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IV 

INTRODUCCION 

En la actualidad podemos observar que la Propiedad Industrial ha tomado mayor 
importancia, y surge Ja necesidad de crear bases más firn1cs que ayuden al crecimiento y 
desarrollo del comercio que cada vez busca más apertura a nivel internacional, lo que implica 
que en nuestro país se desenvuelva Ja industria y el comercio a niveles mayores, esto se 
aprecia en los múltiples Tratados de Libre Comercio de los que México fornia parte y Jos que 
pretende celebrar. En Jos tratados de Jos que México fomm parte, se ha incluido un capitulo 
expreso sobre Ja Propiedad Industrial, a fin de establecer los medios adecuados para competir 
en el mercado nacional e internacional, pero además para crear las condiciones favorables que 
pcnnitan Ja inversión extranjera. 

Realmente son pocos los productos o servicios que no se encuentren diferenciados con 
una marca, misma que constituye el único medio con el que cuentan Jos .r.roductores, 
comerciantes y prestadores de servicios, para distinguir sus productos o servicios de los de 
sus competidores, Jo que debe hacerse en un marco de libre competencia, en el que cada 
industria y comercio logre su crecimiento basado única y exclusivamente en su creatividad, 
ingenio y esfuerzo propio, sin allegarse o aprovecharse del esfucr¿o e inversión que hayan 
realizado los demás industriales o comerciantes. 

Pero aún y cuando en nuestro pals, como en Ja mayor parte del mundo se ha 
evolucionado; Ja cierto es que el comercio illcito ha proliferado, no obstante las acciones 
legales y fuertes sanciones económicas que en materia de propiedad industrial han sido 
implementadas, se aprecia con mayor frecuencia Ja aparición de marcas piratas cuyo objetivo 
principal son las marcas de prestigio, lo que implica que los comerciantes e industriales, 
además de tener que invertir fuertes cantidades de dinero en los cada vez más crecientes 
espacios publicitarios para lograr captar Ja preferencia del consumidor, también tienen que 
invertir para actuar contra el comercio desleal, enfrentándose a procedimientos lentos, en los· 
que Jos más desfavorecidos siempre resultan ser Jos lcgltimos titulares de las marcas. 

Es por Jo anterior que debemos hacer un estudio más detallado sobre Ja materia, par~ . 
saber si las acciones con que cuenta el industrial o comerciante, para proteger ·el derecho 
exclusivo otorgado con el registro, y Jos preceptos que le dan fundamento, son totalmente 
favorables para combatir el comercio desleal, y sobre todo pensar en lo conveniente que sería 
sacar del letargo en que se encuentran inmersos los procedimientos administrativos y darles 
mayor agilidad, lo que seria benéfico para el comercio e industria en general. 
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Para lograr. los objetivo señalados en el párrafo que antecede, y lograr una mejor 
comprensión de .las marcas; se ha dividido el presente estudio en cinco capitulos: 

En el primer capitulo se mencionan las diversas definiciones que de marca se han dado, 
tanto en la doctrina como en nuestra legislación, con el propósito de entender nuestro objeto 
de estudio (las marcas) y conocer sus principios fundamentales. 

Dentro del segundo capitulo, y como preámbulo al estudio del móvil de este trabajo, se 
analizan los diversos tratamientos que se ha dado a la imitación de marcas, en los distintos 
ordenamientos juridicos que han estado vigentes en México, posterionnente se entra al estudio 
de nuestra actual legislación, incluyendo por supuesto los distintos tratados de libre comercio 
de los que México es parte. 

En el tercer capitulo ya adentrados en la materia, se dan diversas definiciones de 
imitación de marcas, con el objeto de precisar que es lo que debe entenderse por la misma. En 
este mismo capitulo, se realiza un análisis de todas las instituciones previstas por la ley que se 
encuentren relacionadas con la imitación de marcas, y cuales son las consecuencias en caso de 
existir imitación. 

En el siguiente capitulo nos adentramos al estudio de las reglas establecidas por la 
doctrina y la jurisprudencia, y que deben ser aplicadas para detenninar. la existencia o 
inexistencia de la imitación de marcas, plasmando desde luego tanto resoluciones emitidas por 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como jurisprudencias dictada8 por nuestros 
órganos jurisdiccionales. Asimismo en este capitulo se analiza la protección que.se le da a las 
marcas notoriamente conocidas, cuando estas han sido imitadas. · 

En el último capitulo se analizan los dos illcitos que en materia de imitación de marcas 
prevé la Ley de la Propiedad Industrial: La imitación de . marcas como·: infracción 
administrativa y la imitación de marcas como delito; "en esta ultima se analizan los elementos 
que integran dicho delito, asl como los problemas. que .en .• la: práctica; existen. para· su 
configuración. En este mismo capitulo se realiza un cstUdio.de los procedimientos que hay que 
seguir para obtener una declaratoria formal de infracción administrativa; asi como los que hay 
que seguir para la persecución del delito, según seá"el caso. 

. . ', 



VI 

Y como resultado final del estudio realizado en cada uno de Jos cinco capitulas en que 
se encuentra dividido el presente trabajo, se establecen las conclusiones a las que llegó Ja 
autora del presente trabajo,, 



CAPITULO 1 
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA. 

;;·:; '. / ~;·:.~;: 

_ ;EI _ ~~recl2de\;l'ropi;dad -Industrial, es-. cÓnsiderado por Já doctrina· como el 
privilegio de 'Úsar en _fóniÍacxclúsiva y temp~ral his ércaciones y los signos distintivos de 

-productos, cstablccimieritós y servicios, comprende cuatro grupos de instituciones: 1 ··. -. . 

·,.,: ·.·. ~·· . . ... :' ~'::::::<": :,', :·.:.':.:.·.:/t ;. 
,;· 

_ I ._. El. prinlcr grupo lo constituyen las crcaéioitcs industriale~ nucváS que scin: Patentes de 
· invención, los registros de modelos de utilidad,. dibujos -y', inódelos' industriales, secretos . 
. industriales y variedades vegetales .. _ -:,:· ·;}./'• . .,-_ •rY· · · .'« , 

•., : '• ,.:'.·:.,;,:e:~'.) • •:;";:• .. ~;'· ,•. 
'''.':.";,:; ';,º ~-.~·<'.'<'·"· ·,~.·· 

El segundo grupo se encuentra int~gr~do por iris sig~ós\ti
0

stinti~os 'q~C ~on: Las marcas, 
Jos nombres comerciales, las denominaciones :d~i°{ige~K!?~. ~mi~7ios o aviso_s comerciales. 

J .• E.I tercer grupo i~dtiyC la rcprdsión alacoci~Jt6~ciad~~l~at 

·' 4.- El cuarto grupo esiÁ integrado por el traspaso de tecnología. 

Los signos distintivos denominados marcas, serán objeto denucstro estudio, las 
cuales han sido definidas por parte de la doctrina, _pero para efectos prácticos sólo -se 
mencionaran algunas de esas definiciones. · ' ' · 

Yvcs Saint-Gal afirma que desde el punto if~ ~;~ta-J~~~ico'la marca se puede 
definir como un signo distintivo que permite a su iitulár .(fabricante ci comerciante) -distinguir 
sus productos o sus servicios de Jos de. su ccinipctcni:ia?{tÍí)ná~a'.es jíucs un' signo de 
adhesióndclaclientela. · ',... ·.,;•"'-'' :.;-:::.<~-·:.,:.--- :(/·.-

En el plano ~o~¿~icl,:\a;i~~;i~:aJ:l~i~~~~¡:ico~10 un signo que tiende a 
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proporcionar a la clieniela una mercancía o. un· servicio cubiertopúblicamellle con su 
garanlla. 2 

. 

Roubi~r ~firma ;.¡a m~r~~ Ú rdbrie~ co~sist~ en un sigilo dislintiv~ c~locado sobre 
los productos, y destinado) garantizar al¡iúblicó la proccden~ia: de Jos productós. Por 

: consiguiente ante todo,c Ja níárca_liendc a ind\yi~ualizar una ñiereancfii.~ -i' · 
<L'">• ~;:·>-'J<:'·:' ,:.';' .. ;, .;··,', '·.\_:~-.·. :),,;•;)~t~:,:,~t~::; r;{ ~·,:•\·,, 

;j) ,·,\ •• ; ;~\ ':• '~-' .. ..• ,,-¡ 

•. : : _. Carlos E. Mascai-cñafdcÍine J Ja nin;gi conío "un signo' que' se u~a para distinguir 
· •en el méréado, Jos productos o _Jos seryicios de, Úna e,mpresa~'de'.ós produclos o servicios de 

las.otras empresas, , · · · ·' -<·,, - · 

En nueslro País se han dado las siguientes definiciones: 

Justo Nava Negrete define Ja marca como todo signo o medio material que permite 
a cualquier persona llsica o jurídica distinguir Jos productos que labora o expende, asi como 
aquellas actividades consislcnles en servicios, de otros iguales o similares cuya finalidad 
inmediata es la de atraer Ja clientela y después conservarla y aumcntarla.s 

Por su parte Cesar Sepúlvcda señala que la marca es un signo para dislinguir. Se 
emplea para señalar y caracterizar mercancías o produclos de Ja industria, o bien, servicios, 
di fcrenciándolos de los olros. Tiene por objeto la marca, proleger las mercaderías y los 
servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal medianlc la idenlificación. Están 
destinadas a especializar Jos productos en que se usan o los servicios que se valen de ellas y a 
indicar y garanlizar su procedencia o las empresas que las prestan. 6 

David Rangel Medina, considera como marca el signo de que se. valen los 
induslríales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o 
servicios de Jos de sus compelidores. 7 

Las anteriores definiciones varlan en cuanlo a la forma, no en contenido, pues aún 
cuando presenten el particular estilo de su autor, todas ellas destacan el carácter dislintivo de 
Ja 'marca, carácter que debe permitir a Jos industriales, comerciantes y prestadores de 

2 Autor citado por ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. "LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS y DE 
LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. Pomia México. p. 54 
J Autor citado por RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARio. Propiedad del Autor, 
México. p. 155. 
' Autor citado por NAVA NEGRETE, Justo. DERECHO DE LAS MARCAS. Pornia. México. p. 145. 
' lbldem. p. 147. 
6 SEPULVEDA, Cesar."EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL". Méxlco Porrúa. p.113 
1 RANGEL MEDINA, David. DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. Op, cit. p. 91 
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servicios, diferenciar sus productos y servicios de los de sus competidores. 

Es precisamente el carácter dislinlivo de las marcas, lo que ha propiciado su 
creciente uso, en la actualidad podemos ver que son pocos los productos y servicios que no 
ostenten una marca, lo cual significa que los industriales, comerciantes y prestadores de 
servicios, han lomado mayor conciencia del valor que una marca puede significar para su 
empresa, es por esla razón que cada vez mas empresas han decidido registrar sus marcas ante 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y as! gozar del privilegio exclusivo de su 
uso. 

2.- CONCEPTO LEGAL. 

La Ley dé Marcai de Fábrica publicáda en el Diario Oficial d~ la Federación del dla 
28 de noviembre de 1889, daba el siguiente coriccpfo demarca,':: · 

:;-,',º '\, . <·:'.~:.,-;·_-.:·· -·,<.~-~-

·. ·.• •• A~lculo Í :~ ~¿~~~~i~cr~ ¿oni; ri~~a de fábílc~· ~·J~1~~i,ir sigrio dctcrn1inanlc de la 
especialidad paia el éomeré:io dé iín prodiíctó industrial. ')e[. · • · ... ' · · · 

'-• .•• __ ,._- ·''- ::·/·-.-'.\~;:',; • .• ·-·-·:.:. 1' '" ·.•' '. · •. , _ _., ·:·. ·-. '- .· ,,._, _-,· i;·,;· 
.·,·: •. ,,.,., :·:·.:~·t.?¡Y:.,::: "::·<'.:f ,,.,,,:, .. ,_;."· u 

LaLc;cl~M~~asÍ~~~si~ai~/yÍl~'c~~~~icipÜb1l~~d~ ~~ ~I riiarÍo Oficial de la 
Federación él 2 dé'scptiénibrcdc 1903/'scñalaba la siguicntc'dcflnición.·.·, · . 

. ..•. :· ... ·.1·;~·~~:~~'.',.;tfi.1··~·;f;G·: .,:;c.·:;~·<.· .. :··· . 
···•· · .. ··Articulo I:; ~arca es el sigí\oo denominación ·característica y peculiar usada por el 

industrial~.· agnéulior o comerciante en los árticÜlos que produce o expende, con. el fin de 
singularizarlós y deriótár sü proccdenciá: :.: \ii(:/:..'•· ,; ;,· ' :: : . '. :'· ;\' . .·•, .. ·. ·.•. . 

. . •.• _·· .. ·En_· 1~·l3~e~J~C1;·~;'.Aj~Z~;N:mi~~~;~c~i~ies··~u~1¡rª~~'eíl··.e_1· Diario 
, . Oficial el 27. ~e juniÓ dé'¡ 92g; ya rio (!aba ima definición expresaj pero indiéa lá finalidad de 

' r 1a ~;rca:?s1 ;~(Tº;;I1:!~~;1~~:~li~:ti.::i:~·.:;:.:. ~:1_ ;.::::·: \,·:;> ,.,. <,~ 2(· ·.; · · 
• ··• ···: · · ·.~~- .'Artic~;~ 'i.:-Óu~Ü·~;{~'~sa~:d~··~·~ud~'ti~ai una "1árc~ p~r~ di~linJui; ro's ártkulos 
..... que fabriquén ó prodúzcay dénost.ar su pi:occdéni:ia, pued~.adq'úirir el dérécho éxclúsivo·de 
. ·usó; mediante su registro en el Dep'iirtárnenlo de la Propiedad Industrial, dependiente dé la 

Sccretárin de Industria, Co~Íercio y Trabajo, · · .. · · ' · · · · · ·· · · 
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Articulo 2.- Pueden constituir una marca, para los efectos de la Fracción 1 del 
Articulo anterior, los nombres bajo una fomia distintiva, las denominaciones y en general 
cuulquicr medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir 
a los objetos que trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase. 

La Ley de Propiedad Industrial publicada el 31 de diciembre de 1942, al igual que 
la anterior no da un concepto de marca y señala: 

l' Articulo 96.- El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los 
articulas que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho 
_exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaria de la Economía Nacional, satisfaciendo 
las fomialidades y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento. 

Articulo 97 .- Pueden constituir una marca, para los efectos del primer párrafo del 
articulo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general 
cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir 
a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase.· 

Por su parte la Ley de Invenciones y Marcas publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 O de febrero de 1976, reconoce por primera vez en la Legislación Mexicana . a 
las marcas de servicios, expresándonos separadamente los conceptos de maica5 de p'roducios 
y marcas de servicios en el siguiente articulo. · 

Articulo 87.- Esta Ley reconoce las marc~ de p~~d·~ctb~ yJ~~ar~~ J~serviciós. 
Las primeras se constituyen por los signos que distinguen 11 IoS'articuloi. o "prodúctos,de otros 
de su misma especie o clase, las segundas, por los si gneis': que 'distinguen un servicio de otros 
de su misma especie o clase. · '·:>::},)'.::y~¡:'}'::,:;.\t:··:.':. ·• ·: · · 

,,',':~\:{.~· :;:~, ':~\: ":;:\~~>< , <" 
' •.. ,·-.,, :,¡-,.·;,, 

Nuestra actual Ley de Fomento y Protecció~ d~·d·r~o~i~d;¡;¡ I~d~s'tl'ial,·p'ublicada .. 
en el diario oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991; y réformada por~decreto publicado 
el dos de agosto de 1994, define la marca en el siguiente'art.icul~::_/é : . '-' · · 

Articulo 88.- Se entiende por marca a iodo sigilo visible que distinga productos o 
servicios de otros de su misma especie clase en el mcreado.. . .· . . 
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DE. LAS MARCAS ATENDIENDO AL OBJETO QUE 

- - , .··- . . ,. . 

. ~).· LAS M~CAS · D~' ~R~D~CTOS: Tienen por obj~to diferenciar un producto de otro, 
una rn·crcancia de otra, asi corno sus sinónimos, mercaderías, efectos, bienes, articuios, cte. 8 

b).· LAS MARCAS DE SERVICIOS: Estas marcas tienen por objeto diferenciar servicios. Su 
protección es incluida en el articulo 6 scxics del Convenio de París, en la revisión realizada en 
Lisboa en el año de 1958, México se suscribe a esta revisión en diciembre de 1962, 
comprometiéndose a proteger las marcas de servicio, pero no se obligaba a proveer su 
registro, y es hasta la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, cuando el legislador, atendiendo 
a una necesidad de carácter económico y social, reconoce su registro, el cual vendría a ser la 
única íonna de que los comerciantes y productores pudieran ejercitar las acciones legales 
tendientes a la protección de sus marca y en contra de los competidores desleales. 

4.- CLASIFICACION DE LAS MARCAS SEGUN SU TITULAR. 

Desde. el punio.de vista del sujeto titular de la marca, estas se clasifican en: 9 

a).· MARCAS INDUSTRIALES: Son aquellos signos empicado~ ~or los productores de las 
mercancias. .. .. ~·; -·_,;~.~.~·.,_ ·'·' 

",·::::·. 

b).· MARCAS DE COMERCIO: Son los signo~ utilizad~s Jor icis comerciruites, como 
intenncdiarios entre el fabricante de las mercanclas y Iós.·corisumidores, paia identificar el 
lugar de venta de las mcrcancias, independientemente o ni lado de la marca industrial de quien 
las produjo. ·· · · ·· · · · · · 

'RANGEL MEDINA, DAVID.'DERECHD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTE.LECTUAL ", Op, éit. 918. 
'lbldem,p.919. · • .. · ·· :· .• ·. · ·, . 
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e).- MARCAS DE.AGRICÜLTURA: Son los signos utilizados para distinguir los productos 
agrícolas naturales como frutas y legumbres que directamente ostentan marcas, así como los 
que se prcsc.ntanscmitransformados en envases, latas, bolsas de plástico, ctc. 10 

5.- CLASIFICACION DE LAS MARCAS DE ACUERDO CON SU COMPOSICION. 

Según su composición, integración o formación, las marcas pueden ser: 

a).- NOMINATIVAS, VERBALES, DENOMINADAS O FONETICAS: Se componen 
exclusivamente de una o más palabras, vocablos o frases. 11 Pueden tener un significado si 
hacen alusión a cosas reales, mitológicas, astros, animales, o bien carecer de significado si se 
fomrnn de palabras o sonidos integrados caprichosamente surgiendo exclusivamente de la 
imaginación del autor. 12 

. . 

En las marcas verbales no hay que tomar en cuenta la fomm especial dé las letras, 
sino el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cucnta:cn que caracteres 
vicnccscrita. 13 · . : , .> •.·. '<• .<. · 

., ' ';~;~·.:. . .-.:.·/:·~:·;:: : .. 
-:;, 

b).- MARCAS FIGURATIVAS, INNOMINADAS o GRAFICAS:C~nsl~tcn'~ndib~jos o 
figuras características que indcpendicntcmc~tc .del 'nombre 'ci: den,ominación,<sirvcn. ¡iara: 
designar los productos a los que se aplican; Iamari:a figurativa fünda todá'su,'caractcrística en 
el sentido de la vista, sin que para nada'ocurra éri élla el oldo;'¡Ícnctrando en el publico en 
cuento ofrecen a la vista materia de percepción; grabándose en la níéntc' por inedio de la 
memoria visual. 14 · :, '':<?:;:'.:,:.•:"·' :} " '.'i'') ;·:: ·.:. < ··.: :···. '· ' · .·: 

e).- MARCAS TRIDIMENSIO~ALES Cl PLASTICAS: Son aquell~quc tlenen volumen, 
tales como los envases, las envolturas, los frascos o la forma misma de IÓs prod~ctos. · · 

d).- MARCAS MIXTAS: Son las que resultan de una combinación o varias combinaciones de 

'º ldem. 
11 RANGEL MEDINA, Davld.")"RATADO DE DERECHO MARCARIO". Op, clt, p. 216. 
12 SEPULVEDA, Cesar."EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL". Op, cit.p.121 
13 RANGEL MEDINA, Davld."TRATADO DE DERECHO MARCARIO". México. Porrúa. Op, clt, p. 216. 
14 ldem. 
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' ' ' 
' . . . . . . . 

las tres clasificaciones de marcas antes mencionadas. 

6.- EL úso COl\10 FUENTE DEL DERECHO A LA MARCA. 

La ley reconoce dos f~mrns de adquirir ~I derecho a la marca, el uso y el registro. 

El uso de una marca puede producir efectos jurídicos antes del registro, es decir, se 
puede negar el registro de una marca si existe una que habla sido usada con anterioridad a la 
que se pretenda registrar; o bien, producir efectos jurídicos después del registro, esto es, si ya 
había sido otorgado un registro y se comprueba que cxislla una marca igual o semejante en 
grado de confusión, que fue usada antes que la marca que obtuvo el registro, se va a declarar 
nulo el registro de esta ultima. 

Nuestra ley, reconoce .los.derechos originados por el uso anterior de una marca en 
los artículos 92 y 151 fracción 11, de la Ley de la Propiedad Industrial, los cuales establecen: 

Articulo 92.- El registro de una marca no producirá cfect.o algímo e.entra: 

l. Un tercero que de buena fe explotaba en territ~rio' ~a~io~at'l~mislTiá 'ma~a u 
otra semejante en grado de confusión, para los mismos'o similarc8 productos 
de servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empeiado a· usar la niarc·a, de 
manera ininterrumpida, antes de la fceha dé prescntáéión' de la solicitud de 
registro o del primer uso declarado en esta. El tercero foiidiá derecho a solicitar 
el registro de la marca, dentro de los' tres años siguientes al_dla en qué fue 
publicado el registro, en cuyo caso deberá ,irámitar y: oli'tcncr' previamcnte la 
declaración de nulidad de este. , /< ' 

Articulo 151.~ El rcgistrode unam~~~c~án~locuando: 

11.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya 
sido. usada en el. pals' o en cl'cxtranjero con anterioridad a la fecha de 
presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o 
similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho 
por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el 



país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la 
fecha de primer uso declarado por el que la registró. 

a 

Como podemos observar nuestra ley reconoce derechos derivados del uso anterior, 
ya sea que éste se haya efectuado en el territorio o en el extranjero, gozando en consecuencia 
el que acredite un mejor derecho por uso anterior, de la facultad de hacer valer la nulidad en 
contra de un registro marcario, ya sea que esta se solicite por vía de acción o de reconvención, 
en caso de que haya sido demandado por el titular del registro, teniendo para ello un lem1ino 
de tres m1os contados a partir del día en que fue publicado el registro, y una vez obtenida la 
nulidad podrá solicitar el registro de la marca. 

7.- EL REGISTRO COMO FUENTE DEL DERECHO A LA MARCA. 

. ' . . ' 

La ley establece que el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante el 
registro (articulo 87), siendo el medio más eficaz para la protección de las marcas. Elderecho 
de exclusividad consiste en que el titular es:la,.única persoiía facultada legalmente para 
emplear la marca en los productos o servicios panilos cuafos fue registrada y en caso de que 
terceros utilicen la marca sin autorización,: el titular podrá oponerse a través de los 
procedimientos administrativos o acciones penales que la ley le otorga. 

8.- EL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD DE LA MARCA. 

La marca es especial en el sentido de que solo se aplica a la categoría de productos 
para los que ha sido creada. De cuyo principio se deduce la regla general según la cual la 
marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente cualquier mercancla, ya que el 
alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los ~ue 
fue registrada, 15 el signo no es protegido mas que para productos o servicios detem1inados. 6 

La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea 

15 RANGEL MEDINA, David. REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD llNDUSTRIAL Y ARTISTICA. 
Vol. 20. Julio·Dlclembre 1972. p 183. 

10 NAVA NEGRETE, Justo. DERECHO DE LAS MARCAS. Op, cit. 182 
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. ' . 
' ·-· ·--·-:' 

distirila de.toda otra ma.rc,n; ·que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal 
que no se confunda con otra rcgistrnda con anterioridad, denominada untccedcnlc y pueda ser 
reconocida fácilméntc 17• . . . .. - .. , ___ _ 

'_;,_ -:-.-:-·:.- ' 

El prlri~ipio de la especialidad de la marca, tiene que ver con la nntuiafoza de los 
producios ya, que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca. opera solo, en. el 

· ca01po de los productos o de los servicios idénticos o similarcs. 18 
. , i' , 

La Ley .de la Propiedad Industrial hace alusión a este principio en los siguientes 
preceptos. · 

Artículo 88.- .se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o 
servicios de otros de su misma especie o clase, · 

'~--·~· t~ :.:.-,~--;:::~·:::_•;·,_;} _·:.>..c-:i., .. :'~ ~--'<" . .: . .o.,.:~_,,-

1.- Las ·dc~omin~cio~~s ~ flgura~ ~i~l~lcssuficibn1~me~Íc, distlntivas, susceptibles 
de identificar .los 'prodlictos .a s~rvicios a q1ic se ápliqucn ó traten de aplicarse, 
frente a los de su ínism~csp~i;~ ociase,\ ;,ih. ''' /': ·· 

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

Artículo 90:- No sérán rcgist~bj~~;~~mbÍn~~: ,·.·. · 
~ ,.;··.~, ~ ~::;: (-~,, ':.: .. < ,·· -' 

XVI.-Üna ma~~ tju~;s'c¡ Í~~n;ica os~~~jant~ ~~,~rada de confusión a otra en 
trámite. de registró ¡ircscntaaá: con. anterioridad 'o a una registrada y vigente 
aplicada a los mismos ó s.imihrres productos o servicios. 

· Artfcúio 93:; Las· marcas se registraran en relación con productos o servicios 
determinados según la clasificai:ión que establezca el reglamento de esta ley. 

17 Tesis jurlsprudenclal. MARCAS CARACTERISTICAS DE LAS. Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Citada por FERNANDO SERRANO MIGALLON . LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL EN MEXICO. p. 263 
18 Tesis jurisprudencia!. Amparo en Revisión 1269/84. GUCCI DE MEXICO, S.A. DE C.V. H. 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, en el ano 1985, Tercera Parte. 



Articulo 113.-. Para oblc~c;· el rcgislro'de una marca deberá presenlarse solicilud 
por cscrilo ante el institulo con los siguicnles dalos: 

IV.- Los prodúclos o scr\.icios a los que se apHcára la marca.·. 

Articulo 151.- El rcgislro de una marca será nulo cuando: 

11.- La marca sea idénlica o semejanle en grado de confusión, a olra que haya sido 
usada en el pals o en el extranjero con anterioridad a la fecha de prcscnlación de la 
solicilud de la marca rcgislrada y se aplique a los mismos o similares produclos o 
servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anlcrior, 
compruebe haber usado una marca ininlerrumpidamcnlc en el pals o en el 
extranjero, anlcs de la fecha de prcscnlación o, en su caso, de la fecha de primer 
uso declarado por el que la regislró. 

Articulo 213,- Son infracciones administrativas: 

IV. Usar una marca· parecida en grado de confusión a otra rcgislrada, para amparar 
los mismos o similares produclos o servicios que los protegidos por la regisliada. 

10 

De los anlcriorcs criterios doclrinalcs, jurisprudencialcs y de. la propia ley, se 
deduce que el principio de especialidad de la marca no solo se Hmila a los produclos y 
servicios para los cuales la marca ha sido rcgislrada, sino que se hace· extensiva a· iodos 
aquellos produclos o servicios, que pertenezcan o no a la· misma clase,. pero: que, 'por su 
finalidad, composición, lugares de venta o cualquier relación que enlie ellos exisla, puedan 
llegar a confundirse como provenientes de un mismo origen. . 

9.- EL PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD DE LA MARCA. 

El principio de la tcnilorialidad implica que el derecho sobre la marca no puede 
adquirirse· y conservarse mas que para los aclos creadores y conservadores del derecho que 
fueron cumplidos en el Pals donde la prolccción es requerida y según su legislación. 19 

19 NAVA NEGRETE, JUSTO. Op, cil, p. 189y190. 
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' . . . . ' . . 

Los efectos del r~gislro d~· una marca 'se conslriñcn úniéa y cxchisivamcnle al 
1crri10.rio • dél Pafs que . lo .. concedió; por. lo. 'que . no . lcndrá efectos • cxlralcrrilorialcs o 
inlcmacionalcs, 20 • ·. • .. · "'·' ' . , • · ' • '.· . 

Para qilc una marca se pro1éja en olros Pafscs, .. lc~drá que hacerse el registro en los 
demás Paises en que se pretenda la prolccción .. :i' · · · ·"· · ' ·· · · · · 

-«·.~,- " .. < )·:~:· 
:,_,;._-:-.-:~·;;\: ' >·,}·_·:(--·· .. ·",·---~''._~~\::·« ,.·: 

En alc~ciÓn 'á csle pri
0

~cipi~' se iíuedc'd~ci; que. las m~rbas ~ol~produccó cfccÍos 
jurfdicos en el Pafs en el cual ha.sidorcgislráda; pero Iá aplicación de este 'principio no es 
cslricla; 1odá vez que ad mi le las siguicnícs.cxccpcio~~s:/ ; ,·,t.. ':f .: ·. 

3 

; ,;'. 

... ;,_,,.' 

1.- Una excepción a eslc pnn~ipÍo es el caso de l~s lla~1adas ~arcas ~ol~ri~mcnl~ 
conocidas. ·· · · · .·.. " " 

' . _·, ·.... ' 

Se entiende que una marca es noloriamcnlc conocida en México, cuando un sector 
dclcnninado del público o de los circulos comerciales del Pafs, conoce la.marca como 
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el exlranjcro por 
una persona que empica esa marca en relación con sus productos o servicios; as! como el 
conocimicnlo que se tenga de la marca en el tcrrilorio, como consecuencia de la promoción o 
publicidad de la misma (articulo 90 fracción XV de la L.P.I.). · 

Para poder dclimilar el significado de una marca notoria, es necesario tener en 
cucnla que la noloriedad es el conocimicnlo que el público consumidor tiene de esa marca, 
Eslc conocimiento no se limila naluralmcnle, al nombre de la marca, sino que incluye 
infonnacioncs sobre las cualidades, caraclcrfslicas y uso de los productos que la llevan, Es por 
referencia al público consumidor que se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la 
notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido 
gran éxilo y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser 
noloriamenle conocida en el Pafs anles de su registro en el y, en vista de las repercusiones 
posibles de la publicidad de olros Paf ses, aún anles de que se utilice en la República 
Mexicana.21 

Respcclo de csla excepción encontramos .la siguiente.tesis sustentada por el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Maleria Administrativa: 

20 lbldem, p. 190 · ... 
21 Crilerlo soslenldo por el Tercer Tribunal Coleglado'en Malaria Admlnlslratlva del Primer Clrcuilo. 
Amparo en Revisión 1269/84·GUCCI DE MEXICO, S.A., 19 de marzo de 1985. Unanimidad de volos. 
Visible en las péglnas 27 Y 28 del Informe de Labores de 1985, Tercera parte. 



. PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONVENIO DE PARIS PARA LA 
PROTECCJON DE LA. No es necesario para que opere la protección de una 
marca'que csla se encuentre registrada en el País de origen. De la lcclura de Jos 
artículos 6 bis, 6 quinquics y 10 bis del Convenio de Parls, para la protección de Ja 
propiedad industrial, se puede concluir que dicho convenio regula la protección 
lanto de las marcas notoriamcnle conocidas en nucslro País (artículos 6 bis y Jo 
bis), asl como también de las marcas registradas en el País de origen ( artlculo 6 
quinquics); de manera que, no es necesario para que opere la protección de una 
marca, que csla se encuentre rcgislrada en el Pals de origen pues basla para ello 
que se trate de una marca notoriamcnlc conocida en el nuestro, en 1ém1inos de Jos 
artículos 6 bis y 1 O bis referidos. 22 

12 

La protección de las marcas noloriamenle conocidas, como excepción al principio 
de lerrilorialidad, es juslificada, pues prolcge al lilular de la marca noloriamcnlc conocida, 
para evilar que lcrccras personas incurran en acles que alenlcn conlra sus inlcrcscs, y por olra 
parte prolege los inlcreses de los consumidores, para que no sea inducido a error o confusión, 
rcspeclo del origen o calidad de los productos amparados con una marca similar. 

2.- Olra excepción a csle principio es el derecho de prioridad, por virtud del cual si 
es solicilado un rcgislro de marca en alguno de los Paises miembros del Convenio de Parls y 
el mismo lilular solicila dcnlro del ténnino de seis meses el registro de la misma marca en 
algún olro Pafs miembro del convenio cilado, el derecho derivado de la solicitud del regislro 
lcgalmenlc depositado, tendrá efcclos relroaclivos en el País donde se haga valer la prioridad, 
por lo cual se lcndrá por prcscnlada la solicilud en la misma fecha en que realizó su primer 
depósilo en el primer País. 

3.- Una excepción más a csle principio de territorialidad se encuenlra en el artículo 
151 Fracción 11 de nuestra Ley en donde se establece: 

Articulo 151.-fü r~gistro de una marca será nulo cuando: 

ll. Lá marc~ sea iÚ~iica o semejante en grado de confusión, a ótra que haya sido 
usada en el Pafs o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presenlación de 
la solicitud de la marca registrada y se aplique á los mismos o similares produclos 
o servicios, siempre que, quien haga valer el mejór derecho por uso anterior, 
compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el País o en el 
exlranjcro, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer 
uso declarado por el que la registró. 

22 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
TOMO VI. SEGUNDA PARTE. PAG. 613. AMPARO EN REVISION 2474. COMPACT CASSEnE, 
S.A. 19 DE ABRIL DE 1990.UNANIMIDAD DE VOTOS. 
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Como podemos observar en el precepto antes trascrito, en nuestra legislación se le 
atribuyen efectos jurldicos al uso de una marca realizado en el extranjero, por lo cual si una 
marca ha sido usada ininterrumpidamente en el extranjero con anterioridad a la fecha de 
presentación de la solicitud de la marca registrada nacionalmente, o de su primer uso 
declarado; este uso de la marca extranjera tendrá efectos extraterritoriales, pues se podrá 
solicitar la nulidad de la marca registrada nacionalmente y una vez obtenida la declaración de 
nulidad, obtener su registro. 

IO.· LA CLASIFICACION DE MERCANCIAS Y SERVICIOS. 

m articulo ll3. de l~J~Y señala q~i·\as m~rciis se• registraián en relación con 
productos o servicios 'C!ctcrii1iriiidos según la chisilicacióií que establezca el reglamento de esta 
ley.·.· >, •'\ '."i~ · >·;.r; >::; ~ :F' .'··: · · ·· ·.·, 

.. . El rcgla~é~io d~;a:~jdelf Pi:i;;~add: Ja Propiedad Industrial; en el articuló 59 
establece laélasilicación oficia!_dCiás productos y servicios, la fracción 1 contiene 34 clases 
de productos y la ffácción 11.cóinprcitde 8 clases de servicios, siendo un total de 42 clases . 

. , .. ·.·····,•·. 

Eri un regist;~ 56Í~, sé~riobjcto de prot~cción aquellos productos o servicios que 
pertenezcan a ~na misnia clase, 'y' si se ,quiere proteger con la misma marca productos o 
servicios que pertenezcan a otra clase, deberá solicitarse un nuevo registro. 

• , ' e' .·,:-' ·, 

El derecho al uso exclusivo de una marca, que se o.bticne mediante su registra, es 
un derCí:JÍÍl 'que debe entenderse limitado al grupo o familia de productos o servicios para los 
que fu°c.registrada. 2J ·· · • · · 

La razón de que exista una clasificación oficial es facilitar la t~itación de los 
registros, pero esta clasificación no es estricta, toda· vez en una misma clase pueden quedar 
comprendidos productos o servicios cuyas carai:tcrisiicas sean tan distintas que no pueda 
existir alguna posibilidad de confusión, y por el contrario, existir productos o servicios que 
aún cuando pertenezcan a distintas clases, guarden cierta relación entre si, que puedan llegar a 
confundir al público consumidor como provenientes de un mismo origen. 

23 JALIFE DAHER, Mauricio. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO. SISTA, México. 
p. 68. 1993. 
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Este criterio ha sido dclcnninado por distintas tesis jurisprudcncialcs como las que 
enseguida se enuncian: 

PROPIEDAD INDUSTRIAL, ARTICULO 71 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY.- La clasificación que se contiene en este dispositivo legal no puede servir de 
base para establecer la semejanza o di fercncia entre los productos de sus distintas 
clases, ya que estas solo se hicieron con el fin de facilitar la tramitación del 
registro de las marcas, pero no para establecer la diferenciación estricta de los 
productos clasificados. 
REVISION FISCAL 1830/1987. CALIFORNIA PACKING CORPORATION. 
RESUELTA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1959. PRECEDENTE, TOCA 
1110/1957. SEGUNDA SALA. BOLETIN 1959. 

MARCAS, LA SEMEJANZA IMPIDE SU REGISTRO 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASIFICACION DE LAS.- La semejanza 
o similitud a que alude el articulo 91 fracción XXII de la Ley de Invenciones y 
Marcas no se limita a articulas clasificados en la misma clase, sino a cualquiera 
otra que se refiera a productos similares, siempre que induzca a error por su 
finalidad, su composición, lugar de venia o cualquier relación que entre ambos 
exista, por lo que, la clasificación a que alude el articulo 56 del reglamento de la 
ley mencionada no puede servir de base para concluir si hay o no similitud entre 
productos de distintas clases, máxime cuando los elementos de confusión de las 
marcas conmemorativo (licores alcohólicos clase 49), y conmemorativo (vinos de 
mesa clase 47), composición de la marca, y que fonética y gramalicalmenle son 
semejantes en grado de confusión. 
AMPARO EN REVISION 1326/88, CERVECERJA CUAUHTEMOC, S.A. de 
C.V., 5 DE OCTUBRE DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, REGISTRO DE MARCAS 
SEMEJANTES PARA PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN CLASES 
DISTINTAS.- Como en los términos del articulo 106 de dicha ley, aunque no se 
trate de los mismos productos, se aplicarán las normas de la fracción XVI del 
articulo 105 para artlculos similares a los que ampara la marca anterior cuando la 
secretaria considera que hay posibilidad de confusión por In semejanza de las 
marcas; la similitud a que se alude debe definirse lomando en cuenta no solo la 
clase en que están comprendidos los articulas amparados por una y otra marca, 
sino que prescindiendo de que los productos estén agrupados en diferentes clases 
debe considerarse, para evitar errores y confusiones, la finalidad, composición, 
lugar de venia del articulo, o cualquiera otra relación que venga a evidenciar que, 
con la segunda marca se trata de aprovechar el prestigio de la primera. 



Consecuentemente la estimación coutraria a la apreciación de. las autoridades 
responsables, en pugna esla con la realidad objetiva y con la inlerprclación 
juridica y racional del prcceplo de que se !rala, no invade el juicio subjelivo que 
corresponde a dichas responsables, sino que lo invalida por contener los ·vicios 
señalados por el Juez de Amparo. 
JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR CALIFORNIA PACK!NG 
CORPORAT!ON, TOCA l ll0/957/2a. FALLADO EL 2 DE JULIO DE 1959. 
UNANIMIDAD DE VOTOS. SEGUNDA SALA, INFORME 1959, PAGINA 92 

MARCAS IDENTICAS O SEMEJANTES A OTRAS REGISTRADAS.- El 
elemento de confusión que pudiera dclerrninnr error en la procedencia del 
producto amparado por una marca idéntica o semejante a la registrada con 
anterioridad, puede provenir de muchos factores, encauzados a alcanzar un 
beneficio con detrimento del derecho preferente que trata de resguardarse, y de 
alll que, la semejanza o similitud a que alude la ley no queda limilada a articulas 
clasificados en la misma clase, sino a cualquier otra, siempre que induzca a error, 
por su finalidad, composición, lugar de venta o por cualquier relación que entre 
ambos exista, bien sea de medio a fin o de causa a efecto, sin que por ello, a la 
similitud indicada se le deba dar una interpretación rígida, sino justa y lógica; 
pudiendo decirse entonces, que la clasificación a que alude el articulo 71 del 
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, precisamente melódica para el 
fin que persigue, no puede servir de base para concluir que no haya ni puede haber 
simililud entre productos de distintas clases. 
AMPARO EN REV!S!ON 1830157. CALIFORNIA PACKING 
CORPORAT!ON, 21 DE SEPTIEMBRE DE 1959. UNANIMIDAD DE VOTOS. 
VOL. XXV!l, 6' PARTE. PAG.43. 

11.- MARCAS REGISTRABLES. 

. ' . 
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. . . Existen tres sistemas para saber que signos pm:dcn constituirimamarca; el primero 
e.sel sistenia de la libre elección o adopción, según élcÚal la ley, ajustándose al principio de 

. que ~o~o siiW~ es apto para us.arse i:onío márca, no especifica que signos soñ permitidos o 
·e prol11b1dos. 4 •• · · · · · · ·. ' ' · ' · 

:.• -''_ '. • _'«. _.-

• ' El segu~do es ~Isislcm~ ~est~ctivo, el cual limita el derecho de elegir un signo 
como una. · marc~, • median.te alguno de los siguientes procedimientos: a) Enumera de 

"RANGEL MEDINA, David, TRATADO DE DERECHO MARCAR/O, Op. Cit. 259 A 260 
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un modo expreso los signos que pueden ser usados como marca; b) Especifica cuales son los 
signos que no podrán usarse como marca y cuyo registro esta prohibido; c) Señala 
simultáneamente cuales son los signos que pueden constituir marcas susceptibles de registro, 
y que es lo que no puede registrarse como marca. 25 

El tercer sistema es el mixto, el cual por una parte adopta el principio de la libre 
elección, es decir, que cualquier signo distintivo es apto para usarse como marca; pero 
también adopta el principio del sistema restrictivo, excluyendo de modo explicito los signos 
que no pueden ser usados como marca., · · 

. . 

Nuestra actual ley toma como base• ~l sistcd1a mÍxto, en ,el articulo 88 ~dopta el . 
sistema de la libre elección, ya que no señala en fomrn delem1inante cuales son los signos que 
pueden constituir una marca, solo se limita a expresar que el sigiío que se ·use como marca 
distinga los productos º·servicios de otros de su niisma· especie o clase; pero ·también adopta· 
el principio del sistema restrictivo; excluyendo' en el articulo 90 de' inodo expreso, los signos 
que no pueden ser usados comomarca. .. · · 

La ley dentro del concepto legal, nos da la regla general q~6 nris p~il~ ~abcr que 
signos pueden constituir marcas, señalándonos los principales caracteres qUe deben sátisfaccr, 
para poder ser objeto de registro. El articulo 88 expresa: Se entiende por máfca,á lodo signo 
visiblc"qúc distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en 'el imiicado. 

La expresión de signo visible significa que debe lratar5e · de' figuras . o 
representaciones gráficas que sean perceptibles a la vista y advcrliblcs. péir·:.cuatquicni; 
(excluyendo con la expresión "visible" impl!citamcntc la utilización;de marciiSodorlfcras o 
auditivas) que distingan productos o servicios de su misma especie o clásc/: es décir; que el. 
signo tenga tal particularidad que le pcnnila identificarse y difercn'ciarscde' !Os signos·qu·c 
amparen productos o servicios iguales o semejantes. ·:. ·,:: .•: '·' 

Nuestra Ley señala de manera cnunciativ~ alg~nos si~o/q~c.~úedcn consÜtuir 
marca: 

Articulo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos: . · 

L Lás denominaciones o figuras visibles, suficientemente distintivas, 
susceptibles de identilícar los productos o servicios a que se apliquen o traten de 
aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; · 

25 tbldem. p. 261. 



11. Las fomias tridimensionales; 

111. Los nombres comerciales y denominaciones o ra1.0ncs sociales, siempre que 
no queden comprendidas en el articulo siguiente, y 

IV. El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una 
marca registrada o un nombre comercia.1 publicado. 

12.· MARCAS NO REGISTRADLES. 

17 

La ley sefiala en el articulo 90 una serie de hipótesis en base a las cuales 
determinados signos no pueden ser empleados como marcas. Lns causas que establecen que 
un signo no sea susccrtible de ser registrado como marca, se pueden englobar conforme a los 
siguientes criterios: 2 

1.- Por no ser distintivas; 
2.- Por ser descriptivas; 
3.- Por tratarse de slmbolos oficiales; 
4.- Por inducir a error o confusión; 
5.- Por estar íntimamente vinculadas a una persona lisien o moral; 
6.· Por afectar derechos sobre marcas, previamente reconocidos. 

1.- Marcas no registrablcs por no ser distintivas: Se ha mencionado con anterioridad 
que una de las principales características que debe satisfacer un signo para ser considerado 
como marc.a es que seá .distintivo, y si esta característica falta en un signo, la ley prohibe su 
registro como marca. , 

·," ,- . 
.'. · Lns: fraccÍ~n~s. del articulo 90, que scílalan la falta de ·chractcr distintivo como 

.·impedimento para el registro, son las siguientes: · · 
.. . ·.·, >'"'. :-~ '.' ?_, . 

Artlc:lo ~ci.. No serán registrables como marcas: 

F~cció~Ú.- L~s nombres técnicos o de uso c~mún, I~ dcsignacion~ usuales o 
g~néricas de los productos o servicios que pretendan a~pararse con la marca. 
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anterior: 
En la doctri~~ se han dado las 'sigui~ntcs dclin.iciones rcl~cionadas con lafra~ción 

~-·: .:·; ,':·· - -. : -. ' '·:,, 
- L1.: :~---~~ ·_. 

-·Los nombres de·usii co~ún/son·· aquellos~~c'.s~'ieficr~~ primitivamente a 
prodm:tos especlficos y detcnninados, que cori posterioridad ~e generalizan 'y vulgarizan, sin 
oposición del titular primitivo de la marca, para convertirse en el nciínbre.común delproducto 
mis'mo. 27 · ·. ., ·: ,f.' ::-. ':·:: ,~ -~· .:~-:: ->.:-::::::,~~:~'?~-:-·.:· -~~-:~-. >- ·._,.... -

Nombre técnico: Es la expresión empicada ;x~lusi:a~1Lle co~ se~tidodistinto del 
vulgar, el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc., aún cuando éstas·· no sean 
habitualmente empicadas por el público en general, sino por un reducido número' o sector de 
personas, 28 ·· · 

Denominación gencrica: Para reputarse gcnenca en la acepción legal, la 
denominación debe ser empicada de un modo general por el público, por el comercio o por 
ambos, pues precisamente se considera que carece de cuño distintivo, y no puede ser Í!doptada 
para marca, en tanto que es el nombre bajo el cual un genero de mcrcancfas es conocido en el 
mercado, 29 

Por denominación genérica se entienden los nombres que en el lenguaje común 
designan la categorla más o menos amplia en la cual entra el tipo de produ_ctos o _servicios, _en 
los cnales entran aquellos que deben ser designados por la marca, 30 

· "" 

La razón por la cual se prohibe el registro· dé. las· den·~!1linaci~n~¿ ~ntes : 
mencionadas es porque estas fonnan parte de un patrimonio lingUlstico común, que no pueden 
ser propiedad exclusiva de una persona, ya que esto implicada una· dcsveriiaja'a.los demás 
comerciantes que no podrían utilizar esos ténninos para prcsentarsus productos al público.· 31 

Articulo 90.No serán rcgistrables com_o marcas: 

Fracción III.- Las ~~rrlias trldimell~i~~alcS qúe semi _del dominl~pú~lico que se 
hayan. hecho. de uso. com_ún y aquellas. que carezcan de originalidad que los 

27 NAVA NEGRETE, Justo. DERECHO DE LAS MARCAS. Op, clt, p. 466. 
"tbldem. P. 464. . 
,. RANGEL MEDINA, David, TRATADO DE DERECHO MARCARio. Op, cit. p. 300. 
30 JALIFE DAHER, Op, clt, p. 34. 
31 NAVA NEGRETE, Justo. Op, cit. P. 464. 
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dislinga fiícilrncntc, as! corno la fonna usual y corriente de los productos o la 
· impuesta por su naturalc1.a o función induslrial. 

Se les da el nombre de fomms tridimensionales, a la envoltura del producto, 
expresión que debe entenderse en un sentido muy general, pues se refiere a todo IÓ que sirve 
para conlcncr o recubrir el producto. As! por ejemplo, las bolellas son las envolturas, 
recipientes o envases de los llquidos. Y por lo que rcspccla a la cubierta o envoltura esta 
puede ser de papel, cartón, madera, rnelal, vidrio, plástico, cte. 32 

Para que sea admitido el registro de una marca tridimensional se requiere: a) Que se 
le prcscnlc con una configuración especial y distinguible respecto al género de mercancías a 
que se aplica, es decir, que la forma del recipiente no presenlc una configuración común y 
vulgar, sino nueva e inusitada dcnlro de una detcm1inada industria; b) Que la envoltura o 
recipiente tenga originalidad por si mismo para llamar la atención del público; e) Que la 
aplicación del signo escogido corno marca sea nueva de tal manera que una envoltura sólo 
valdrá como una marca cuando consliluya una forma caraclerfstica especial, no un modo de 
embalaje ya del dominio público, que en el momento de adaptarse como marca, haya venido a 
ser de uso corriente y general para cierto género de productos. JJ 

Para que una fonna tridimensional sea admitida como marca es necesario que la· 
fonna sea arbitraria y de fantasla, que no acarree una particular utilidad intrínseca; ni exterior 
al producto y que la función distintiva prevalezca sobre aquella funcional u omanícntal: 34. · 

La .fonna del producto es admisible como marca, sicrnprc;y. cuando sea .lo 
su.dcicntcrncntc ori3~inal y si ella se distingue notablc'."cnte ~e I~ fo~~ e,~pleadas para_ los 
nusmos productos. · . ::,i . . :. • , t;·:::>':',;. '.>· ... · ;·· 
. . No serán admisibles aquellas formas del• producto quc:·sean las usuales o 

comentes e incluso la impuesta por la náturaleza misma del producto o'su füneión industrial, 
es decir que la forma del producto no sea la nec~saria para suutilizac_ión: 36 

. .: .. . . 

Art!culo90.-......... 

Fracción V.· No serán ~d~isiblcs co~o marcas; laS lctra5, Jo~ dígitos o los colores . 
' : .: . :' - -< ::~ '. - ''. ·'..:~ .·= •. . . :~ . -

,-,-RA-N_G_E_L_M_E_D_IN-A-, D-a-vl-d.-T-RA IADO ~E D~RECHO M¡RCARld.Qp, éit, p. 289. 
33 lbldem. p. 289 y 290. · · . · 
"NAVA NEGRETE, Justo. Op, cit, p. 446. . 
35 lbldern, p. 445. . 
"'ldern. · 



aislados, a menos de que estén combinados o acompaílados de elementos tales 
como signos, discílos o denominaciones, que les den un carácter distintivo. 
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El motivo por el cual los colores, dígitos o letras, que se encuentren aislados, no 
puedan registrarse como marca es porque todos ellos forman parte de un patrimonio común, 
por lo cual no pueden sér objeto de un derecho exclusivo en favor de una persona 
detenninada, razón por la cual deben acompaílarse de otro u otros signos que los hagan lo 
suficientemente distintivos, a fin de que no se atente contra el legitimo derecho de los 
competidores, de usar estos signos como parte integrante de sus marcas. 

2.· Marcas no registrables por ser descriptivas, el articulo 90 de nuestra ley 
establece, no serán registrables como marcas: 

Fracción IV,. Las denominaciones o formas tridimensionales que, considerando el 
conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que 
traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las 
palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la 
especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los 
productos o la época de producción. 

En la doctrina se han emitido algunas opiniones acerca de lo que debe entenderse 
por marcas descriptivas, como las que a continuación se citan: 

Son marcas descriptivas las que consisten en la dcfini~ión del producto a que se 
aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo.o locución guarda relación 
directa con la naturaleza del producto, con su' composición llsica o química, con sus 
propiedades, bien porque el vocablo expresa el tipo, medida, función' o destino del producto.i7 

El que una denominación, figura, frase sea considerada como descriptiva, y por lo 
mismo no sea admisible como signo marcario, . significa que aquella evoca la idea o 
representación del producto o servicio a que se refieren, haciendo alusión directa e inequívoca 
a los atributos y composición de estos, es decir, la especie, la calidad, cantidad, destino, valor, 
presentación o época de elaboración de los productos o de la presentación de los servicios.is 

37 RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARio. Op, cit, p. 350 
33 NAVA NEGRETE, Justo. Op, clt, p. 472 . 

. . ~ ·:· '· .. ' 
·,:,' 

.,,¡·.· .• 

·-.·~ ' 
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Sobre el particular también encontramos diversas tesis sustentadas por nuestros 
tribunales federales,. 

MARCAS DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.· La prohibición que 
contienen los artlculos 105 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial y 91 
fracción V de la ahora vigente Ley de Invenciones y Marcas, debe entenderse sólo 
referida a aquellas denominaciones que, de modo innegable y categórico, 
describan especifica y exclusivamente los productos que pretenden ser protegidos 
con la marca y no otros artfculos que sean los similares, análogos o conexos. 
AMPARO EN REVISIÓN 45177, GOLF DIGEST, INC, 3 DE FEBRERO DE 
1977. PUBLICADA EN TRIBUNALES COLEGIADOS. INFORME 1977. 
TERCERA PARTE. TESIS 34. 

MARCA LA DENOMINACION AGRADO NO PUEDE CONSIDERARSE 
COMO DESCRIPTIVA.· Como lo ha venido sustentando este Tribunal Colegiado 
de Circuito "describir", conforme al Diccionario de la Rima de la Real Academia 
Española, significa: delinear, dibujar, figurar, alguna cosa representándola 
menudamente y por partes; por lo que debe determinarse que la denominación 
"agrado" no puede considerarse como descriptiva de los productos que pretende 
amparar ( productos qulmicos, medicinas y preparaciones farmacéuticas, 
incluyendo desodorantes del ambiente); ya que no tiene significación concreta que 
proporcione una idea absoluta de los referidos productos, pues la expresión de que 
se trata no delinca, dibuja o figura alguno de dichos productos representándolo 
menudamente. Por consiguiente, la denominación aludida no queda comprendida 
en Ja prohibición a que se refiere el articulo 91 fracción V, de la Ley de 
Invenciones y Marcas. 
AMPARO EN REVISIÓN 59/80. S.C. JOHNSON & SON, S.A. DE C.V.; 21 DE 
FEBRERO DE 1980. PUBLICADO EN TRIBUNALES COLEGIADOS. 
INFORME 1980, 

MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.- Conforme al articulo 91, 
fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marcas 
fas figuras descriptivas de los productos que traten de ampararse con fa marca 
incluyendo aquellas que puedan servir para designar fa calidad de esos productos 
y una denominación descriptiva se considerará distinta por el hecho de ostentar 
una ortografla caprichosa. Se debe pues, establecer cuando una marca es 
descriptiva y no es registrabfc, y cuando es simplemente sugestiva y si puede 
registrarse. En este aspecto, y para iluminar fa interpretación del precepto, se 
puede recordar el articulo 6 quinqués, apartado 8, inciso 2° del Convenio de Parls 
revisado en Lisboa en 1958, señala que las marcas pueden ser rechazadas cuando 



estén desprovistas "de todo" carácter distintivo, o bien estén fonnadas 
"exclusivamente" por indicaciones que puedan servir en el comercio, para 
designar la especie o destino de los productos. Asl pues, una denominación no 
será apropiable como marca, por un productos, cuando describa o pretenda 
describir la calidad de sus productos, sin una indicación o característica cspecí fica 
que los distinga de los productos semejantes de los demás productores. No se 
podría otorgar el registro, como marca a un productor, de una denominación que 
en si misma pudiere servir para calificar los productos de sus competidores, pues 
no se podrla privar a éstos del derecho de usar esa expresión en sus etiquetas para 
evitar el peligro de incurrir en imitación de marca. Pero cuando la denominación o 
expresión , siendo sugestiva de alguna calidad del producto, tiene características 
propias e individuales que pcmiita diferenciar el producto, sin que esa expresión 
peculiar impida a los competidores usar la denominación o expresión genérica en 
sus etiquetas, entonces si es susceptible de registro. Por ejemplo, en el caso de la 
marca " KOMODO" no seria susceptible de registro como marca para zapatos, 
porque cualquier fabricante tiene derecho a decir, en sus etiquetas, que los zapatos 
que él produce son cómodos. Y la expresión "KOMODO", que no por su 
ortograíla caprichosa se diferencia substancialmente de la expresión "cómodo", no 
es susceptible de apropiación individual por un fabricante. Pero la expresión 
"KOMODINl", en cambio, aunque es sugestiva de comodidad, no está totalmente 
desprovista de carácter distintivo, sustancialmente idéntica a la expresión 
"cómodo", y su registro no impedirá que los competidores puedan usar en sus 
etiquetas y publicidad, la denominación "cómodo" para sus productos. En 
consecuencia, esa expresión "KOMOD!Nl" si es susceptible de registro como 
marca. 
TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 16 DEL INFORME DE LABORES 
RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
EL AÑO DE 1980. 
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No se admite el registro de una marca descriptiva, aun cuando esta presente una 
ortogralla caprichosa, porque de aceptarse el registro como marca de un signo o 
denominación que exprese directamente alguna cualidad o característica perteneciente a toda 
una clase de productos, se otorgaría un derecho exclusivo ilegitimo en favor de una sola 
persona, en perjuicio de los competidores, que se verían imposibilitados a hacer uso de ese 
signo en la publicidad de sus marcas. 

J .• Marcas no registrables por tratarse de slmbolos oficiales. El articulo 90 de 
nuestra ley, en sus fracciones VII, Vlll Y IX, prohibe el registro de marcas que reproduzcan o 
imiten escudos, banderas o emblemas de un Pais, estado, municipio o divisiones pollticas 
equivalentes, denominaciones, siglas, slmbolos o emblemas de organizaciones. 
internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización 
reconocida oficialmente. 
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Las que reproduzcan o· imiten signos'.: o sellos oficiales de. control y garantía 
adoptados por un estado, .sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de 
banco, monedas conmemorativas o cúalqUicr medio. oficial de pago nacional ·o extranjero 
(fracción VIII). ..; 

3>c-_.~·:'. :-

Las que reproduzcan o imitcnlt~s n~~bre. ~ \~ representación gráfica de 
condecoraciones, medallas u otrós premios obténidos en·.exposicioncs; ferias, congresos, 
eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente: .... 

La razón por la que se prohiba el registro de los signos antes mencionados es 
porque estos no están ni pueden estar en el conicrcio, y por lo mismos no son susceptibles de 
apropiación de los particulares39

• Estos signos representan intereses oficiales, los cuales se 
verían dcsmcritados en la imagen que representan, además de que desfavorecerían a. los 
competidores si es que el publico consumidor opta por determinado producto o servicio, por 
el simple hecho de parecer avalado por un símbolo· oficial. 

4.- Marcas no registrablcs por inducir a error o confusión. uiS marcas no . 
rcgistrablcs por inducir a error o confusión las. podemos dividkcn dos éatcgorías. , 

-·-=-- -.. -·-·--·
. '· 

-.,:.'.>.:· -
. ·,· 

a) Las que induzcan a error~ confusión en cuanto á la· pr~~cdencia dé los productos 
o servicios, y¡. ''· ... ::.;> '·" {··''·;'e:'. ' 

,-~':~~?.~,·: ·r> . - ,¡_:_',; ,", :_:. ·, ,. ' .. ·- -
.i '. - ,,. :·;.~;· .": <, .. ' .. : ~' :; ' :-· 

error o confusión en i:üáiiío a las cualidades o componentes 

·• .. a).- Dentro de la primer categoría se encuentran las denominaciones geográficas, 
propias o comunes y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando 
indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar la confusión o error en 
cuánto a su procedencia, así como las denominaciones de poblaciones o lugares que se 
caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar estos, excepto los nombres 
de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el 
consentimiento del propietario ( articulo 90 fracciones X y XI) 

Por denominación geográfica se entiende el nombre de las partes del mundo 
tradicionalmente conocidas como continentes, pueden también referirse al nombre de Paises, 
regiones, estados, ciudades o localidades, así como el nombre de rios, montailas y demás 

39 SEPÚLVEDA, Cesar. Op, cit, p. 126. 
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. . . 
- .. · : 

accidentes en que s~ divide y ~lasific~ l~ ~uperficie terrcst;e, 40 

' . ~-> ·:·. ;-: .=: :~ ..... : . ·, : .·, 

-:_·_ L~~'._;·d~·~~~i~~~i~nC~; PfO¡)fáS ·son-',llqucllos. norTibrcs con .lo~ ·qúC_ s~ conoce 
exclusiv~mente uri lugar:··.':\•·<: ;: "'·;·.; ··}:• ·. · " 

- : ., -_ -_ - - - ':, :'/'-~. ·;\';-

' \ .. -·;::,•' ;~_;:/)~:::;: :";~·-:--~---~ .. :::: ... _ : _·:·:· ~- _: :·_. - ' 

D~~()~1l~~éionés ~~muncs;', son nqucÍlÓs)ombres d~ regiones o lugares de la 
sUpcrficic tcITCstCé,- CUycúlSO_SC há gCnCralizádo- y rVúlgárizlldO . . - ·" ··~-~- ---:~;:.:· _, · j - -· • •·. • 

. , ·· •. ~chabl~··;2:L·:~· 12'g~nt;;i~i::·. y¡ adÚ~i~2·el a~jetivo·.·c~.·~ri~· palabra·. que. se 
.·.agrega' pará designar. una cualidad; el. gentilicio es. un' adjetivo, solo que es apliéado para 

denotar.la patria, nación o localidad.·. <é;; '.'.i.:::f ... 

Se prohibe el registro de la~ dcn~mi~acio~cs antes mencionadas, cuándo indiquen 
la procedencia de los productos o puedan originar cúalquicr confusión o error· en cuanto a la 
procedencia de los productos. · ,: · ·. · · · •· · \\' : · · 

\·::·/·:\>·: ._··;::';::. {.:.;:-.:r·~· .. 

De lo anterior se dcduc~·~~~·se~~ed~~bi~nerclregis;ro d~ ti~a riia~~ cdnsistcnte 
en una denominación geográfica, si esta no guarda alguna relación directa con los productos o 
servicios que pretendan distinguirse, es decir, si. no hay cónfusión respecto de la procedencia 
de los mismos. · .. 

