción 

desinfectantes; 

de animal.es 

productos 

dañinos, 

para la 

fungicidas, 

aleaciones; materiales de 

metálicos; const:.ruccior..es 

transportables me~álicas; materi~les metálicos para 

vías férreas; cables hilos metál. ices 

eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos 

metálicos, cajas de caudales; productos metálicos 

no comprendidos en otr~s clases; minerales. 

Clase 7. Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto 

motores para vehículos terrestres); acoplamientos y 

órganos de transmisión (excepto para vehículos 

terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de 

huevos. 

Clase B. Herramientas i~strumentos de impulsados 

manualmen:e; cuchillería, tenedores y cucharas; 

armas blancas; maquinillas de afeitar. 

Clase 9. Aparatos instrumencos cient~ficos, náuticos, 
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•:-::.l~Ct:.:::"icos, foeográf:i.cos .• 

!.-·:-::.gi!j:: :::e, ::. ::.-~-:.:-:.::.;:".'!:..:> :.or., =·-::prod~cción dt:Z! sor.. ido 

..¡::;:·J.s::. ::.o::oG: ¿.:_..:;::::..·.:.i.:·~:..::::..::o::-L.:.s at.:::.cr:-;á::.icos y mecani.!3mos 

m.ciqu:..;-.a..::; :::.:;,..!.c·..:..:...:;.d~~ . .-~s, eqt.:.ipo para el. 

ci-= la :..:.::::.r~.:i.ci0.:-:. y ordc:"tadores; ext:..incores. 

Clase :.o. Apar~::.os 

de ca1e::~cci6n, de 

pr=::d"...:.cció:-:. de vapo:.·, de cocción, de ref:::-igeraci6n. _ 

d<= seco.do, d.e ·.r.o:nc:..:..3.ci6n, de diseribi..:.ci6n de agua 

Cl~s~ 12. Veh~cu~os; aparo.ces de :ocomoción cerresere, 



Clase J.3. Armas de fuego; municiones y proyecc.iles; 

explosivos; fuegos de artificio. 

C1ase 14. Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de 

estas mat:.e.::-ias de chapado comprendidos 

Ot:.!.'.'3.S cl~1.ses; Joyería, bisutería, piedras 

preciosas; relCJ~ria ~ instrumentos cronométricos. 

Clase 15. Instrumentos ~e mUsica. 

Clase 16. Papel, cartón y artículos de estas mat.erias, 

comprendidos otras clases; produce.os de 

impre!"!.ta; artículos de encuadernación; f"Otograf ías; 

papelería; adhesivos (pegamentos) para la p~pelería 

la casa; material para artistas; pinceles; 

máquinas de escribir v artículos de oficina 

(excepto muebles); material de instrucción de 

enseñanza (excepto aparatos); m~terias plásticas 

para embalaj~ {:>O cor:iprer.didas en ot:r.:ls clases); 

naipes; caracteres de imprenta; clich~s-

ciase 17. caucho, gu~apercha. goma, amianto, mica y produceos 

de ese as materias no comprendidos en oeras clases; 
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produci:os materias plásticas s~mielaboradas; 

mat:.erias que si.!:'"J"-=n oara calafatear, 

ese.opa y aislar; c~bos flexibles no mecálicos. 

Clase 18. Cuero e im1taci::::nes de cuero, productcs de estas 

Ot?_-as cla.ses; piel~s de 

animales; bu.úl':':'3 :,.· ~.alet:.as; p<.iraguas, scmbrillas y 

basto~es; f~stas y guarnicionería. 

Clase 19. Materiales d~ .:-:=-:-::3:::::-t.:.cc16n metálicos; tubos 

rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, 

pez y betún; ccnstrucciones transportables 

met:ál. i..cas; mo:-i.um~r.tos r:o metálicos. 

Clase 20. Muebl.es, marcos; productos, 

comprendidos en -.::•t:.:::a.s clases, de madera, corcho. 

caña, junco, mimbre; hueso, márfil., 

ballena, concha, a~bar, náca~. espuma de mar, 

sucedá~eos de tJdas 

plást:.icas. 

materias mat:.erias 

Clase 21. Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina 

1que no sean de materiales preciosos ni chapados}; 

oeines y es~onjas; =ep~!los (except:.o pinceles); 
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materi.ales para fabricación .::-epi.llos; 

~.at:e:::i.al de li.;-r.pieza; v1.:::-ut:a de hierro; vidrio 

bruce sem.iela.borado {excepco vidrio de 

construcción): criscaler~a. pcrcelana y loza, 

ccmprend.:..das c:::::as clas-=s. 

Clase 22. cu~rd~, :::-=des, -::.ier:das 

toldos, ·-·82.as, comprendidos otras 

clasesJ; ~a::-=r.:."'"s de :::ell~no rcon excepción del 

caucho ma::erias plásticas) ; m~cerias textiles 

fib~osas, ~n bruto. 

Clase 23. Hilos para su ~se textil. 

Clase 24. Tejidos y p:::.-oduccos cexciles 

otras clases; ropa de cama y de 

comprendidos 

Clase 25. Vese.idos, calzados, sombrerería. 

el.ase 26. Puntillas y bordados, cintas y lazos, bocones, 

corchetes y oj illos, alfileres y agujas; fl.ores 

artificiales. 
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Clase 27. Alfombras, felpudos, esteras, 1 in6leum y otros 

revestimientos de suelos; tapicerías murales que no 

Clase 28. Juegos, 

depc:::-::e 

J •....19<..:etes, ar::ículos d-e gimnas.i.a y de 

c.:::::T.prendidos otras clases; 

decoraciones para ártoles de navidad. 

Clase 29. carne, p•,,.,scado, 0xtractos de carne; 

frut:as v legumbres en conserva, secas :,..· cocidas: 

gelatinas, r.-:er:-:ie:iadas, co:-npotas; huevos, l.eche y 

productos lácteos: aceites y grasas comestibles. 

Clase 30. Café. té. cacao, a:dcar, tapioca, sagú, 

sucedáneos del Cdf~; ~arinas y preparaciones hechas 

de cereales, par., Fas::-=:leria y confiteria, helados 

comestibles; miel, J~race de ~elaza; levaduras, 

polvos para ~spcnj ar; ;:;al. ir.os taza, ·.•J._nagre, salsas 

(cond~rnen~cs!,; ~spec~as, h~e::.o. 

Cl~se 31. Productos agrico::..:ls, :--.ort:'..cclas, forestales y 

granos, 

plantas v :::eres ~acurales; al~mentos para los 
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animales, malta. 

Clase 32. Cervezas; agu.:is minerales y gaseosas y ot:ras 

bebidas w.2.cohólicas, bebidas y de fruc.as; 

sirop-=s y 0tr.:i..s p!.-·?paraciones para l~acer bebidas. 

C2ase 33. Bebidas a:co!--:.?::..i.::3.s 1ex:cepto cervezas). 

Clase J.;. ':"'abaco; a:::ticu!os para !:umadores; ceri 1.1.as. 

tI. - SERV=c:os. 

Clase 35. Public.:.dad; g~stión de negocios comerciales; 

adminiscra=ión comercial; trabajos de oficina. 

Clase 3 6. Seguros. negocios !:': inancieroa; negocios monee.arios; 

negocios inrnobil!arios. 

Clase 3 7. Construcción; r~F¿i,r.:i.c.:.ón; servicios de instalación. 

Clase 38. Teleco~u~icac.:.o~es. 

Clase 3 9. Trar..sport:.e; -=mbalaje ".I' almacenaje de mercancías; 

o~ganizac~ón de viajes. 
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Clase 40. Tratamiento de materiales. 

Clase 41. Educación; ~ormacién; esparcimiento; actividades 

deportivas y culturales. 

Clase 42. Reseauraci.:5n '.ali:-nentación); alojamiento temporal; 

cuidados médiccs, de higiene y de belleza; 

servicios ·..r~t'"2rir.ar.ios y de agricult:ura; servicios 

juridicos: .:_:-.·.·"!stigación científica industrial: 

programación de ordenadores; servicios que 

puedan ser clasificados en otyas clases. 

Ex.is te 

al permitir el 

excepción a lo 

d·~ oc:.-a 

mencionado, relativo 

igual a sem-.:j ante grado 

de confus.ión. en o:ra clase a la anterior regiscrada, y es la 

de la marca not:or..:.arnent::e ceno e ida, que no puede otra persona 

registrar ~Sta marca u otra s~mejar.te Gn una c~ase di=erente, 

porque se considera que .se apr8V~charia de la fama alcanzada 

por ésta. provoc~ndo confusión ante el público consumidor. 

25. EL PR:Z:MER USO C0:-10 FUENTE DEL DERECHO. 

En nuestra legislación a traves de los a.ñas en las 

diferentes l~yes como veremos rr:ás adelante, se ha tratado de 

que el uso de una mal.-ca a:.c.e:::io::: en el territorio mexicano 



produzca consecuencias de derecho, aun sin estar regiscrada, 

un modelo dende es can importante el como su regisero, 

decir, una Ley de caráccer mixco o como lo llama Ernesto 

D. Araca~a- Zorraqu!n, ''sui-generis'', en virtud de que en el 

sistema jurid!cc ~rgent:.ino dond~ s~ agrega lJ tutela Jurídica 

que cc~fierc ~l c~rli90 =iv1l, para crear un sistema mixto que 

0n cuenta solo los principios de la Ley 

de 1975 .:i.lg:.:.ncs países r;1enen 4 •-'!St.:i du.-:i.l.:...d"l.d solo 

contemplan ~l .::-egist:.ro cc:mo fu0nt:.e generador .. 1 de derechos cal 

d~ Est3dos Unidos, donde el ccn.f.iere 

derecho alguno scbre la marca. En nuestro pais el primer uso 

de una marca por su propietario 3un sir1 registrar la misma, 

tiene eres situaciones que cont~mpla la Ley de la materia en 

su artículo 92. 

a). - El derecho de ·:.rue n..:..ngú.n titula:=- de una marca 

registr.3da, :e requiera deJ a!:" de la marca. por 

considerar que esta idéntica semeJante grado de 

confusión a la regist:.r.:.da o le demande por la •Jiol.ación al. 

exclusivo de su ~arca. 

'D. Aracama- Zorraquín Ernesto. La Piratería de Marcas ante 
1os Tribunales Argentinos, Revista. Mexicana de l.a Propiedad 
Industrial y Artística~ N' 7, año IV, E~erc-Junio i966, págs. 
107 V J.06 



b) .- La facultad del poseedor de 

registrada de solici~ar el registro de su 

2.1 derecho solici~ar 

marca 

declaraci6n 

adminiscraciva de n~lidad de la marca que se reclama, por su 

mejor derecho de uso ~xclusivo. 

Ahor.:i bien, ::.mporcance mencionar que los tres 

supuestos ncrmacivos de la Ley pueden aplicados 

cuando la ~xtranJera en !:"elación al nacional 

viceversa. 

26. EL REGISTRO COMO FUENTE. 

Como ya lo anteriormente, nuestra 

legislaciónes de carácter mixto, regula tanto el uso como el 

registro de la marca, ~unque la Ley otorga importantes 

derechos derivados de su uso, también otorga derechos por el 

registro y aún rnás .::isegura su p!:"otecci6n en contra de la 

llamada competencia desleal, por que sí la marca es usada 

pero no regist~ada no puede alegar la violación al derecho al 

uso exclusivo de la marca, por que esta se obtiene por medio 

de su registro. 



Al registrar •...ina marca la Ley otorga el derecho a1 

exclus.::..'\.·c, ::!-=c::..r la facultad de que sólo 

propiet:ar.iu pueda usa:~:la y expJ.ot:.:ir en el mercado frene.e a 

t:.erceros y la viclaci.é:n a derecho const it:uye diversas 

sanciones: "".:. a!.-=.:>=:.;:.~ '37 d~ la Ley de :.a materia al hablar 

Are. 57. - ":.::·s comerciant:-=.-s 

prestadores d~ s~rv!..c~cs podzAn hacer de 

marcas •:?n la .::.r-:.dus::r.:..:i., el comercio los 

serv.:.cios que pres e.en. Sin ~mbargo, el derecho 

~xclt.:si·.·o se ob<::.!..ene mediante su regist:ro 

el Instit.·...:.-::.=..". 