Son dos los motivos para establecer esta prohibición, en primer lugar no se puede 
otorgar a una sola persona un derecho exclusivo sobre una denominación que es patrimonio 
común; y en segundo lugar, se pretende proteger al publico consumidor a fin de que elija un 
producto o servicio por su calidad y no por ercer que estos provienen de un lugar que dadas 
sus caracteristicas naturales gozan de gran prestigio. 

b).- Las marcas prohibidas por inducir a error en cuanto a las cualidades o 
componentes de los productos o servicios. Se prohibe el registro de las marcas que hagan 
alusión a una cualidad que no presenta el producto o servicio sobre el cual ella se aplica. 41 

La prohibición obedece a un principio de ética comercial y a la tutela del interés 
general42• Se pretende una libre competencia, sin 'la utilización de medios engañosos que 
desvlen indebidamente la clienlcla, asl como proteger al consumidor quien al momento de 

40 RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO, Op, clt, p. 416 
"NAVA NEGRETE, Justo. Op, cll, p. 195. 
"RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARio. Op, clt, p. 426. 
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elegir, debe hacerlo libre de íalsas apreciaciones sobre las cualidades de los productos o 
servicios . 

. 5,- Marcas no registrabJei p~~ estar. f~timamente. vinculadas a una. persona o 
empresa. bentro de es.tas encontramos 1,0,s t~es sigiI!enies supuestos,: . ' 

~:'_''.~ ·· .. ;'/~ :,,\ .- ',',·'.:],'.". ,_ . -·- ·-'. 
·''. -. ';·-.-~--:~-:-~·.~~ ·¡-,'- :3_.,)'~·:·.:_- _:e:,'· 

a)/ Cuando se traleri de ·~rimbies,(s~udónilTios,··; firma~: y: sin 
consentimientó.dé los' inl~resados~ii lós légalníerile autorizn~,os,., 

- :,_·;-_ --./-·_:·,:··-· - .· . . -·: ;:•.::;;: -

b),· Cuando sJ afecten derechos protegidos
0

por la Ley de DcrechÓs de ÁuÍOr; • 

c ).· Marc~ no regist~bl~ por ~star yfoc1dadas auna en1pr~sa. 

a).'. C~an~o se t~t~~ d~ ri~~bresise~dÓnim~s. dnnas y reiratos de personas, sin 
consentimiento oc los interesados o de los. legálmenle autorizados, 

' Nombr~:. EseÍ 
0

siSno q~e distingue' a urí'á p~rsonadé las dbmás en sus rélaeiones 
juridicasysocialés.~3 )y, < . .': ,:<< '.··\> :·' ., · 

·-,~<<:'. ',/; '..~-- :· .. ·,:.¡,:.·o·"·''· . 

. ·· . Seudónimo: Es el nóÍnbrcsÜ'puesto empl~ad~·pÓr u~~ pérsona pán¡ ocultar el suyo 
verdadero. El seudónimo 'es creación de la persona que lo usa.4.~. :.(;{:;:: ::: . :.:, .· '. ' • ' 

,· -·, ·-~ .'>'t ¡ ·:·:., •·. ,~,, .,, ;; ':<·- .:~~:;¡, ~'.:-fú¡p,r; ~::}~-:~:-,. ' . ' -·<-,.-;, ~ ··, 

· La finna: E~ t~ .· é1~~~lt~>fa;~i,~ti~~/~~''1~ i~d·i~¡~~~Üd~J • ~/ I'~ P~ri~~~ es· e1 
elemento .·gráfico que junto con '.la représeniaéión /esenia; del; nombro;, coadyuva 'ª la 
identific~ción ' del ; individuo;' cónsiituyc ':úna' mnnifestáé:ióri; dc:'los :Ílereehos de la 
personalidad. 45 ' ' < ;/:: ; /i ' '': 1:(' •: . • ;:, · · 

, .,, -; . ·, :- . ..;_:_ ~~; ::,~i :-_: ',;• -
' ,- . ; '~o -·-o-• .é :}.~ :> ': ·, :<"J'• . •; • :< 

Retrato: Se eoqsidera que'~l derecho'; la hm1gen se c~cu~ntra comprendido en la 
esfera del derecho al honor y que la necesidad de proteger a la persona contra la arbitraria 
difusión de su imagen deriva de.una eidgeni:iaindividualista, según hi cual la persona debe 
ser arbitra para consentir o négar la reproducción de su propiá figura.46 

· · 

43 ROJINA VlLLEGAS, Rafael. DERECHO CIVIL MEXICANO TOMO ! INTRODUCCIÓN Y 
PERSONAS. Pomla México, 8' Edlclón.p. 215, 

;: lbldem. p. 387, .·· · .. · · . 
lbldem. p. 392. 

"ldem. 
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Se prohibe el registro como marca de un nombre, seudónimo, fimm o retrato, 
cuando pertenecen a personas reconocidas públicamente cuyo prestigio sería . utilizado 
indebidamente por un tercero ajeno, para hacer míls atractivo un próducto ante· los 
consumidores, quienes pueden adquirir ese producto o servicio creyendo que. esa ·persona 
reconocida se encuentra avalándolos. Además de que estos son empleados por las persona 
como medios de identificación en el medio en que se desenvuelven, y por lo tanto no s.e debe 
pem1itir su uso sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo 

b).- Cuando se afecten derechos protegidos por la legislación de Derechos de Autor. 
No son registrables como marcas los tltulos de obras intelectuales o artlsticas, tltulos de 
publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes de 
caracterización, los nombres artlsticos. Sólo pueden ser objeto de registro si· e.l titular del 
derecho lo autoriza expresamente. 

Con esta prohibición se pretende e.vitar que. el. presÜ~iode una obr~ o• autor sea' , 
aprovechado ilegltimamcnte por una persona en desventaja de sus conipctidores, .. 

··,,·_, -.'»··:>.· 

e¡,: Marcas n6 rcgistrablcs por'éstnf ~i~~ul~~a~'.a ~,;iin1p;c';;a. ~·. . • 
'.¡ .. ; 

Déntro de estru; e~'~ontramos lassig~icntes: . 
" . ,'· .. 

, .. . i¡:: Marcas notorlamente conocidas son aquellas que gozan de un prestigio 
intenÍacional; la notoriedad, es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca, 
este colloCimiento no se limita al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre 
las· cuálidad7s~ eara.cterísticas y uso de los productos que la llevan. · · 

\·" " ·. . ' ··,. ·. . 

. . .. . .·· '&!as se encuentran protegidas en los articulas 9I Fracción XV d,c 1i1'L.r:1, 6 bis y 
1 o bis del Convenio de París. : ' • 

···'. 

\::,:·_;_ 

El articulo. 91 Fracción XV de nuestra Ley prohibe el. registro dé unaÍnarea que sea 
igual o semejante a otra marca notoriamente conocida, cuando este scii,solicitado por.persóna 
distinta del titular, aún cuando esta no haya sido registrada en nuestro Pa!s .. : ' · · 

La prohibición es para aquellos productos o servicios que sean iguale~ o semejantes 
a los productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida' y que puedan crear 
confusión, o riesgo de asociación con el titular de la marca notoria o constituya un 
aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. · 
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ii) No será registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado de 
confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, 
comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos. 
o la prestación de los servicios que se pretenda amparar con la marca, y siempre que el 
nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la marca. Pero si podrá registrarse como 
marca un nombre comercial si este es solicitado por el titular de dicho nombre, si es que no 
existe otro nombre comercial idéntico y que haya sido publicado. 

6.- Por afectarse derechos sobre marcas previamente rccono~idos. El artlcuio'90 de 
nuestra ley, determina que no será registrablc como marca: · · 

. XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en 
trámite de registro presentada' eón íinterloridad o a una registrada y vigente, 
aplicada a los níismos.o'similarcs prodúctos o servicios. Sin embargo, si podrá 
registrarse mia: ínarca .que sea; idénticá a aíra· ya registrada, si la solicitud es 
plantca'da por el mismo ,titular, para aplicarla a productos o servicios similares .. 

. , La ley" cstáblccc que' no se deben registrar como marca aquellos signos que sean 
: iguales, o. scmcjánics, a otros que se hayan registrado como marca o que se encuentren en 

· trámite de ·registro, pucspara que las máreas pÚedan existir, deben estar provistas de un 
·carácter suficientemente distintivo, principalmente entre las que se aplican a productos o 
··servidos iguales o similares, a fin de evitar posibles confusiones entre el público consumidor. 



CAPITULO 11 
REGIMEN LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL 

DE LA IMITACION DE MARCAS 

1.- LA· tMITACION EN EL SISTEMA LEGISLATIVO MEXICANO. 
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La imilación ha estado plasmada en las diversas legislaciones que en materia de 
marcas estuvieron vigentes en México, en algunas de ellas se establecfan como delito y en 
otras como infracción administrativa. La imitación de marcas no ha cambiado 
substancialmente en las diversas legislaciones, pues todas ellas han mencionado el elemento 
que es determinante en la imitación, este es la confusión. 

Veamos a continuación el tratamiento que se le ha dado a la imitación en las 
siguientes legislaciones que en materia de marcas han existido en nuestro Paf s. 

2.- LEY DE MARCAS DE 1889. 

':·.·, 

: , Á1principio.de1a et~pa independiente, 1as marcas .esíahan régutail!l5 y protegidas en 
el Código de Comercio, y los delilos relacionados con ellas en el CódigoPe~ál. 

Durante el régimen de Porfirio Dlaz, imperó una marcada «ideá de desarrollo 
industrial y comercial en México47

, es por esta idea de desarrollo que surge' la necesidad de 
legislar en forma especial sobre las marcas, es asl como se crea la Ley.de Marcas' de Fábrica, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de dicieR1liré, de:_ 1889,sicndo esta la 
primera ley que de modo especifico y directo regula los dercchoúobie 1.~s marcas. 48 

Sin dejar de reconocer su importancia por ser el primer texto legislativo especial de 
la materia, esta ley trae consigo muchas deficiencias, las cuales se füeron descubriendo y 
superando en las posteriores leyes. 

" SEPÚLVEDA, Cesar. Op, clt, p. 2. 
"RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Op, cil, p. 21. 
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_- En c~ta le; se i;1;roduccn importa~tcs di~posicicmes que p~r su cont~nido rcílcjan 
un serio empeño paragarantizarno só_lo clin_tcrés del productor, ·sino también el interés 
general. 49 .• ____ - ·-- .• ··>-.>. ___ _ .: -_ ··-._.·: - -·- -·e · _ 

_ _ Esta ley s~Í~rii~nt~ ~st6 integrad~ p~r I9llrtieulos, dentro 
una definición de marca.'-; -. 

···-·.· 

Articulo 16:-Ha~ra.Isiii~actd~nrnrea_~e fá?~c-~:: ;/;-_: :· -: 

\; Cuando se 1lseri lríarcas de fábric~que sea1i Úna rcprodu~ciótÍ exacta /completa . 
de otra cu}oa propicdadcsiárcservad11 . ' -- '-·-· -- · · - · 

11. Cunnd~· la imit~ción; s~a de tal n~lur~l~za ~G~ :pre~cntando una identidad casi 
absoluta eií ci conjunto, aunque no en ciertos-detalles, sea susceptible la marca de 
confundirse con otra legalmcnté dcpositad_11·>. _ : 

3.- LA LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE I903. 

','' 

Esta Ley fue publicada el 2 de septiembre de 1903, define a la marca como el signo 
o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en 
los articulas que produce o expende, con el_ fin de singularizarlos y denotar su procedencia 
(articulo 1). Además nos da una cnunicración enunciativa de lo que puede constituir marc11 

" lbldem. p. 22 



30 

Esta ley, establece los siguientes principios: 

1 :-Rcconocccl registro de la 1:mréa como.fuente de de~eclio exclusivo. ,_- -' ,· - : ~>-J :-: - -· ' . .:.,·: . ' -_. 
• .·· 2::sciÍ~la de mod~ expreso aqu~Uos sign~s que no podian registrarse como marcas, 

scñalm1do los siguientes: , · 
. - . ·. :.,·>-. -. ~ -_ ~ -·. _. ".- ',_::' 

a).- Los no~brcs o dcdominacioncs genéricas cuando la marca ampare objetos que estén 
comprendidos en el género o especie á que se refiere el nombre o denominación. 

b ).- Todo lo que scá contrario a la moral, a las buenas costumbres o a las leyes prohibitivas; y 
todo aquello que tienda a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración'. 

e).- Las anuas, escudos y emblemas nacionales, 

d).- Las annas, escudos y emblemas de los Estados de la Federación, ciudades nacionales o 
extranjeras, nacionales y Estados extranjeros, sin el respectivo consentimiento. 

e)- Los nombres, finnas; sellos y rctrat~s de los pariicUlarcs sin su cci~~~ntimicnto: 

4.~ se rec~m~de c1 dcrech'~·dc priofitlad a las ~aré~s ~uyo registro ;e haya pedido 
en el Pals, dentro de los cuátró· meses 'de haber sidci solii:itado: en otrci Pals, siempre que haya . 
reciprocidad . .' ·:;. :::::,e·;\: '.· ;• 2•:,i;? " '' :•• 

-" ::. ·: ._~ ~ .. :_·, ~,:: .:. -:, .; ":z'.} .... 

· 5/ En el. capli~lo d~llollliJ;~b ''P~~·c .. ; :~,i~lo,1~·: ~~~fo~·segundo y te~ero ya se 
'prevé como, delito, la' imitació~.'de marcas, estableciénd~s~ lo sig,u,icnte:' ' ' ' ' ' ' 

:;;:.-:·~<---~: ~-···;·:- - :·2 ~:.,?;/:;::/:.-o;;,'.-: .... ,.: 

Se ca~tigafá ~ori u~~ ~·dos ~~~·<l.ci~rlsÍ~d y'~lí1a\1~:~i'e'nad~·i n;¡¡ pesos, o 
una u· otrá a'juiéio· dcljuez, al ;c¡úe póri'gi¡ a' sus efectos una marca que sea 
imitación de la lcgalmenté' registrada/de' tal modo que a primera vista se 
confunda con la)egaly que' sólo' por 111edio de .u'n examen detenido pueda 
distinguirseunade'otra. ;_>, · ·:.•. ;· · .• '· ·,\ .· · 
, Igual pen~ se. impondrá ni. que•· ponga en sUs efectos una marcu, que aunque 
legalmente registrada, se haga aparéccr como si fuera otra, por cualquiera 

· adición, sustracción o alteración: · · 
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La acción para perseguir el delito de imitación correspondla al Ministerio Público 
Federal. 

El dueño de la marca legalmente registrada, tenla el derecho de exigir al autor del 
delito, los daños y perjuicios que se originaran por la realización del delito, también podla 
solicitar que se le adjudicaran lodos los productos que se encontraran revestidos con la marca 
ilegal, asl mismo tenla derecho a que se le entregaran lodos los instrumentos del dclilÓ, los 
utensilios o aparatos especialmente dedicados a la fabricación de las marcas, pudiendo 
además pedir al juez ya sea antes de entablar su demanda respectiva o durante el juicio, el 
aseguramiento de los objetos antes referidos. 

Para conocer del delito de imitación .. demarcas eran compclentcs los Juzgados de 
Distrito. 

4.- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES l'UBLICADA 
. EL 27.DE JULIO DE 1928. 

Esta legislación sobre propiedad industrial supera a la legislación anterior, pues se 
hace acopio de las experiencias que en esta materia se plasmaron en las legislaciones 
marcarias de los diversos Paises, en el abundante y valioso material doctrinario y en la misma 
práctica de nuestra legislación anterior, tanto administrativa como judicial; finalmente, en la 
orientación benéfica de la revisiones del Convenio de París, verificadas en Washington el 2 de 
junio de 1911 y en la Haya el 6 de diciembre de 1925.5º 

Existen importantes innovaciones en esta ley como las siguientes: 

1.- Se señala que pueden constituir una marca los nombres bajo'u~a.forma distintivá, las 
denominaciones y en general cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres 
especiales, de hacer distinguir a los objetos a que tratad~ ájilicar.i~,'de los de.su inisma 
especie o clase (articulo 2). .• · .': '< ,:>).';f(\:: ·' i' :• ':, ·. , : 
2.- Se sigue reconociendo al registro como. el único modode adquirir el derecho ·exclusivo 
sobre la marca, pero además se reconoce al usó de la .niáréa como 'fuente de 'derechos sobre la 
misma(artlculo4). '<. :'.,t~{::i~'t./'./'.>\:/. ' . 

; . . . 

3.- Se amplia el número de signos no registr~blés éolllo l11ar~as, incluyendo: Las marcas que 

50 NAVA NEGRETE, Justo. DERECHb o~ ~s ~i~~t~{~P. 76: ;,: ; ; .. . 
' . . . . ·-·(··.· ' . 

·"}':,'.,·· .. · 
•• '. f -~ • •; 
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pueden confundirse con otras antcriom1cntc registradas; las que puedan inducir al público en 
error sobre la procedencia de las mercancías y los nombres que indiquen simplemente la 
procedencia de los productos, salvo que se trate de lugares de propiedad particular y se tenga 
el consentimiento del propietario, Jos envases que pertenezcan al dominio público o se hayan 
hecho de uso común en México, una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente 
registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, 
puedan confundirse; una marca que ostensiblemente pueda inducir al público en error sobre 
la procedencia de los artículos que ampara (articulo 6). 

4.- Se establece por primera vez el examen de novedad como requisito previo al registro de la 
marca, a efecto de averiguar si el registro solicitado no invade derechos adquiridos (artículo 
14). 

5.- La imitación de marcas es considerada como delito, castigándose de 1 a 2 años de prisión 
y multa de $ I00.00 a $ 2,000.00, o una u otra pena a juicio del juez, al que pusiera a sus 
efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada de tal modo, que 
consideradas ambas en su conjunto o atendiendo a los elementos que de esta última hayan 
sido reservados, puedan confundirse una con otra. 

6.- Para la persecución de los delitos de falsificación o uso ilegal de marca, se establece como 
requisito previo para su ejercicio, la declaración relativa hecha por el Departamento de la 
Propiedad Industrial. 

S.- LA LEY DE PROPIEDÁD INDUSTRIAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
: DE LÁ FEDERACION EIJJtrÍEDICIEMllRE DE 1942 . 

• . ·. •'; . ': :• ¡• .~"/.'. h.i·'\ 
. . . .. lís 111' prinÍ~f;¡ ley, qllc reÓne todas las disposiciones relativas a la propiedad 

'industrial;·inclliyendo:cri·ésta,•~at,entes de invención, marcas, avisos comerciales, nombres 
. con!ércialcs' y éompétcncia desleal-.'. 

', .... :;.-; \.-;-

Se introd~cc~ las sig~i~rite~ ~~ved~des! 

1.- Señala qué signos son sus¿ciptibles d~ rcgi~tro, y aumenta la lista de aquellos que no 
pueden ser objeto de registro/dentro de las adiciones encontramos que no se admitirá a 
registro como marca: Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que 
tratan de ampararse como marca, incluyendo los adjetivos calificativas o gentilicios; los 
simples colores aisladamente a menos que estén acompañados de elementos que les den un 
carácter distintivo; las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan aplicarse a 
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productos que solamente se elaboren en México, o en cualquier otro Pals de habla española, 
las denominaciones o signos susceptibles de engañar al público, entendiéndose por tales los 
que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercanclas o sobre las 
cualidades de los productos que pretendan ampararse, los nombres propios, técnicos o 
vulgares de los productos (articulo 105). 

2.· Se incluyen disposiciones que regulan la nulidad, caducidad, extinción y cancelación de 
las marcas (artículos 107, 109, 200 a 208). 

Si por error se otorgaba un registro existiendo en vigor otro que se .considerara 
imitado, se podla solicitar su nulidad dentro de los tres años siguientes a la publicación del 

. segundo registro en la Gaceta (articulo 200 fracción V). 

La imitación de marcas, se cstablecla como delito, castigándose con prisión de 3 ·. 
dias a dos años y multa de diez a dos mil pesos o una sola de estas a juicio del juez, al que 
pusiera a sus efectos una marca que fuera imitación de una legalmente registrada, de tal modo 
que consideradas ambas en su conjunto o atendiendo a los elementos que. de· esta última 
hubieran sido reservados, pudieran confundirse una con otra (artículo 255 párrafo segundo) .. 

La acción para perseguir este· delito correspond!a. al ·Ministerio_ Público, siendo 
requisito previo para su ejercicio la declaración de imitación hecha por la Secretarla de la 
Economla Nacional, la cual sólo se. hacia desde el punto de.vista técnico, sin prejuzgar de las 
acciones civiles o penales que según clcaso pud.icran ejercitarse (artlculos 196 y 264). 

:}'~{· .:_:.,:;,/ --:)<1i ';f·;:'·.·: . ;: 

·'.I."' "-/:~: .. :.>, 
- -, ·.. <· :·i , __ ·t:t~~-· ._.,, •: '" 

Esta. ley fue public~~~ en el: J)Í~rl~ Óflciál d~ fa Federación· el 1 O de febrero de 
1976. ,, '.'.' ,· ··' ;; '' ;\·,y.> ' 

;·: : .. · ·;:,f; ___ : -~:~f-~f'·'~"" ;~~~>·,;~~·~·:~;_,_-_ .. ~¡.¡,:·:- . ~- ·,,_,-O;- -

·., - '· : •• · ·¡. · .• -:~YJt-:··;· ¿.,,)>/:--;f·¡~;'.<::.{i-.;F?'~\:·~:~:-~:;':-·:,.:··!~:·:.~:.~<~_':'.· ,~-\~,.,:J·!_ ~--~:' _.: :~;;~_-:-· ~.: :;...,--' ... , . ~
, Dentro dela,s novedádes qúe incluye esta ley encontramos las siguientes:· 

l.· Es la primera ley. que"de ·maricrá expresa rceonoí:é las marcás de ser;iéios, nos da por 
separado la definicióride'marcÍls de prodúcios yniaréas de sérvicio,s (articulo 87). · .. •. •· ' . 

2.: La ·iníposición .• d:i•.us~·de;\{'.'~L~nL.c~L:::se.tr:i~·J~pLú~;os:elaborados o los 
i sérvicicis prestados ;para ún níismo: fin pÓr uri;mismÓ.titútár; qüe eri uno u airo caso sean 

•. :::.<.•: :·I¡. i.~ ·1 • :· .L:!-:-
/:•.: ·-:::':::-·_·.::,· ...•... :.:·_·::·: .. :::'·: 

- ··H·y:. 
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'sustanciahncnte, iguales,' este>' es, qu.c ~ólo difieran en; caracteristicai 'accidcritalcs (articulo 
116),. ' . ... ' . . . 

3.- Para la conserváción de losd~rechos dcrlv~dos Íle un regi~tro se debccomprobar el uso 
efectivo de la misma, cuando menos en alguna de las i:tasés cri que se e_ncucntre registrada, 
, dentro dci tos tres años siguientes a su registro: De no demostrarlo' se considerará extinguido 

, dicho registro (articulo 117). · · · · .. ·· · ·· · 

4:- Vinculación de marcas: Se establece que toda marca de origen extranjero o cuya 
titularidad corresponda a una persona extranjera que esté destinada a amparar artlculos 
fabricados o producidos en el territorio nacional, asl como los actos, convenios o contratos 
que se realicen o celebren con motivo de la cesión del uso de una marca registrada 
originariamente en el extranjero o que el titular sea una persona fisica o moral extranjera, 
deberán obligatoriamente usarse vinculadas a una marca originariamente registrada en 
México, y ambas marcas deberán usarse de manera ostensible (articulo 127 y 128). 

5.- Se establece como causa de extinción del registro de una marca, cuando el titular haya 
provocado o tolerado que se transforme en denominación genérica la que corresponda a uno o 
varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios 
comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, la misma haya 
perdido su carácter distintivo (articulo 149). 

6.- En relación a la imitación de marcas el articulo 147 establece la nulidad del registro de una 
marca cuando la marca sea semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el 
Pals con anterioridad a la fecha legal de ta marca aplicada a los mismos o similares productos 
o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho de uso compnrebe haber usado su 
marca ininterrumpidamente en el Pals con anterioridad a ta fecha de uso declarado por et 
registro. 

Asimismo et registro de una marca es nulo cuando por error, inadvertencia o 
diferencia de apreciación, se haya otorgado et registro existiendo en vigor otro que se 
considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión 
y que se refiera a los servicios o productos iguales o similares. · · · 

Esta ley considera a la imitación de marcas como infracción administrativa. En el 
articulo 21 O se establece; son infracciones administrativas: · 

. . , .. Fracción JI. Usar una marca parecida. en grado de confusión a otra registrada~ si 
·,dicha confusión ha sido declarada por la Secretarla de Industria y Comercio, para amparar los 
· inisíiios o similares productos o sérvicios que los protegid.os por ta registrada. 
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7,. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 
1991. 

Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el dla 27 de junio ce 1991. En 
dicha ley se incluyen importantes innovaciones como son: · 
l.· Se da una definición única, en la cual se incluye a las marcas de productos y las de 
servicios. ·· 

Articulo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o 
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.· · · · · 

2.- De fonna exprésa se protegen las marcas notoriaméntc conocidas, iné:hÍyéndose en la lista 
de los signos que no pueden ser registrados como ninrcas. : •:::.; ·'· . . 

, .... >~:: :·,·,--: ·,:~~·<· •¡, ~:.~:··~;:,' ;. 

3.- Para mantener vigente el' re~i~trc(d~ úh;a.ii;ar~a;~l~ l~i ~~cpt~ cia~s~ que justifiquen el no 

uso de la marca, esto a~Úici~ de la S~'.cr~l*~~ª~'.~~i:.~}:º~.>f,Tt;"?'.:/: .~L . : . .. 

4.- Establece de. fonná cnu11Ci~tiv~ li~á'li~t!Í deÍ~;~fg~o~ 4~~;~~ede~'é:oll~Íi¡~ir ni are~. dentro 
de los cuales se incluyen his formas tridiménsiónales; pero'.p~ra 'scr.rcgistrables deben ser 

estáticas, es decir no dcbén ser ani~ád~soca~1~ia'n;t:~ ( :t?l~~'~Sct<:º~"; ·. ' . . 

5.- Para la renovación del registro de una marca yá no es necesario que.sé compruebe el. uso 
de la misma, basta que se manifieste por escrito y bajo protesté de decir.verdad, que la marca 
se ha usado ininterrumpidamente en los productos o serviCios que se aplica (articulo 134). 

6.- Se establece el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como órgano auxiliar de la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, para coadyuvar en materia de propiedad 
industrial, pero es creado por decreto publicado en el Diario Oficial de Ja Federación el 1 O de 
diciembre de 1993, estableciéndose como un organismo descentralizado con personalidad 
juridica y patrimonio propio, cuyo objeto es brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad 
administrativa y proporcionar servicio de orientación y asesoria a los particulares para lograr 
un mejor aprovechamiento de sistema de propiedad industrial, quedando agrupado en el sector 
coordinado por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 

En las reformas publicadas el 2 de agosto de 1994 se determina que el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa que se va a encargar de 
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fomentar, impulsar y proteger los derechos de propiedad industrial, ante éste se van a tramitar 
y en su caso otorgar, patentes de invención, registro de modelos de utilidad, diseños 
industriales, marcas, avisos industriales, emitir declaratorias de protección de denominaciones 
de origen, publicación de nombres comerciales, asf como la inscripción de sus renovaciones, 
transmisiones o licencias de uso y explotación, y todo fo relacionado con el reconocimiento y 
conservación de los derechos de propiedad industrial; también es el encargado de snbstanciar 
todos los procedimientos de nulidad, caducidad, cancelación e infracciones administrativas. 

7.- La imitación de marcas es señalado como infracción administrativa, el articulo 213, 
establece: Son infracciones administrativas: 

' - - ' . ' 

Fracción IV. Usar una marca parecida en grado de c~nfü¡ión a otra registrada 
para amparar los mismos o similares productos o 'serviciós qué, los protegidos por 
la registrada. .·::·:.:: , .~···, ;·;·>: ... , .. 

·. ·-~~,: ---1~~:~~\'(. ;::;~~~;1;<-·t ,:,·,':~·:'· ·,· ,:·_.-. -. 

. . La imitación constituirá. delito .. si sé ccinfi·~~Í·u~'ruldo ·~;¡¡ ~~re~ .• ~~.• registrada, 
parecida .en grado de confüsióri' á ofra régisÍrada;' después de' Ja' sanción administrativa 

impuesta por estri razón .h.~~a ·~~~~:do ~t~J~31~c~lo 22~);'.' : '' >'.;, · 
:- ,- ' -- _,. ·-:.:;:·. -;' ··: :::1fa-~-:: }_,,\\\.'·';-·.- .,. : :::;:, '.-. --
--~,:~, · .- './ .. :',_,.,---~--~".·¡·(:._• ', 

::_·:\' .• :·-~: ··::·,~·--. -.-~1-:.::;- .... -.. ,·- .\..'._t.•.~.J.:.·t.:· ·,, -
·'~).'' ,, 

8.- CONVENIO< DE< PARIS ··PARA LA: PROTECCION DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. . . 

Conforme se desarrollaban e intensificaban las relaciones comerciales entre los 
Paises y ante la dificultad de hacer valer los derechos relativos a la propiedad industrial, 
debido a la diversidad de legislaciones entre los Paises, surge una necesidad de armonizar y 
unificar dichas legislaciones, estableciendo principios generales aplicables en esta materia; 
surgiendo de esta necesidad la Convención de Unión de París para la Protección de fa 
Propiedad Industrial realizada el 20 de marzo de 1883, que es como lo menciona Cesar 
Scpúlveda, "el documento más importante del régimen Internacional de la Propiedad 
lndustrial51

, del cual fueron tomados como base sus principios para ser plasmados en diversas 
legislaciones. 

El mismo convenio prevé la realización de conferencias de revisión periódicas, para 
adaptarlo al constante desarrollo industrial, las cuales se han llevado a cabo en Bruselas en 
1900, en Washington en 1911~· éno'la Haya én 1925, en Londres en 1934 y en 1967 en 

' ' . -,:: ~ . -\.' 

51 • . . ,. : :: .. ': :: :.).:;.~:,\'.'.~'.>. ,,·-;· .-
SEPULVEDA. C~SA~~.qp, cil. p. a .. :.~~:: ,,_,_ -.-_ ~ './.< . 

.. . ·.·.·.• ... :.,:;. ::, ·,. . , ' . .. ... ,,,-,•_-:,· _;·,;:~:; :.'·~_}.::_''.·_-:":':_:> •. :~:·: ;', ., . 

:7::~.;.:~.·. : .•. ;;, .• : .. _·.~.~ .• _;:i~_·_;··· .. . . ~-.:.: ~~-::J:·)'';;.•, 
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Estocolmo; México inicialmente se adhirió al Convenio de Parfs el 7 de septiembre de 1903, 
suscribiendo el texto de Bruselas (Diario Oficial del 17 de septiembre de 1903); 
postcriom1cnte suscribió las revisiones Haya (Diario Oficial de 30 de abril de 1930), Lisboa 
(Diario Oficial de 31 de diciembre de 1962) y la actual revisión de Estocolmo (Diario Oficial 
de 27 de julio de 1976).52 

En nuestra nación el Convenio de Parfs tiene la calidad de ley suprema, de 
confonnidad con el articulo 133 de nuestra carta magna, razón por la cual está colocada al 
mismo rango que las leyes emitidas po~ el Congreso de la Unión. · 

Para que un Pals sc~dhi~ra a; Conveni·o•:eParl:,~s importante qu~ su legislación 
interna se encuentre en' cÓndieionés de aplicar las dis.posicioncs'del éonvenio (articulo 25 del 

CCÍnveni~de,~;n~J;; ·. "< .••1;, ;;• t~ '<'i> ;;/.::·:·:::;-.Y·. c:< :.[···•· · 
· .. .,.,::,'· ~-,~·,,~;,.>•·".,!,.';:"··j\',;~·.: <"''~::' ~/._:_'.'..'f.:· ~·~t,~-: 

·.:• .. '· El'. convenio ·~stable~~ ,coino' principi¿5,·~se~6°i~l~~·i~n'' materia . d~ 'ri;~rca~ los 
"sigÚientes: 5L.. •··.·. •.··•·• :.'•·.· •. ·;\\i ... ,,:<··::,/'' 

' " ' ,;: :: .<.: ·(:·; •:;;. ,_:• .'· 

1.- Principio de"Asimiláción a los Nacionales" ó ele ''Traio Na~i
0

onal'\collsi~tenle en que los 
nacionales de cualquier Pals miembros de la Unióri gozarán en: todos lo otros Pals~s miembros 
de la unión, de las mismas ventajas y privilegios que otorgáíú sus 'íuicioiiales; siempre y 
cúando cumplan con las condiciones y fonnalidades impúestas a los náCioñalés'(artfculo 2 del 
Convenio de Parls). ~ /·_.,:_< >' , .. 