Ahor~ bien la vi::::lacié:-¡ a2- uso exclusivo derivado del 

reg.ist::.ro de la corr.pet:.encia desl.eal y puede 

const::.it:uir una infracc.::.5n adminiscrat:iva o un delito y tener 

sanción ~ult:.a, c:ausura el inicio de 

averiguación previa la ?rocuradur~a General de la 

Repú.blica. 

La ccm:¡::::e":.enc::.a desleal, la cual la prevé la Ley con 

infracción o un delito es considerada como una serie de 

la :-noral las buenas costumbres 



encaminadas a obtener un prov~cho o una ventaja frente a otro 

propietario de una marc3, :a cual le cnusa un perjuicio 

pa~rimonio o esfera JUridica, Hildegart Rondón de Sansó en su 

acertada intervRnci6n en la Revista Mexicana de la Propiedad 

Industrial y Artist~c3 5 al hablar de la represión de la 

compeeencia desl~al en ~l Convenio de Paris nos explica esa 

de prdcticas ccntrarias la morwl, las buenas 

costumbr·~s y r.os d.:. .:.....:iea más a.cert.=..da de 

"Enuncia -=::._ Conven1.0 de con-::-urr-=.-ncia d·~sleal a 

los accos de confus1¿n ;••c~alqu1er ilcto de tal naturaleza que 

confusión, cor cualquier medio <,r..:.~:0> sea, con el 

establecimiento, los productos o la .:a.::tiviUad induot:rial o 

comercial de un competidor''), los actos de denigración {''las 

alegaciones falsas. en el eJe~c~cio del comercio, que tienden 

los productos la 

actividad industrial cor.1ercictl de competidor") • los 

actos de sustracción de clie~te!a que ~ienden principalmente 

a ir.ducir al ~úblic8 ~obre lus características de loa 

productos de fabricación ("las indicaciones 

alegaciones cuyo uso, el ~~ercicio del comercio 

~ . - Hil.degart Rondón de Sansó, La Adhesión de Venezuela al. 
con ve ni o de Par is, ~R~e~v'°i~sut.,.ao--~M"c::e~x~i~c~a".'-n;=a~~d~e~,..1~a=7P~r~o";p'Oicoecod'-"a=d J:ndustrial. y Artística. N" 7, año IV.- Enero-Junio 1966.
págs. ~59 y 160. 



susceptible de inducir al pdblico sobre 1a 

naturaleza, e1 medio de =abricaci6n, las caracteristicas, 1a 

aptitud en el empleo o ia cantidad de las mercanc~as")''. 



CAPITULO SEGUNDO.- EFECTOS JURIDICOS DEL USO DE LA 
MARCA. 

LOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS MEXICANOS. 

l. Los Códigos de Ccmercio de 1854 y 1884. 

Pa:-a hablar de los efectos jurídicos del uso de la 

marca cuales J.n.t.ecedences 

legislativos -=n el ::lr:!recho :-nexicano, d'3'b~mos primero saber 

desde cuando emp::..eza 

nuescro derecho, así sa.br~mos cuando empiezan a considerar 

los derechos derivados d~ la. marca por y que. es el 

origen del punto medular a tratar en este trabajo, decir 

e1 uso .:::interior de una denominación o dis~rlo que consticuye 

una marca registrada, o lo llamaremos el anterior de 

una marca no registr.:ida por tercero. así que empezaremos 

el estudio en nuestra l~gi.sl.:::ición de lus desde 

inicio. 

al.- El Código de Comercio de 1854. 

El primer Código de Comercio que expidió 

México, fue el 16 d·~ mayo de 1854, contenía 

disposiciones que de especial regularan la materia 

marcaria; sin embargo el maestro David Rangel Medina nos dice 



"escudriñando en apartados preceptos, not:.amos que ya se hace 

referencia a las marcas de las mercaderías" 6 . Así tenemos que 

e1 presente Código sólo hace alus.ión de manera muy 

superficial sobre la materia marcar.ia, medio de 

d.istintividad de la propiedad, 

bl .- El C5digo de Comercio de 1884. 

En este Ordenamien'::v ·:....;8 es el segundo nuestro 

país, ya dedicar espacio nuestra 

legislación d l~ materia murcari~ con el Libro Cuarto llamado 

''Propiedad Mercantil'', en esce apartado se empieza a regular 

los principios del derecho mcJ.rcario, como la propiedad de 

las distint:ividud, la competencia desleal~ el 

registro de la marca que deb:ia ser ante la Secretaría de 

Fomento, pero hace mención sobre el de la marca 

anterior a su registro. 

6
.- Range1 Medina David, Tratado de Derecho Marcar~o, Ed. 

Libros de México, S. A., México, D. F., 1960, pág. 13 



¿. LA LEY DE MARCAS DE FABRICAS (1889) 

Es la Ley de Marcas de Fábricas el primer intento 

de regular 1a materia marcaria México en forma autónoma, 

la cual tiene una vigenc.::..3 del afio de 1889 hasta la entrada 

vigor de la nuev~ L~y ~~e es de 1903, es decir 14 aftos y 

contiene 1.9 art.:::>:.-u:cs, :...ey es bastante pequeña pero si 

recordamos que es :a. p:.-i:-:-i-~::a r.:qulctr la materia marcaria 

lo comprende.=-emos, cent .::..ene artículo en las ideas 

principales del '..1so a!l.terior de una marca no registrada. 

ART. El que pr.::..mero hubiere hecho 

el único que puede 

pretender su propiedad. E!l caso de disputa entre 

dos propietarios de la m.::..sma marca. la propiedad 

pertenecArá al pr.::..~er poSeo2'dor, 

posesién 

solicitante". 

El art í.culo 8' 

.:::cmprobarse. 

bien, si la 

al primer 

texto ideas 

principales sobre la propiedad de una marca por el 

misma 

de la 

a). - "El que primero hubiere hecho uso legalmente de 

marca, es el único que puede pretender su propiedad". De 
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lo anterior, se desprende que la .i.dea que tenemos por el uso 

legalmene.e de :..ina marca para pretender su propiedad, es el 

uso de lci en el =cmercio. comprobable con documentos 

of .ici.ales, fac::::,_:,r¿¡s pcr la. del producto con el 

nombre de la marca ~ su gi~o ccmercial, o simplemente por la 

algunos ejemplos, es d0c::..r comprobar ~o~ pruebas t:3ngibles y 

bl .- ''En caso d~ disputa entre dos prcpiet:arios de ia 

misma marca, ld p.::-cp.!"ó!dad pert:enecerá dl primE!:- poseedor". En 

este sen::: ido la ::_-edacc::..6:--. del articulo 8" fue tanto 

deri•.rado de L:l 

obtiene la propiedad, v ~n !~ otra f1ipót:esis, se encuentran 

el ti.t:ular -::ie r~gist:rada frene e otro 

anterior y el reclar.io d'-:'l ,-lnterior precisamente la 

disputa de la propiedad de l3 marca, por lo canco no pueden 

existir dos propietarics de la misma marca, por que de ser 

así ambos t~~drían q~e t~ne~ la marca registrada. 

e}. - "0 bien, si la pose.s..:..ón no pudiere comprobarse, 

al pr~mer solicicance". Es muy cuestionable la idea que se 

desprende de esca parce del arc~culo 8° por que esta 

hip6cesis establece de poderse comprobar la 
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posesión de la marca, se at:.~nder~ al primer aoiicicance. 

decir se clvidan del i..;so 3.nterior y si recordamos que 

esencia el cit:ado art:i.culo ;::irot:ege el anterior, 

consideramos que exist:e una cc~trad1cción por que el derecho 

de propiedad :o tendria ~i ~ue solicic6 la marca primero, es 

decil.- e!. tit:'-•lar y :=•:r . .samos que no es posible que alguien 

Ca.toe destacar que ::'="sdt:'.' est:.e momenco la L~y de Marcas 

de Fábr~cas est:ablece que ~¡ derecho al uso exclusivo de una 

marca se obtiene co:i. regist:.ro y sin examen de novedad, 

alentando el registro de ~as ~arcas se desprende de los 

art:~culos 9 y 10, que a co~t:inuación se reproducen: 

ART. 9"' . - "La pro?::..edad .;;-:-::el t.:s i va de una marca no 

puede ejercitarse s~no 0n virt:.ud de la declaración 

hecha ~or la Secre~ar~a de Fomento. de que el 

interesado se ha reservado derechos, después de 

haberse llenado t:odos los ~equisit:os legales''. 

ART.10. - ''Loa decla~a-=.i:Sn de q-..:.e habla e-1 artículo 

anterio:!", p=evio, bajo la 

exclusiva respo:-:.sal::ili_dad de los solicitantes, Y 

s~n perj~icio de l=s derechos de tercero''. 



"La Secret:aría de Fomento hará publicar la 

solicit:ud del interesado, y el de 

oposición, presenc.ada dentro de los noventa días 

siguientes la publicación, procederá al 

registro de la l1asta que la autoridad 

judicial decida en favor de quiez1 debe hacerse el 

registro". 

3. LEY DE MARCAS INC'USTRIALE.S Y DE CCMERCIO 

( ::...903) 

La presente Ley tuvo vigencia de 25 aaos a pesar de loa 

problemas existentes en el país, y realmente, los efect:oa 

previst:.os por el anterior de marca, frente a 

marca registrada, sólo se limita a una causal de nulidad 

contra de la marca registrada contenida en e~ artículo 15, 

contraposición a la anterior Ley, preveía los derechos 

derivados del anterior de la marca y que es el derecho a 

solicitLlr el ::-egist::-o de la ma:.-ca en cuestión, ni tampoco 

menciona si la marca registrada produce sus efectos ~rente a 

te:.-ceros que la venian ;.isando. 

El artículo 15 contenia dos causales de nulidad 

cuando f~ere otorgada la con::ravenci6n las 

disposiciones de es<::.a L-=y. y dos cuando se ter.ga un mejor 

derecho de u.so. 
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ART. 15.-"El ::-egistro de una marca es nulo cuando 

se haya hecho en contravención a las disposiciones 

de esta Ley y de su Reglamento, o cu~ndo la marca 

haya sido registrada con anterioridad por otro, si 

ese registro tiene más de dos afias o si teniendo 

de dos <..l:1os ha hecho 

derecho". 

Es importante hacer notar 

adelante retomaremos y es de que si 

mejor 

situación que más 

persona tenía 

de dos años de estar usando su marca cuenta con un mejor 

derecho de uso =rent~ a la regis~rada. 

Ahora bien, co:-no se desprende de la Ley de Marcas 

Industriales y de Comerc~o exist1an otras prioridades como lo 

era el impulso de las marcas (::orno la anterior Ley) y 

concreto para =omentar el comerc~o exisLente. Sin embargo, la 

figura del uso a!"lterior o::orga -3'1 derecho para demandar la 

nulidad de u!"".a marca re1:3"iSt:.!.-ada pero para registro, 

como se puede desprender del Art. 10 de dicho ordenamiento 

porque no existía el exámen de novedad. 



ART. J.0.- "El. regist:ro de una marca se hará sin 

previo de novedad, bajo lu exclusiva 

responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de 

tercero ... 11 

4. L""Y de MarcZ!s y de Avisos y Nombres 

~~merciales >1928). 

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, retoma 

las ideas de 2.a. :...~y ::le 1889 y hace nuevamente 

reglamentación sobre ~1 uso anterior de marca registrada 

por un tercero en dos artículos, que son el 4" y el 5", e:n el 

cual el 4ª habla de la excepción sobre loa efectos que tiene 

la marca registrada y en el Sª la situación en la que queda 

sujeta la reg.ist.rada, cuando a el tercero 

solicite el registro de la que ha venido usando. 

Art. 4"'. - " El der-=cho al u.so de una m.:trca obtenido 

mediante su registro, no producirá ~=ect.o cont:.ra 

tercero que explotaba ya dicha la 

República Mexicana más de años de 

anterioridad a la fecha legal de dicho regisero''. 

Este are ículo contiene l.:\ misma idea que 

usando hasea la Ley de 1994 que "el derecho al 

vendrá 

de una 

obtenido median~e registro, produc~rá efecco 

cenera un tercero". 7ambién desde este momento se est.abl.ece 



un plazo que debía tener el usuario de la 

registrada anterioridad a la marca registrada que es de 

más de tres a~os, miomas ideas que ~studiaremos más a fondo 

al analiza~ los siguientes ordenamientos; lo que realmente es 

muy interesante a tratar y que sólo en @sta Ley lo contempla 

es el de que el uso a~~~rior que debía tener sobre lamarca 

registrada se =omariR ~orne base fecha legal d~l registro 

razón de que .s.:: lo ·-:rue pretende proteger el 

anterior, debe considerarse la fecha de prim~r del 

registro marcario y 1-a fecha legal, esto por que si la 

marca registrada fu~ usada de registro, de acuerdo 

al art~culo en cemento ~1 sería determinante ni tomado 

cuenta, situación que ~~naparece con la Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industrial. 

Are. s~.-·• En el caso de que la persona que usaba ya 

la marca post:.ericr:71.ente registrada por tercero. 

presente a su vez su solici=~d de registro. dentro 

de 1os tres aF.os de e!:-eccuado el primero. la marca 

registrada quedará SU)<O!t:a las condiciones 

previstas por los incisos II y =rr del arc~culo 39''. 

El ar-=ículo 5 º contiene el supuesto jurídico 

consistente en que al presen=arse la solicieud de registro de 
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la marca usada con anterioridad. la marca registrada quedaría 

sujeta a un procedimiento de nulidad, situación sancionada 

por el artículo 39 incisos II y III de ese ordenamiento. 

Art. 39. "El registro de una marca es nulo: 

I. - ... 

II. - Cuando la h~ya sido usada la 

República con anterioridad a la fecha de la marca 

registrada, con tal que ~l que alegue el derecho de 

USO, presente solicitud de registro al 

Departamento de la Propiedad Industrial, dentro de 

los tres años de expedido el. primero y compruebe 

ante el mismo, h.:i.b·~r usado la ma:::-ca durante todo 

ese tiempo y haberla •:=mpezado a usar antes que el 

registrante primitivo. 

III.- Cuando la haya sido usada 

anterioridad en el extranjero, el mismo 

previsto el inciso anterior, si además del uso, 

contiene el registro extranjero; pero el plazo de 

tres años se reducir<i a seis meses; y siempre y 

cuando que la nación extranjera conceda los 

mexicanos ese mismo derecho en su legislac~ón .... ". 



S. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

{ 1.942) 

Dicha ley fue publicada en el Diario Oficial. de la 

Federación el 31. de diciembre de 1.942 y 1a con t. inuación 

sobre la regulación que hace la Ley de 1.928, por que 

real.mente es la misma regulación que preveía la citada Ley, 

esta Ley también contie~e dos articules los ~feccos que 

tio=ne el USQ anterior d·=.- 'J!13 :r.a!:"ca no registrada trente a 

otra reg~strada. la excepción al <"!Xclusivo que 

tiene sobre la marca registrada, como el. derecho q-,1e adquiere 

el. usuario de registrar 3U marca por su uso anterior y el. 

derecho de que la registrada quede sujeta 

procedimiento de nulidad, cuando solicite el registro de l.a 

marca, todo lo anterior estaba contemplado ~n los artículos 

99, 100. 

ART. 99.- "El derecho a.l uso de una marca, ootenido 

mediante su registro, producirá efecto contra un 

tercero que explotaba ya dicha 

República con más de tres anos 

1.a fecha legal del registro'•. 

la 

anterioridad a 

81. articulo 99 contiene la. excepci6n al uso exclusivo 

que tiene 1.a ma~ca registrada frente a terceros, es decir 1.os 



efectos de una marca registrada es el uso e:xcl.usivo que tiene 

su ti!:.ul.ar, por que la violación a este derecho constituye un 

il.ícito o infracción. Del mencionado artículo, se desprende 

situación que ::ra•J.§s del desarrollo de la materia 

rnarcaria tier.de desaparecer, el la República 

Mexicana de la marc.3. no :::-egistrada con más de tres años de 

anterior~dad a !a f~cha legal de la marca registrada y que 

esta situación cor:.stituy-=: un requisito de procedibil.idad en 

defensa cuar.do la demandada el de l.a 

registrada. 

ART. 1.00. - "Cuar.do la persona que usaba ya 1.a marca 

registrada por un tercero, presente a su vez 

solicitud, dentro de los tres años de efectuado el. 

anterior, la marca registrada quedará sujeta a 1.o 

que previene la fracc:;..ón !I del Artículo 200 de 

Ley". 

El artículo :::..oo de Ley del. 42, cexto 

co~tenía el derecho del usuario de la marca no registrada de 

presentar su solicitud ¿e regist:::-o de la marca en un plazo de 

años contados partir de e=ectuado el regisero 

anterior; es decir el derecho que tenía sobre la denominación 
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de registrarla como marca por .su uso anterior y que 

suficiente para concederle la marca. es comprensible el hecho 

de considerar ese e tiempo de uso, de aftas por que 1.a 

publicidad y la explotación que le pudiera dar su propietario 

no era tan import:.'.l.nte lo es hoy en día y que en su 

este problema, alegando ignorancia, podría 

situación que se va :edu=ic:1do hasta desaparec~r ~n la Ley de 

Fomento y Protecciór. de la Prcpiedad Industrial. 

Una 

presentara 

que el usuario de la 

solic:.tud de registro, la 

registrada 

registrada 

quedaría sujeta a nulidad pe~ el derecho que le otorga el uso 

anterior y que conc~mplaba ~1 articulo 100 el cual remite al 

artículo 200 frJcción II, de este rn~smo o=denamiento contiene 

la causal de nulidad fundada precisamente en el uso anterior 

que tiene persona sobr~ la misma marca. 

6. LA LEY DE INVENC!ONES Y MARCAS, Y LA LEY DE 

FOMENTO Y ?R07ECC~O:.J' DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Dada l.a similit:ud d-= ambas .leyes se hace un estudio 

conjunto ya que existen bastantes semejar.zas. 



•• 

La Ley de Invenciones y Marcas 

también protegía e1 uso ant:erior de una 

artícul.o 93 

no regi.strada 

por un tercero de buena fe, caso de que pudiera tener 

algún conflicto marca registrada por ser la marca 

parecida 

redacción 

idéntica 

diferente, es 

grado de confusión. Aunque 

antecedente del artículo 92 de 

la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. 

Disponía el articulo 93 de la Ley de Invenciones y 

Marcas: 

ART. 93. - "El derecho a 1 uso de una marca obtenido 

mediante su registro, no producirá efecto en contra 

de un tercero que -=xplotaba la República la 

misma marca u otra s~me)ante en grado de confusión, 

para los mismos o similares artículos o servicios, 

siempre y cuando el tercero hubiere empezado a 

la marca con más de un 3.ño de anterioridad a la 

fecha legal de su reg~stro. 

El tercero tendrá derecho de solicitar el registro 

de la marca, dentro del año siguiente al día en que 

fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso 

se tramitará la nulidad de éste••. 
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El artículo 93 contiene en esencia 4 puntos a tratar: 

a.- "El derecho al uso de una marca, obtenido 

mediante su registro". 

b. -"No producirá efecto cont:ra tercero que, de 

buena fe, explotaba en la República la misma marca u otra 

semejante en grado de cc~fusión, para les ~ismos o similares 

productos o servicios". 

c.-"Siempre y cuando ,_~¡ tercer-o hubiere empezado a 

usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha 

legal de su registro, o del primer uso declarado. ºque deberá 

comprobar en su oportunidad". 

d. - "El te::;-cero tendrá derecho sol.icitar el 

registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que 

fuere publicado el r~gistro de la marca, dentro del año 

siguiente al día que fuere publi.cado el registro vigenee, 

en cuyo caso deberá trarniearse por el ineeresado y resolver 

previamente, la nulidad de éste••. 
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1. - "El derecho al de marca, obtenido 

mediante su registro••, Esca es la misma idea del art~culo 92 

de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. 

2. -"No producir-.i ~fect:o contra que, de 

buena fe, explota!::d :_-.. -~~pC:b..:.i:.:::d la. rriisrr.a marca u ot:ra 

semejante en grado d~ ccn~usión, para los mismos n simiiares 

productos o servicios". Escas conceptos una transcripción 

literal que se reproducen en el are. 92 de la Ley de Fomento 

y Protección de la Propiedad Industrial. 

3. - "Siempre v cuando el t:~rcero hubiere ~mpezado 

la marca con más d~ año de anterioridad a la fecha 

legal de su registro, o del prim·2r uso declo.rado, que deberá 

comprobar en su oportunidad". Aquí difi.;:.re <':!l are. 92 de la 

Ley de Fomento y ?rotección a la P~opiedad Industrial, ya que 

establece como condi.c.!.ón que el tercero hubiere ·empezado a 

usar 1a marca de man~ra ininterrumpida, antes de la fecha de 

present::.ación de 1..-:i solici':.ud de registro o del primer uso 

declarado en esta, que como ya lo mencionamos no se haci.a 
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alusión al uso anterior ~- la marca registr3da. 

4. - "El ".:-2ndrá derecho solicitar el 

registro de la m3rca, dentro d~l afto siguiente al d~a que 

fuere publicado el r~9~str~ v13ente, cuyo caso deberá 

tramitarse por el i:1.ce::.··:!S.=:1::io y resolver pre•J'iamence, la 

nulidad d~ ~se~··. EJt~ ::arnbi&n reproducc.:.6n casi 

literal .:.ncorporada en l~ ~ey d~ Fomento y Protección de la 

Propiedad Ind~~tr~~!. -·e".:. i~-· '!::C'U ..::udnto a. que la LF!y de 

Invenci.ones y ~arcas s-=-ñala que "dent:.ro del ,1fio siguiente al 

día en que fuere publicado el registro vigente ... ", frente a 

la Ley de Fornen to y Prctecc::...ón de la Propiedad Industrial, 

que por su parte establece ''d~ntro del ano siguiente al día 

en que fue públicado .~1 r~g1st:.ro ... '' 

Tenemos la impresión de que este supuesto poco 

aplica pues la Gaceta de la Propiedad Industrial tiene poca 

difusión y no es conocida por la mayoría de la gente. 

Como advierte los l~gisladores, creadores de la Ley 

de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, sólo 

hicieron pequeftas modificaciones al artículo 93 de ia Ley de 



Invenciones y ~·tareas y reprodujeron substancialmence 

c.=:ntenido 

cambios. 

e:. art::...culo 92 da la nueva ley con algunos 

7.LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE ~994. 

(REFORMAS A LA :...EY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA 

PROPIEDAD INDUSTRIALJ . 

El 2 de agosto de 1994, fueron publicados en el .Diario 

Oficial. de l.a Federación las reformas a l.a Ley de Fomento y 

Protección a la Propiedad Industrial.. entre las cuales se 

cambió el nombre de esta Ley por el de Ley de la Propiedad 

Industrial. 

~~ artículo 92 de la Ley de Fomento y Protección a la 

P~opiedad Industrial, también fue reformado para quedar 

sigue: 

Art. 92. - "El regist:ro de 

efecto alguno en contra: 

producirá 



r. - Un terce~o ']Ue d~ b"..1ena fe ~xplotaba en el 

territorio nacional :a u otra semejante 

en grado d~ c~nfuai6n, para los mismos o similares 

productos o a~rvicics, siempre y cuando el tercero 

hubiere ~mp~zAdo l.3 marca, de 

ininterrumpida, d.·~ 2-~1. :=echa de presenta.ció:--. 

d-=_:l -;:;r-i:nf-?r 

t-=ndrá derecho 

solic.:it:ar ~1 regi-"'t..!:0 de :u morca, ,j~nt:ro de los 

tres a~os siguientes al día en qu~ rue publicado el 

registro, en cuyo c.::iso deberá trami t:.ar y obtener 

previamente la d"°'claración de nulidad de éste " 

El art. 92 f~acción ~. protege el uso anterior de una 

semejante grado de confusión el territorio 

nacional; el citado artículo contiene 4 ideas principales: 

1. - "El regise.ro de 

alg~no en contra". 

marca no producirá efecto 



:!. - "Un que de buena fe explotaba e1 

cerritorio nacional. la misma otra semejante en grado 

similares productos de confusión, para los mismos 

servicios". 