2.-.Prindpio de "Independencia", según este principio, el súbdito unionista que.efectúe un. 
registro o depósito en un Pafs de la unión es totalmente independiente . del registro· o 
depósito efectuado en el Pals de origen o en otro Pals. de lá unión, es decir. no existe 
vinculación jurfdic.a alguna. · · 

. Si una marca se registra en algún Pals miembro de la unión, aún cuando se trate del 
Pafs de origen, y esta marca es declarada nula, inválida o ha sido renovada, los efectos 
declarados en dctcnninado Pals, no afectarán el registro de la marca realizado en otro Pafs 
miembro de la unión. 

Este principio de encuentra consagrado en el articulo 6 del referido convenio. 

52 NAVA NEGRETE, JUSTO. Op, clt, p. 199 Y 207. 
53 ibldem. p; 215 · 
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3.- Protección de la marca "Tal cual"; toda marca registrada en el Pals de origen, será 
admitida para su depósito y protegida tal cual en los demás Paises de la unión, es decir, para 
los mismos productos o servicios y en la fonna bajo la cual fue depositada en el Pals de 
origen en donde se cumplieron las condiciones de su validez, siempre y cuando no afecte 
derechos adquiridos por terceros, no esté desprovista de carácter distintivo o fomrndas por 
signos o indicaciones que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, 
el destino, valor, el lugar de origen de los productos, la época de producción, o que hayan 
llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres del comercio del Pals donde 
la protección se reclama, o que sean contrarias a la moral o al orden público o sean capaces de 
engañar al público (articulo 6 quinquics). 

4.- Derecho de Prioridad, consiste en que quien hubiera depositado regulannente una solicitud 
de registro de marca, en alguno de los Paises miembros de la unión, disfruta de un derecho de 
prioridad de seis meses para efectuar el depósito de dicha marcá en alguno de los Pals.es de la 
unión. · .:·.. :.. . , .. · · .. · :-,. · · · · : .< . · . 

. ·. ·.·. Si dentro del pl~o a~t~i niencionado, ~j~rcitasuderec116 ~n algúnotro Pals 
miémbro dé la u'nión, cste.dércého 'tendrá efectos rétroactivos en él Pals donde. haga valer la 
prióridád, por lo éúal se iendrá por presentada la solicitud en la misma feciíá en que realizó su 
depósi!,o en el firilll~r ~?Is (articulo 4). . . . . . , · . ; ... : . . , 

';'.':"''. 

• . .. :·.· . Asimismo ~j cita~~ convenio contiene importante~ dispo¿icioiíe~ ~n ~atcria de 
'· · · .. niarcas ·comoson las siguientes: 

1:- Protección de las marcas notoriamente conocidas (articulo 6 bis). 
2.- Protección de las marcas de servicio (articulo 6 sexics). 
3.- Protección de las marcas colectivas (articulo 7 bis). 
4.- Derecho del titular a oponerse al registro de una marca llevado a cabo 

por sus agentes o distribuidores sin su consentimiento (articulo 6 septiCs). 
5.- Prohibición de usar como marca los emblemas de los estado, signos oficiales de 

oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubemarnentales. · 
6.- Protección de las marcas que figuren en las exposiciones (articulo 11). · 

En materia de imitación de marcas el convenio es casi omiso, sólo al referirse a la 
protección de las marcas notoriamente conocidas hace alusión a que los Paises de la unión se 
obligan a rehusar o invalidar el registro o prohibir el uso de una marca que sea imitación, 
susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida (artículo 6 bis). 



39 

9.-TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LOS QUE MEXICO ES PARTE~ 

Buscando la apertura económica, México ha celebrado 1 O Tratados de Libre 
Comercio con la finalidad de integrarse en fonna más eficiente a la economla mundial, 
principalmente con los siguientes objetivos: Lograr un rápido crecimiento económico, reducir 
la inflación y recuperar el grado necesario de confianza para traer de nuevo al Pals los 
capitales y pagar la fuerte deuda externa. En concreto en las negociaciones garantizar y 
fomentar el acceso a nuevos mercados, promover la competitividad y dinamismo y restaurar 
la confianza en la polltica económica. Asimismo México desea atraer el capital extranjero que 
pennita sostener un rápido crecimiento de empleos y elevar el nivel de vida. 54 

Para lograr sus objetivos México tuvo que negociar en el área de Propiedad 
Intelectual, materia que está lntimamcntc ligada a los . intereses ·de las empresas que 
desarrollan sus actividades en un plano internacional. De hecho la adecuada protección de las 
patentes y las marcas de una empresa, ha sido siempre considerada como una condición para 
que la inversión extranjera pueda fluir a un Pals.55 

. . 

México ha celebrado 9 Tratados de Libre Comercio: 

1.- Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. 
2.- Tratado de Libre Comercio celebrado entre México y Costa Rica. 
3,- Tratado de Libre Comercio celebrado por México, Colombia y Venezuela, 

conocido como Grupo de los Tres o G-3. 
4.- Tratado de Libre Comercio Celebrado por México y Bolivia. 
5.- Tratado de Libre Comercio celebrado por México y Nicaragua. 
6.- Tratado de Libre Comercio celebrado por México y Chile. 
7 .- Tratado de Libre Comercio suscrito por México e Israel. . 
8.- Tratado de Libre Comercio suscrito por México y la Comunidad Europea.· 
9.- Tratado de Libre comercio suscrito por México, El Salvador, Guatemala. y 

Honduras). ·· 

Estos tratados tienen en común los siguientes principios básicos, en materia de 
Propiedad Industrial: 

a).: Trato Naéional, cada una de las partes otorgará a los nacionales de otra parte trato no 
menos. favorabledel que conceda a sus propios nacionales en materia de protección y defensa 

"VEGA• CANOVASiGustavo. (COMPILADOR) M~XICO· ESTADOS UNIDOS·CANADA. EL 
: COLEGIO DE M~lCO, El Colegio de Méxlco1993. p. 46. 

55 JALtFE DAHER, Mauricio. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO. Op, cit, p. 127 
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b ).· Las partes harán todo Jo posible para adherirse al Convenio de París para la Protección de 
la Propiedad Industrial, si aún no son parte del mismo a la fecha de entrada en vigor del 
tratado respectivo. 

e).· Con excepción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los demás tratados 
prevén el principio de "Trato de la Nación más Favorecida", el cual significa que con respecto 
a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que 
conceda una parte a Jos nacionales de cualquier País se otorgará imncdiatarncntc y sin 
condiciones a los nacionales de la otra parte. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, 
favor, privilegio o inmunidad concedidos por una parte, que se deriven de acuerdos 
internacionales sobre asistencia judicial y observancia de la ley de carácter general y no 
limitados en particular a Ja protección de Ja Propiedad Intelectual. 

d).· Protección ampliada, cada una de las partes podrá otorgar en su legislación intema 
protección a los derechos de Propiedad Intelectual más amplia que la requerida en cada 
tratado, siempre que tal protección no sea incompatible con el respectivo tratado. 

J.. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, 
(Canadá, Estados Unidos y México), publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 
20 de diciembre de J 993,· En este tratado se define a Ja marca como cualquier signo o 
cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona 
de los de otra, inclusive nombres de personas diseños, letras, números, colores, elementos '· 
figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Cada parte puede establecer como· 
condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles (Art. 1708-1 l: 

Es obligación de las partes reconocer las marcas de servicios y las colectivas, 
siendo potestativo proteger las marcas de certificación (Art. 1708· I). 

Los miembros tienen como obligación otorgar al titular de una' marca ~gistrada el 
derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con su consentimiento~ usar en el 
comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios idénticos o similares, cuando 
dicho uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión 
cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Cada una de las partes tiene 
la posibilidad de reconocer derechos sobre la base del uso (Art. 1707-2). 
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Las páries _se. obligan a incluir en el sistema para el registro de marcas, los 
siguientes requisiios: 

1.- El examen de las solicitudes. 
11.- La negativa de registro de una marca deberá estar fundada y motivada. 
111.- La oportunidad de responder la negativa de registro.. · 
IV.- La publicación de la marca, la cual deberá hacerse antes o un poco después 

de que haya sido registrada. .. · · · 
V.- Se debe dar una oportunidad mzonable para que las pcrsonas_intcrcsadas 

puedan solicita la cancelación de registro de una marca._ ·: · · · · · 

Es potestativo para las partes dar una oportunidad a las p6rsJna~ i1;;~~sadas para 
oponerse al registro de una marca (Art. 1708·5). · · · · ' 

El articulo 6 bis del Convenio de Paris, se hace extensivo para proteger las marcas 
notorias de servicios. Para detem1inar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en 
cuenta el conocimiento que de esta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive 
a aquel conocimiento en territorio del Pafs tratante que sea el resultado de la promoción de la 
marca. Ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del 
sector del público que nomrnhnente trate con los bienes o servicios en cuestión ( Art. 1708-6). 

La duración del registro de una marca será cuando menos de diez aftas, pudiendo 
renovarse indeliuidamente por plazos no menores de diez años (Art. 1708· 7). 

' ' 

Es ob
0

ligaciÓn de las part~s exigiré! ~~o d~ ~na marca para conservar su registro. El 
registro podrá. cancelar.ic'por falta _de üso únicameótc ·después de que transcurra, como 
mínimo, un pcrlodo)nintcrrunípido de. falta dé ·uso dc'dos afios; a menos que _el tiiular de la 

-marea présentc razones' válidas;: apóyadas:enJa.existcncia de obstáculos para el uso (Art. 
1708-8)~ :~ -·, . ~.)~~.~ .. · '>.~:<:~. :_),'·'·'· ·,'·. )'·:.-·:"":· '.·, .:\:~. :·_· . ~'.·~· ~.:: '. ,. 

'_';:·>. ::"·· '·. ···¡ •• ~::·. •' ·~·:.·~ :~~~~-1 

... Se ~d~~noc6 etÜ~CÍ d{J~i :~a~~- realiZlld~· por ~na persoria disti~iá de su titular, 
· cuandó tal _uso hayas_i~o ~uioriza,do por.~! tifolar (Ait.I708-9). ' · ·, · ··· .. ·.·.{ 

·,'" :< ·.~~··:·~· ·.':·:;:;~/-~ ~~:'·;}:·,l"·.··.,-, ·~···' 

Las. p~rtcs' 'pcid;.¡~· est~bl~~&/ cCÍndiclci~cs para ~I Iib~nci~iento y I~ cesión de. 
marcas, pero no se pénnitirán' Iás Hce.ncias obligatoriás (Art; 1708, 11 ). ·, . . 

:,,·_· .. ::.·' 
,/'.·_·. · .. 

_Las partes _ncgaJ11n, · el ;e~i.sihi como marca, de palabras, .· que designen 
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genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se 
aplique (cuando este tipo de palabras se encuentren escritas en· idioma inglés, francés y 
español). Asimismo se. prohiben las marcas que contengan o consistan. en eleméntos 
inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar os sugerir 
falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones o creencias, simbolos 
nacionales de cualquiera de los Paises tratantes, o que los menosprecien o afecten su 
reputación (Art.1708-13y14). 

. 2.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO Y COSTA RICA, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 10 de enero de 1995.- . 

En este tratado se define a la marca como cualquier signo o combinación de signos 
que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse 
éstos lo suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a que se 
apliquen, frente n los de su misma especie o clase. Las marcas incluirán las de servicio y las 
colectivas. Cada parte puede establecer como condición para el registro de una marca que los 
signos sean visibles o susceptibles de representación gráfica (Art. 14-09) 

Las partes pueden negar, de conformidad con su legislación, el registro de los 
signientcs signo: 

1.- Simbolos nacionales o de otras entidades públicas nacionales o 
internacionales, signos, palabras o expresiones contrarias a In moral, al 
orden público o a las buenas costumbres. . ' 

11.- Signos que puedan inducir a error . en cuanto su· procedencia, 
naturaleza o calidad, o sugieran una conexión cori otras marcas. 

!'·.:·, 

Cada parte publicará una marca antes dc,su registro o prontamente después de 
él de conforn1idad con su legislación, ofreciendo' a las personas interesadas una oportunidad 
razohable para oponerse a su registro o para solicitar la cancelación del mismo (Art, 14-09). 

El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir,. a cualquier tercero 
que no cuente con su consentimiento, usar en el comercio signos idénticos o similares· para 
bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca del 
titular, cuando ese uso genere una probabilidad de confusión, Se presumirá que existe 
probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios 
idénticos o similares. Los derechos antes referidos se entenderán sin perjuicio de derechos 
existentes con anterioridad y no afectará la posibilidad de cada parte para reconocer.derechos 
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. . . 

sobre la base dcÍuso (Árt.14-10). 

Cada parte de compromete, de oficio o a instancia de parte autorizada, a rehusar o 
invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o de una marca 
de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear 
confusión, de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares. 
Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando un sector 
determinado del público o de los circuios comerciales de la Parte conoce la marca como 
consecuencia de sus actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de ésta, por 
una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios. Para demostrar las 
notoriedad de una marca podrán empicarse todos los medios d prueba admitidos por el Pais de 
que se trate (Art. 14-11). 

Se prohibe el registro corno marca de aquellos signos iguales o semejantes a una 
marca notoriamente conocida para ser aplicada a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la 
marca pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con la persona que emplea esa 
marca en relación con sus bienes o servicios, o constituya un aprovechamiento injusto del 
prestigio de la marca, o sugiera una conexión con la misma y su uso pudiera lesionar intereses 
del titular. Se establece como requisito para iniciar la nulidad de una marca otorgada en 
contravención a lo antes dispuesto, que la persona que inicia la acción de nulidad, acredite 
haber solicitado el registro de la marca notoriamente conocida, cuya titularidad reivindica, en 
el Pais en el que ejercita la acción. 

Cuando la legislación de uno de los Paises miembros no prevea la nulidad o 
cancelación del registro de una marca por falta de uso, y se registren marcas que sean 
idénticas o similares y que sirvan para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, e 1 
titular de la marca que la hubiese registrado primero en cualquiera de las partes, podrá 
solicitar a la autoridad competente la declaración de nulidad de un registro de marca, por no 
contar con la caracteristica de originalidad y haberse registrado en perjuicio de un mejor 
derecho. 

No podrá declarase la cancelación o caducidad de un registro de marca, cuando el 
·titular de la misma presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el 
. uso.-. Se reconocerán como razones válidas para la falta de uso, las circunstancias surgidas 
independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituya un obstáculo para la 
misnia,· · tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales 

"aplicables a bienes o servicios identificados por la marca. Se entenderá que una marca se 
encuentra en uso cuando los bienes o servicios que ella distingue han sido puestos ene 1 
comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del 
modo que nomialmente corresponde, considerando la naturaleza de los bienes o servicios y 
las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado (Art. 14·12). 
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El registro de una marca tendrá duración de diez añ~s contados a· partir de la fecha 
de la presentación de la solicitud o de la , fecha de. su' .concesión y. podrá renovarse 
indefinidamente por periodos sucesivos .de diez años, siempre que satisfagan las condiciones 
para su renovación (Art. 14-14). · .•..• ·/_/ · -

-· 

Cada Parte podrá c~igir el uso de ~na ~arcaparam~ntener el regi:t~o. Cuando el . 
uso sea exigido, el registro podrá cancelarse por falta de· uso ún,icanicnte después de que 
transcurra, como minimo, un periodo i_nintcrrumpido de falta' de uso de. tres áños; a menos que 
el titular de la marca demuestre razones válidas ápoyadas ei1 la existencia de obsiáculcis para 
el uso (Art. 1~·15). . · - ·, . . . . 

J.. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO. COLOMBIA Y 
VENEZUELA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 9 de enero de 1995.· 

En este tratado se define a la marca como todo signo capaz de distinguir en el 
mercado los bienes o servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o 
servicios idénticos o similares producidos o comercializados por otra persona, de 
combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona. Se 
reconocen las marcas colectivas. Cada parte puede establecer como condición para el registro 
de las marcas, que los signos sean visibles o perceptibles su son ·susceptibles de 
representación gráfica (Art. 18-08). 

El derecho al uso exclusivo se adquiere por el registro, sin perjuicio d~-quc 
Cualquier parte reconozca derechos previos, incluyendo aquellos s.ustentados 'sobre la· base · 
del uso. · · · .-• · · <1:·: · 

El titular de una marca registrada tendrá el derechó de;i~pé;{r"k:tÓ~as·I·~ 'personas 
que no cuente con el consentimiento del titular, usar en cl.·cómérció signos' idérilii:os ·o 
similares para bienes o servicios idénticos o similares a aqúcllos para-lcis'que se ha registrado 
la marca del titular, cuando ese uso genere una probabilidad de confúsión:.se presumirá la 
probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico 'o similar para'bienes'o servicios 
idénticos o similares (Art.18-109. -

Cuando en dos o más Partes existan registros sobre una marca idéntica o similar a 
nombre de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, se 
prohíbe la comercialización de los bienes o servicios identificados con esa marca en el 
territorio de la otra Parte donde se encuentre también registrada, salvo que los titulares de esas 
marcas suscriban acuerdos que pcnmítan la referida comercialización, para lo cual lás partes 
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. ' . ' . 

deberán adoptar las prevision~s nc~esarias para evit;r 1ri confusión del público respecto del. 
origen de los bienes o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la idcnti ficación del 
orige1i· de .los bienes o seniicios en cuestión· con caracteres destacados y proporcionales a los 
mismos para la debida infonimción al público consumidor. 

. Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios que 
ella distingue han sido puestos ene 1 comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo 
esa marca, en la cantidad y del modo que nommlmenle corresponde, teniendo en cuenta la 
naturaleza de los bienes o servicios identificados pro la marca. 

El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso frente a 
terceros que utilicen en el mercado sin su consentimiento, una marca o signo· idéntico o 
similar para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, cuando e.sa identidad o 
similitud induzca al público a error. 

El articulo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones que 
corresponda, también a las marcas de servicios. Se entenderá que una marca es notoriamente 
conocida en una Parte cuando el sector pertinente del público o de los círculos comerciales de 
esa Parte, conoce la marca como consecuencia de las actividades desarrolladas en una Parte o 
fuera de ellas, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios. A 
efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán empicarse todos los medios probatorios 
admitidos en la Parte de que se trate. 

Las Partes no registrarán como marea aquellos signos iguales o similares a una 
marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, en cualquier caso 
en que el uso de la marca por quien solicite su registro pudiera crear confusión o riesgo de 
asociación con la marca notoriamente conocida, o que constituya un aprovechamiento injusto 
del prestigio de la marca (Art. 18-1 O). 

No serán regislrables como marcas, aquellos signos que atenten contra la moral y 
las buenas costumbres, que reproduzcan símbolos nacionales o que induzcan a error (Art. 18-
11). . 

Cada Parte se compr~nlétí: a publicar ya sea la solicitud o el registro, a fin de que . 
cualquier persona que tenga legitimo interés presente las observaciones a la solicitud º·ejerza 

. las acciones correspóndien.les en contra del registro (Art. 18-12). · 
' .. ',·. ·-,·'. ··.-

. . . • Las Partes a pcliéión de parte interesada, cancelará o declarará caduc.o ei' registro de 
una marca, cuando· sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado. eri la Paitc en que 
.se otorgó registro; por el titular o por su licenciatarío, durantc,los lr~s años consecutivos 
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prcccdcnlcs a la fecha en que se inicie la acción corrcspondienl~. Íli rcgislro 'no podrá ser 
cancelado o declarado caduco, cuando el lilular dé la marca prcscÍllc razones válidas apoyadas 
en la cxislcncia de obsláculos para el uso (Art. 18-13): .· · · ' 

El rcgislro de una marca tendrá duración de diez años conlados a partir de la fecha 
de la presentación de la solicitud o de la fecha de su concesión y'pódrá· renovarse 
indefinidamente por periodos sucesivos de diez años (Ar!. 18'.14). , , · 

Cada parte podrá establecer condiciones para el licenciamiento y cesión de marcas, 
quedando entendido que no se pcm1itirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular 
de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a 
que pertenezca la marca (Ar!. 18-17). · 

4.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO POR MÉXICO Y 
BOLIVIA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de Diciembre de 1994. 

Se define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita . 
distinguir los bienes o servicios de una pérsona de los de otra, inclusive nombres de pcraonas, 
diseños, letras; números; éotores;elementos figurativos; o la forma dé los bienes o la de su·· 
empaque; Se incluyen las marcas de sc¡vicios y las colectivas. Cada parte podrá e5iableccr 
como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles (Art. · 16-15). . 

, Las Partes ofrc~crana;~·~ersonas,intcrcsadas.una oportunidad razonable para 
oponerse al registro de una marca o para solicitar la cancelación del mismo. 

El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir a cualquier tercero 
que no cuente con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o 
similares para bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado 
la marca del titular, cuando ese uso genera una probabilidad de confusión. Se presumirá que 
existe probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o 
servicios idénticos o similares. Los derechos antes mencionados se otorgarán sin perjuicio de 
derechos existentes con anterioridad y no afectarán la posibilidad de que cada Parte para 
reconocer derechos obre la base del uso(Art. 16-16). 

El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones que 
corresponda, a las marcas de servicios. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida 
en una Parte cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la 
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Parte c~noíca la marca ~~mo consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en 
una Parte o fuera de ésia; por una persona que empica esa marca en relación con sus bienes o 
servicios. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán empicarse todos los 
n1cdios probatorios admitidos en la Parte de que se trate (Art. 16-17). . 

.· < Llls Partes ~o registrarán como marca aquellos signos o figuras iguales o similares a 
una marca notoriaíncntc conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, en cualquier 
cas.o ·en que el uso de la marca, por quien solicita su registro pudiese crear eón fusión o un 
iiésgo · de·· asociación con la marca notoriamente conocida, · ó que constituya un 
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. · · 

La persona que inicie una acción de nulidad de un registro de una márca obtenida 
en contravención a lo dispuesto en los dos párrafos que anteceden, deberá acreditar haber 
solicitado el registro de la marca notoriamente conocida. · · 

Cuando en las Partes existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre 
de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, se prohibirá la 
comercialización de los bienes o servicios identificados con esa marca en el territorio de la 
otra Parte donde se encuentre también registrada, salvo que los titulares de esas marcas 
suscriban acuerdos que permitan la referida comercialización, para lo cual las partes deberán 
adoptar las provisiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de 
los bienes o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de 
los bienes o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos 
para la debida información al público consumidor (Art. 16-18). 

Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios que 
ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo 
esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente cóiTcspondc, teniendo en cuenta la 
naturaleza de l?s bienes o servicios y las 111odalidadcs: bajo 1 as cual e~ se~: efectúa su 

comercialización cn.c!mcrcado'.{; :. ?' \,~f ::,,)'..· ',~?C> .:\> · ·; 

El registro dé una marca tendrá poi lo J11~~os; unadur;~ión de diéz iu!os ~entados a 
. partir de: la fecha' de, presentación de' la solicitud o' de' la, fecha de su concesión, y podrá 
renovarse indefinidamente por periodos sucesivos no menores de diez años, siempre que 
satisfagan las condiciones para su renovación (Art. 16-20). · 

Cada parte exigirá el uso de la marca para mantener el registro. El registro podrá 
cancelarse por falla de uso únicamente después de que transcurra, como mlnimo, un periodo 
ininterrumpido de falla de uso de dos años, a menos de que el titular de la marca demuestre 
razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso (Art. 16-21 ). 
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- . -.. ,·- .. , ... :: ·.;'-<::.- _·'. __ : .. _ 

Cada Parte podrá establecer condiciones para el licenciamiento' y cc~i6~ de ma~~s. _ 
quedando entendido que no se permitirán licencias obligatorias de' marca y que el titular de 
una marca registrada tendrá el derecho a cederla con o sin la transferencia de la 'empresa ií que 
pertenezca la marca (Art. 16-23). · - . · __ ., 

Cada miembro protegerá y facilitará el ~tablecimiento de_ franquicias permftiendo • -
la celebración de contratos que incluyan la licencia de uso de una marca, la transmisión de 
conocimientos técnicos o de asistencia técnica, para que la persona a quien se le éoncede csá 
franquicia pueda producir o vender o prestar servicios de manera uniforme y con los méÍodos _ 
operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, \endientes a -
mantener la calidad, prestigio e imagen de los bienes o servicios a los que ésta distingue (Art. 
16-24). 

5.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y 
NICARAGUA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dla l de julio de 1998. 

En este tratado se señala que pueden consiiluir marca cualquier signo o 
combinación_de signos que permitan distinguir bienes o servicios de una persona de los de 
otra; por éonsidérarse éstos suficientemente distintivos sÚscéptibles de identificar los bienes o 
servicios a que se apliquen, frente a_ lós de su misma especie o clase. Se incluyen las marcas 

. de ser\>icici y las col~ct_ivas. Las marcas de ccriilicación pueden ser incluidas (art. 17-09).' 

1 

::·_;.';·. :.: ·\~:~-~ c_.;:r··~. · 

, . Las ~aités ~u6úii '~st~blece:'como, c~ndición para el registro de una marca, que los 
signos'. seari visiblés o susceptibles de réprescritaéión gráfica. 

. . ·. ·.' '«·'I' ';·;,::_:.:'.·'·· ;_c.,,-;:•.,J<·Í.J'·~·.:"; \ ,. '. 

' ·_ .~-:~·~·. -. _-,~~:_···:.,_,,;" 

' ' -- 'í.as ';Jiet~ti~~¡/,;~¡¡kJ~~ cohrci~idad 
0

con su '1egislaci6~. el registro de los 
siguientes signos:\ L?~.) ,) .•· ,, ·-''·-.-· .. -.. 

- )'::, ~';_;;., :'·,-\:~<·.·,,:\:.;_~: , ->~}' 

J.. Sh~1b~1Ü:ri;a~l~~~~cii';: cÍ;~;d~;'.J1~ ;cntldad~~ Júblicas nacionales o 
- Internacionales; ·_ signÓs/ palabras'o exprésionés contrarias a la moral, al 

orden públi cci o a las bUeíias costumbfei.:)¡ ~. : , ... 

II.- Signos :qie ~~ed~, i~~i~w;:r;~~~r ~;, cuanto su procedencia, 
naturaleiaócalidad. <" , .. · -''' "", .... , 

' , .. "»·. . .. ' ' '\;•, .~ .•• ' 

111.- O sugieran un~ c~llcxiÓ~ c6no~as~arcás que produzcan riego de confusión o 
asociación. - '-- ·- e ' - _, ' -
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·Cada Jlartc publicará ~na mlU'ca ~ntcs de su registr~ o prontamc~te después de él de 
conformidad con su · tcgislación, ofreciendo· a las . personas interesadas una oportunidad 
razonable para oponerse a un registro o para solicitar la cancelación del mismo. 

El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir, a cualquier tercero 
que no cuente con su consentimiento, usar en el comercio signos idénticos o similares para 
bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca del 
titular, cuando ese uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá que existe 
probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios 
idénticos o similares. Los derechos antes mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos 
adquiridos con anterioridad y no afectarán la posibilidad de las partes para reconocer derechos 
sobre la base del uso (Art.17-10). 

Cada parte de compromete, de oficio o a instancia de parte autorizada, a rehusar o 
invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o de una marca 
de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear 
confusión, de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares. 
Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando un sector 
determinado del público o de los clrculos comerciales de la Parte conoce la marca como 
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de ésta, por 
una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios. A efectos de 
demostrar las notoriedad de la marca podrán empicarse todos los medios probatorios 
admitidos en la parte de que se trate (Art. 17-11). 

Se prohibe el registro como marca de aquellos signos iguales o semejantes a una 
marca notoriamente conocida para ser aplicada a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la 
marca pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con la persona que empica esa marca 
en relación con sus bienes o servicios; constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de 
la marca, o sugiera una conexión con la misma y su uso pudiera lesionar intereses del titular. 
Se establece como requisito para iniciar la nulidad de una marca otorgada en contravención a 
lo antes dispuesto, que la persona que inicia la acción de nulidad, acredite haber solicitado el 
registro de la marca notoriamente conocida, cuya titularidad reivindica, en el Pals en el que 
ejercita la acción. 

El registro de una marca tendrá duración de diez afias contados a partir de la fecha 
de la presentación de la solicitud o de la fecha de su concesión y podrá renovarse 
indefinidamente por periodos sucesivos de diez aflos, siempre que satisfagan las condiciones 
para su renovación (Art. 17-13). 

Cada Parte exigirá el uso de, la marca para mantener el registro. Se entenderá que 
una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios cuando los bienes o servicios que 
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distingue han sido puestos'cn el comercio o se encuentran disponibles en el mercado con esa 
marca, en la cantidad y del modo que nonnalmcnte corresponde, considerando la naturaleza 
de los bienes o servicios y las modalidades confom1e a las· cuales se efectúa su 
comercialización en el mercado (Art. 17-14). 

Cuando la legislación de uno de los Pa!scs miembros no prevea la nulidad o 
cancelación del registro de una marca por falta de uso, y se registren marcas que sean 
idénticas o similares y que sirvan para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, e 1 
titular de la marca que la hubiese registrado primero en cualquiera de las partes, podrá 
solicitar a la autoridad competente la declaración de nulidad de un registro de marca, por no 
contar con la caractcr!stica de originalidad y haberse registrado en perjuicio de un mejor 
derecho. 

El registro podrá cancelarse o declararse caduco por falta de uso, únicamente 
después de que transcurra un periodo ininterrumpido de falta de uso no mayor de cinco rulos 
inmediatos anteriores a la solicitud de cancelación o declaración de caducidad, a menos que el 
titular de la marca demuestre razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el 
uso. Se reconocerán como razones válidas para la falta de uso, las circunstancias surgidas 
independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituyan un obstáculo para 
el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos 
gubcmamcntalcs aplicables a bienes o servicios identificados por la marca. Para efectos de 
mantener el registro, se reconocerá el uso de una marca por persona distinta del titular de la 
marca, cuando ese uso esté sujeto al control del titular. 

Cada parte podrá establecer condiciones para el licenciamiento y cesión de marcas. 
No se pcm1itirán las licencias obligatorias de marcas. El titular de una marca registrada tendrá 
derecho a cederla con o sin transferencia de la empresa a que pertenezca la marca. Sin 
embargo, cada parte, podrá condicionar la cesión de la marca cuando ésta forme parte del 
nombre comercial del enajenante, en cuyo caso sólo podrá traspasarse con la empresa o 
establecimiento que ese nombre indica. 

6.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y 
CHILE, publicado En el Diario Oficial de la Federación el día 28 de julio de 1999. 