3. - "Siempre y cuar.do el tercero hubiere ~mpezado a 

usar la marca, de ~anera ininterrumpida, antes de la fecha de 

presentación de la solicitud de registro o del. primer uso 

declarado en ªsea••. 

4.- "El tercero tendr.:i derecho solicitar el. 

registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al 

día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá 

tramitar y obtener previamente la declaración de nul.idad de 

éste". 

1. - "El regiscro de una marca no producirá efecto 

al.guno en contra ... " Los efectos principal.es de una marca que 

la Ley otorga y que oponibles fren::.e a las personas, es 

el derecho al uso excl.':...lsivo cuando la marca es regiscrada, 

esto de conformidad el artículo S7 de la Ley; el 

impedimenco de usar una marca por un tercero cuando la marca 



sea semejante •:on g-:-ado d~ c-=-n=·us16n o idén'.:.ica a una marca ya 

registrada, v ~~e la acc~aii:ación :ie dic~o i~pedimer.to 

.o.:1=.ra-:::.::-:..6;-i ú.:i:nir::..strat:..'.ta :ie conf:::irmidad ccr.. 

:!.a v.:.olacién al 

ef:ecto.s 

:: . - ":_;n 

territorio nac:..~na.: ia ~isma marca u otra semejante ~n grado 

de confusiór., para les simil3res prod~ctos 

servicios ... " ~a suspensión de los efectos que menc:iona la 

Ley se concr'2!t.:i.n pr.:.nc:..pal:nente la sit:.uacl..ón de que 

confusión 

prcductos o ser•.t.ici=s. y -.:;::..:e tiene que ser de buena !:e. es 

dec.ir, des;::cnocer e.: 

algún conflicto ~cr~ ~arca s:.. ~sta ~s nacional debe ser 

la marca :!:"eg:..strada ~s c.::;n una marca ext.rar.Jera, 

razón de que existen 0::1-cs elemen-=.os co>i'.o el idioma que Llega 

a :;,.rnpedi.::- por C":....:est:.:.o:-:es g:!:"áfi.cas v ::onét:icas que las marcas 

se par~zcan, por ~i-=.ar un eje~?lo. 



3. - "Siemp:r-e y c:...;3;').do ~l Ce.!""cero hubiere e:npe::ado a 

usar la marca. de maner3 ini~cer:r~mpida, antes de la fecha de 

presentacién de la so.i::.ci':.ud de registro o del primer uso 

decla=ado en ~S~3''. El ar":.í=u~o ?2 ciene la condición de que 

no basca ~l h~c~o de ~ue ~: usu~rio de la marca parecida 

ya regisc:_-ada. sea de 

Es cornprensib~~ 

excepción de los efeccos .:i~ c..;:-::.:l :i1~rc:a por ~l u.so :..ic la marca 

nuestra legislación 

de buena. fe. lo anees 

manifestado lo cor~obora. ~! :a marc3 anterior y en forma 

continua, además co~pru~b~ hecho de que la le 

interesa y no que ~l darse cuenta de la existencia de otra 

busque el bene~::.cio d~ :~ publicidad del prestigio 

alcanzado por la ~~l lugar de 

comercialización; ~o que realmente está 

protegiendo es el uso d~ la marca ~n el mercado, es necesario 

que '=:!:SC~ uso sea p~rm.:.:-.e:c¡te y cent i:--.ua, 

marca registrada. no :::.--=nga nir.guna defensa 

e.llo hace que la 

cont:.ra de la 

marca a:-;.t€'ri.o:r no ::.·eg::.s':;.rada, porque signifi.ca que si 

ha r~gist:.rado ~s porque su ti.tu.lar no conoce la materia ni la 



necesidad de i.-egiscrarla, hasta 01 r:;omento que le demanden 

con infracción administ:rac!va le cite 

En esta parce de la fracción del articulo 92 

contiene la fa::::ultad de solicitar el ::egistro d~ su marca. 

den ero de les que fue 

publicado el :..-egist::::-o, de lo anterior podemos deci:=-, que 

realmente d.:.!:ic"!.l que esca suceda t:'!n viz:::::d de las 

reformas del d~a = de agosto d~ :~~4, por la ampliación del 

plazo para sol!cit.3r el r~gist:ro de su pez-o aún así, 

los usuar.:.os de la ~arca ne registrada no tienen ni idea de 

la existencia de la pr=piedad .:.~dustria:, de l.:i. neces.:.dad 

de regiscrar 

P:::-opiedad IndustriO'll v sé:~ hastñ. que emplazados por 

algón procedimiento co~t:enciosc y no por el }:echo de que esta 

perso~a se haya enterado de :a publicación en la Sace~a del 

citado Insci:~to ~exic~~o de :a ?rop~~dad Induscr~al, que se 

ha otorgado a:gur-.a ma!.-ca, 



anterioridad opo:1ibl·:: a:: r~g.:..S"::..::·o de .su marca que quiera 

registrar der..=rc de les tres a~cs en que salió la publicación 

del reg~s::.::-~ ~~ l~ ma~ca ~n contlicto; por ello =onsicieramos 

=ambi.§n -=!U-=" .;:l :i~re=ho q-_:e = ~-?r..en los terce.?.""OS ci-= buer..a fe, 

..:ie so.:1c.:.::3:::· 2:..: :':'.ar::.3. :::i".!:-.==,::. ..:!·~ 2--::::>s t::-es -:iños sigui.::nces al 

Cc!1 !.·espect:.o a ::a ~ecesidcid .:le obtener previamen::.e J.a 

nulidad de es=e regi3tr::::: rnarca:::io, -3.:.rr:-TTIOS que fot:rna parce de 

una causal de nulidad conten~da en el artículo 151 fracc~6n 

II que estudiaremos en el capitulo IV. 
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CAPITULO TERCERO. - EL USO Y EL REGISTRO DE UNA MARCA 
EN MEXICO. 

1. El uso de la denominación como derecho prioritario 

al regiscro. 

La ley ciende ~r~!:eger .:i..l usuario de una 

denominación que puede v~l.i.damente constituir una marca, pero 

lo hace de forrr:a :.o ~u.y 2lard., porque debe 

presente el procedimiento para registrar una marca, es decir, 

el proceso que se debe seg1Jir para obtener su registro ante 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que puede 

empezar con una búsqued3 f~n8t:ic~ o gráfica (dependiendo del 

tipo d~ marca que nóminativa, 

innominada, mixt.:i. t r.1.dimensional) . Decimos que puede 

empezar porque no cblig,-i.t.-=.iria r.~.:i.lizarla dich-:i búsqueda 

los parcicul3res; y la pres~n~aci6r1 de la solicitud de 

ante ~l !nst:it:uco :V.exic.::i.no de 1.::-1 I-'!:"opiedac:i Industrial, a la 

cual 

registro, el examen de forma y ·~l 8X:Or.ien de fondo o también 

llamado de novedad. p~ro el uso qu.-:;: se haya hecho anterior 

garantiza que la marc3 le sea concedida, como más adelante lo 

veremos. 
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2. LA BUSQUEDA. 

La büsqueda investigación que realiza el 

!nstit:.ut:.o Mexicano de la Propiedad Industrial, dentro de 

archivo de las ~egistradas ante él, y le informa al 

so.licitante si '2-X.l.st:e de una ma::::-ca igual o parecida a la 

propuesta, que pud~era constituir 

concesión. 

impedimento para 

Como ya lo mencicnamos l.:::i búsqueda es opcional pero 

si solicita se deben cubrir la tarifa correspondiente, 

importante mencionar que del resultado que arroje 

tendrá una idea clara de las probabilidades del registro de 

la r.iarca principalmente, y si con el uso de denominación 

puede caer en algún supuest:o de infracción que contemp.la la 

Ley de la materia. 

La búsqueda !:onoética se realiza para tener una idea 

de probabilidad de registro de una nominat.iva, 

virc~d de que el resultado arrojará la información hasca 

momento de todas las !:egiscradas que pudieran 

igua1es o parecidas en grado de confusión foné-cicamente que 

pudierán cons~itu~r un ~mped~rnento para su registro. 



La búsqueda gráfica, consiste un examen de l.os 

d.iseños figuras d8' las registradas ya 

innominadas, mixcas o cridimensional.es. 

Ahora b~en, s~ puede básicamente habl.ar d~ dos etapas 

principalmente, el examen de forma y el examen de fondo o 

también llamado examen de :-.ovedad. 

3. El de forma, estudio de los 

requisitos que deben cumplir en el 1lenado del formato de 

la solicitud de registro de la marca, dicho formato 

el.abara.do por el Instituto y contiene los siguientes 

lineamientos: 

1.- El tipo de trámite que solicit:.a, el. formato 

que expide el rnsc:.i::uto Mexica.no de la Prop..:.edad Industrial 

es de uso múltiple. sirve para el registro de una marca, de 

una marca co1ectiva, par.:i el registro de un aviso comercial, 

la publicación de un nombre comercial; por ello el requisito 

que debe cumplir la sol.icit.ud de marca. que es la mención de 

que se solicita el registro de una marca. 



2. - El :nombre del solici"::ante, nea persona .física o 

moral, su nacior.alidad, su d~rnicilio. 

3.- El ncmbr~ d~l ~poderado (si lo tiene), 

domicilio para oir noti=~c~cio~es, o la mención de si esta o 

Es importante resaltar diferentes situaciones que 

presentan con la existenc:...a del apoderado, ésto ~n r,:o,zón de 

1a acreditac.:.ón de personalidad, si está 

previamente inscrito en ~l Registro General de Poderes, sólo 

necesitará de una copia a imple del oficio del. :="·...;.¿¡,l le 

acreditó su inscripción. 

Si no cuenta dicha inscripción, necesitará el. 

testimonio notarial o ;poder simple suscrita ante 

respectivos domicilios si persona dos testigos 

física y si personal. mo?.·al necesita la escritura 

pública original.., copia certificada notario 

público, med:...ante carca poder simple suscr~ca ante dos 

testigos, cuando e1 .-::le ~e~sor:.as :nora les, en este 



caso, 

e torga cuenca pa?:a 

.:.nscrumento en el. que :::c:-:sten di.chas facultad-:s; en caso de 

el titular una persona moral extranjera debera acampanar 

documentación cc~for~~ la legislación apl~cable del 

lugar donde otorge de acuerdo los -:::t-·at:.adcs 

internacion:iles, con ~u respect i.'-'ª traducción al espafí.ol y 

apostilla. 

4 _ - E1 signo distintivo, la denominación de la marca 

(su nombre) _ 

5.- Tipo de marca, señalar si es nominativa, 

innominada, mixta o tridimensional 

6.- La fecha de primer uso, o la manifestación de que 

ha usado. 

7.- La ciase, en la que se encuentran los productos o 

servicios que se deseé proteger. 
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8.- Descripción del producto(sl servicio Cs> 

proteger. A partir del 1~ de septiembre de 1995 se paga tanto 

por un producto o servicio como por toda la clase. 

9. - ;..Q!1.·2r.:..~·s~ ~na ..::c.:::..q'..Ieta en blanco y negro en el 

espacio marcado ~a ~isma solicitud v exnibir siete 

et:.iquetas de la marca. s.i.9mpre y ccando no se reserven los 

colores, de qüerer reservarlos adhiere la et:.iqueta 

color y se presentan aparee siete en color y siet:.e en 

blanco y negro. 

10.- La ubicación del establecimiento. 

11. -Manifestación el tipo de establecimiento ya sea 

industrial, comercial o de servicios. 

12.- Las l~yendas y figuras reservables, tales 

como; "Hecho :-iléxico", "talla", "ingredient:.es", et:.c., 

siempre y cuando est:én impresas en la et:.iqueta que se esca 

present:ando. 



1.3. - La prioridad reclamada, esto Bn razón de que si 

C.J.ene 1·egistrada la misma marca en otro país y quiere e.l 

recor.ocimi.ento de ese derecho adquirido, la ley determina que 

son seis meses a partir de la i~cha legal para present:arla en 

México. 

14. - La fi!.·:n.:i. ,:¡u.t6gra.fa del solicitante de 

apoderado en la solici~ud original y sus eres copias. 