Este acuerdo establece que pueden constituir una marca de fábrica o de comercio 
cualquier signo o combinación 'de signos capaces de distinguir los bienes o servicios de una 
empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrase como marcas de fábrica o de 
comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los 
números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, as! como cualquier 
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. combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrlnsecamente capaces de distinguir 
los bienes o servicios pertinentes, cada Parte podrá supeditar la posibilidad de registro de Jos 

. mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Las partes podrán exigir 
como éondición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente, . · 

Las Partes podrán negar el registro de marcas de fábrica º.de .comerció que atenten .. 
contía la moral y las buenas costumbres, las que reproduzcan slmb9los. naciiin.ales olas que . 
induzcan a error al público. : · ·'. :¿;: 

Es obligación de cada parte publicar las inarc~' d~ fábri~h o'd~ come;CiÓ ~nte~ cÍe 
su registro o prontamente después de él, y ofrecerán unaopórtúnidad razonablé de pedir la 
anulación del registro. Además, cada Parte podrá ofrecer h{opo'riúi1idad de oponerse al 
registro de una marca de fábrica o de comercio (articulo 15-15). ·· · · · 

El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho 
exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones 
comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios idénticos o similares a 
aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de 
confusión. Se presumirá que existe probabilidad de confusión en caso de que se use un signo 
idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos antes mencionados se entenderán si 
perjuicio de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán la posibilidad de las Partes 
de reconocer derechos basados en el uso (articulo 15-16). 

Los Paises tratantes se comprometen a aplicar el Articulo 6 bis del Convenio de 
Parls a las marcas de servicios. 

Se considera que una marca es notoria, cuando un sector determinado del público o 
de los clrculos comerciales del Pals tratante conozca la marca, como consecuencia de las 
actividades comerciales desarrolladas en ese Pals o fuera de él, por una. persona que emplea 
esa marca en relación con sus bienes o servicios, asl como cuando se tenga conocimiento de la 
marca en el territorio de la Parte, como consecuencia de la de la promoción o publicidad de la 
misma. 

Los Paises tratantes asegurarán en los términos de su legislación, los medios 
necesarios para impedir o anular el registro como marca de aquellos signos o figuras iguales o 
similares a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, en 
cualquier caso en que el uso de la marca, por quien solicita su registro, pudiese crear 
confusión o riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o 
constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. Para demostrar la notoriedad 
de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos por el Pals en el cual se 
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desea aprobar 1.a notoriedad .de la misma (art[culo 15-17). 

LOs registros de inárcas tendrán por lo menos una duración de 1 O años, pudiendo 
ser renovadas pÓr periodos de la _misma duració,n., en forma indefinida (art[cu!O 15-19). 

Si para mantener el registro de una marca de fábrica o de éomercio uno de los· 
Pa[ses tratantes exige el uso; el registro de la marca sólo podrá anularse de5pués de un periodo 
inintérrumpido de tres años como mfnimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca 
demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho 
uso. Se reconocen. como razones. válidas, aquellas. · circunstancias . · que surjan 
independientemente de la voluntad del titular y que constituyan un obstá~ulo al .uso de la 
misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los 
bienes o servicios protegidos por la marca. · · 

- ' - . .·'.·:_ ' .. , -. __ · .. _: .. _·.· 

Para efectos de mantener vigente el registro, se considerará queuna ;'narca se 
encuentra en uso, cuando sea realizado por otra persona, siempre y cuando dicho uso esté 
autorizado por el titular (art[culo 15-20). .•. · · · · · 

... -:· .. -~,· 

Si uno de los Pa[ses tratantes exige el uso como requisito para la'rh~~v~éión del 
registro, dicho registro no podrá ser renovado, si no se acredita el uso de la'inarca; _de aeuerdó 
a lo establecido en la legislación de cada Pa[s tratante (art[culo 15-21 ) .. , · · ~.:e· · · · 

Cada Pa[s tratante podrá establecer las condiciones para las Ú~~nci~ y la c~ión de 
las marcas, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatoria8 de marcas, y 
que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la tnin'sferencia de la 
empresa a que pertenezca la marca (art[culo 15-23). 

7.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO E 
ISRAEL, publi9ado en el Diario Oficial de la Federación el dfa 28 de junio de 2000. 

En el capitulo vn, art[culo 7-05 denominado propiedad intelectual, las Partes 
tratantes confirman sus derechos y obligaciones relativos a los derechos de propiedad 
intelectual de conformidad con el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelcctua.1 relacionados con el Comercio, que forma parte del Acuerdo sobre la OMC. 
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. . ·; . ' 

s:-TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRÉ MÉXICO Y LA 
COMUNIDAD EUROPEA, publicado en.el Diario Oficial de la Federación el dla 26 de junio 
del ailo 2000. ·· · 

-· , • ,' '. _.. • " • <' ·.' 

. Reafinnandola ~ import~cia q~e 1 as Partes otm~an a la protección de los 
.derechos de propiédad intelcétúal,"se co.ñipronieten" a"establecicr las medidas apropiadas para 
asegurar una adecuada y efeciiva protección, de acÚerdo éon las noimas internacionales mlls 
exigentes, inclúyendo los medio~ ~f~ti~o_sparachacei valér Íales dcrechos. . . 

··: X::.>, ,-, -, . _L_-:: .. :-.: .. / >;<; :-:-
·-·".-:~- -~,_:.,:. ~:~-'-':'._~; /',·-~.,:_·, >~-.-··.' .. :-<<; F'· 

Si: considcraÓ ~~ílló part~ i~tciitinte delos derechos de propiedád intelectual: 
- ·'º"'.,>,'~.':: }~.~"~:.;t~;~-t·'.,. '; ·. \>{;-~-:</;\".; ~-1, ,·:·:> 

L~ ~s de~chos ~e ~~tor;inc1ri"id~i·1~;·d~~~\;~~ d~ ~ütdsdc ¡)io~rim~s"dc computación y las 

base5 de datos, y l~i d~.~~~~ f~~~x~s\'.~i !:?:$:;:'! i};' \...::::'.i,L •. . 

2.'. w~d~~cl;o~;~¡~~i¿~ii~t~~~;¡~~¡~lt~1.1~f~á~:~ih~~ti~~.i~dicaci;ncs·geÓgráficas,. 
iílcluidás las dencirninacióll_es de origén; mari:as;.topíÍgraílas d~ ciicúitos integrados • 

. 3~ ~prot~ció~~~ní~·({.¿i~~tj~Ú~~l{J,;lg~;o~J¡~d~fi~een.~lartlcuio 10 bis del 
Convenio dé Parfs sobre' ta Protección de la Piópiedad Industrial.'; .· . . 

·'. ,_ \::._.: \;< ;:N(:·:;. ~:-\~::::,'J~;:::, ,~:~<,;~,,·· ~· .. ·.i>'.: 

4.- La prot¿~~ió~ dd 1~'¡~r~~~Q~~,~~~ficÍej¿¡:{•••· ,: : · · 
. '·.::·-~:' .• .. :::.~'' ;.''\~-,.~-~~-\ ... ;,:;· ... ,.; ... 

/i/'; :_ . .-1. ,_:-:_.·_'f:.!:-~'· ,_~ 

. , . LaS p~cs sé"c~~prii~cten ~ ¿stablecer las medidas apropiadas para asegurar una 
, adecuadá y. efectiva protei:Ción, de acuerdo con las nonnas internacionales mlls exigentes, 

incluyendo medios efectivos para hacer valer tales derechos. 

Se establece un Comité Especial (Consejo Conjunto) sobre Asuntos de Propiedad 
Intelectual, el cual estarll integrado por representantes de las Partes, mismo que será 
convocado dentro de los 30 dias siguientes a la solicitud de cualquiera de las Partes, con el 
propósito de alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en la 
protección de la propiedad intelectual. La presidencia del Comité Especial será detentada por 
cada Parte de manera alternada (Art. 40). 
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9.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO POR MÉXICO. ·.EL 
SALVADOR. GUATEMALA Y HONDURAS, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el dla 14 de marzo del año 2001. 

En este tratado se establece que puede constituir marca cualquier . signo o 
combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de 
otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los 
productos o servicios a que se apliquen, frente a los de su misma especie o clase. Las marcas 
incluirán las colectivas. Cada parte podrá establecer como condición para el registro de una 
marca, que los signos sean perceptibles visualmente (Art. 16-16). 

Las partes publicarán cada marca antes de su registro o prontamente después de él, 
ofreciendo a las personas interesadas una oportunidad razonable para oponerse a su registro o 
para impugnarlo (Art. 16-17). 

El titular de una marca registrada tendrá el derecho exclusivo de impedir que 
cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de operaciones comerciales signos 
idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los 
que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso 
de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe 
probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se otorgarán sin perjuicio de 
derechos existentes con anterioridad y no afectarán la posibilidad de las Partes de reconocer 
derechos sobre la base del uso (Art.16-18). 

Las partes, de oficio, si su legislación se lo permite, o a instancia del interesado, 
rehusarán o invalidarán el registro y prohibirán el uso de una marca para productos o servicios 
que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de 
una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso, estimare ser alli 
notoriamente conocida y utilizada para productos o servicios idénticos o similares. Ocurrirá lo 
mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca 
notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta 

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida cuando un sector 
determinado del público o de los circulas comerciales de la Parte en que se reclame la 
notoriedad, conoce la marca como consecuencia . de las actividades comerciales o 
promociónalcs desarrolladas, por una persona que empica esa marca en relación con sus 
productos o servicios. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca podrán emplearse 
todos los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate, incluidos aquellos 
nacionales y provenientes del extranjero. 
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Las Partes no registrarán como marc~ aquellos signos iguales o scmej antes· a una 
marca notoriamente conocida que, para ser aplicada a ·cualquier producto o servicio; su uso 
pudiese indicar una conexión con el titular deln marc·a notoriamente conocida, o lesione los 
intereses del titular.de la marca notoriamente conocidá. · .. 

Deberá concedcrseun plazo ~lnirnÓ<le' cfnc~ ~~()~, ~\1a~ii 'de la ~celia de registro, 
para reclamar la anulación de dicha marca. LaS Partes tienen la facultad de prever un plazo en 
el cual deberá ser reclamada la prohibici~ri ~eus~: . :\: .· \\ :'' 'f ... ':· .: : :' · · 

·:_ :¡ .';:··,_ -(" -.. ,,, -~· ;_.;:;. i:·~~' .,,,~?~- ·.:~~'--~ -'· .,: :...c:-

No se fijará pl~o piira r~ii!riiai't~ aÜutíiéió~ ~ 'ía'pi~l1ÍblciÓn de uso d~ tds 

marcas rcgi~kadas: utili:~.~ de¡:1ª'.ie.~Yl~'1,6~:1t:·'~rj;'iJ')'.i}:k2 j.·''.~ /: · , 
Cada Parte podrá.establecer"excepcionesHniitndas a los derechos conferidos por 

una marca, tal:como. el'Úso' leal de• términos'> descriptivos/a coíidicién': de .clue en tales 
excepciones sé tomen cri cuéii\á !Os intereses del titular dé la marca y 'de terceros (Art; 16-20). 

. ·.~ '.s-.~, ·:~:;:~-.,·'.,:e;: ·A\·.·;~:~';.\ ;->~-~ ··::·_,_: __ 
. ·\··~, ,. '/~~-·~:: ,'• 

El registro i~¡¿i~l d~ una rii~~ t~ndr~ durl!éión de diez ru1os contados a partir de la 
fecha de la'picscntaCión'de Iá solicitud o de la fecha de su inscripción, según la legislación de 
cada Parte y podrárenovarséindcfinidnrnente por periodos sucesivos de 10 años (Art. 16·2 l ). 

Cuando una parte no establezca la exigencia de uso de una marca para mantener su 
registro, esa Parte establecerá dicha exigencia en su legislación en un plazo de cinco años 
contados a partir de la entrada en vigor de este tratado. El registro de una marca podrá 
declararse caduco o anularse por falta de uso de tres años, a menos que el titular de la marca 
demuestre razones válidas para la falta de uso, las circunstancias surgidas, 
independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituyan un obstáculo para 
el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos 
gubcmnrncntalcs aplicables a bienes o servicios protegidos por la marca. 

Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios que 
ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, en 
la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los 
bienes o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. 

Para fines de mantener el requisito de uso, se reconocerá el uso de una marca por 
una persona distinta del titular de In misma, cuando ese uso esté sujeto al control del titular. 

No se complicará, sin justificación, el uso de una marca en el curso d.e operaciones 
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comerciales con exigencias especiales, como, por ejemplo, el uso con otra marca, el úso en 
una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para 
distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas, Estas disposición no 
impedirá la exigencia de que el nombre que identifique la empresa productora de bienes o 
servicios, se usada conjunta pero no vinculadamente con la marca que distinga los bienes o 
servicios espcclficos en cuestión de esa empresa (Art, 16-23), 

Cada parte podrá establecer condiciones para las licencias y la cesión de marcas, El 
titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin transferencia de la empresa 
a que pertenezca la marca, No se permitirán licencias obligatorias (Art, 16-24), 

En los tratados de libre comercio celebrados por México, existen algunos principios 
generales que demuestran que debido a la internacionalización de los derechos de propiedad 
intelectual, los paises continúan con la idea de armonizar y unificar las legislaciones en esta 
materia, necesidad que se plasmó inicialmente en el Convenio de Paris y que continúa con la 
celebración de acuerdos multilaterales y bilaterales. 

Como se puede observar, los Tratados de Libre Comercio, son concordantes en 
diversos principios, como son Trato Nacional, la aplicación del Convenio de Parls, Trato de la 
Nación más Favorecida y Protección ampliada. 

Además dichos tratados destacan el carácter distintivo de la marca, y reconocen 
derechos basados en el uso, 

Respecto de la imitación de marcas, los tratados celebrados con Estados Unidos y 
Canadá, Costa Rica, Colombia y Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Chile, El Salvador, 
Guatemala y Honduras, reconocen expresamente el derecho del titular de una marca de 
impedir que terceros usen si su autorización una marca idéntica o similares en grado de 
confusión que no que no puede ser registrada una marca que sea igual o semejante en grado 
de confusión, para bienes o servicios idénticos o similares. Con lo cual se reconoce que no 
serán rcgistrablcs como marcas las marcas que sean imitación de otras, 

Además se prohibe el registro de marcas similares en grado de confusión a marcas 
que sean notoriamente conocidas. 

En materia de infracciones se deja la posibilidad a las partes tratantes prever 
procedimientos y sanciones penales en caso de infracciones a derechos de propiedad 
intelectual, obligándose a que su legislación interna contenga procedimientos de defensa de 
los derechos de propiedad intelectual, y establezcan procedimientos justos y equitativos, que 
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no sean innecesariamente complicados~ costos0s y sin plazos largos. 

·También se establece como· obligación· de •los paises tratantes, el incluir 
Procedimientos justos y equitativos, que no sean innecesariamente largos, costosos. 

Asimismo se incluye la facultad de cada pals para fijar Medidas Precautorias a fin 
de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, como son el embargo precautorio de 
los bienes que infrinjan derechos, asl como de los instrumentos que sean utilizados en la 
infracción de dichos derechos. Pero dichas medidas no serán ordenadas indiscriminadamente, 
sino que también se señalan los requisitos mlnimos de seguridad, que deben cumplirse para 
que dicha medidas puedan practicarse, dentro de los cuales se encuentran: 

1.- Que la medida sea solicitada por el titular del derecho que se considere infringido, 
2.- Que la infracción se esté realizando o sea inminente, 
3.- Que cualquier demora en la emisión de esas medidas genere la probabilidad de 

llegar a causar un daño irreparable al titular del derecho, o exista un riesgo 
comprobable de que se destruyan las pruebas que se encuentren relacionadas 
con la infracción y, . 

4.- Que se otorgue fianza suficiente para proteger los intereses del d.emandado. 

Una vez comprobada la infracciÓn de un dere~ho de .propiedad intclectu~I se fija la 
facultad de. ordenar la destrucción de• las mercanclas,. asl como de los materiales e 
instrumentos utilizados en los actos illcitos: · · · 

Solo se establece de forma expresa el delito de falsificación de marcas en forma 
dolosa y a escala comercial, pero se deja a criterio de los paises tratantes la posibilidad de 
establecer sanciones penales en caso de infracciones de derechos de propiedad intelectual 
cuando se cometan con dolo y a escala comercial, lo cual significa que los paises pueden 
establecer otros delitos, siempre y cuando respeten los principios básicos y los derechos que 
se plasman en cada tratado. 

El tratado de Libre Comercio celebrado por México e Israel, no le da un tratamiento 
tan especifico a la propiedad intelectual, pero las partes ratifican los derechos y obligaciones 
adquiridos por ambas partes en el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio {ADPIC), el cual básicamente establece los 
principios fundamentales que se encuentran contenidos en los demás tratados de libre 
comercio celebrados por México. 
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Finalmente el Tratado de Libre· comercio celebrado por México y la Unión 
Europea, tampoco hace un tratamiento muy amplio o especifico de la Propiedad Intelectual, 
pero ambas partes se comprometen en forma general a establecer las medidas apropiadas para 
asegurar una adecuada y efectiva protección de la propiedad industrial, de acuerdo con las 
normas internacionales más exigentes, Jo cual implica que de cualquier manera también se 
reconocen los principios que rigen a nivel mundial en materia de propiedad industrial. 

1 O.· EL ACUERDO DE MARRAKECll SOBRE DERECHO INTELECTUAL. 

Existe en los Paises tendencia a concertar acuerdos legislativos multilaterales con el 
fin de regular el comercio internacional. 

Uno de estos· acuerdos es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio denominado comúnmente GA TT, lirmado el 30 de octubre de 1947, cuyo principal 
objetivo es la promoción de los intercambios entre sus miembros, con base en Ja eliminación 
de restricciones y el decremento de aranceles aduaneros, a partir de su creación se han 
realizado diversas reuniones para estudiar temas relativos al comercio internacional. En la 
novena reunión qúe tuvo lugar en Uruguay, se incorporó el tema de los derechos de propiedad 
intelectual, los cuales tienen una importancia critica para el mundo, ya que fomentan la 
creatividad, estimulan el crecimiento económico, integran la capacidad de competencia y, 
para los Paises en vfas de desarrollo, atrae inversiones y Know-How. 56 

Es en la reunión celebrada en Marrakcch, en el que se crea el instrumento jurldico 
denominado Acuerdo de Marrakech, en el cual se establece la creación de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), cuya función es facilitar la aplicación, administración ·y 
funcionamiento 'de Jos acuerdos comerciales multilaterales y plurilatcralcs, y favorecer la 
consecúción de sus objetivos:: . 

. El acuerdo se encuentra integrado por 3 anexos: 

EL ANEXO 1, está formado de la siguiente manera: 

56 RANGEL MEDINA David. EL ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
OMC Y EL ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.. Texto 
publicado en Jurldica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana 
No. 26. México. 1996. p. 473. 
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Anexo• Í A,~ Incluye 14 · acuerd~s mullilate~les dentro de l~s q~e queda in~luido el 
GA TI firmado c!l 1994, el cuál comprende a su vez el GÁ TI firmado'.en 1947. ' 

Anexo 1 B.- Acuerdo Clen~~I sob~e cIComerciÓ de s~ivi~Íos y Alle¡ris. 
-.--:-·t:'. · .. ·,:·< --·. ,' 

'' 

. . Anex~ · 1 · ¿ Á~~e~do s~llreios Aspcclos' de T~~,d~~~ch~~ dé P~~ied~d Inleleclual 

rclacionadosconelCo;érci:./; 
0 

>:.;·· .·· :<x· '· ·'t:', ..• '.', ;•·· 
.::~:· "·::-~.,-~~ .. ~·'.' ··,,,,, - .,::- ¡!:~ -· •. ,. 

ANEXO 2) E~te~di~i~~1() ;~lati~~ a las horma5 y proécdimientos p~r los que se 
rige la soludón dedifcréncias. ' ' ·' · · . ;·' . ; · ·· 

ANEXO 3.- Mecanismo de examen de las' Polflicas Comerciales. 

, .. - ,» 

Como ya se mencionó en el anexo 1 C, encontramos el Acuerdo Sobre los Aspeclos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con ·el Comercio, cuyo principal 
objetivo es reducir las distorsiones del comercio intemaciorial y los obstáculos al mismo, asl 
como fomentar la protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, 
asegurándose de que las medidas y. procedimientos: destinados, a hacer respetar dichos 
derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legitimo.' · · 

.. ·: .. : __ 

El acuerdo contiene lossiguienl~s principios: , 

1.- Los miembros aplicarán las disposiciones delacuerdo. P~Ílrán prcv~r en 'su leglslaéió~, . 
aunque no estarán obligados a ello, una protección más 'álnplia que Ja exigida por el acuerdo, 
a condición de qúe !al protécción no infrinja las disposiciones del mismo. Los miembros 
podrán establecer librémente el, mélodo adecuado para aplicar las 'disposiciones del acuerdo'' 
en el inÍlrco de su propio sistema y prácticas jurldicas: ' ' ' ' 

La propiedad intelectual abarca: 

1.- Derechos de autor y derechos conexos. 
2.- Marcas de fábrica o de comercio. 
J.- Indicaciones geográficas. 
4.- Dibujos y modelos industriales. 



5.· Patentes. 
6.· Esquemas de trazado (topograflas) de los circuitos integrados. 
7.-.ProtÍ:cción de la información no divulgada. 
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· Iln ~aterlade propiedad intelectual es apiÍcablc el Convenio de París para la 
. Protección de la Propiedad Industrial (art(culos 1 y 2). . . ·. . . ·. · 

·· ·.· 2.- Trato nacional, cada miembro concederá a los nacionales de los demás miembros un trato 
rio' menosfavorable que el que otorgue a su.s propios nacionales; con respecto a la protección 
de la propiedad intelectual, a reserva de excépciones ya previstas en el Convenio de. París 

(art(cu(o 3).\ ' ., ) (' • . : ... ···••· .·. 
-,·., ... ::.:::· ·;.·_.1· 

3.', Trato de. la nación más faV?recida, tod~ :vcnt~ja ri favor, privil¿gio ¡) in~J~idad que··. 
conceda un miembro a los naeionalesM cualquiéi otro Pa(s se otorgará inmediatamente y sin. 
condiciones a naCionales de todos los demáS micníliiós. Quedán 'exentos-dé está'obligación,. 
toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad c?ric.~~-idos¡ior,un, n!icrribroque: • ·. ·-: ' 

····.·-· '·~:< .,,:.:::~~'· .)·;: ... ·.-.. ;_.';·.~·· ,-· <_.,. :-":•' 
··;>•' . >~ 

a).- Se deriven de acuerdos intemacionalbs 'sob~e ~sistcncia judiclal o. siibr~ ~bservancia de la 
ley de carácter general y nó limitados especUicamente.a la proiección 'de la propiedad 
intelectual. · · •L···;•.· ·'"··: ~ · 

. -,-- . . ,. _ .. , ::"·,\':·,_··,:· >\::'? .. ·. 

b).- Se deriven de acuerdos internacionales reÍátivos ala protección d~ la propied~Únteléctual 
que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor. del acuerdo sobre la OMC, . a 
condición de que esos acuerdos se notifiquen al consejo de los'ADPIC•(Coiisejo de los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionádos eón el Comercio) y no 
constituyan una discriminación arbitraria o ·injustificable contra• los naciOnales de otros 
miembros (articulo 4). · · · 

En cuanto a las marcas el. acuerdo prevé: 

l.- Podrá constituir una marea de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de 
signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras 
empresa. Pueden registrarse como marcas los signos nominativos, figurativos o los que 
consistan en combinación de colores o cualquier combinación de estos signos. Pueden 
registrarse como marcas signos que no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o 
servicios, pero que mediante su uso hayan adquirido el carácter distintivo (articulo IS). 

2.· Los miembros tienen la facultad de negar el registro de una marca por motivos que no 
contenga el Convenio de París (articulo IS). 
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3.- La 1iaturalcza del producto o servicio no es impedim~nto p~ra ef~egistro~ d~ la marca 
(articulo 15). · · · · 

4.C Los miembros tienen In obligación de publicar cada ~iri-6~ défüb~~¡¡ o'de c~~erci~ antes 
de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una' o¡ioittinidiid razonabfo"dc pedir la 
anulación del registro. Además los miembros podrán ofrecer lti opórtunidád. de~ oponerse al .. 
registro de una marca de fábrica o de comercio.: :,···.:~J·,'\i ,;.;:j.:·::·,./; ,· :i/. ·, '· 

~~ • -- ,e, /i}~:;, \ , -~./ : .. -.-_,, <J. 

5.- El titular de una marca de fábrica odc c~~~~i~ r~gi,sÍ~ad;.:·g~~ii:i'd~i~~~c~h~ ~iclusivo 
de impedir que terceros usen sin su. conscntimiéntó signos idé~tiéos/o similares a aquellos 
para los que se ha registrado la marca, cuando,c.ic'uso dé lugar'a piol>abHidád dé confüsión. 
Estos derechos se entienden sin perjuicio de derechos adquiridos con· áiiiCrionciád basados en 
el uso (articulo 16). ; ,; .//:>· ·. :/!V'.. , . >:';<: ;; : . 

· <.;~ ~-:·/:~:-:_·{:-~~{;}i:.¡;.1::;: " ,. __ , "-:~ r·;·.-~- · ( ·é·:; ~.<::\ ;: .: 
6.- Se protegen las marcas notoriás; apÚ~a~d~ ét ~rtl~'utó 6 bls del C~~~enio dé Paris (nrtlculll 
16). ":::. ' ... ,, •. ',°';i''t,..'..'/·!. "'º",(/· '·"' ,.,., ':· 

"í'; ~-.'./, -} ,,__,,,:~<··-:· -.. ·.·/ . .'-':,··.< -.:.:;./:-: ,· ,i--,.- ·. 

· ···¡ '• ;. ·, - :---·::'.'.'~ '.-,.~-::~' ' '. _'·. L ~· -·. - -·-: ·,-: ·,-- , -

7 .- La duración del rcgisiro es de 7 ~ftos: pucilé';;:~o r~~o~aiSé po~ el ~ismo périodo, el registro 
de una maica podrá ~er forioviido iiidcffaidrunénté (articulo 11): '" ; ~"· \\-. <é: · · 

,..,;, :;,:,,~·-~<">''.~" ;,-, <-:·>.:"''''' 
8'.~. El. rcgist~ d~, ~á~ lll'a~a pÚede cancelarse, ~i este tÍo 'se us~ dcsptlés íi6 un period~ 

· ininterrumpido de 3 añcis, salvo que se comprueben que hubo razones que justifiquen la no 
explotación (articulo 19) .. 

PROCEDIMIENTO. Los miembros deben asegurarse que en su legislación se 
establezcan procedimientos que se adecuen al acuerdo, cori las medidas eficaces contra 
cualquier acción infractora de Jos derechos de propiedad intelectual, con la inclusión de 
recursos ágiles para prevenir y disuadir eficazmente nuevas infracciones. Estos 
procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio 
legitimo. ·.·. . , : •. ,. · 

:-;;; .. . - ·' 

Los procedimientos deben ser ju~i~s, cq~itati~~s y sin retrasos necesarios, dando a 
las. partes la oportunidad de.ser olda8 y áportai la5.)lruebásquc estimen pertinentes. Asimismo 
se les dará en el procedimiento la .oportunidad•de:que.una autoridad judicial revise las 
resoluciones administrativas,·.· •. ;); ,, {.\ ': . 

.. 
Las ~utoridadcs cstAn f~~~lt~das p~ ~rcl~nar la adopción de medidas cautelares de 
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carácter provisionát, necesarias para la protección de los derechos de prÓpiedad .intelectual, 
as[ como ordenar el pago de los daños y perjuicios ocasionados al titular del derecho afectado. 

PROCEDIMIENTO PENALES. Los miembros establecerán procedimientos y 
sanciones penales al menos en los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de 
comercio o de piraterfa del derecho de autor a escala comercial. Las sanciones comprenderán 
la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias, as[ como la confiscación, 
decomiso y destrucción de las mercancfas infractoras y de todos los materiales y accesorios 
utilizados para la comisión del delito. Los miembros podrán prever la aplicación de 
procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad 
intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial. 

En cuanto a la imitación de marcas el articulo 16 del referido acuerdo, sólo señala 
que el titular de una marca registrada goza del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin 
su consentimiento utilicen signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean 
idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé 
lugar a probabilidad de confusión. Por lo cual dependerá de cada Pafs miembro fijar las 
acciones que el titular del registro marcario puede hacer valer, para oponerse a cualquier acto 
que atente contra su derecho exclusivo. 

En este acuerdo se establecen las disposiciones generales y principios básicos a los 
que se obligan los Paf ses integrantes, siendo facullad de cada miembro tipificar las conduelas 
que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, as! como determinar la naturaleza de la 
acción que pueda ejercitar el titular afectado, y establecer las sanciones correspondientes, 
siempre y cuando, como ya se ha mencionado, se respeten los principios establecidos en este 
acuerdo. 
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CAPITULO 111 
INSTITUCIONES DE LA LEY VIGENTE DE 1991 REFORMADA EN 1994 

QUE TRATAN DE LA IMlTACION DE MARCAS. 

Antes de ad~Ótramos ~1 estudio de las instituciones previstas en !ale~, que tratan la 
imilación de maicas, primero háy qué saber cual es el sigÍlifi~ad~d.e_Ia.palab~a illlitación .. ·_ .· 

Según el DiccionaiiÓ de I~ ~~~a hs6~i;:. ;Í~il~r:~::ejccutar·u·~~ co~a a .ejemplo 
o semejanza de aira. Imitación: 'Acción f'efecto. ile iií1itar:,. Cosá. hecha imitando a otra. 
Producto fabricado ¡ara que sustituya a otro en ciertos usos, procurando que se parezca los 
más posible a éste. 5 · . · . , · · . . . 

Imitación proviene del latin imitar: que significa reproducir, por lo cual imitar es 
hacer o tratar de hacer lo mismo o algo parecido a lo hecho por otro. Esta misma enciclopedia 
define en Derecho Penal, la imitación de marca como un delito contra la Propiedad Industrial, 
que consiste en la apropiación de la marca que alguien tiene registrada o de otra que, sin ser 
idénlica a la del imitador, puede ser considerada por su semejanza como la auténtica, sin el 
consentimiento del titular y con la finalidad industrial o comercial. 58 

Imitar consiste, pues en remedar, simular o contrahacer el emblema, efigie, dibujo o 
lema que integran el signo de una marca legalmente rcgislrada, para aparentar que los efectos 
o productos a que se adhiere proceden de la legflima. No se exige que el falseamienlo sea 
total; basta que se hubieren imitado elementos de la marca registrada que al ser contemplados 
en conjunto puedan engendrar confusión. Esta puede no haberse originado o producido y, sin 
embargo, existir el delito, pues es suficiente la mera posibilidad. La posibilidad existe cuando 
del simple examen visual comparativo entre los elementos que integran el conjunlo de la 
marca imitada con el de los elementos que forman la unidad de la marca legitima, las 
semejanzas entre ambas, cualesquiera que fueren sus diferencias, produzcan la inmediata 
impresión de que se trata de una misma marca.59 

. 

Como ocurre en la mayoria de fas legislaciones, la imitación no aparece 
expresamente consignada, a través de preceplos que la definan, que marquen sus diversas 

57 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.DECIMOSEXTA EDICIÓN. Real Academia 
Espanola. 19 de febrero 1986. Madrid. ESPASA·CALPESA. p. 708. 

" GRAN ENCICLOPEDIA LAROUSSE. TOMO QUINTO. Edilorlal Planela. Barcelona 
Libreirie Larousse. Espana 1962. p. 924. 