Es import:.ante recalcar que si algur..o de estos 

requisit:.os 

por ejemplo: 

cumplidos, traen diversas consecuencias, 

La falta de ~lguno de los puntos mencioriados 

ant:.eriormente cor.secuencia girar requisitos de 

primer examen para que se -=>....:mpl.:::i con el los. 

La falta de cu.1lc;:u.:.t'.!r otro requisito se le requerirá 

cumplimiento u.n plazo no :nayor de 2 meses, el 

apercibimiento de gu.-= di:!' no cumplir con lo señalado en 

so1icicud, se tendr~ por abar.donada; .importante mencionar 

que dentro del ar-=.icul.o 1..2::? bis de la Ley de la Propiedad 

Industrial, les concede u:-ia prórroga autcmática por dos 
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meses adicionales si-=:mpre y cuando se cumpla con la tarifa 

establecida, aplicable las solicitudes que 

.ingresar-.:in a parcir -:iel de octubre de 1994, es decir 

durante la "J:..genc::.a de la :nis:na Ley de de la Propiedad 

Industi~i.:i.l. 

Sin embargo, ~n :a act:ual.idad las mismas personas que 

encuentran ~~ Oficialia de Partes del Instituto 

Mexicano de la Prcpiedad I:-i:iust..!'.- .La.:., e!';cargada.s de recibir 1.a 

docurr:entación de l::::is sol..:..c.::...::.n!"l.tes revisan dicha docume.nt:aci.ón 

para evitar que ingrese :a solicitud con errores o le falte 

documencaciór.., po:::- lo que en caso de existir algun error u 

omisión el mismo se le regr~sa al particular y solo en caso 

de que aün percatándose de l~ situación de la solic~tud desee 

que la misma ingrese. 

Cuando se ha cumpl.i::io con todos los r~c:p.1::..sii::.os 

mencionados, 1.a sol.icitud pasará al. examer:. de foncio, di.cho 

examen es la búsqueda que hace el Instituto sus archi.vos 

tanto gráficament:.e cerno fcnéticamer.te para verif::..car si 

exist:.en ceras marcas regist:.radas o en trámi-.:.e que pudieran 
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considerarse par~cid.::is grado de ccnfusión 

salic.:..".'.:.'..•d pr;::,p:..;esta y que pudi-=ren invadir en su derecho al 

uso excl~sivo de otra marca. 

4. ;:"l de t'.:;ndo c:ambién llamado examen de 

novedad, con.sea de 2 procesos, en caso de que 2.u. 

mixta, si sólo es ~cmin3tivn o !:1nominada ser5 u:: proceso. 

El exarr:en fcn.§cicc, '2S la búsqu-=da. que hac~ el área 

de informática en 1-=is ¿:¡rchivos del Insticuto de todas las 

marcas nominati·Jas que pud:i.eran escucharse igual o parecido 

grado de confusión en lo más mínimo, con la denominación 

de la solicitud propuesta. 

El examen del disefto c:ambi~n es una búsqueda de todos 

los disefios existentes de las marc3s registru.d.:ls que pudieran 

confundirse con el diseño propuesto. 

tipos: 

El resul tu.do del o:;,xamen de novedad puede ser de dos 

Primero.- Que el 

igual o semejante 

haya arrojado ninguna 

la propuesta, en este caso se 

expedirá el título correspondiente. 
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Segundo. - Que el resulc.ado del examen aparezcan una o 

más mar-:=as regist:.radas o -=::n t.rámite {con mejor fecha J.egal) 

ident:icas. parecidas o se:r.e j ant:.es a la propuesta, este 

invariab.!.emente _._--= ci.::arán y le requerirá 

manifiesce lo que der~c~o corresponda. 

El solicitan::e puede desvirt:uai.· la ant:.erioridad 

propios argumentos p.:i.ra ccnvencer al Instituto de que la 

ancerioridad :.!np"2diment:.o para el registro de 

marca; si logra convencerlo, puede obtener el regist:.ro si no, 

le será negado registro; de modificar 

denominación se hará un nuevo examen de novedad. 

Para el Instl.t:uto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, i~;iportante la fúcha legal para obtener el 

registro de marca, porque es el momento en el cual 

presenta la solicitud dnte el Instituto, la cual. 

consigna la hora exacta, día, mes y año; y a partir de 

este momento, cuando determina la existencia de 1a 

solicitud de marca. 

'ffS~S 
E~ '11, 
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Es importan~e rec3lcar que el de J.a marca 

ancerior en la legislac~6n ~arcaria es conocido con la fecha 

de primer uso, c.§rmino que distingue de los 

diversos, que exisc-~n y ::;::....:.~ a continuación mencionaremos los 

eres mas impcr~3~tes: 

5. FECHA :::E PR~:-!ER USO. 

La fecha de primer ~so es el momento desde el cua1 

empieza a explo<::.ar en el mercado la marca por su titular, la 

cual señala la sol~citud, quedando sujeta dicha 

manifestación a la corr.probac1ón por parte del solicitante. 

6. FECHA LEGAL. 

La fecha legal es el momento en el cual se presenta 

la solicitud de registro de la el Instituto 

Mexicano de :!..a Propiedad Indus-::.rial, 1a cual se sanciona la 

ho!:.'.'a exacta. día, :nes y año. importante señalar que 

falca del anterior, la fecha legal de presentaci6n 
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determinará el derecho de prelación. 

7. FECHA DE CONCESION 

La fecha d~ c=:incesión es la que se menciona en el 

tit:.ulo y es cuar.do .-:.mpieza a tener 

obligaciones sobre la marca 

ti.tu.lar derechos y 

En est~ sentido, si para el Instituto es determinante 

la fecha legal de !a solicitud de marca, el uso anterior de 

una marca como derecho prioritario al registro no existe, sin 

embargo sí puede '=i~terminant:.e 

marca, por que al ser!.~.? citada 

la obtención de :d 

anterior 

solicitud en el examen de novedad correspondiente, tiene dos 

opciones, cambiar d~ d~nomin~ción para salvar l~ anterioridad 

plant~~ada o ~~olicit:l.r !a nul.l.d<:td de la citada 

anterioridad, por lo que si obt~ene la nulidad de la marca, 

no existirá imped1m.:?nto alguno para el registro solicitado, 

sin embargo mientras no logre dicha nulidad no podrá obtener 

el registro de su marca, por l~ que se estudió, r.o existe un 

derecho priori~ario para cbtener el registro de una marca por 

anter.:..or, sólo cerno c3-usal de nulidad, pero es 



procedimiento totalment~ distinto a la obtención del registro 

de ~~a ~arca, porq~e ::u ~xlst= n~ngun conflic::o de intereses 

~a soli.cit.ud p3ra la ~b::-=nción de registro marcario, 

sólo sen part.~s el solic~~~nte de la ~arca y el Instituto. 

8 _ El.. USO ~E ~'"'.. :.:.~RCA C0:-10 EXCEPCION EN RECLA?Y'.ACIONES 

DE USlJRP;..c:roN DS :·~'"..;.RCA.:>: 

Como ya lo h.3.biamos mencionado el uso exclt.:.sivo de 

ma::.-ca obtie:;,e por su registro, y la violación a dicho 

por persc::a, constituye infracción 

admin~stra::i.va o un d~lito. lo que se pretende proteger es el 

derecho adquirido por el c~~ular de la marca al explotarla e 

introducirla al mercado y =l consecuente gasto de capital por 

el prestigio alcanzado. 

Pero ¿que sucede cuando la presunca inf ractor.:i ha 

usado la misma marca u otra parecida en grado de confusión 

mucho antes que el ~~~ular de la marca registrada, y que ésto 

resulta ser precisamente lo que se pretende proteger?. 



"' 

La Ley pre·.ré hipó=esis que prct:ege el 

anterior, como una ~xcepci6n al uso exclusivo que sanciona la 

Ley por ~2. registro de lLl. marca, dicho supuest:o d-=scar::.sa 

el princi.pio de derecho q•.:e ""stablece "El qu.2 •2.s pr-:..mero 

tiempo pt-.:..m.,,,ro ~:-i ·.::ier•2cl:-:.:::.", ef.¿.c~ivament:e, •21 •':'spiritu de 

se conside1--a que .sJ.. no .:.-·~g.::.scr6 .su marca fue por ignorancia y 

porque le :..nt•:"r"?sara y que p~rsona 

aprovechár-dose de esto, obtuvo el registro de la misma. 

La Ley protege int:~grament:e a.L demandado el 

procedimie=-it:o porque lo ~:-::1me de cualquier sanción que este 

prevista en la ley, por el solo hecho de ser un usuario de 

buena fe. Es por ello, que aplica el principio del uso 

exclusivo por una marca r~g1utr~da, sólo tendrá que acreditar 

el uso a.nterior de la mism.:3. en relación con la marca que 

sirve de base de la acción, en forma ininterrumpida y no le 

será molestado por su uso, uun cu~ndo no tenga el registro de 

su marca; sin embargo, ól no podrá demandar 3 ::ere-ero por 

uso exclusivo de su marca. porqu~ el derecho· 

como ya se dijo se obtien~ a través de su registro. 



CAPITULO CUARTO. - EL USO DE LA MARCA ANTERIOR COMO 
CAUSAL DE :-J"ULIDAD DEL REGISTRO 
='-IARCARIO. 

Antes de iniciar el estudio de la nulidad como causal 

de nulidad de la mcl.rca por uso n.nterior, nect2'sario 

recordar la idea que se tiene de la nulidad en los principios 

generales de derecho, po.::- qui: aunque puede diference, 

t:iene los mismos ef~ctos. 

1. La nu1idad en e1 Derecho civii. 

La nulidad es considerada como aquel. act:.o que "en si 

dan los element:.os de existencia. pero de modo 

imperfecto. Por este motivo, que, o no produce ningún 

efecto jur~dico, al igual que el inexistente, o produce sus 

ef~ctos provisior.alment:.e. pues se~án destruidos de 

retroact:.i\ta cuando se determine l.:t nulidad por la aut:.ori.dad"
7 

en cambio Baudry-Lacantinerie citado por Manuel Borja Soriano 

dice "A d..:..fe:!:"encJ.a del acto inexis::e!""lte, el acto nulo reúne 

. Guti..frrez y ::;onzález Ernesto, Derecho de 1a.a 
ob1iqaciones E.:i. Cájic.3., .s. A., sa. edición, Puebla. México, 
1976, pág. 23...;. 



las condiciones esenciales para la existenci.:i. de codo act:o 

jurídico, pero se e~cuencra privado de efectos por ley•• 9 , de 

lo anterior pensamos que la nulidad de un acto aunque exista 

podrá sui-ci.r efectos, por que la Ley no le confiere 

esos efectos. 

2 • LOS ACTOS :-.;uLoS DE PLENO DERECHOS y ACTOS 

ANULABLES. 

a).- Los actos nulos de pleno derecho.- Son aquellos 

los cual.es celebriindose surten efectos por 

est:ar en contra de la ;...ey, es decir van en contra de una 

jur~dica prohibitiva. 

b}. - Les ,:¡etas anulables. - Son aquell.os que su=een 

plenamente sus ef"=ctos que le confiere la Ley, hasta que no 

le demanden su nulidad. 

- Borja Soriano Manuel, Teoria Genera1 de 1as Ob1iqacionea. 
Ed. ?arrúa, S.A .• 10· ed .• México, 1989, pág. 95 



3. LA NU:..:r:::JAD ABSOLUTA ·~ LA r.;t!LID.i\D RELATIVA 

aJ .- La nulidad aCsol~ta ~s cuando el acto se realiza 

forma not:.oria en C'2>:1::~a d~~ Un.3. L-:y de crcien público y no 

p.1:oduce sus efec::os dicho acto, y no puede convalidarse. 

viciado de nulidad. pero 

y sino se hace valer 

c~ando un acto 

puede convaiidar volunt:.ariamente, 

determinado tiempo dicho acto se 

puede convalidar. con el tiempo. 

4 . LA. NULIDAD EN 1"-1.A.TERI.A MA.RCARIA. 

En materia marcaria la obtención de los registros 

marcarías son actos anulables por las causal.es de nul.idad 

previstas la Ley de l.:i. materia. las cuales pueden 

ejercitar por cualquier persona qc¿ tenga más derecho 

piense tene=lo y asi demandar la nulidad de la marca. porque 

los registros marcarios surten plenamente sus efectos que le 

con=i.eren l.:i Ley, hust:.a que no le da.manden su nulidad. 
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decir hasta ese momento se podrá atacar su validez. 

que 

Los tipos de nulidad que contempla el ámbito civil, 

la nulidad absoluta y la nulidad relativa, si 

analizamos estrictamente l3s causales de nulidad previstas en 

la materia marcari3, podemos encontrar que en ¿sta, también 

existen estcs tipos de nuiidad porque contempla causales que 

pueden hacer val~r en ~J~~~~~-~r =lempo, es decir, la marca 

se le puede atacar su •.•alidez por cualquier persona que se 

sienta afe.ctada derechos, cualquier momento 

(nulidad absoluta) ; y hay otras que para que procedan dichas 

causaJ.es necesario que ejerciten 

determinado y que de no hacerlo las mismas ya no 

ejercitar, pcr le que ~l registro de la 

convalidaria, cons~derán3cla oor nosotros 

afectada de nulidad r·~lativa, que de atacarse 

plazo 

podrán 

momento ya no podrá cuestion.:irse su validez en ningún ot:ro. 

S. LAS NULIDADES PREVISTAS EN LAS CAUSALES DEL 

ARTICULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 



Las diferentes causa~es que 

Propiedad Ir:d:..:.scrial. ~st:zin ~revistas 

contemplan ~n la 

el art~culo 151 de 

la !....:.y de la Propiedad I:--.dus::rial y los plazos para ejercer 

dichas acciones de nulidad. es~án previstas 

fi.nal, y sen: 

parte 

1. - Por que la haya otorgado 

concravenci6n de :a ~~}·. d~cha cdusal s~ pued~ ejercitar 

cualquier tiempo, una nulidad absoluta. 

~-- cuando la ~are~ otcrgada sea ~déntica o semejante 

grado de confusión. 3 =~r~ ~~e haya sido usada en el país 

el extranjero ...lr.t:erioridad la fecha de 

presentación de la sol :.e:. cud de la registrada y 

aplique a los mismos o s.:..mi:.ar-?s productos (uso anterior). 

esta causal se puede eJercitar en ~n periodo de eres aftos, es 

una nulidad relativa. 

3. - Cuando e2. r-=.,gi.st:.ro 

datos f:tlsos co:i.t-e:-:idos 

hubiere otorgado con base 

solicitud, ést:.a se puede 

hacer vaJ.er -.:.ér:n:..~o de e.inca ai'ios. también es una 
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nulidad relat.iva. 

4.- Porque el registro marcarin se haya otorgado por 

error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo 

vigor otro que co~sidere invadido, di ch~ acción 

prescribe en cinco a~os, nuevamente es una ~ul~ctad reiativa. 

5. - ?or habe:t.· ob'.::.enido el regist!."o de la marc.:i de 

mala fe, la causal se puede hacer valer -3n cualquier momento, 

ése a nulidad absoluta. 

De 1.o a.n-=.es mencicnado concluimos que la nulidad por 

anterior, es ":..:.na nulidad relativa en virtud de que si no 

se hace valer en un determinado tiempo, no podi·án ejercitarse 

después, es d~cir, est.5 sujeta dicha causal a un determinado 

período de tiempo. ~seo responde sicuac~ones que el 

2..egislador creyó con·.•eniente incluir basado las 

condiciones del r.-:~rcad.::>; sin embargo, desde momenco, 

rr:encionaremos qu~ no estar.ios de acuerdo con que se limite a 

un ciertc periodo de ~iempo. 
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6. ::'T use A.'ITER:OR COMO C"At.:SAL ::::2 ~n;:..IDAD. 

Para que proceda la n~lidad de una ~arca basada en el 

ant:.eri:::r de :::~gist:.r.:i::ia -2'.5 necesario aue 

grado de 

l.3. ::ec:-.a de presenta,:: ion -:i•::- la 

solic:i.-:.ud .:i~ :a :':":.arca registrada impugnada o de la fecha de 

primer uso declarado FOr e! que la registró, que se aplique a 

productos CJ serv::...cioB igu.3.les e similares y siempre que qui.en 

lo ~aga ·.•.:iler cor.ipr'l.:ebe hab--=r usado la 

inint:.er:::-umpi.:ia. 

forma 

al . Que la marca sea idéntica o semejante en grado de 

confusión. 

La idént:..ica semejante grado de 

confusión, para que preceda la nulidad de la irnpugnada 

basada en el uso anterior. es necesario que no so1amenc.e se 

esté usando la marca con anterioridad frent:.e a la otra. sino 
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que para que ;:r-::ic-=":i.3 .:::iicha ... ulidad 

acredite que l~ ~arca qu~ se es=á usando ~s igual o semejance 

grad~ de coniusi·!~ ~ :~ qu~ se ~rnpugna. 

En 

obtener 

estuviera reg~s~rad~. y pcr l= =aneo se le escuv~era violando 

d~recho al considera que el 

registro marcar~o se ~bcu'lo de mala fe. 

Efectivamente, considera que si persona 

encuentra que existe una marca y ésta tiene cierto éxito en 

el. mercado c:::-at:ar~ de apro·;echarse de ese exit:.o registrando 

esa marca o una pa.recid.3 en grado de confusión, máxime sí 

esca no ha sido registrada. por lo que otorga la protección 

tanto al titular de la marc~. como a los consumidores de ese 

producto. 

La igualdad y la similitud en grado de confusión son 

dos figuras que ::::uando son parecidas son di:=erentes, 

porque ímpl ican dos si t:uaciones di versas. derivadas de sus 

mismos té~minos. 
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para 

que se reg.is-.:ró es la misma que 

'2Stá L.:.sando anteri~ri:::iad, por ejemplo que se demande 

la nulidad :ie !~ marca registr.::ida BOPSI., por que se está 

usando co~ anteriorid.:td la ~~sma marca BOPSI. 

r..a si.~,¡_:itud --2'n grado de confusió:., •::!S un t.:into más 

complicada porque r:: r.:tta de disfrazar la marca por 

tit:u.lar sin que se pierda su nexo o su semejanza frente a la 

ot:ra que se usa y que tiene mejor derecho, deoir. el 

tit:ular de la marca reg.ist:rada trata de aprovecharse de l.a 

fama o prestigio alcanzado por la marca que ha estado en el 

merca.do rr.ás t.ierr.po, haciendo creer <"11 público consumidor o 

que la mismu qt..:e ha venido usando que 

derivación de la misma. 

En el caso de las marcas nominat:i·.r.:::i.s podemos citar 

ejemplo, la marca registrada VOTSI y la marca que ha 

estado usando es BCPSI ambas marcas amparan productos de la 

clase 25 (ves!::idos), 

que registró 

pronunciarse rapidamen!::e pie~de 

desprende de lo aneerior 1.a 

igual al escucharse 

diferencias y trae como 
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:::or..sec•..tenci,;i 1t..:.e el püb.:..:.cc:: ccr.s·..imidor se conf·...inda con las 

mar::as, ::.::.r.-.ci.r.::io ";!n sons::..d·:::::t: ~c:.'5n ::iu•: el mismo consumidor 

distrai.~Jo µor natu!.-al~:-:=21.. .J'..!8: al escuchar dicha marca 

pien.se q'..!e ~~3 ~er:.v~~.:.~~ ~~ ld misma, AS decir el proceso 

p{;.bl ico hace que se tenga en mente 

la marca no registrada. 

Ss i.:i;pc11:t:.ant:.E: rn~:1.cicnar que también da la 

semen]anza grado de confusión en cuanto la forma de 

utilizar los .::olores, presentación el diseño, 

efectivamente, la ~voluci6n ha alcanzado en sentido a la 

compet:.encia desleal es •nuv importante que hacen que 

diversas f :.guras t:=tles c::-0mo el 2..lamado TRADE DRESS, común 

conocido les E5~a~os Unidos de América la 

apariencia del producto empaque, y México lo 

conocemos como el vestido de :a marca, v es la forma que el 

imitador de una marca registrada realizü, cuanto a la 

forma de utilizar les 2olores la presentación de los 

productos amparados :a marca, por lo que si bien 

ci~rto, no utiliza la marca si da un~ idea de que la misma 

a la primera ¡.:;-.presi6n concluye ese.o. 
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Corrcbor.:l lo mar.ifest:.ado. el sentido que se tiene cie 

que los co~sumidores d.:.s:=.:.·.:i.idos por naturaleza y que 

i:::ligen ld marc.3. a la. p:.·irne:::-a impresión. por lo que pueden 

caer en confusión, =~mo c:aramence desprende del siguiente 

"r-tARCAS, PROCEDrMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS 

MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION. 

INTERPRETACION DE LA FRACCION xvrrr DEL ARTICULO 9i 

DE LA LEY DE INVENCIONES y MARCAS.- Cuando 

de determinar si dos m.:lrcas semeJantes grado 

de confusión, co11~orme l.:l fr;::¡cción XVIII del 

articulo 9l de la ~~y d~ !~~~ncicnes y ~arcas, debe 

at:.enderse primcrdia:r:v0•r.t:.•:> ,-1 .su con]unto, decir 

al efecto que produz,::an t:.o:-n.:i.das globalmente, y de 

la primera 

impresión, esto ~s, -• l ..-=, !'.·:c~o qu~ pU•':!dan producir 

en el público -::cnsumidor •l !..:,::.-.::.:r.~r qo:!-p•::! de vista, 

prc:~unc.::.~das ráp~damente, 

pues de suponerse que e1 p'1b1ico consuin.idor 

siempre hace un aná.1isis minucioso y deta.11ado de 

1as marcas de 1os productos que adquiere, así 

tampoco, necesario ~u~ fa~almente todos 



-=1.e.ment:cs ccnsti'=.ut:.:.·.·~s sern"""Jantes, sino 

fu::-J.d.:tmen.t:.almoa!"'lte que .la si.milit:.ud d•.:- los ~lement:.os 

principdles pueda •:::Jr::.g.:.nur c-ontusi6n. Por t:.ant:.o, 

mds 

registradas. cuvo regist:r0 pr<?tende 

debe apelarse prirr.crd.:._=il:nen-:.e al .:tndlis:is de las 

diferencias que ~ntr~ ~na y o~ra existan, porgue no 

ha sido esa :a mente del legislador en ·~l caso, ya 

que ~llo !:equi~::.-e una e1aborada operación menta1 

subjetiva. que e1 púb1ico consumidor que ea e1 que 

puede ser inducido a error, no está en aptitud de 

hacer en cada caso, sino que debe atenderse al 

'-~nálisis de lils t->•"'"::t'T"\f'!ja:-..::.:o.s qu~ fácilmente pueden 

.:idvert:irse ·-~ntrc u;;.-:< y ,:::t:_:.-a. ~ar.::a y que las 

pGblico ccnsumidor, induci~ndolo il. error, respecto 

de alguna de ellas. Tal es el cri':.Prio que sustenta 

el legisladoz.- ~l pre::epto legal citado, al 

establecer que se LldmitiYá a r~g:istro una marca 

que sea seme]a:-:.t•::! (igual o t_'ln parecida) a otra ya 

registrada y vigente, apl1cada 

similares produc::.os o serv¿cios, 

los mismos 

grado t:.al que 
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pueda confund~rso con la ~nt:.erior, comdndola 

conjun::.o -::i at:.endi.ancio a los elemenr:.os que hayan 

sido reservados." 

Criterio susten~ado por la Tesis de Jurisprudencia 

~o. ::.9 vi.sible !:ajas aa y 89 del Infc=m8 de 

!...abor.,;¡s :.·endid.o a :.:i. H. .Suprema Cort:.e de Juse.icia 

de la Naci..Sr., a. l :: 0rrr>:..:-io del año de l 982, Tercera 

parte, tribunales Colegiados de Circuito. 

b). Que haya usado en 81 país o en el extranjero la 

con anterioridad la fecha de presencación de la 

soli.citud de la marca registrada o de la fecha de primer 

dec.larado. 