"JIMÉNEZ HUERTA, Mariano. DERECHO PENAL MEXICANO. TOMO IV. LA TUTELA PENAL 
DEL PATRIMONIO. Segunda Edición. Porrúa. México 1973. p. 364 
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variantes, que señalen las circunstancias en que es posible que la imitación se produzca, o las 
reglas precisas para apreciarla, La determinación de la posibilidad de confusión no emana, 
ciertamente, de una mruiera clara y directa de los textos legales, ya que por razones de técnica 
legislativa a que se atiende en la redacción de las normas de derecho positivo, sólo conceptos 
básicos y derechos generales han sido aportados por el legislador. 60 

Hay imitación desde que entre ambas marcas existan una o más partes esenciales 
parecidas o desde que puedan confundirse a primera vista, de suerte que sólo por medio deun 
examen detenido sea posible distinguir la una de la otra y siempre que la marca original y la 
imitada se apliquen a distinguir artlculos de la misma naturaleza. 61 

Nuestra ley actual, no se refiere expresamente a la figura de la imitación como lo 
háclan algunas legislaciones anteriores , pero en diversos preceptos, hace alusión a sus 
principales elementos, como son: a) Que las marcas en conílicto sean semejantes en grado de · 
confusión y, b) Que se empleen para distinguir los mismos o similares productos o servicios. 

Para dctem1inar si existe imitación de marcas, la doctrina ha elaborado ~na serie 
de reglas, las cuales han sido recogidas por nuestros más altos Tribunales, y plasmadas en 
tesis y jurisprudencias, mismas que se mencionaran detalladamente en el capitulo cuarto de 
este estudio. 

La imitación se encuentra estrechamente relacionada con uno de los elementos 
esenciales que debe reunir la marca, este es, el carácter distintivo, por el cual un signo debe 
ser lo suficientemente capaz de identificar e individualizar. un producto o servicio de los 
demás productos o servicios existentes en el mercado, evitando, toda posibilidad de confusión; 
si un signo no cumple con dicho carácter, entonces podémos decir que este signo no puede 
constituir una marca. · · ·· · · · · · · · 

Nuestra ley ha creado una serie de instituciones. rehiéionadas con la imitación de 
marca, y que tienen como finalidad proteger la creatividad e interés de los productores y 
prestadores de servicios, asl como evitar cualquier tipo de· confusión entre el público 
consumidor, instituciones que estúdiamos a continuación. 

'° RANGEL MEDINA, David. EL FORO. ORGANO DE lA BARRA MEXICANA COLEGIO DE 
ABOGADOS. QUINTA EPOCA. No. 6. ABRIL-JUNIO 1967. México. p. 110. 

61 lbld_em. p. 111. 
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t.- LA IMITACION COMO IMPEDIMENTO DEL REGISTRO DE LA MARCA . . 

En la ley se establece una lista de signos que no ~ú~dcn ·registrarse éomo marca, 
·dentro de los cuales incluye algunos supuestos de imitación de marcas'. .;:::: 

'•,-·;. : . 
. , .-.· .-· ~, ;:· 

Articulo 90.- No serán rcgistrables como marcas: 

XV. Las denominaciones, figuras o fonnas tridim~Íl~fo~:l;~s;i~~:l~~os~~eiantes 
a una marca que el Instituto estime notoriamcnté conocida en México, para ser 
aplicadas a cualquier producto o servicio. ..\\, (< < . 

Este impedimento procede en cualquier caso en que el uso de la marca por quien 
solicita su registro, pudiese crear confüsión o un riesgó de asociación con el titular 
de la marca notoriamente conocida; o constitüya un· aprovechamiento que cause el 
desprestigio de la marca. Dicho impedimento. Óo será aplicable cuando el 
solicitante del registro sea el titular de la marca notoriamente conocida. 

XVI.· Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en 
trámite de registro presentada con antcnoridad o a una registrada y vigente, 
aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá 
registrarse una marea que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es 
planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares. 

El IMPI, después de recibir la solicitud de registro, con los anexos respectivos, 
procederá a realizar el examen administrativo, para verificar que todos los requisitos fom1ales 
se encuentran satisfechos. Hecho lo anterior realizará el examen de fondo (o de novedad) a fin 
de verificar si la marca cumple con los requisitos de registrabilidad o si existen anterioridades, 
para lo cual hará un estudio comparativo del signo que se pretende registrar, con marca ya 
registradas o en tramite de registro, en caso de encontrar que la marca de la cual se solicita el 
registro, es igual o semejante en grado de confusión a otra registrada o en trámite, y se empica 
para distinguir los mismos.o similares productos o servicios, en este supuesto el Instituto lo 
comunicará por escrito al solicitante otorgándole en plazo de 2 meses para que subsane 
errores o manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos o las 
anterioridades, si el solicitante no contesta dentro del plazo seftalado, se le otorgará un plazo 
adicional de dos meses, transcurrido éste sin que haya contestado, se considerará abandonada 
la solicitud; en el supuesto de que conteste alegando la nulidad, caducidad o cancelación de la 
marca señalada como anterioridad, se suspenderá la solicitud de registro, hasta que se resuelva 
el procedimiento respectivo. 
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Si el solicitante manifiesta que la anterioridad que le fue sclialada, no es igual o 
similar, o que se utiliza para distinguir productos o servicios diferentes, por lo tanto no hay 
posibilidades· de confusión por . parte: del. consumidor, entonces el Instituto , con las 
constancias que . obren en el : expediente,· y• aplicando las reglas establecidas por Ja 
jurisprudencia para determinar si existen semejanzas en grado de confusión, resolverá lo que 
en derecho córrcsponda, yá sea concediendo o negando el registro. 

Contra la rcsolu~ió~ qÜ~ emita el Instituto, procede el Amparo Indirecto, que se 
tramitará .ante el .Juzgado deDistrito competente cri materia Administrativa. 

,,,,•._.;j ... -,· 
~· ._{:." 

, ... --

. 2.~ LA IMITACIÓN COMO CAlJSÁ, DE,NUÚÓÁÓ DE (JN RÉGISTRO MARCARIO • 

. . · r. :/s: '": :'L >'éW:r~Í. :· .. :·'·;;'" ,;, ····· .. 
.. ~;:.{ ::-)~\:;{ ;;·.~~,~~:-:.:·:<;; :' ;'-" ,,.,"\,;:/:;:; ~;: f,"'. ~-/·i. ?::.;-

'· ~i pórcrror'h~ 'sidéi'htorg~d~ ·~l'~egistr~de una Í1Íarcá que sea imitación de otra, 
' utilizada pára similares producías o scr\.icios' y exista riésgo de confusión, quien se considere 

con méjordérccho pÚedc'solicitíir fa núlidad él regisÍro imitador. 
': , -· ·.;_:~·· : :•-" ·-'~~~~_,-~/~~~:;~~~-~i:~/ '~'.c<:_LI'"" ~-f~:{·(~~:-~~~;~~~-: ·;;~' -':·:~::·,~·, -, ,' ---.,_ 

·. · : ~ ~~¡¡~ad ~·J¡'=~~~ :a,Ja~~,;~~i~;i·t~cÍón trae como consecuencia la extinción 
'' 'de todos los derechos cxclusiv~s'quc sé oíorgabriii é?n el registro. ' 

: . ·······~la¡l~~~JJ·:i1,·bL222;·~~~iI1id~l:~;:Üilld~d·de~n·r~gistro por imitación, 
. señalalosiguicnté: ' , .. • ·' ,. :· < .. ,;\:: • 

' - .- '" ·~·,:.'. ,··:.·>; .·,. 

Artfcul: 151.-mregistrodeuna marca será nula cuando: 

II.· u marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya 
sido usada en el Paf so en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación 
de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares 
productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso 
anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el Pals o en 
el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer 
uso declarado por el que la registro. 

En esta fracción la nulidad de un registro marcarlo por imitación, deviene 
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básicamente de la protección al primer usode la márc~, ya sea que esta hayasido uiilizada en 
el País o en el extranjero. Para declarar la nulidad dé la márca imitadora, se debé establecer lo 
siguiente: : <:- · · 

-!_-~ _, :.¡ . 

1.- La semejanza en gradó de c'iinfusióñ eiiíre lM illaieas en pugna:: 

2,. · Déte~in~·si íf%aiJ~ ~~~¡~¡~~~ s~,e~tl~;¡¡~~nd¿ ·~;l~s ~i:~o o ~iniu~s productos o· 
servicios que los protegidos.por la maica que se considere 'ééiii méjor derecho de úso. ' 

·'.'i·',. ·:· .. -..··;;':· ::~>--:<·¡\ ·-~~'<·.· . :;-,,.,,;· .. 
3.: Se d~lie d~~cistrar qu6 la marca s~ ~só ininterruin¡iidambnte;antes de la fecha de 

.. ·presentación de la arca registrada o del uso declarado én la solicitud del registro::·• 

La nulidad derivada de esta fracción se debé *reilar denti1'> de'un plazo de tres 
aftos. Una vez obtenida la nulidad del registro de .la marca· imitadora, · puede solicitar el 
registro, quien resultó con mejor derecho por el uso. · · ·· 

IV.- Se haya otorgado por error, in~dvcrte~ci~ ~ ~i;erencia de apreciación, 
existiendo en vigor otro que se considere invadido; por tratarse de una marca que 
sea igual o semejante en grado de confusión 'y. que se aplique a servicios o 
productos iguales o semejantes .• :: " ;.:· . 

,. . ' ~, . 

_,_-~:·:_~-Y ,,'(-':. '.-~.·.:·;; .• ~,.·:.·.::.~ .. /·.··.:.:_._ . . \{'.«~.- ... ·.;-/~- ' 
· · En csic '.sÜp~esto ~I ~~iiilicic{de ~~Íidad de marcas por imitación se va a dar entre 

dos rcgisticis, y se' délicn acreditár los'siguientéii púntos: 
· ..... ··.·.··.'.'·,,·.·.·.: .. ·.~·;·;·'°.·.'~.·.·~.:.~.'.~.:i.' ... ·~.>:~\-~}r>~~- · ·~·: .... , '.; . -' ' ,.,,_;·;· ... ~::;··:-./"···'~y-~-' 
·:( 1~-' -\~t~: ;~;;t; /.~·¡/;fly.:-.'·. :·~ .. <,>. > ·,,. 

1 ;. La cxistenda de un regiStro mareário vigente; que se considere invadido. 
·. :: ·, .. /:(,::~ ~.:~(t.~.;~;~·:x.~_/¡~._.~z-.::~~);::\<:\t:'::~: ·-~:~··.~·,:·./<::. · ~<:·.:_· . · 

2.- La existencia de un registro marcarlo que se considera invasor.·· 

3.- E~;:bl~c~r·l:,~·~~~j~~~:fg~~:~:~~~;~s{ó~;J~;·rclas.marc~ en conflicto. 

4.~ D~tenu'i~~r'¿)~ ~~~ai~ltrd~~~·~;cstá apÍi~~do a los mismos o similares productos o 
sérviciós que los protegidos P,or lá maica que ~e considera invadida. 
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Par~ ejercitar la acciónde nulidád derivada de estc'supuesio; se tiCneunplazo de 
cinco aílos contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación def registro en la 

. gaceta.· 

V~; El age1;t~; el represent~nte,. el ú~u31Ío •o ~I di~ÍrlbÚid~r del Íitul~ de' una' ni'arca 
registrada en él extranjero, solicite y obtenga el registro a"su nombre de ést~ u otra 
similar. en j¡rado de confusión,. siri él·. éoiisentimicnto cxpres'íi del' titulár.dll la 
marca extranjera~ 7~~s~~ caso el registro' se ~erutará éoími 'o~~-enido dé mala re: '' 

·• <.< \ .. ;. ; )f ' ;i. >· '. / ..• ': ;;<; ;:.¡. . ' 
.;·~:\< ·;~' -·'.<-~\~~- ).-'; "~'·. ~;{.-"•'" __ ::··.' -

En este sup~~sto ~~ d~b~O nc~itai Jds'sigulc~tespuhtgs: t' .. ·.· .· . 
···:···-;·~<_.'f .. :~~-- ., .. }:';_..,._ .. ;;;.:~~ ··!:.· :·.-,:-;:·: ;.\ ,.·' 

·-;.,,-< h,':/.-:~ .;-_.,. . ".;;:~;:·, .: ... :~:~~}."::~-:; 

I .• Comprobar tá cid;ién'ci~ d~ un~i~~;¿~ f'cisi~tri;cl~ éri 61 '~xi~jc~o y que esta se encuentre 

en vigor. . ; ·;;: ' ·: . -"i~,•iÍ·'':'.;:2,;;;;:,1·;¡:.:.:·;~:·/, ,''.; ',,. ' •·· 
2.· La semejanza en grado de'confusión entre las marcas en pugna.·. 

: · . .. ... _.,,,:_ ¡>>·-~ ·1.: -~,::'.·\,:c..,:·:c);:.:'._,.-J~--{\:: __ :;,·_¡ ··.· ;"· "~'"·'~·.-_,";.F~· ·?: ,'.-.-:.;. i. ;_ -·~ -0:-_;·. "" •• ::. ,_.,- -. ; • • 

J .• Que la marca_imitadorase_aplicaa·tos mismos o similares productos o servicios que los 
protegidos por l~~~~·~x.t~jcra."c}l <·.:·. f• : , . · ' ·· '.,\'.j,.{. '} ·,··. · 
. 4.- Que el. registro' de_ marciís qlle.se'¿';;'nsideía. ¡~itador,fue soHcitado Y.ÓÍorgado 'al agente, 
representante, us~árjo o d distribuid~~ del ti tul~ dé I~ níarca e~tranjé~'./ ::: . '' . . . 

~'','~:;.e 1 ,¡ ' ; ; ' ' ·. ' :)[, }'U:' ... \ .. 
···>·~> ;«~ 

La aéción de· nulidad• derivada de• esta fra~Ción. púede ejcréiulrSe en cualquier 
tiempo.- " .·.·. · · · ··· ·. · · .:> '.!,::·; ·.J.¿:/c:-,> · ·.· 

·"·.:-:;·. ;','.e,.;_;/:.'.'.,::.·;,'. 
. ~' _,.:'.'.' '·i:;;_;;· .. ,,:,· ,, -· 

·:'/>. ··i'.':':t·""''.-'.;,;.•.:, .. : ::,.~: .. --.; ; 
También se puede solicitar la nulidad d_e un rc~l,stro:;c~!Üldo sea selll~jálJie en griiclo 

de confusión a una marca notoriamente _conoéida;'para ser aplicada á los mismos o similares. 
productos o servicios, scílal_ando, comofundámcnici• to"dispÍÍesfo' por e_I articulo ·1s 1; ·.que 
expresa: El registro de una marca será nula cuando:;·:~: '."•':':·"::" :·.•:::·' •.;;' .... i'('. '. : ' 

;·:,• '•.\_' ,;:.:-,. . ---··· 
.'.:' L~, :.~ .... ..,, '._,; ___ -~ ; . ;?.,:·"";~~::~·"' 

l.· Se haya otorgado en contravcnciónde l~~is~~;~¡~~~~d~·es;~ Jiy~l~q~ch~biese estado 
vigente en la época de su registro. . . . .. . ._ :·>·· . · ' · · ' 

·. '.'_ '. ., ·> :··· ........ ;,.: >:,':·_;_'.>-:, ·.·;·. ·, . -::-~: .. ·:-·::-~. _: "'.::_. 
Y relacionarlo con. lo dispuesto por el artfcÚlo 90! que 'a la letra dice: 



Artfculo 90.; No sc~áJÍ rcgistnÍbfes como marca: 
. . ' , 

XV.· ·· LaS d~~omin~ciolles, ·fi~raS . o.··. formas tridimensionales, iguales o 
scmejal1tcs á uita,'niarca que el lÍlstit.uto estime notoriamente conocida en México, 
para ser. aplicádas á' cualquiér'¡irooúcto o servicio . 
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. , ~ : Los anteriores precéptos; en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París 
para lá Proleí:ción de la Propiédad Industrial, el cual dispone: 

·. "LOs Paf~es:de laÚnión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del Pals 
·lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a 
piohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la 
reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una 
marca que la autoridad competente del Pals del registro o del uso estimare alll 
notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda 

·beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o 
similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la 
reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de 
crear confusión con ésta''. 

Si se hace valer la acción de nulidad con fundamento en fo dispuesto por los 
ártfcufos 151 fracción 1, 90 Fracción XV y 6 bis del Convenio. de Paris, el !MPI; deberá 
analizar si se actualizan los dos siguientes supuestos: · · 

. . 

a).· Que lamaréa de la se solicita la nulidad, é.s semejan!~ en grad~' de conf~si¿n a la marca 
notoriamente conocida. >, '· , . ..' ·' · \'\ :; \: · '· 

·_,;.,» ... •:., 

b).~ Que fa m'ar~a que ~e considera ~fecÍ~d~' ~e~ d;;Ján{d~ ncit~rlamc~t~ cono~ida en MéxÍco. 
<,:.;".•·:/ •e,-;•: .( 

, El ;~PI,:. como,·aJtoridad. adml~istrati~a competente para conocer los 
procedimicntosde nulidad_de registrós márearios, al dictar sus resoluciones ha aplicado los 
criterios establccidÓs piir: la Júrisprudenciá emitida por nuestros Tribunales Judiciales, para 

. determinar si existe o no imitación de marcas, basándose en estos para decidir si declara o no 
la nulidad d~ u~ registra; lo cual podemos apreciar en las siguientes resoluciones: 
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·t.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LAS MARCAS 497360 "FASlllON CA•"É Y 
DISEÑO" Y LA MARCA "FASlllON CITY MEXICO Y DISEÑO" 

Antecedentes: TOMASSO BUTI, titular del registro marcario 497360 FASHION 
CAFÉ Y DISEÑO, solicitó la declaración administrativa de nulidad de la marca 512741 
FASHION CITY MEXICO Y DISEÑO, propiedad de la empresa VINZIA 
RESTAURANTES,S.A DE C.V., al estimar que tal registro marcario fue concedido en 
contravención a lo dispuesto por la ley de la materia, invocando como causales de nulidad las 
siguientes: 

1.- La derivada del articulo 151 fracción 1, de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación al 
articulo 90 fracción XV del mismo ordenamiento, en virtud d1i"que la marca de la actora es 
notoriamente conocida, ··•'.;'::· ·. ·. ·. ·,· 

2.- La derivada del articulo 151 fracción ;Vdé la Jy dela ~ropl~da~Iridust~al;cnvi~ud de 
que la marca 512741 FASHION CITY MEXICOYDISEÑO,'fué concedida por error,. 
inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que sé considere invadido, 
por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y qui: se aplique a 
servicios o productos iguales o similares. · 

Por cuestión de método se estudiará en primer lugar la causal de nulidad 
contemplada por el articulo 151 fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, cuerpo legal 
vigente al momento de la concesión del registro sujeto a nulidad, en virtud de que la marca 
512741 FASHION CITY MEXICO Y DISEÑO propiedad de la parte demandada, fue 
otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación en virtud de que cxistla con 
anterioridad el registro marcario 497360 FASHION CAFÉ Y DISEÑO, propiedad de la parte 
aclara, las cuales resultan ser semejantes en grado de confusión y se aplican a los mismos 
servicios, precepto que se transcribe a continuación: 

Articulo 151. El registro de marca será nulo cuando: 

IV, Se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación existiendo en vigor 
. otroque se considere invadido, por tratarse d.e una· marca que sea igual o semejante en grado 
de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares. 
·'." e,·-·.\-·'.·'.-,,·-- .,- ,· - .. ·. . , .. · .! 

. Al i~sp~d~ d~bc~~s\iinál~ quepara que se actualice la causal de nulidad prevista por el 
· articulo 151 fracción IV; de la Lcy de la Propiedad Industrial; es necesario que concurran los 
siguienli:s supuesto_s: ~.<· . < .' .. ·.· " . . .. .. .. · • .. 

',, ."T ;- ,· ,·.··~ 



71 

. '.. ·, ' 

a).- Que las mar~as en conflicto sean iguales o semejantes en, grado de confusión. 

b).- Que las mareas en controversia amparen los misíllos o similares productos~ servicios. 

c).- Que la marca cuya n~lidad se solicita, haya sido otorgada por error, inadvertencia o 
diferencia de apreciación. 

De las constancias que obran en el archivo de este Instituto, se desprende que la 
marca 497360 FASHION CAFÉ Y DISEÑO, propiedad de la aclara tiene una fecha legal de 
15 de marzo de 1995, habiendo sido concedido el 18 de julio de 1995, para amparar servicios 
de restaurante, de la clase 42 Internacional; en tanto la marca 512741 FASHION CITY 
MEXICO Y DISEÑO, propiedad de la demandada tiene fecha de legal de 26 de octubre de 
1995, habiendo sido concedida el I2 de diciembre del mismo año, para amparar servicios de 
restaurante, bar, cantina, fuente de sodas y cafetería, pertenecientes a la clase 42 
lnlemacional. 

Respecto al primer supuesto, tanto la doctrina como la Jurisprudencia han 
establecido un mfnimo de reglas que deben ser atendidas para formarse un juicio acerca de la 
similitud entre las mareas, ya sea para impedir el registro de una de ellas o para nulilicar un 
regislroindebidamenleotorgado. - - ,"F'.·'~;~ -- -·----- --- -- - - -

Una de estas reglas estabÍ~ce qu~ la s~~eja~za c~;re dosíll~rc~s ~o de~ende de los_ 
elementos diferentes que aparezcan· en ellas, sino -de su elementos similares; por tanto; el · 
criterio par determinar la imitación debe basarse en_ las similitudes que resulten del conjunto, _ 
de elementos que constituyen las marcas en conflicto, y no en las discrepancias que sus·: 
diversos detalles pudieran ofrecer separadamente, · · 

En este sentido, para establecer si entre las marcas FASHION CAFÉ Y DISEÑO y 
FASHION CITY MEXICO Y DISEÑO, existen elementos de confusión que puedan servir 
para determinar si una de ellas imita a la otra, no debe apelarse primordialmente al análisis de 
las diferencias que entre una y otra existan, ya que ello requiere una elaborada operación 
mental subjetiva, que el p~blico consumidor, quien es el que puede ser inducido a error, no 
está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas 
que fácilmente puedan advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de 
provocar la confusión del público consumidor induciéndolo a error respecto de alguna de 
ellas, este criterio es el que sustenta la tesis jurisprudencia! número I9, visible a fojas 88 y 89 
del Informe de Labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al término del 
año de 1982, tercera parte, Tribunales Colegiados de Circuito, mismo que a continuación se 
transcribe: 



MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON 
SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION. INTERPRETACIÓN DE LA 
FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y 
MARCAS.- Cuando se trate de detenninar si dos marcas son semejantes en grado 
de confusión, conforme a la fracción XVIII del articulo 91 de la Ley de 
Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al 
efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe 
atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que puedan producir en el 
público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oldas cuando son 
pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no 
siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que 
adquiere, as! como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos 
constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los 
elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre 
dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de 
confusión que puedan servir para detenninar si una de ellas imita a las otras, no 
debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra 
existan, porque no ha sido esa le mente del legislador en el caso, ya que ello 
requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que 
es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino 
que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse 
entre una y otra marca y que son la únicas susceptibles de provocar la confusión 
del público consumidor, induciéndolo a error respecto de ellas,__Tal es el criterio 
que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se 
admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya 
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en 
grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o 
atendiendo a los elementos que hayan sido reservados. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.
BARCO DE CALIFORNIA; 1459179.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PÁG. 
106.- AMPARO EN REVISION 146/81.- LABORATORIOS MILES DE 
MEXICO, S.A; 749/81.- INTELECTUAL HOTELS CORPORATION.
UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, 
SEXTA PARTE, PAG. 205. 
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Siguiendo. con el primer supuesto, a efecto de. detem1inar si las marcas en 
controversia son semejantes en grado de confusión, se realiza el estudio de las principales 
funciones que pueden atribuirse a un signo marcarlo, las cuales son: 

,J 

· a).- DISTINCIÓN: La función de distinción deriva de la esencia misma de la marca, por 
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cuanto que su objeto está destinado a diferenciar un producto de otro del mismo género, es 
decir debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es 
asignado por la ley, además esta distinción debe ser objetiva o real, con el objeto de evitar 
toda posibilidad de confusión con las marcas existentes, la confusión puede ser: 

l.· FONÉTICA: Se da cuando dos palabras se pronuncian de modo similar. A continuación 
presentaremos las denominaciones de ambas partes, a efecto de realizar el estudio 
correspondiente: 

ACTORA 
.DEMANDADA 

FASHION CAFE 
FASllION CITY MEXICO 

. De I~· anterior ~e desprende que las marcas en controversia tienen en común la 
palabra FASHION, al principio de las mismas, y que las palabras que acompañan a dicho 

· término en .ambas marcas, es decir, CAFÉ Y CITY MEXICO, no son distintivas por si 
.. mismas; es . decir, rio serian registrables de forma independiente, por lo anterior, de la 
~comparación atendiendo al conjunto entre las marcas FASHION CAFÉ y FASHION CITY 

MEXICO, resulta que las mismas son semejantes fonéticamente en virtud 'de que ·la 
proriimciación del término principal de ambos (FASHION) es idéntica, quedando las palabras 
CAFÉ y CITY MEXICO, sin fuerza para hacer distintivas a las marcas en conflicto. 

2.- GRÁFICA: Se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, 
frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo por su si111ple observación; obedeciendo a la 
manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. 
Este tipo de confusión se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello 
iníluyen la misma secuencia de vocales, igual longitud y . cantidades de silabas o 
terminaciones comunes. 

Como se desprende de las etiquetas, tanto del diseño amparado por la marca de la 
demandada, como el que ampara.la marca de la aclara son semejantes ya que la de la marca 
FASHION CITY MEXICO Y DISEÑO 512741, propiedad de la demandada se puede 
observar que la marca se representa por 2 clrculos concéntricos uno interior y otro exterior 
sobre un fondo de damero con 8 estrellas de 5 puntas en negro, 4 a cada lado de cuyo centro 
emerge cubriendo la parte superior del circulo un sfmil de SKY-LINE (neoyorquino) en 
fondo negro mismos que se encuentra envuelto a modo de anillo circular por una película 
cinematográfica adentada en la que destaca cual marquesina, siguiendo la forma de la película 
en letras blancas las palabras FASH!ON CITY y debajo sobre la parte inferior de los 
rascacielos, con letras separadas el término MEXICO, por otra parte la marca FASHION 
CAFÉ Y DISEÑO 497360 propiedad de la actora se puede observar que la marca se 
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representa por un~ gran estrella b~rdeada. por im bi~cl blané,o; neg~ de 5• punías f~cetadas 
cada una de ellas divididas ysombreada5 su faz, envuC!ta por. una cartela rectangular de arco 
rebajado y punta5 vistas donde aparecen en' letras sombreadas: a modo tridimen5ional la 
palabra FASH!ON .CAFÉ en la parte inférior de la estrella' eri'rondo blanco se cita NEW 
YORK., '• < . , '·~: C, 

., ~·::-·_~:·.,:;: L· .. ·., F • •• :_.·<·~-< '\'.- ···<··;~_,. 

·, · . , Ha/que resaltar que en.r~s ·;¡i~eri~s' qÜ~ anlváia'r.I~ >marc~ en conílicio las 
palabras sobresalientes· son FASHION CAFÉ; y FASHION CITY, por lo que c8 fácil que se 

· ' ocasioné confusión en el público consumidor.' ; · '·•· · • · 
:- :-,--·· '. ,_.,, 

Del análisis en conjunto de amb~ ~ar::as, se puede apreciar fácilmente el hecho de 
que ambas denominaciones son semejantes en grádo de confusión, existiendo una variación 
ortográfica, como se puede observar al momento de leer y pronunciar las denominaciones en 
conflicto, situación que no evita la confusión gráfica en la gente, al respecto existe el siguiente 
criterio jurisprudencia!. 

MARCAS, DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS. PARA SU ESTUDIO ES 
NECESARIO DETERMINARLAS. Para que se considere que una marca 
utilizada en una empresa, pueda causar o inducir al público consumidor en 
confusión, engaño o error porque pueda pensar ésta que los productos que ampara, 
se expendan bajo su autorización o licencia de un tercero, es necesario que se haga 
un estudio integral de ambas marcas tomadas en su conjunto, pero no sólo 
destacando sus diferencias, sino también atendiendo a sus semejanzas puesto que 
es precisamente es este punto donde puede presentarse la confusión al establecerse 
una conexión mental". 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISION 2514/92. TRANSMISIONES Y 
SEGURIDAD, S.A. DE C.V., 17 DE FEBRERO DE 1993. UNANIMIDAD DE 
VOTOS. PONENETE: JAIME C. RAMOS CARREON. SECRETARIA: 
MA YRA VILLAFUERTE COELLO .. · 

3.- CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA: Se procede cuando las palabras fonética o 
gráficamente son diversas, pero expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o 
evocación de una misma cosa, característica o idea, lo que impide al consumidor distinguir 
una de otra, o bien, propicia confusión en el consumidor quien puede hacerlo incurrir en error 
al escoger un producto equivocadamente, debido a la falsa apreciación de la realidad a la que 
fue orientado. Este tipo de confusión no se da en el presente procedimiento. 
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Siguiendo con el estudio de las principales runcioncs que pueden atribuirse a 'un 
signo marcario, tenemos las siguientes: · 

b).- PROTECCIÓN: La fünción de protección de la marca tiende a identificar a su titular 
frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público consumidor de 
los imitadores, dado que es precisamente por la marca que el comprador pide o selecciona el 
producto que pretende adquirir. · 

e).- GARANTIA DE CALIDAD: La fünción de garantla de calidad, radica en la perfocción, 
bondad, excelencia y/o cualidad o eficacia del producto, y esto es lo que. intrinsccamcntc lo 
califica, ya que el comprador busca al adquirir un producto, que éstegca de lma calidad 
dctcm1inada, con independencia de la empresa que lo fabrica; cuyoconocimicnto es algo 
secundario para el consumidor. , . . , , , " 

.. ',._:{":'.'_.:.;.::·'< 
··>>:<·:::;¡• ' 

d).- PROPAGANDA: La fünción de propaganda constituye un reclamo del producto, es deéir, 
la marca es el único nexo que existe entre el co,nsuínidor delpródúcto o el seiVicio y su titular, 
y es a través de la misma que su titular iecogerá las' beriefi,ciós':o iió; de su aceptación por 
partcdclpúblicoconsumidor.,,: ··· •1:;, ,e,•: :,,-:-- .,,., · ··!' ,.' ··. · 

·· .. <·~ <<~ .. ;•··;>,'{.·'./':;,' ... '; 

·.·.·.···.·.Una vez determinado que la marca jÍropicda/~c I~ dcirÜandád~ no réúnc las . 
. . füncioncs que ncéesariamente ·debe tener un signo mareBrio; _én [virtud. de que resulta 
. semejante en grado.de coníusión a la marca FASHION CAFÉ ;Y DISEÑO, propiedad de la 
hoy aclara; se actualiia el primer supuesto, resultando procedente el estudio del siguiente; 

Por lo que se refiere al segundo supuesto de la causal de nulidad que se analiza, 
cabe mencionar que la demandada registró su marca en la clasificación 42 Internacional para 
amparar servicios de restaurante, bar, cantina, füente de sodas y cafoteria, mientras que la 
marca de la aclara, ampara servicios de restaurante, comprendido en la clase 42 Internacional, 
por lo que también se actualiza este supuesto d la causal de nulidad en estudio. 

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que, ya que ambos registros amparan los 
mismos servicios, y como ha quedado demostrado en párrafos anteriores, la similitud entre las 
marcas es tal, que seguramente ocasionarla confüsión en el público consumidor, ya que éste 
podria llegar a pensar que los establecimientos en los que se presten dichos servicios 
pertenecen al mismo dueño o propietario. 