El ti::.ular de la marca que se ha estado usando sin 

estar registrada, debe de 3credit:.ar su uso en el país o en el 

extranjero, la Ley no señala la forma de acreditar el uso de 

la marca por ello David Rangel ~Tedina, citado por Alfredo 

Rangel Ortí.z dice: "Esta situación origina que la 

demostración o no demostración del uso de 1a marca, quede al 

arbitrio de la Sec!.'."et:.aría de Come::-cio y Fomento Industrial, 



la ~ey otorga a dicha autoridad la facultad discrecional para 

decid~r si seha demostrado el uso de la marca con los datos y 

pruebas que 

finalidad"~ 

t:..tu2.ar l·-= ha prcpor.:=ionado para tal 

Sin embar<:JO, puede hacer con publicidad 

periódicos revist=i.s, fac:::.irus, acreditación de 

alza, o venta del produc~o o s0rvicios 

Secretaria d~ H.:i.ci-=n::ia y Cr.§dito Público, <C!l registro del 

producto o servic~o con :a la Sec~etaría de Salud 

su caso, por citar un ejemplo, y en general todo medio 

de acreditación de la explotación del producto la marca o 

de 

Es importante señala!:" que la Ley de la materia no 

señala el tiempo anterior de uso que debe de acreditarse para 

que se pueda hacer valer ca u.sial de nulidad, cambio, 

si pudiera sefialar tiempo determinado que 

desprendiera de la Ley, podríamos decir que son 3 años, ésto 

en razón a los artículos 130 y 132 ~n les cuales se desprende 

dicho t.iempo . 

.. . - Rangel Ortíz Alf::-edo, Modgs de sonc1uir el. Derechq a 1a 
~ Ed. Libros de Mé:x:ic:o. S.A .• México, D.F .• 1984, pág 
46. 



Art. 130.- ''Si una rn3rca no ~s usada durance 

aftas consecucivos en los productos o servic~os para 

los que fue regist:rad3, procederá la caducidad de 

su registro, sal~o que su cicular o el usuario que 

cen9a c-::nc2:li:::!.3. "!.i...:·::.~c::..:i. ::._:'.r;crita l.zi. hubiese usado 

durante !es 

a.nterior-=s 1.::1 p!.··:.sent:a.ción de la solicitud de 

declaración ~dmi~i8crat:iva de caducidad, que 

existan c~rcunscanci .. -:is surgidus independientemente 

de la voluntad del titular de la que 

constituyan un obstáculo para el uso de la misma, 

tales como restricciones a la importación u otros 

requisitos gubernamentales aplicables a los bienes 

o servicios a los que se apl.ique J.a marca". 

Art:.. 152. - "El registro caducará en loa siguientes 

casos: 

r. - Cuando no se renueve en los términos de esta 

Ley. y 



I I. - Cuando la marca haya dejado de usarse durante 

los tres a6os consecutivos inmediatos ~ncerior~s a 

la solicitud de declaración administrativa de 

caducidad, salvo que ~xista iuscificada 

juicio del !nstituto''. 

Corrobora nuestro ct~iterio, la siguiente tes is 

jurisprudencial que la letra señala: 

MARCAS• NULJ:DAD DE SU REG:I:STRO EN RAZON DE UN USO 

ANTERJ:OR POR OTRA PERSONA. El. problema estriba 

determinar si, para obtener que anule el 

registro de marca, basta que qui~n solicita la 

anulación demuestre el uso de la misma marca con 

cualquier ar.teriorid~d. por mínima que 

respecto de la fecha legal del registro, o bien si 

los artículos 100 y .:2'.)0, frdcción II, de la Ley de 

la Propiedad Industrial, congruencia con lo que 

previene el articulo ')'.) L>-:!y, debe 

interpretarse en ~l s~ntido de qu~ tal anterioridad 

habrá de por r.:ás de años. Ex is te 

estrecha vinculación entre los artículos 99, 100, 
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:!CO y 2c: :i~:: :::i.t.:ado 8rden3.~ie:.to. 22. art:iculo 201 

\que ne pret-=nde ot:r.:i. cosa. s.!.:-i.o -:stablecer meras 

consecuencias ~e lo ~1~~ prescribe el articulo =ooJ 

fracc:.ón !~. al artículo 99, al 

disponer ~~e qui.e~ !:3 ~s::~dc t:sando marca antes 

que aqi..:-2:. ::¡:..:·.: la r""gi..s::.ró, gozará el derecho c::ie 

seguir:3,_3 "°":-:!='.:..:::-..::..:J.:;;, las =~rrnincs del articulo 

99". Les d:is ::-~:.~,·:-::2s d·~ los cua::.ro p!..-eC~pt::os que 

se m-:-ncic:;.a.n dic-=-:i :::i .s.:.3uient:e; articulo 99. - El 

de.re cho al uso de u=ia marca, obter:.ido mediante 

reg.J..stro, _pr-:::ic:iuci rá efecto contra un tercero que 

explot.;iba }"3. dicl-:..:i marc.oi en .:.a República, con más 

de t:::es .:iños de ant:..,,.,rio.!'"idad a la fecha legal de 

dicho !..·egist:ro. 2:..:d.rodo la p<'!::sona que usaba la 

marca post:":r:!..or;nen-.:e !.."2-g::.st:rada por tercero, 

presenta a su vez su so!ic::.tud de registro, dentro 

de los tres años de ef~c=~ado ~l anterior, la marc.3. 

regist.!'"ada quedará SUJe'.:..a lo que previene la 

fracción .._.., del clrticulo .200 do:= ,-,,s'2.,"l Ley. La 

anterioridad a que ~1lude la :l.:.ti~a de las normas 

que i~egablemente la misma que 

contempla el articulo 100 y, oor o::.ra parce. al 

ampliar dicho art~culo 100 la expresión ''cuando la 

persona que ~saba ya la posteriormente 
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registrada", obvio aue hace referencia la 

~isma persona y a la propia situación de las que 

específicamente habla ~¡ articulo 99: otras 

palabras, crac_-. de .:._ 3. hip.Stes.i.s en que alguien 

af:os de 

r~;g.:..scró. 

::Jic~o de nodo: ~1 articulo 99 sefia!a los 

derech-.::is que ,"tci.qui.ere, a.un s::..n haber solicitado e.l 

registro, quien '2-Xplotaba 

anterior::..dad a tres 3~cs respecco de la fecha legal 

del registro cbce~::..jo por otro. Los art:.~culos 100 y 

200, f.::.:¿:icc::..ón Il, d.t.spor.en lo que acontecerá si 

aquella misma persona solicita además, dentro de 

los tres siguientes ~fios, el registro a su nombre y 

la nulidad del regist::.:o efectuado en f.:tvor de otro. 

Sería mu}· extrafio, y 1nás que esto, inexplicable del 

todo y absolutamente injustificado que, para 

obter::.er la consecue:-:c:.a m3:r·c:r, :c;in duda algur.a la 

la nulidad del 

registro de la marca, bast:.ar5 ~creditar sLmplemente 

un uso de ésta que ~uera, Fºr ejemplo, anterior en 

sólo uno o dos d.i.3.s la fecha legal del propio 

registro y a ~a !niciación del uso del registrante, 

y que en cambio, c:..ia.ndo ...:.nicament:.e se aspira al 
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y ~á.s :nodeat:.c, ~u~ la marsa, conti:1uando 

subs.ist:ence, 

debiera éste por necesidad comprobar 1a exp1otación 

de1 signo por m.ás de tres años antes de 1a. fecha. 

de1 registro. 

Informe de ~abcres ~e~dido a la H. Suprema Corte de 

Justicia de la Nac:.ón en el año de 1977. Tercera 

Paree, Tribunales colegiados de Circuito. Págs . 

.l.34. 135 y 136. 

Sin ~mbargo, nosotros consideramos que debe de ser el 

tiempo necesario para que el público consumidor se de cuenta 

de su existencia, para que así se pueda considerar que generó 

un derecho que hay que r~spetar, lo que Manuel Pachón Muftoz 

designa como uso público al decir que "El sistema adoptado 

por el C. de Co. es~atuíu ~umbién la prioridad registra! como 

método para adquirir el dBrecho sobre la marca (.:;,rt. 593), 

pero dicho sistema se ~temp~raba porque si alguien pretendía 

registrar una marca que había sido empleada púb1icamente por 

otra persona para p!:"Oduct:os ::.dént::..cos o simi.lares, y quien 



pretendía regiscrar l=t marca habia ten.ido conocimiento del 

·.iso o no habi..::i. ;::.odi.do ignorarlo, el usuario tenía derecho a 

oponerse al r~gistro de la marca o solicit~r posteriormente 

1a cancelación ::>.i. .o:;e l!~g.?lba a otorgar el r8gistro (C. de 

Ca., at:ts. 5':3·;-J y 5~"Si. - Las disposiciones del c. de Co. que 

acaba~os de cit3r, permitían concluir que cierto tipo de 

(el uso ptlblico ~or ~n tercero que conocía el solicitante de 

la marca o que ne habia padido ignorar), si bien no daba 

títulos para ucilizar en forma exclusiva la marca, conscituía 

una barrera para -=f¿.cCu.:lr el registro por personus distintas 

del usuario ... " 1 º. Ahora bi..~~n. el tiempo puede variar de 

acuerdo la publicidad que despliegue, sin embargo 

consideramos que ~l minimo debe de ser de un año, que es el 

tiempo que tarda aproximadamente en lanzarse un producto al 

público consumidor par.:l que se pueda pensar que el titular de 

una marca ha generado un der-?'c!-1.o a su favor, porque no debe 

dejarse de considerar el que hace previo 

lanzamiento. 

c). Que se aplique a productos o servicios similares. 

Es importante resal~ar que es necesario acreditar que 

'" .- PACHON' MUÑOZ, MA.."JUEL, Manua1 de Prgpiedad Industria.1, Ed. 
Temis Librería Sogocá,-Colombia, 1994, pág. 118. 
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las marcas en pugna deben d~ ampar~r :os mismos o similares 

p!:'"oduct:os o Dervicios, porq\:e si no sucede a.sí la nulidad de 

la impugnad.:t precede, ~sto derivado de las 

condiciones del mercado z· de lu l~bre comp~tencia que existe, 

y d81 !1echo de que ~,:. ·~l t:::..'::ular de la !:'"e servó 

ciertos produc::os :::l::•.rio que le interesaban otros 

diversos, porgue de habe:.- s.:..do así, hubiere regist1;ado la 

marca en codos los prcduccos. 

Ahora bien, ¿qué enciende por productos 

servicios similares?, las autoridades judiciales al resolver 

conflicto entre dos similares grado de 

confusión, pero en clases diferentes 

siguiente criterio. que en particular 

pronunciaron por el 

parece correcto: 

"Sin embargo, debe decirse que, la responsable no 

tomó en cuenta que la semej~nza o similitud a que 

alude el artículo 91 fracción XXIII de la Ley de 

Invenciones y :'-1.-ircas. limita artículos 

cl.asificados la mi.sma clase. sino a cualquiera 

otra que 

encendiéndose 

refiera 

por €::-Sto, 

productos 

semejante, 

simi.lares 

parecido, 



análogo, aprcxi;n3do, pariente, relacicnado, 

comparabl~. afín, .3.:":mil, vecl.no, próximo, siempre 

que induzca por finalidad, 

composícién, luga.:.- d~ v•:.>nt:.a. o cualquier relación 

su primer .::..rnpact:.~ ~n ~l pdb1ico consumidor, siendo 

que fonética ~· sramaticalmenta ambas denominaciones 

son idéntic.::i.s A-3-DZ"CK y ABDICK, .:Jun cua:r.do la una 

ampara prodt..:ctcs o .:lrt:.iculos y la otra servicios, 

puesto que con la prirnera impresión que se causa al 

leerlas o escucharlas. -=.s fácil inducir al público 

consumidor al error de confundirse creyendo que la 

tercero perJ t..:d.::..cada prest.:i se~vicios .::autorizados o 

dependientes de la. µroduct:.o!::'".:;i de los articulas, 

puesto que el r~fer~d~ servicio o mantenimiento que 

la tercero poe.-rju:iicada prest.:i 16gico y 

materialmente indispensable para el mantenimiento y 

conservación :::e los p~oductos que 2.a. quejosa tiene 

regist:.rados con ante::-::i..oridad y que de alguna forma 

ya tienen prestigio establecido dentro del 

público consum:idor". 