, Por último, respecto al tercer supuesto, para probar su acción, fa actora ofreció 
como pruebas documentales públicas los registros de las marcas en .controversia, las cuales 
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. ,· ,· ' ·:· . .. :. ··: .. _ '· : · .. 
con fundamento en. lo dispuésto podos artlculos 129, 197 y 202 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, hacen prueba' plena, de los. hechos legalmente afimrndos, de los que 
se desprende lo siguiente: · · .,· · · 

Lii marca 497360,FASH!CÍN CAFÉ v'DJSEÑO,propiedad de la parte actora tiene 
una fecha legal del 15 de marzo de.1995 y fue concedida el 18 de julio del mismo año, ahora 
bien la marca de la demandada 512741 FASHJON CJTY MEXICO Y DISEÑO, tiene una 
fecha legal de 26 de octubre de 1995 y se concedió el 12 de diciembre del mismo año, por lo 
que una vez que quedó determinado que las marcas en conflicto son semejantes en grado de 
confusión, al practicarse el examen de novedad del registro en conflicto, se debió haber citado 
como anterioridad el registro de la actora, conforme al articulo 122 de la Ley de la Propiedad 
Industrial: 

LEY DE LA PROPEDAD INDUSTRIAL. 

Artículo 122. Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de 
fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley. 

Si Ja solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o 
reglamentarios: Si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen 
anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos 
meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo 
que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si 
el interesado no contesta dentro del plazo concedido se considerara abandonada la solicitud. 

De lo anterior de desprende que al momento de que la demandada solicitó a registro 
la marca 512741 FASHION CITY MEXICO Y DISEÑO, ya exislia en vigor el registro 
497360 FASHION CAFÉ Y DISEÑO, propiedad de la aetora, motivo por el cual este 
Instituto atendiendo al principio de prelación debió haberle citado como anterioridad al 
primero, situación que no se dio por lo que si existió error al momento de conceder el registro 
de la hoy demandada, cumpliéndose la hipó\esis de este supuesto. 

Por lo que se RESUELVE: 

1.- Se declara adminlslrativamenle la nulidad del registro marcario 512741 FASHION 
CITY MEXICO Y DISEÑO. 
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RcsoJUción No. 2636/1998, dictada el 30 de junio de 1998, notificada a la 
demandada el 14 de octubre del mismo ailo. 

2.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LA MARCA 39702 "CIIANEL" 
Y LA MARCA "CHANTEL Y DISEÑO" 

Antecedentes: La empresa CHANEL SOCIETE ANONYME (CHANEL, S.A.), 
titular de la marca 39702 CHANEL, solicitó la declaración administrativa de nulidad de la 
marca 428953 CHANTEL Y DISEÑO, por considerar que tal registro marcarlo fue concedido 
en contravención a lo dispuesto por la ley de la materia, invocando como causales de nulidad 
las siguientes: 

1.- La derivada del articulo 151 fracción I, en relación con el articulo 90, fracción XV de la 
Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, ordenamiento jurídico vigente en la 
época de concesión del registro de marca sujeto a nulidad, en relación con el articulo 6 bis del 
Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, y las correlativas 
disposiciones consignadas a su vez en el articulo 151 fracción 1 en relación con el articulo 90 
fracción XV, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que la denominación 
CHANEL, propiedad de CHANEL SOCIETE ANONYME (CHANEL, S.A.) es notoriamente 
conocida en México, y resulta ser semejante en grado de confusión a la marca 428953 
CHANTEL Y DISEÑO, propiedad de la demandada. 

2.- La derivada del articulo 151 fracción V, de la Ley de Fomento y Protección de la 
Propiedad Industrial, ordenamiento jurídico vigente en la época de concesión del registro de 
marca sujeto a nulidad, correlativo del articulo 151 fracción IV de la Ley de la Propiedad 
Industrial, en virtud de que la marca CHANTEL Y DISEÑO, fue otorgada por error, 
inadvertencia o diferencia de apreciación, ya que la marca 39702 CHANEL, resultan ser 
semejantes en grado de confusión. 

3.- La derivada del articulo 151 fracción 1, de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación 
con el ordenamiento vigente en la época en que sé otorgó el registro marcarlo que nos ocupa, 
en virtud de que, al considerar que la marca 428953 CHANTEL Y DISEÑO, es semejante en 
grado de confusión respecto de la marca 39702 CHANEL, dicho registro marcario no cumple 
con el carácter de distintividad que exige el articulo citado. 

Como primera causal de nulidad, aduce la actora la actualización de los supuestos 
previstos en el articulo 151 fracción 1, en relación con el articulo 90 fracción XV de la Ley de 
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Fomento y Protección, ordenamiento jurldico vigente en la época de concesión del registro de 
marca sujeto a nulidad, en relación con el articulo 6 bis del Convenio de Parls para la 
Protección de la Propiedad Industrial, y las correlativas disposiciones consignadas a su vez en 
el articulo 151 fracción 1 en relación con el articulo 90 fracción XV, ambos de la Ley de la 
Propiedad Industrial, toda vez que la denominación CHANEL, propiedad de CHANEL 
SOCIETE ANONYME (CHANEL, S.A.) es notoriamente conocida en México, y resulta ser 
semejante en grado de confusión a la marca 428953 CHANTEL Y DISEÑO, propiedad de la 
demandada. Preceptos legales que a continuación se transcriben: 

LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Articulo 151. El registro de una marca es nulo cuando: 

l.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y 
condiciones para el otorgamiento del registro. Para efectos de lo dispuesto en esta 
fracción, se consideraran requisitos y condiciones para el ótorgarniento de registro 
los establecidos en las fracciones 1 a XV del articulo 90. ; . 

Articulo 90. No se registrara como marca: 

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes 
a una marca que la Secretarla estime notoriamente conocida en México, para ser 
aplicadas a cualquier producto o servicio. 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Artlculo 15 (;El registro de una marca será nulo cuando: 

V Se haya otorg~do en'~ontravención de las disposiciones de esta ley o la que 
hubiese estádo vigente en la épóca .de su registro. 

No obstant~ lodi.spuesto en esta fracción, la acción de nlllidad no podrá fundarse 
en la impugnación dda rcprcseniación legal' del solicitante del registro de la 
marca. 



Articulo 90.- No serán regislrables como miirca: 

XV. Las denominaciones, figuras o formas lridimcnsionales, iguales o semejanlcs 
a una marca que el lnsli!ulo cslime notoriamente conocida en México, para ser 
aplicadas a cualquier producto o servicio. 

Se· entenderá que· una marca es notoriamenle conocida en México, cuando un 
scclor determinado del público o de los clrculos comerciales del Pals, conoce la 
marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México 
o en· el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus 
productos o servicios, asl como el conocimiento que se tenga de la marca en el 
lcrrilorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. 

A· efcclo de dcmoslrar la notoriedad de la marca, podrán empicarse todos lo 
medios probatorios permitidos por la Ley. 

'_ .,,· --
Este inipedimcnto procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien 
solicita su registro, púdiesc crear confusión o un riesgo de asociación con el titular 
de la níáfca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el 
desprestigio'. de: la' maréa. Dicho , impedimento no será aplicable cuando el 
. solicitante del, regist~o sea titular de la marca notoriamente conocida. 

CONVENIO DE PARJS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD 
. . INDUSTRIAL. 

ARTICULO 6 bis.-1) Los Paises de la Unión secompromelen, bien de oficio, si la 
legislación del Pals lo perrnile, bien a instancia del interesado, a rehusar o 
invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que 
constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear 
confusión, de una marca que la autoridad competente del Pals del registro o del 
uso estimare ali! notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona 
que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos 
o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la 
reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de 
crear confusión con ésta. 
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Al respecto, debemos señalar que para que se actualice la causal de nulidad en 
estudio, es necesario el cumplimiento de los siguientes supuestos: 

a).· Que la marca sea idéntica o ·s~niejant~ en grado de confusión a <ltracon"~especto de la-
cual se solicita la nulidad. , - .. · 

b ).· Que dichamlirca se haya déclarado en el sentido d~ consideraría ri~ibrÍafuent~ conocida 
cnMéxico. _,-;.-..¡- ,.,,,-; .·,_---.·-,·, 

,: .. !~ -~::/ :·~: .. ·.:·~ .. ;: 

,·'<·:· '~ . !"' ' 

Con respecto al primer supuesto, cabe señalar que la marcil ~e lá parti:"actcira se 
constituye por la palabra CHANEL, y la marca de la parte demandadá''.se :forma por la 
denominación CHANTEL y por un diseño. · : .·.: ;:'c'~'i\':>'i . •: · 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han estableddó un ~l~iíliC> dd'reglas que 
deben ser atendidas para formarse un juicio acerca de .la similit.ud entri:)los muréas, ya sea 
para impedir el registro de una de ellas o para nulifiear un registro indebidámeiite otorgado. 

" .. ··: .".:¡~·-~ ~~~-~p·; ._,,' 

Una de las reglas a que se hace referencia, establece que ¡~-~-~mejiínza entre dos 
marcas no depende de los elementos diferentes que apárezéán- i:ntre"ellas, sino de sus 
elementos similares, por tanto el criterio para determinar la imitación debe basarse en las 
similitudes que resulten del conjunto de elementos que constituyen las marea en conflicto y 
no de las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente. 

En este sentido, para establecer si entre la marca CHANTEL Y DISEÑO, y la 
marca CHANE!,, propiedad de la actora, existen elementos de confusión que puedan servir 
para determinar si una de ella imita a la otra, no debe apelarse primordialmente al análisis de 
las diferencias que entre una y otra existan ya que ello requiere una elaborada operación 
mental subjetiva, que el público consumidor quien es el que puede ser inducido a error, no 
está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas 
que fácilmente puedan advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de 
provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de 
ellas, este criterio es el que sustenta la Tesis Jurisprudencia! número 19 visible a fojas 88 y 89 
del Informe de Labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al término del 
año de 1982 Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, mismo que a continuación se 
transcribe: 

MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON 
. SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSJON. INTERPRETACIÓN DE LA 
FRACCIÓN XVIH.DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y 



MARCAS.- Cuando se trate de dctcnninar si dos marcas son semejantes en grado 
de confusión, confonne a la fracción XVIII del art!culo 91 de la Ley de 
Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al 
efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe 
atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que puedan producir en el 
público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oldas cuando son 
pronunciadas rápidan1cnlc, pues es de suponerse que el público consumidor no 
siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que 
adquiere, asl como tan1poco es necesario que fatalmente lodos sus elementos 
constitutivos sean semejantes, sino fundamcnlalmenle que la similitud de los 
elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre 
dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de 
confusión que puedan servir para dclenninar si una de ellas imita a las otras, no 
debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra 
existan, porque no ha sido esa le mente del legislador en el caso, ya que ello 
requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que 
es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino 
que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse 
entre una y otra marca y que son la únicas susceptibles de provocar la confusión 
del público consumidor, induciéndolo a error respecto de ellas. Tal es el criterio 
que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se 
admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya 
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en 
grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o 
atendiendo a los elementos que hayan sido reservados. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATNA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.
BARCO DE CALIFORNIA; 1459/79.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PÁG. 
106.- AMPARO EN REVlSION 146/81.- LABORATORIOS MILES DE 
MEXICO, S.A;· 749/81.- INTELECTUAL HOTELS CORPORATlON.
UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, 
SEXTA PARTE, PAG. 205. 

Resulta también aplicable el siguiente criterio jurisprudencia!: 

"MARCAS, DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS. PARA SU ESTUDIO ES 
NECESARIO DETERMINARLAS. Para que se considere que una marca 
utilizada en una empresa, pueda causar o inducir al público consumidor en 
confusión, engaño o error porque pueda pensar ésta que los productos que ampara, 
se expendan bajo .su autorización o licencia de un tercero, es necesario que se haga 

81 



un estudio integral de ambas marcas tomadas en su conjunto, pero no sólo 
destacando sus diferencias, sino también atendiendo a sus semejanzas puesto que 
es precisamente es este punto donde puede presentarse la confusión al establecerse 
una conexión mental". 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERJA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISION 2514/92. TRANSMISIONES Y 
SEGURIDAD, S.A. DE C.V., 17 DE FEBRERO DE 1993. UNANIMIDAD DE 
VOTOS. PONENETE: JAIME C. RAMOS CARREON. SECRETARIA: 
MA YRA VILLAFUERTE COELLO. 
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Aunado a lo anterior, para detenninar si existe o no semejanza entre las marcas en 
conílicto, debe atenderse a la denominación que las conforma, y subsidiariamente a las 
figuras que la integran . 

. A lo anterior,.sirve de apoyo la siguiente Tesis Jurisprudencia!: 

MARCAS, DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS NOMINALES Y 
SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA. 

· LO esencial en una marca es su denominación y ésta es la que debe ponerse frente 
a las que están en disputa, para detenninar su confusión o individualidad, sin que 
los demás elementos sean conducentes para desvirtuar su diferencia gráfica y 
fonética, puesto que los productos que amparan las marcas normalmente se 
distinguen por el nombre de las misma y no por sus elementos accesorios. 
CRITERIO SOSTENIDO EN EL JUICIO DE AMAPARO 1030178, KIMBERL Y 
CLARK CORPORATION. 8 DE MARZO DE 1979. UNANIMIDAD DE 
VOTOS. PONENETE: GILBERTO LIEVANA PALMA. TRUBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO. 7' EPOCA, VOL. SEMESTRAL 121-126, 2' 
PARTE, PAG.120. 

Para determinar si las denominaciones en conílicto son semejantes. en grado de 
confusión, se realizó el estudio de las principales funciones que pueden atribuirse a un signo 
marcarlo, las cuales son: 

a).- DISTINCIÓN: La función de distinción deriva de la esencia misma de la marca, por 
cuanto que su objeto está destinado a diferenciar un producto de otro del mismo género, es 
decir debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es 
asignado por la ley, además esta distinción debe ser objetiva o real, con el objeto de evitar 
toda posibilidad de confusión con las marcas existentes, la confusión puede ser: 
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l.· FONÉTICA: Se da cuando dos palabras se pronuncian ile modo similar. raia el caso 
concreto se cumple este Upo de confusión, toda vez que la pronimciación de las marca en 
con!licto, CHANEL Y CHANTE!., resulta ser semejante no obstante que la denominación 
que integra la marca de la demandada, se escriba con un "T1'· en la segunda sllabá de 'dicha 
palabra, trayendo como consecuencia que en conjunto; las pronunciáción de4 amabas marcas 
ocasiona confusión. · · 

2.· GRÁFICA: Se origina por la identidad o similitud· de los signos, sean éstos palabras, 
írases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo por su simple observación¡ obedeciendo a la 
manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. 
Este tipo de confusión se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello 
influyen la misma secuencia de vocales, igual longitud y· cantidades de silabas o 
terminaciones comunes. 

Del análisis en conjunto tanto de la marca sujeta a nulidad, como del registro de la 
actora, se puede apreciar el hecho de que la marca 428953 CHANTEL Y DISEÑO, se 
coníomia por la denominación CHANTEL además de un diseño, mientras que la marca de la 
actora se conforma por la denomina.ción CHANEL, por lo que se puede concluir que, dichas 
denominaciones son semejantes en grado de confusión, ya que la denominación de la marca 
sujeta a nulidad en el presente procedimiento, contiene una letra ''T", lo cual resulta ser una 
variación. ortográfica caprichosa, que no constituye un factor determinante para evitar la 
confüsión gráfica como a continuación se demuestra: 

ACTORA DEMANDADA 

CHANEL. CHANTEL 

. · Para llegar a la anterior conclusión, hemos de tener en cuenta que en el caso 
concreto la marca CHANTEL Y DISEÑO, no cumple con las caracteristicas de distintividad, 
frente a· la ·marca CHANEL, que debe revestir un signo marcarlo, ya que ambas 

. den.ominaciones son semejant~s en grado de confüsión. 

En el presente caso, y al resultar las denominaciones en controversia semejantes en 
grado de confüsión, el diseño que conforma también la marca sujeta a nulidad, no le da 
distintividad frente a la denominación de la actora, siendo que para determinar si existe 
semejanza en grado de confüsión entre marcas debe atenderse primordialmente a la 
denominación, y subsidiariamente a las figuras que la integran, como ha quedado sustentado 
en párrafos anteriores. 



84 

Niora bien, del análisis en conjunto de ambas marca, se pueden apreciar filcilmcntc 
las semejanzas y no sus diferencias, pues el hecho de que la marca sujeta a nulidad se 
compone de la denominación CHANTEL, y por un diseño, no quiere decir que ésta sea lo 
suficientemente diferente para evitar la confusión entre las denominaciones en pugna. 

En efecto, de una sana comparación entre las marcas en estudio, tenemos que, 
CHANTEL Y DISEÑO, a simple vista resulta se semejante en grado de confusión, ya que la 
denominación de la actora, está contenida en su totalidad en la marca propiedad de la 
demandada, siendo que el diseño que conforma la marca de la demandada no la hace lo 
suficientemente distintiva para poder coexistir en el mercado con la de la actora, por lo que 
rcsulla innegable la confusión a que se induce al público consumidor respecto de dichas 
marcas. 

Otra de las confusiones que pueden darse entre las marcas es la ideológica o 
conceptual, que a continuación se especifica: 

3.- CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA: Se procede cuando las palabras fonética o 
gráfican1cnte son diversas, pero expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o 
evocación de una misma cosa, caracterfstica o idea, lo que impide al consumidor distinguir 
una de otra, o bien, propicia confusión en el consumidor quien puede hacerlo incurrir en error 
al escoger un producto equivocadamente, debido a la falsa apreciación de la realidad a la que 
fue orientado. Este tipo de confusión no aparece en el presente procedimiento atendiendo a la 
descripción de las marcas y de sus diseños que se hizo en los párrafos que anteceden. 

Siguiendo con el estudio de las principales funciones que pueden atribuirse a un 
signo marcarlo, tenemos las siguientes: · 

bl.- PROTECCIÓN: La función de protección de la marca tiend~.a identificar a su titular 
frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simullárieam.entíi al público consumidor de 
los imitadores, dado que es precisamente porla marca.que el'conipÍ1Ídor'pide o selecciona el 
producto que pretende adquirir. · · · '· '_ · __ · 

c\.- GARANTÍA DE CALIDAD: La función de garanlfa>de calidad,' radi~~ en Ja perfección, 
bondad, excelencia y/o cualidad o eficacia del producto, y esto.es lo' í¡tie' inirfnsccarnériteJo .. 
califica, ya que el comprador busca al adquirir un producto, que.~e s~á.de ,Úna calidad 
determinada, con independencia de la empresa que lo fabrica~ cuYii coriocimiento ·es algo 
secundario para el consumidor. · · --.'. · ''" · , '. ' - · 

. :,·, .. -"''' ,-.. ;¡· 
",". 

•'!'· 

dl.- PROPAGANDA: La función de propaganda constitu}'ll Ün re~IWílo del p~oducto, es decir, 
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·,_ :· . ' ·- ' 

Ja marca es el ú~ico nexo;qu~ existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular, 
y' éS a través de la misma que su ·titular recogerá Jos beneficios o no, de su aceptación por 
parte del público consumidor .. ;. · · 

.·····•• · · .••. • lJna~~~d~tl~in;d:~ue Ja marca propi~d:d de Ja.dc~an~ada y.·¡~ nrnrcade la 
actora son semejantes én grado de confusión, se procede al csiudio ·del siguiente supuesto: 

: "" • ,''.J'.· • ·~• -- ·- > ·- • • _,. '• • '• •\.- • ., , • • -, • • • •' 

:~·.:'~ \:.' -~--:<·-'::/ __ . ~:_·_(·~ --;. :::::.·. -' .-. 

-~cg~~do ~up~est~. -~ ~o~ti~~ació~ será e~tÜdiadó el éoncepto d.e 

·-·: ··,«: . "1: ' .·; ' ' ··." : 

;' . . . La notoriedad se da por el transcurso prolongado en el tié~1po del uso .de u~a mama 
y Ja convenida aceptación y complacencia que por parte del público consumidor se efectúa, 

· con. la· consecuente adherencia de mayores adeptos cada dfa, debido á la Úlidád. de Iris 
productos que se comercializa bajo el distintivo marcarlo y publicidad qué de ella. se realiza •. 

Sobre este particular, ANTOINE PILLET (citado por el Do~tor.D~vid R.angel 
Medina en Ja revista de Actas de Derecho Industrial), nos diée: •."La; notoricdaii: es el 
conocimiento que los consumidores tienen de una marca'.'. Por o_tro.laéfo AfüertChavanne 
también citado por el Dr. Rangcl Medina, indica: "Es por référ~riciá'al p6blico ccinsumidór 
como puede saberse si una marca es notoria o no, yá que. J{notoriedád ·es' u·na' prueba> 
resplandeciente de la utilidad económica de la marcii, porque significa qUe lá marca ha tenido 
éxito y ha sido apreciada por Ja clientela. -~. · ./ • · !;¡;; ?: ; ' 

.·.:'> ; 
Estos criterios y la propia connotación d~ I~~ .~o~~bÍ~; "~ot~ri~·; y"c~noddo'', nos 

inducen a analizar el problema aquf expuesto desde lá p'crspectiva dél. :'público.consúmidor''. 
Ahora bien, dentro del concepto "público consumidor",' éa~e. distinguir jírincipalmenitl entre 
dos tipos, que son: Co~sumidor nacional y coiísum~dor ~xtrimjero: · · · 

/ •,.,.-..·:· --~ ·:·_:., ·.--~·· -~·'<·'::,_:·:.' ·. __ .- -

, . · En éste entendid~, surge la duda sobre ~I tipo de público co~sumidor q~~ debe 
tómame en consideración para determinar si una marca es o no notoriamente conocida, pues la 
referida problemática co_mo hemos dicho debe ser.analizada por referencia al consumidor. 

A este respecto, el articulo 90 fracción XV de Ja Ley de Fomento y Protección de Ja 
Propiedad Industrial, legislación bajo la cual se concedió Ja marca objeto de estudio, prohibe 
el registro de denominaciones iguales o semejantes a una marca que la Secretarla, ahora 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, estime notoriamente conocida en MEXICO, 
Juego entonces, es por referencia al público consumidor mexicano y no el extranjero como 
puede saberse si una marca es notoria en nuestro Pafs, que es lo que exige la ley. 
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En consecuencia, la n~toriedad d~ una ma~a radica cri el éonocimie~to que el 
público consumidor tiene respecto de la misma, debido a Jas repercusiones del uso y la 
publicidad correspondiente en el Pais en el cjue sé reClama allular el regisfro. · • 

LO. antcL s~\~nd~enta ~n:z est:bl~ci;o en ·1~ ~igúic~les ·Tesis 
Jurisprudenciales:/ ·· 

MARCA NOTORIA, NOC!ON Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE 
QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS. Para poder delimitar el 
significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta 
que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa 
marca. Este conocimienlo no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino 
que incluye informaciones sobre las cualidades, caractcr!slicas y uso de los 
productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede 
saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la 
utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha 
sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser 
notoriamente conocida en el Pa(s antes de su registro en él y, en vista de las 
repercusiones posibles de la publicidad de otros Paf ses, aún antes de que se utilice 
en la República Mexicana. Por lo que ve el carácter de notoria que puede 
atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades 
administrativas y judiciales del Pafs deben determinar, fundando su opinión en 
apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la 
quejosa el registro del signo que propuso por tratarse de imitación de uno de los 
monogramas que se usan en los productos de la marca "Gucci'', que a nivel 
internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables 
del éxito comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops", lnc., por lo 
que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de 
concederse el registro solicitado, se podria crear confusión entre el público 
consumidor, pues éste al adquirir los productos creerla que se !rala de artículos 
amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades 
responsables realizaron una correcta aplicación de los articulas 91 fracciones XX 
y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, 6 bis y 1 O bis del Convenio de Paris 
para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que 
imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci'', no se 
encuentre registrada en el Pafs, pues no es necesario que se cumpla con ese 
requisito para que se de la protección de la marca notoria, en términos de lo 
dispuesto por los ardculos 6 bis y 1 O bis del convenio mencionado anteriormente, 
ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar 
que· se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se 
produzcan actos de competencia desleal. La marca sirve para distinguir los 
produclos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, 
reconocidas por fa doctrina y adoptados las legislaciones de distintos Paises, son 



el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio 
más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro 
Pals puede considerarse mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el 
registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad 
que el uso produce efectos jurldicos antes del registro, y con posterioridad a su 
otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de 
conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese 
registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la 
anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con 
anticipación {artlculos 88, 99 y 93). La protección de la marca se encuentra 
sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de 
especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la 
marca se encuentra circunscrita a los limites del País en donde ha sido registrada 
y, por su parte, el principio de la especialidad de la marea tiene que ver con la 
naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de 
la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o 
similares {respecto del principio de territorialidad, ver los artlculos 119, 121 y 
123; en cuanto al principio de especialidad, los artlculos 94 y 95 de la Ley de 
Invenciones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de 
territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se 
traducen en engaños para los legltimos dueños de las marcas y para el público 
consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podrla 
aprovechar de una marea extranjera que todavla no ha sido registrada en nuestro 
Pals, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la 
celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados 
inconvenientes, el dla catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó 
en Estocolmo la última revisión del Convenio de Parls para la Protección de la 
Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; 
convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos setenta 
y seis. Lo dispuesto por los artlculos 6 bis y 1 O bis del ya mencionado convenio, 
tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear 
confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el Pals de registro o de 
utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavla no haya sido 
protegida en el Pals mediante un registro que nonnalmente impedirla el registro o 
uso de la marea que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de 
una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o uso de una 
marea similar que se prestara a confusión equivaldrla, en la mayorla de los casos 
a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para 
los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del 
origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser 
aprobadas por el Senado, las refonnas que se hicieron en Estocolmo al Convenio 
de Parls para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los 
articulas 6 bis y 1 O bis, dicho tratado internacional fonna parte de la Ley Suprema 
del Pals, en ténninos del articulo 133 Constitucional. En concordancia con los 
articulas 6 bis y 10 bis del Convenio de Parls para la Protección de la Propiedad 
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lnduslrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del 
articulo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibición de registrar como 
marcas las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público 
consumidor o inducirlo a error, por tralarse de imilaciones de otra marca que la 
autoridad competente del Pals (en la actualidad Secretarla de Comercio y Fomenlo 
Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una 
persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos 
idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca 
notoriamenle conocida o una imilación susceptible de crear confusión con ésla, 
con el objelo de asegurar una prolección eficaz contra la competencia desleal. 
CRITERIO SOSTENIDO POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN 
REVISIÓN 1269/84. GUCCI DE MEX!CO, S.A. 19 DE MARZO DE 1985. 
UNANIMIDAD DE VOTOS. VISIBLE EN LAS PAGINAS 27 Y 28 DEL 
INFORME DE LABORES DE 1985 TERCERA PARTE. 
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En adición a lo anterior, cabe señalar que el Convenio de Parls para la Protección 
de la Propiedad Industrial, adoptado en Eslocolmo el 14 de julio de 1967, fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación El dla 27 de julio de 1976, establece como rcauisito que la 
marca sea notoriamenle conocida en el Pals en el que se reclama anular el registro, y no en 
otras parles del mundo, articulo que fue transcrito en los párrafos que anteceden. 

De acuerdo con lo anterior y relacionando los medios de prueba ofrecidos por la 
aclara tenemos lo siguiente: 

a) De las pruebas documentales públicas presentadas por la aclara, consistentes en copia 
certificadas del oficio Nº. 1554 de fecha 28 de junio de 1996, por medio del cual se emitió la 
resolución del Procedimiento Contencioso Administrativo P.C. 315/95 (N-100), declarando la 
nulidad del registro de marca 396497 CHANTEL, propiedad de la hoy demandada, y copia 
certificada del oficio Nº. 1555, de fecha 28 de junio de 1996, por medio del cual se emitió la 
resolución del Procedimicnlo Contencioso P.C. 317/95 (N-102), declarando la nulidad del 
registro de marca 346496 CHANTEL, propiedad de la demandada, se desprende que este 
Instituto, y con las fechas que se han cilado, declaró notoriamente conocida en Méxicp, la 
marca CHANEL, además de citadas, consideradas similares en grado de confusión a las 
marcas CHANTEL y CHANEL. 

b) La documental pública consistente en copia certificada de la ejecutoria emitida en el Juicio 
de Amparo 270/84, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en materia Administrativa en el 
Dislrilo Federal, relativa a la demanda de Amparo promovida por Hilel Tawil Penhos, en 
especial la referencia que hace el H. Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en 
Materia Administrativa, respecto de la resolución contenida en el oficio de fecha 17 de julio 
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de 1984, Nº. 144-84-39634, emitido por la extinta Dirección General de Invenciones, Marcas 
y Desarrollo Tecnológico, mediante la cual se señaló que la marca ASHANELL, es una 
imitación de la marca notoriamente conocida CHANEL, en la cual se negó el registro de la 
marca citada en primer tém1ino, declarando la notoriedad de la segunda, confirmándose dicha 
resolución con la sentencia del mencionado juicio de garantías la cual no amparó ni protegió 
al quejoso, corroborando en dicha sentencia la notoriedad de que goza la marca CHANEL. 

c) De la prueba documental pública, consistente en el testimonio del C. Alfrcd Hecd, 
presidente de CHANEL, S.A., debidamente certificada por notario, legalizada y traducida, se 
desprende la lista de los múltiples registros marcarlos que existen en nuestro Pafs para 
proteger la denominación CHANEL, los cuales ostcntán fechas legales anteriores a la de fa 
marca CHANTEL, en diversas clasificaciones. 

' . 
Lo anterior se considera de suma importan~ia ~o~: este lnstitul~, para estimar la 

notoriedad de la marca CHANEL, ya que de esos registros· se dcduc.e el tiempo que dicha 
marca lleva distinguiendo productos que circulan y se comercializan. en nuestro Pafs, y en 
consecuencia el tiempo de dicha notoriedad.· · · · · · · · 

. . - - - " 

De lo anterior se desprende que In maréa~HANEL exist~~~n ~u~stro Páls desde el . 
afio de 1939, que amparan productos de la clase 3 lntcmaciÓnal, a saber, produétos qulmicós, 
medicina y preparaciones farmacéuticas, originándose de ésta todós los demás registros 
marcarlos. . . .. 

Asimismo, la testimonial citada, se apoya en una serie de pruebas documentales que 
le dan mayor certeza juridica, consistentes en dos oposiciones hechas por CHANEL, S.A. a 
las solicitudes para registro de la denominaciones CHERMELLE y CHANCELINE, revistas 
mundialmente conocidas como ''vague", "new views", "the new w" y la propia revista 
"chane!", las cuales circulan en México, y de las que se advierte la gran publicidad hecha por 
CHANEL, S.A., para promover sus productos y servicios. 