RESOLUCION DEL ;\¿V!PARO 306/90, PROMOVIDO POR A.B. 
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DICK COMP;.,._NY, M..o.""l7E SL =. JUEZ TERCC:RO DE DISTRITO 

E!:f MATERIA A.DMIN"IS'TRAT:·.rA E!-J EL DIS7RITO FEDERAL. 

CONFIRMA.::O E:-J EL TGCA. R.A. 1765/91, POR EL H. 

CUINTO TRIBUNAL CC!...EGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL ?RIMER C!R.Ct..:ITO. 

Chl. Siempre que quien lo haga valer compruebe haber 

usado la marca en for~a ininterrumpida. 

El de la marca en forma ininterrumpida acredit:.a 

solo la iniciació~ del uso sino también su exiseencia como 

lo determina acertadamente Horacio Rangel Ortiz al decir " La 

prueba de la realidad del uso .ininterrumpido puede comprender 

la existencia y la iniciación del uso de un modo efectivo, en 

e1 tráfico mercantil, dentro del mismo sector de actividades 

y productos a los que se aplica el signo registrado, 

distintivo del empresario impugnilnte•• 11 
• 

11 • - &ANGEL ORTl:Z HORACl:O, El. Registro y el. Uso Extrarreqistro 
en. e1 Derecho Marca.ria Mexicano, ASOCIACION MEXICANA DE LA 
PROPI:::.DAD r:-:ous-=-R.:r.A:..., l';,,. e., Est:ud.::...os oobre Propiedad 
Industrial, Méx:!.co. 1.';--84, pág. 2•~3. 
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Ahora bien. podemos decir que el uso ininterrumpido 

de la marca contiene dos elementos a saber: 

a) Cont inuid.::id de lu marca. se debe acredi car que 

comunmence, por s~rlalarse que es mensual, bimestral, 

trimestral; es decir, que ~xistan ~ndicics de que se explota 

r~gul-"lrmen=.e o::-n el r':',erc:ido sin ineerru~ción, lo que Jorge 

oeamendi señala como :-iormal que determin<l la verdadera 

intención de usar la marcd, por lo que ~l mismo sefiala •• El 

no debe ser can poco como para que pueda aparecer 

una burla la disposición legal, sino que debe 

suficiente como para demostrar una intención clara, seria e 

inequívoca de su titular. de comercializar un producto, o de 

prestar un servicio, con la marca en cuestión'' 

b) La prolongación el tiempo, la cual 

deriva de la continuidad del uso de la marca. es decir. 

puede considerar que desde la fecha de primer uso hasta el 

momento de solicitar la nulidad de la marca hasta 

i:. - Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Ed. Abe1ardo-Perrot, 
Buenos Aires, 1989, pág 200 . 
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pe:íodo de t:.i~mpo nunca se ha dejado de usar. lo que Horacio 

Rangel Ort:.iz dice como una •• cierta permanencia temporal de 

ese uso" J..
3 • 

Como h-=mos visco el uso anterior requiere de ciertas 

cor..diciones pura hacerlo ·.·aler como una causal de nulidad, 

por lo que nosotros co~sideramos que por ello precisamente 

que quien ostente el uso dnt:.erior, es quien tiene el derecho 

al uso exclusivo, corrobora nuestro criterio lo manifestado 

por Manuel Arean Lalin al decir " De todos modos, conviene 

reit:.erar que el uso del signo en la realidad del tráfico 

económico, y su inscripción formal en el Registro. quien 

provoca el nacimiento del derecho exclusivo de marca" l..¡ • 

dl. El Término. 

Es importante remarcar que el inicio de los términos 

11 13.- Rangel Ortíz Horacio. Ob.cit:..- pág.243: 

• AREAN LALIN MANUEL, E1 Ca.inbio de Forma de 1.a Marca 
Inst:.it:.ut:.o de Derecho Indust:.rial, Universidad de saneiago de 
Compost:.ela, Editorial Caixagalicia, España 1985, pág. 99. 
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la Ley de la. 

rnateri.a, está;_ básica::ien-:.'2 S'...:peci.l.tados a la publicación que 

:ndustr.!.al, si~ embargo, ~s ~por-:.~no r~saltar que adn cuando 

lo más :Cg.!.cO -= :.:i-:::iec, pt_;,~de ser ::::-;::ntraproducente 

la 

o0>stamos de cioCu'2'rdo que la 

presente causal de ~ulidad deba de ejerc~~arse en un período 

det:.erminado de :::.ie:-r.po, -=-sto deri·.•ado del desconocimiento que 

se tiene por los part:iculares tar.t:o de la Gaceta, como de la 

mater.ia _ 

Aunado a lo antericr, cabe mencicnar qu~ aún y cuando 

por el regist:::-o marcario ctcrgado los usuarios pueden 

inconformar por su ?Ublicación, sólo empezará contar 

declaración término para iniciar la sol.!.citud de 

administrativa de r.ulid3.d de la marca, porque aún cuando 

inicie Juicio de amparo, 'O!l acto reclamado tendrá el 

carácter de ac~o consumado y por lo tanto improcedente. 
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7. La Gaceta de la Propiedad Industrial. 

Es el órgano informativo que tiene el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial. para hacer del 

conoc.imíento de los par:::ículares sus resoluciones, 

el otorgamiento d~ les der~ch~s de propiedad industrial y que 

dentro de :~:esolucicnes están los referentes al 

otorgamiento de regiscros marcarías, importante señalar 

que de acuerdo con l~ Ley, este medio informativo tiene el 

carácter de medio óficial que obliga los 

particulares a partir de su circulación derivado de que todos 

los términos de las acc.1.ones que otorga la Ley para 

inconformarse por al911n.:i ::::-esoli....:.ción. se computa a pal:tir de 

su circulación, -el C.3.SO de las acciones que t..ienen 

los part.iculares para ciema:-idar ld nulidad de una marca. 

Sin embargo, como ya mencionamos. nos parece un tanto 

desventajoso para algunos partic~la~es. porque la mayo~ía de 

1oa mismos, no ccnocen dicho medio in~ormativo, por lo que no 

les es posible ejerci::.:i.r sus derechos derivados de alguna 

reaoluc.ión que pudiere p~rjudicarlos como es el del 

otorgamienco de una marca, cuando otro particular esté usando 
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anteriormente ~a misma marca, máxime que aún cuando se alargó 

el término a tres años, en relación a las anteriores leyes, 

l.o cierto que aún es un pei.-íodo de tiempo corto. 

Efectivanen~e. si~ndo la Propiedad Industrial 

materia técnica relativamente simplement:e 

desconocida, frente a las demás materias los particulares 

sólo desconocen su existencia sino, también la publicación de 

un libro de registros tanto de marcas, como sus resoluciones, 

las cuales les pueden afectar en su esfera jurídica. 

La Ley de la Propiedad Industrial, otorga como sus 

ant:ecesoras import~nc~a trascendental medio 

informativo, es la Gaceta, pero se le da una carácter de 

obligatoriedad, cuando los particulares desconocen ese medio 

informativo, sólo los usuarios de algún derecho de propiedad 

industrial, tienen :::...:t .idea de lo que significa la Gaceta. 

pero básicamente la generalidad de los particulares 

desconocen ese medio oficial informativo. 
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El caráct:er cbligat.orio de la Gaceta lo da el 

a:::-ticu:!.o 8" de la !.....ey de la ?r:::pi-edad Industrial. el cual 

establece: 

A:::-tículo !3 ~ ··~~ !nst~cut:o editará mensualmente la 

'.:;aceta. -=:n .:.a crue hardn l3s puclicaciones a que 

dende dar.:í. 

cualquier i~~ormaci~r1 d0 ~nt:erés sobr~ lA propiedad 

industrial y las demás mat:·~r~.:is qt..:e ~e determinan. 

Los a ecos que di cho órgano de 

información surtirán efectos ante terceros a partir 

del día .siguiente de la fecha en que se ponga 

circulación, misma que deberá hacerse constar en 

cada ejemplar". 

8. LOS EFECTOS DE LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO. 

Ahora bien, e1 efect:o de la nulidad de un regi.st:ro 

marcario se retrotrae hast:a el momento en que se presentó su 

solicitud de registro, es decir, la marca nunca existió. Sin 



1" 

e~bargo produ:o ~fectcs ~r!di~cs, pues 

n~:i~ic6 pcr '21 uso que hizo d~ la 

Este despr-2:--.de de :a lectura del. ar:::ícul.o 213 

fracción II! de la Ley ~e !a ?ropiedad I~dustrial: 

ARTICULO 213.-" .Son infracciones admi.nistrat:ivas: 

I- .... 

II ..... 

:rII. - Poner a l.a venta o en circulación produce.os u 

ofrecer servicios. indicando que están pror:.egidos por una 

marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha 

caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se i::..cu::-rirá 

i.nfracci6r. después de un ¿:¡fto de la fecha de caducidad o en 

caso. de la fec~a e~ que haya quedado Ei::-me la declaración 

correspondiente;'' 
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CONCLUSIOZ'JES. 

i. A p~s3r de! c~empo que tiene regulando la 

materia marca.ria, la tanto desconocida y técnica 

para el público gener.:i.l. 

2. El 

determina que le 

usuario. 

d~ una marca anterior a registro no 

otorgado dicho r~gístro al primer 

3. Las partes que intervienen el registro de una 

son el solicit~nte de la marca y la Autoridad marcaría, 

y no es pública dichu solicitud. 

4. No existe ~mpeciimento para registrar 

el anterior gu<S." haya realizado ot!.""a persona 

distinta al solicitante del registro marcarlo. 

s. En caso d~ ante!:'"i..or al de una 

registrada tiene que interponer procedimiento de 

ca!:'"ácter contencioso. 
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6. Sólo puede !ncerponer procedimi.enco 

contencioso de nulidad C'...lan-:.'ic le demande una infracción 

adminiscrativa anterioridad oponible al 

registro de .3U 

7. La procedenc.:..3 de l3 acción de n~lidad de la marca 

supedita.da la impugnada, 

circulación de Organo ::._:-:=:ormacivo un Ld:.Co desconocido, 

llamado la Gaceta de 13 ?ropiedad Indus:rial. 

9. No 

publicación y puesta 

Propiedad Induscri~:. 

!:·~cha determinada para la 

c~rculación de la Gaceta de la 

9. La comp:rcbac.:..ón de uso debe cumplir con ciertos 

parámetros tales como que 

tiempo, para quoe el :Tiisr.io 

registro marcario 

cor.cinuo y se prolongue en el 

determinante para nulificar 

10. Dicho uso de debe de ser ancerior a 1.a fecha 

1egal o fecha de p:rimer uso señalada en el expediente de la 

marca sujeta a nul~dad. 
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.!..:.. Por :o anterior, claro que el simple 

transcurso de t: l.-=~npo =---~ t: i>:?!"::e oor qué convalidar la mala fe, 

que se registr~ la 

por ocra persona. q•...:.<2 :-:.::::- :::ue el primero que la utilizó no debe 

reconocerse como v~!ida, por·qu~ ~l. oien es realiza una 

act:.i.vidad 8coné:-:-iica encaminada a usar la marca, también es 

cierto, dejó de a.prov-echarse cie la capacidad inventiva 

(referent:.e a la creación de l.:t. denominación de la marca) y 

del tiempo que e~pezó abrirse en el mercado derivadc de 

uso, y si nunca registró la ~arca su legitimo propietario, 

debe de ser esto un castigo por el desconocimi~nto de la Ley. 

12. Po:: lo que :.::on.sideramos que para eJ ercitar la 

acción de nulid.3.d pcr t..:so a.nt'2!.·io:: la oportt.:nidad no debe 

limitarse a ningún pericdo de <:::.:.empo, ~áx:ir:ie. que :-io existe 

oposición por uso .:ln':::o;::>ri::::>r de u:-i.a. solicitud de marca y que 

para que el uso de la ~~r~a sea det:'2rml.nan~e para nulificar 

!a registrada, .:a r:iisma d-2be cur..plir con c:::'..ert:os requisit:os 

que decerminen que el uso q~e se realizó fue serio y con el 

objeto de que la mis:r:a obtu·..ri'2::-a ~:-i prestigio en el mercado. 
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