Visto lo anterior, y del resultado del estudio y valoración de las pruebas ofrecidas 
por la actora para actualizar el segundo supuesto de la causal de nulidad en estudio, vemos 
que efectivamente el supuesto en estudio se actualiza cabalmente, ya que, y como ha quedado 
asentado en los párrafos que anteéooen, este Instituto, desde el 28 de junio de 1996, declaró 
que lamarc.a CHANEL,'propiedad de la parte aclara, como notoriamente conocida en nuestro 
País, ·~ · · ' · · 

. : Consecuen;e~entC, al ciunpli~e t~dos los supuestos legales a que se refiere la 
fracCióÍ1 1, del articulo 151, en relación cori el articulo 90 fracción XV de la Ley de Fomento y 

; ' .. ···' .. · -·,. . -·'. ·... ' ·. ' 
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Protección de la Propiedad Industrial, ordenamiento jurídico vigente en la época de concesión 
del registro de la marca sujeto a nulidad, en relación con el artículo 6 bis del Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial, y las correlativas disposiciones 
consignadas a su vez en el articulo 151 fracción 1, en relación con el articulo 90 fracción XV, 
ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, resulta procedente declarar la nulidad del registro 
marcario 428953 CHANTEL y DISEÑO. 

Por lo que se RESUELVE: 

t.- Se declara administrativamente la nulidad del registro marcarlo 428953 CllANTEL 
y DISEÑO. 

Resolllció1i Número 2966/97, dictada el 15 de diciembre de 1997, publicada en la Gaceta de la 
Propiedad Industrial en el mes de enero de 1998. 

3.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LA MARCA 492167 "REVOLUCION" 
Y LA MARCA 522170 "REVOLUCIONARIO 501 Y DISEÑO" 

Antecedentes: Juan Carlos Arav Fortique, titular de la marca 492167 
REVOLUCION, solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario 
522170 REVOLUCIONARIO 501 y DISEÑO, propiedad de Elaboradora y Procesadora de 
Agave y sus Derivados, S.A. DE C.V., señalando como causal de nulidad el articulo 151 de la 
Ley de la Propiedad Industrial, la cual a continuación se transcribe: 

Articulo I 51.- El registro de una marca será nulo cuando: 

IV.- Se haya otorgado por error inadvertencia o diferencia de apreciación 
existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que 
sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o 
productos iguales o similares. 

Al respecto, para que se actualice la causal de nulidad en estudio, es necesario el 
cumplimiento de los si~uientes supuestos: 



91 

' .. - - ~ . .. . . :. . ' . . ' ·:· ' 

a) Que e~isl~ una marca r~gislratl~ qu~ se haya olorgado por error, inadv~ríencia o diferencia 
· · de apreciación, exisliendó en vigor otra picviumente regislrada . 

. c) Que ;e ~pliqu~n ·~ 'º.~ ilíisrno~ ~ si~ilar~ pr~dui:los. 
~ ,. __ ,_ .. · 

'31 :~:p~~';ic10~'.,'alcga 'en su. favor, que la marca de. su .propiedad 492167 
, : REVOLUCION, fue registrada el dfa 22 de mayo de 1995; por lo qúe debió cónslituir un 

'impedimento legal para el registro de la marca 522170 REVOLUCIONARIO y DISEÑO, 
' ''toda:'vei: qúé.éslas son semejantes en grado de confusión, y se aplican a•los mismos o. 

' similare5 produclos. 

As! la marca 492167 REVOLUCION, se regislró el dfa 22 de mayo de 1995, y se 
encuenlra surtiendo todos sus efectos legales, como se desprende del certificado de registro 
expedido en esa fecha a favor de su litular por el término de 1 O años, conlados a partir de la 
fecha en que se soliciló el regislro, por lo que se encuenlra vigenle. 

Por su parte Elaboradora y Procesadora de Agave y sus Derivados, S.A. de C.V., 
soliciló el registro de la marca REVOLUCIONARIO 501 Y DISEÑO, el dfa 1 de noviembre 
de 1995, misma que se olorgó el dfa 16 de mayo de 1996, bajó el número 522170, casi un 
año después de la fecha en que se otorgó el regislro de la marca propiedad de la parte aclora. 

· De lo anlerior se puede colegir que efeclivamente la marca cuya nulidad se intenla, 
fue otorgada con posterioridad a la fecha del registro de la marca 492167 REVOLUCION, 

• .como asevera la parte aclorn, por lo lanlo a conlinuación se procede a esludiar si se surte en su 
. totalidad el supueslo conlenido en el inciso a). 

Del expcdienle oficial 522170 REVOLUCIONARIO Y DISEÑO, deslaca la 
impresión compularizada del examen fonélico realizado con fecha 13 de noviembre de 1995, 

·misma que por tratarse de documento público, hace prueba plena, en el que aparece lisiada 
con el número 3 la marca regislrada 492167 REVOLUCION. 

Lo Anlerior confirma la hipólesis de que la marca 522170 REVOLUCIONARIO 
501 Y DISEÑO, se concedió por error o inadvertencia de la exislencia de la marca propiedad 
de la aclora, en virtud de que el cilado exan1en de novedad se elabora alendiendo al 
conlendido de la base de dalos del Departamenlo de Examen de Marcas cuya finalidad es la 
de enco.nlmr si existen marcas previamenle regislradas o soliciludes de regislro de marca en 
trámile, que resulten ser semejantes en grado de confusión con la que se examina, y que dicha 
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base de datos arrojó que efectivamente la marca 492167 REVOLUCION, se encontraba 
registrada a favor de la actora, con anterioridad a la fecha en que se solicitó el registro de la 
marca de la demandada. 

Es fundado el dicho de la parte actora, en cuento a que el registro 492167 
REVOLUCION, fue concedido con antelación al registro de la marca 522170 
REVOLUCIONARIO 501 Y DISEÑO y que el segundo se concedió por error o 
inadvertencia de la existencia del primero, más para determinar si se surte en la especie, el 
que el registro de la marca propiedad de la demandada se haya otorgado por diferencia de 
apreciación, es preciso determinar si las denominaciones en conflicto son semejantes en grado 
de confusión. · 

En base a lo anterior se prócede ~ entrar al estudio de la hipótesis referida en el 
inciso b), por lo que se. realizará tá debida comparación de liis semejanzas y diferencias 
existentes . entre la maréa 492167 REVOLUCION, propiedad ·de· la actora, con la marca 
522170 REVOLUCIONARIO 501 Y DISEÑO, propiedad de la parte demandada. 

Es importante tener en cuenta que dentro de las principales funciones que pueden 
atribuirse a un signo marcario, de acuerdo a la doctrina, se encuentra la de "distintividad", la 
cual deriva de la esencia misma de la marca, por cuanto que su objeto está destinado a 
diferenciar un producto de otro del mismo género, es decir, debe revestir un carácter de 
originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley; además, esta 
distinción debe ser objetiva o real, con el propósito de evitar toda posibilidad de confusión; 
asl pues, la confusión puede ser: 

1.- FONETICA: Se da cuando dos palabras se pronuncian de modo similar. 

Resulta ser fundado el dicho de la parte acíora, toda vez que ambas marcas 
coinciden en más de dos terceras partes del total de las letras que las conforman, por lo tanto, 
no obstante, que la marca REVOLUCION propiedad de la parte actora, se pronuncia en 
cuatro emisiones de voz, en tanto que el término principal de la marca propiedad de la parte 
demandada REVOLUCIONARIO, se pronuncia en seis, se surte en la especie la semejanza 
fonética, puesto que el público consumidor necesariamente asocia los términos comunes. 

Así, en razón de que las palabras REVOLUCION y REVOLUCIONARIO, tiene un 
mismo lexema, es dificil que quien adquiera los productos amparados por estas marcas, sepa 
quien cúl productor de cada uno de ellos, de tal suerte que el numeral 501 no constituye un 
elemento diferenciador de las marcas en conflicto, en virtud de que agregar el numeral a una 
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denominación, generalnÍente constit~ye una variante en la marca de que se trate. ' 
Para dar sustento. legal a lo anterior, se procede a transcribir el criterio sostenido 

por .tos más altos Tribunales de Justicia de nuestro Paf s. 

: , : . ~: "' .. , 
"MARCAS, JUICIO SUBJETIVO DE· LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA CON RELACION A LA SEMEJANZA DE DOS. 
REGISTROS. La cuestión de sf una marca es semejante a otra es un· problemá 
técnico y no juridico mientras el razonamiento de la autoridad administrátiva se 
apegue a los principios lógicos", . J'.,'.'},'L :/ .. :. : . · 
AMPARO EN REVISION 2484/1956. PRODUCTOS •INFANCIA,'j,S.A. 
RESUELTO EL 27 DE AGOSTO DE 1956 POR UNANIMIDAD DE 5,VOTOS. 
PONENTE MINISTRO RIVERA PEREZ CAMPOS. SECRETARIO GENARO. 
MARTINEZ MORENO, SEGUNDA SALA. BOLETIN 1956; PAG; 563;' '' 

2.- GRAFICA.- Se origina por la identidad o similitud de los sigrios, s~an é~tÓs palabras, 
frases, dibujos, etiquetas, diseftos o cualquier otro signo, por su· simple· observación. Es 
preciso tener en consideración que la marca propiedad de Ja . actorá,: está compuesta 
únicamente por la palabra REVOLUCION, en cambio la marca p'ropiedad de la demaÍldada se 
compone de la palabra REVOLUCIONARIO y del numeral 501,'ademM de tener los 
elementos figurativos que a continuación se analizan: · · · · 

Se trata de una etiqueta rectangular, en cuya parte. superior se ostenta la 
denominación REVOLUCIONARIO, caracterizando una leve curvatura, •misma· que se 
encuentra sobre el numeral 501, y más abajo la silueta de uri hombre con sombrero de' pie 
delante de la silueta de agave, portando un arma. A continuación se confrontan las marcas en 
pugna para mejor proveer: · .. · 

El hecho de que una de las marcas no contenga elementos figurativos, no es 
suficiente para determinar que no se surte en la especie la semejanza que se estudia, toda vez 
que es preciso atender al criterio sostenido por los Tribunales de Justicia Federa de nuestro 
Pals, como se desprende de la tesis que a continuación se transcribe: 

MARCAS, .DEBE ATENDERSE .A SUS ELEMENTOS NOMINALES Y 
SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA. 
Lo esencial en una marca es su denominación y ésta es la que debe ponerse frente 
a las que están en disputa, para detem1inar su confusión o individualidad, sin que 
los demás elementos sean conducentes para desvirtuar su diferencia gráfica y 
fonética, puesto que los productos que amparan las marcas normalmente se 



distinguen por el nombre de las misma y no por sus elementos accesorios. 
CRITERIO SOSTENIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 1030178, KIMBERLY 
CLARK CORPORATION. 8 DE MARZO DE 1979. UNANIMIDAD DE 
VOTOS. PONENETE: GILBERTO LIEVANA PALMA. TRUBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO. 7' EPOCA, VOL. SEMESTRAL 121-126, 2' 
PARTE, PAG. 120. 
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Atendiendo a lo anteriormente expuesto, dentro de la confusión gráfica que resul_ta 
ser el género, se debe analizar Ja confusión GRAMATICAL y ESTRUCTURAL, pues se trata · 
precisamente de la especie. Este tipo de confusión se da.por la coincidencia d~ letras en los 
cortjuntos en pugna y para ello influyen la ·misma secuencia de.vocales, igual longitud y 
cantidad de sllabas o terminaciones comunes, . .. . . ; ;'.\,.? \ '.' , , ' / ' · · . , 

En el caso concreto la marca pro~ijd~i! d~'.l~,~~{~bto~ sé 6~~;one ~e cuatro 
sllabas; por su parte, la marca propiedad de hi parte dcmruidaéla se i:ompóiié de:, seis _sUabas y 
del numeral 501. Asimismo; la marca de Iá parte ációrá és' umi palabra aguda, por encontrarse 
acentuada en la última sllaba, y la marca.de la démandada es· gráve, por estar iicentuada·cn la 
penúltima silaba. · · 

Para mejor proveer, a continuación se dividen en silabas ambas denominaciones. 

RE-VO-LU-CION 
RE-VO-LU-CIO-NA-RIO 501 

Así las cosas, la denominación de la parte aclara se encuentra contenida en su 
totalidad dentro de la marca propiedad de la demandada, asimismo, de las 14 letras que 
confonnan la segunda, existe identidad en diez, con las que conforman la primera. Esto es, la 
marca propiedad de la actora se encuentra íntegramente reproducida dentro de la marca de la 
parte demandada, lo que definitivamente debe tomarse criterio de confusión, según lo 
sostiene la Tesis Jurisprudencia! número 19, visible a fojas 88 y 89 del Informe de Labores 
rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al término del año de 1982, Tercera 
Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, misma que a continuación se transcribe: 

MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON 
SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION. INTERPRETÁCIÓN DE LA 
FRACCIÓN xvm DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES y 



MARCAS.- Cuando se trate de detenninar si dos marcas son semejantes en grado 
de confusión, confom1e a la fracción XVl11 del artlculo 91 de la Ley de 
Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al 
efecto que produzcan lomadas globalmente, y de manera importante debe 
atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que puedan producir en el 
público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oldas cuando son 
pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no 
siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que 
adquiere, asl como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos 
constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los 
elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre 
dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de 
confusión que puedan servir para detenninar si una de ellas imita a las otras, no 
debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra 
existan, porque no ha sido esa le mente del legislador en el caso, ya que ello 
requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que 
es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino 
que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse 
entre una y otra marca y que son la únicas susceptibles de provocar la confusión 
del público consumidor, induciéndolo a error respecto de ellas. Tal es el criterio 
que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se 
admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya 
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en 
grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o 
atendiendo a los elementos que hayan sido reservados. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.
BARCO DE CALIFORNIA; 1459179.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PÁG. 
106.- AMPARO EN REVISION 146/81.- LABORATORIOS MILES DE 
MEXICO, S.A; 749/81.- INTELECTUAL HOTELS CORPORATION.
UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, 
SEXTA PARTE, PAG. 205. 
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J.- CONCEPTUAL.- Seda cuando dos marcas compuestas de palabras diferentes envuelven 
un significado común, es decir, que las misma evocan en la mente del consumidor, 
coiitcidcñcias que provocan la concepción de que se trata de' una misma marca o de un mismo 
proveedor. · · · · · · · · · 

·,· 

··. Atendiend~a las defi~i~iones veítidai; por la paíte actora, REVOLUCION no tiene 
'únicaÍncnle una acepción, sino por el contrario; dicha palabra puede significar incluso hasta 
·tres ·.cosas· diferentes, asimismo, Ja· P.alabra REVOLUCIONARIO tiene el mismo de 
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definiciones, más resulta necesario atender a que en lodo momento se encuentran vinculadas 
las definiciones de una y otra, de modo que siguiendo el criterio establecido por los 
Tribunales de Justicia Federal de nuestro Pals, loda vez que el público consumidor no hace un 
estudio minucioso de las marcas en conflicto, es preciso resolver que se actualiza en la 
especie la confusión de que se !rala, puesto que es fácil suponer que el público consumidor ha 
de incurrir en confusión, al considerar que ambas marcas son propiedad de un mismo 
proveedor, según la tesis sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia 
Administrativa de nuestro País, que se transcribe a continuación: 

MARCAS, DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS. PARA SU ESTUDIO ES 
NECESARIO DETERMINARLAS. Para que se considere que una marca 
ulilizada en una empresa, pueda causar o inducir al público consumidor en 
confusión, engaño o error porque pueda pensar ésta que los productos que ampara, 
se expendan bajo su autorización o licencia de un tercero, es necesario que se haga 
un estudio integral de ambas marcas lomadas en su conjunto, pero no sólo 
destacando sus diferencias, sino también atendiendo a sus semejanzas puesto que 
es precisamente es este punto donde puede presentarse la confusión al establecerse 
una conexión mental". 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISION 2514/92. TRANSMISIONES Y 
SEGURIDAD, S.A. DE C.V., 17 DE FEBRERO DE 1993. UNANIMIDAD DE 
VOTOS. PONENETE: JAIME C. RAMOS CARREON. SECRETARIA: 
MA YRA VILLAFUERTE COELLO. 

Finalmente, es preciso rccordar:que ~~~ ~1~rc~ºre~istiaci~;~ci;n{115 de Ía fu~ción de 
distintividad, debe cumplir con una seriede· funcionés°sine quá ~ón; a.fin de que pueda se 
considerada como tal, y por eridé, satisfacer en su 1.óíalidad el pápel'que le corresponde jugar 
dentro del mercado, Dichas funciones soni ... . . 

;~-.: ,: ,· ~ ': ~: ~;-:: .... 
'. ,;· .. . . ~; ' 

n).- PROTECCIÓN: La fu~:~ó~ de ~~~lec~iÓ~ de I~ marca tiende a identificar a su titular 
frente a sus competidores, protegiendo simultáneamente al público consumidor de los 
imitadores, dado que es precisamente por la marca que el comprador pide o selecciona el 
producto qúe pretende adquirir. Atendiendo a los argumentos vertidos con anterioridad, se 
concluye que . nos. encontramos en presencia de dos marcas con más diferencias que 
semejanzas, en virtud de que solamente existe semejanza en diez de las letras que constituyen 
ambas marcas, en cambio ni las mismas suenan igual, ni se escriben igual, ni significan lo 
mismo, 

b).- GARANTÍA DE CALIDAD: La función de garanlfa de calidad, radica en la perfección, 
. bondad, excelencia y/o cualidad o eficacia del producto, y esto es lo que inlrinsccarnenle lo 
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califica, ya que el comprador busca al adqui~i~ un producto, que éste sea de una calidad 
detenninada, misma que reconoce por el signo distintivo con independencia de la empresa 
que lofabrica. .. ·· · · · ' · 

. . 

c).:PROPAGANDA: Lii fundÓn d:·p;ipagan~a constituye un reclamo del producto, es decir, 
Ja marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular, 
y es a través de la inisma que su· titular recogerá los beneficios o no, de su aceptación por 

·.parte del público consumidor. 

Es preciso concluir, que toda vez que las marcas en conflicto son semejantes en 
grado de confusión, la marca propiedad de la demandada no cumple con la función intrínseca 
de las marcas, de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción 1, de la Ley de la 
Propiedad Industrial, Que es precisamente que constituyan un signo distintivo de productos o 
servicios ante los demás competidores del ramo, por lo que esta Autoridad considera que es 
imposible que las marcas en pugna coexistan en el mercado. 

Por lo anterior, es de considerarse que se actualiza en la especie el supuesto de 
nulidad contenido en el inciso b), por tratarse de marcas semejantes en grado de confusión. 

Por lo que se refiere al tercer supuesto, del título de registro de marca registrada 
número 492167 REVOLUCION, propiedad de la parte actora, se desprende que ésta se 
registró para distinguir: "RON, BRANDY, MEZCAL, TEQUILA, VINO BLANCO, VINO 
TINTO, VINO ROSADO, VODKA, GINEBRA y AGUARDIENTE", productos relativos a 
la clase 33 de la Clasificación Oficial vigente. Por su parte de las constancias que integran el 
expediente oficial de Ja marca registrada 522170 REVOLUCIONARIO 501 Y DISENO, se 
desprende que Ja misma se registró para distinguir: ''TEQUILA". 

Haciendo la comparación correspondiente, los productos que amparan las marcas. 
registradas en pugna, todos pertenecen a la clase 33 de la Clasificación Internacional de 
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. De tal suerte que es preciso atender al -
principio de especialidad que rige en la materia, y que establece que las marcas se registrarán 
para usarse en productos o servicios, para distinguirlos de los demás de su misma especie o 

el= ~'~ 
~;_,,~;:·:~-':,~y:· 

Toda vez que los expedientes citados han sido dctíi'dariientc'v~lÓrad~s,'por lo que 
ha quedado acreditado que se extrema en la especie la hipótesis contenida'én el inciso' e):' . 

:< ...... : ··~''.:/'. ·~~\ .··.'i--·:·';"l·:.'.;:·,.:,;>, /i',·.""·: .:: ·~·. '· ! 

·,:;,:-,_.} >~::1;'.:.~; .. :\:·.'·L.:·\. ·":?:. ", · 

En virtud de lo anterior, al ai:Íualiwse'e~ slltotalidad ICÍS° slJ~Üe5to~"Jeiacausal de. 
nulidad contemplada en la fracción N, delartlcÜIÓ 151 _ d3e lá).e~ ~e.1~ Propiedad Industrial, 

," - ~ - ;". ; ·• ·,· ,'·: . : .', . ·: ·-.' ~~-·: : : .. - ' •.. - ' ~! e._., ·:: : ";::_:.\_'· .• ,·'._· .. ::; ,·· .. -• .,, j 

..... : ._-_: '/.·. - ,~: 
' . ·:~ ¡ ,' .. :. > 
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·' ._, ·. - . 

habiendo adminiculado las prucb~ ofrecidas, y toda vez. q~e la p~eactor~ ha extre~rndó los 
supuestos de su acción, en términos de los dispuesto en el artl.culo 81 del Ordenamiento Legal 
invocado, y en razón de que la parte demandada no produjo su contestación a la demanda 
instaurada en su contra. · · 

por lo que SE RESUELVE: 

1.- Resulta procedente declarar administrativamente la nulidad del registro marcarlo 
522170 REVOLUCIONARIO 501, propiedad de ELABORADORA Y PROCESADORA 
DE AGAVE, S.A. DE C. V. 

·• Resolución 2379/1998, dictada en 30 de junio de 1998, notificada al demandado en 
fecha 24 de septiembre de 1998. 

3.- CADUCIDAD Y LICENCIA DE USO: 

. _-, 

. . . _\'.:_.~:-? ·> ... :·' -, :·. . . - > -
Además de la5 dos instituciones señaladas anteriormente existén dos más que se 

encuentran relacionadaS ccinhi imitáción de marcas y son: La .caducidad y el contrato de 
licencia de uso. é · • -, ' . 

.. . . , ¿oud1ti~J;.~;~·~int~n~Í'viicnte;·~,r~gist~"~~unam~rca,y por ende 
continuar; gozando· del dércclió. ;ae .. éxclusividad: otorgado con· dicho registro, nuestra ley 
establece que no deje de usarse,' y sea renoyada.'• :' :·,-.: '·,. 

. . . · ...... La cad:~i~~d·~e'eJjL2¡re~is0·:~1~~ ~i~uL;;s.~lc~l~s de. le Léy de la 

Propiedad 1l1dustí-iii1.\ ··· · ;.·:;'.~:ff:i :\;., ··' ,y~ .~ 

El artlcul~) 30dc 'iá·¡:;;~~~ l~'P;g¡Í¡i:J~~ I~d~sÍri~C~t~blece! < · 
. _.,, ·'/. ':·.·--;~~;'/~-~'y'·-:;_:· .. -,~ .~'.··.:- :. ;_·;.:>«'. ·, _.,_ < 

. _:, .:,:".-,- : .::~~!/' _._l, ,· .. ' -~!' -,_·,_ ;".~ :~::-.: -

Articulo~ 13(),'. si'~~ª'. ~~¿i"~~ ~ ;llsa'da d~~a~Í~ i~~~ afio~ co~secutivos en los 
productos o séiviciós para los que fue registrada; procederá lá c.aducidad de su 
registro; salvo que su tiiular.~ d usuario'.que tenga concedida licencia inscrita la 

. hubiese úsado durante; los; tics; Wll?_s .cónsccutivos: inmediatos anteriores a la 
,,;·- ·,·¡ .... ,. ·;·'-·' '::: •.. :\,.:·.'· -: ,..; 

-.·,·,·_e:-. -:··" ~\~': 

- -" ---- ~~----'"··'-·-



presentai:ión de la sol.icitud de declaración administrativa de cáducidad, o que. 
existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la 
marca que constituyan un· obstáculo para el uso de la misma, tales como 
restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los 
bienes o servicios a los que se aplique la marca. 

Articulo 133.- La renovación del registro de una marca deberá ser solicitada por el 
titular o el legalmente autorizado, dentro de los seis meses anteriores al 
vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas 
solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la 
terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la 
solicitud de renovación, el registro caducará. 

Articulo 134.- La renovación del registro de una marca procederá si el interesado 
presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta por 
escrito y bajo protesta de decir verdad, que usa la marca en por lo menos uno de 
los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso 
por un plazo igual o mayor al contemplado en el articulo 130 de esta Ley, sin 
causa justificada. · · 

Articulo 152.- el registro caducará en los siguientes casps:. 

1.- Cuando ÍIO se rcnucvé en términos de. eslil ley, y\ .·•• 
í:i-,');,·. 

11.· Cuand.o· .tá .• maré.11.'lia}ia dej~d<J:d~ ~¿~¿·dumnt~. l~s tr~~ aÍl~s. consecutivos 
inmediatos anteriorcs'.a·la solicitud· dédeclariición 'administrativa de cadúcidad · 
salvo que cxisúi éaíisajustifiéada iijúiciO del lnstitutó; •; .. 

: 99"; 

, .,,~;-· ·~'.~ft:f\.~~~~\,>;~'::~~-~·\;~~'::~--.:<:;-~·~~.:.~ · ·¡ ~~'.~~:~:./x:·: · 

, Com~~~ ~~~JVet~~;~fÍfrp}f~¿P;~~'~tesÍ:sbrit6s,para que el registro que una 
marca no caducjúé; se requiere IÓ siguiéntc: : ' : . . . . . ' . . ' 

·.~.~~ ·:~.~{.-L;S'.- 0 ·: J·_·: .. :·· 
'~, ':·::,:~'.;_~·: ·.·>~/.-!;.e·:. 

L· Que 1~ relloSa~iÓn C!~'ia' m;;r~~ s~¡ ~o licitada dentro de. los seis meses anteriores al 
vencimiento de su vigcnéia, o dcntroios seis meses posteriores, . 

. ¡,: 

'.."'.'~'>"-

2,· Qu~ n~ hay:~~jado d{~sars~ durante tres años conse~utivos en los productos o servicios 
para los qiJ~ fue régisti~da. · · · 
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Referente a lo que debe entenderse como uso de una marca, algunos autores 
consideran que existe "uso de marca" desde el momento mismo en que el bien o servicio de 
que se trate se pone a disposición del público consumidor, a pesar de que pueda no realizarse 
transacción alguna respecto de dicho bien o servicio, pero la marca ya se encuentra 
cumpliendo su función distintiva.61 

Desde luego que la frecuencia de ventas que cada producto o servicio:m,imifiesta, 
puede diferir notablemente de un caso a otro, dependiendo de factores tales c~,mo' la propia· 
naturaleza del producto o el servicio; la demanda, las condiciones del mercado y lás'divc'rsas 
circunstancias que afectan la comercialización de productos y la prestació,n de scrv\~icis; 63 

• 

El articulo 62 del Reglamento de la Ley de la Propie~~~ htd~stri~I, señala laque 
debe entenderse por uso de usa marca, estableciendo lo siguiente: 

Articulo 62.- Para los ef~ctos del articulo 130 de la Ley, entre' otros casos, se 
entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios 
que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en 
el mercado en el Pals bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a 
los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se 
encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación. 

El requisito más relevante para que se considere que una marca se encuentra en uso, 
es que el producto o servicio distinguido por ésta, se encuentre "disponible'', es decir en 
posibilidad de que por cualquier medio sea adquirido por el público consumidor.·· · · 

Adicionalmente se establece la obligación de usar la marca ial. y . como fue 
registrada. La mayorla de las marcas llegan a sufrir algunas variaciones con la finalidad de 
permanecer siempre atractivas, y asl captar la preferencia del consumidor .. La ley permite que 
la marca tenga variaciones simples, sin que estas afecten su carácter distintivo; en el su'puesto 
de que las modificaciones alteren sus elementos esenciales, entonces existe el ·riesgo de que 
sea declarada la caducidad, por considerarse que la marca no esta siendo· usada, sino otra 
distinta. · 

Veamos al respecto, un criterio establecido por el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, el cual referimos a continuación: 

" JALIFE DAHER, Mauricio, ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO. Op, cil p. 89 
63 ldem. · . . . ::,'::· _ . . 



1.- CADUCIDAD SOLICITADA POR NO USAR LA MARCA 42772 
"SOi AMARILLA Y DISEÑO" TAL Y COMO FUE REGISTRADA 
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Antecedentes: La empresa BODEGAS 501 DEL PUERTO, solicitó al Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, la declaración administrativa de caducidad de la marca 
42772 "501 AMARILLA Y DISEÑO", propiedad de BODEGAS TERRY, S.A. DE C.V., al 
estimar que dicho registro marcarlo no ha sido utilizado en los productos que protege 
(AGUARDIENTE DE UVA) durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la 
presentación de la solicitud, invocando para ello la causal de caducidad derivada del articulo 
152 fracción 11, en relación con los artlculos 128 y 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, 

Respecto de lo anterior se procedió a hacer, un análisis de. los preceptos legales 
invocados por la actora como sustento de súcció·n; mismos que a la letra establecen: 

•';(,:;~\·_ '.': ...... .,·;··· 

Articulo 152.-el rcgistrd cÜ~.ucaiá .. ,J~ l~~sl~i~n;;~.~baig~:, '.' 
.. , l -~( •. 

!.-. Cuandó la m~c~'1fa;~~J~já~~~eus~;;1;i7e ·t1r~s ~os consecutivos 
inmcdiatOs antériorcs' a Ja solicilUd de.'dcclaiación adiiiinisirativa,.de caducidad, 
salvo que exista callslljtlstificádá ajuició del Instituio:i:\·: :')<: 

, . . . ·< . -.;, : . \,_··~J·v .. »:' ".-'~::·:.':-:: ¿:·"~-.~·.:,'"···:,~:r.,;~--~?<-:;::-:: .. : .. 
'. ,_ -:< ~-::/ ;:, ··: /:'\:~ --~5:~)<.~'.-:~/.~)/:~'··:·::',·.·.·: -':~ ,, .,~, -~ '':\(' ·:: -,·.:·: . 

Mlc~lo 128.~ lÍ!. niáréa' dcbé;á usaraé en ~Í te!l'itorÍd ria~ion~I. Tal y éomo fue 
'registrada o con mcidificacione8 que no alteren sus cirácter distintivo . 

. - ·.; ·.: .. ·_· - ' ' .· ·',,, ·. 

Articulo J3o.'.· Si uná nÍarca no es usada durante tres aftos' consecutivos en los 
productos o servicios para los que fue registrada, procederá lá caducidad de su 
registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la 
hubiese. usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la 
presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que 
existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la 
marca que constituyan un obstáculo para el uso· de la misma, tales como 
restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los 
bienes o servicios a los que se aplique la marca. 

Articulo 133.- La renovación del registro de una marca deberá ser solicitada por el 
titular o el legalmente autorizado; dentro' de los e seis meses anteriores al 
vencimiento de su vigencia. Sincmbargo,. el Instituto dará trámite a aquellas 
solicitudes que se prcscntendentro de uri plazo de seis meses posteriores a fa 



tcnni.nación de.la vigenci~ del registro.Vencido este plazo sin qué se presente la 
solicilud de renovación, el registro caducan\. 

Articulo 134.- La renovación del registro de una marca procederá si el interesado 
presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta por 
escrito y bajo protesta de decir verdad, que usa la marca en por lo menos uno de 
los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso 
por un plazo igual o mayor al contemplado en el articulo 130 de esta Ley, sin 
causa justificada. 
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De confonnidad con lo dispuesto por los artículos 81 y 82 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, corresponde a BODEGAS 
TERRY; S,A: DE C.V., la obligación de la carga de la prueba respecto del uso de la marca en 
cuestión, yá que al ser titular de dicho registro, es ésta, quien debe tener en su poder los 

· 'docull1cntos que demuestren fehacientemente la veracidad del uso. 

En relación a las documentales privadas ofrecidas por la demandada, consistentes 
en las facturas expedidas por TERRY DE MÉXICO, S.A. DE C.V., que amparan productos 
con la denominación 501 ET. AMARILLA, se desprende que, la manera en que se aprci:ia no 
corresponde a la fonna como fue registrada, por la que esta Autoridad considera.ÍJue éxiste 
una flagrante violación al articulo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial; es decir, existe 
una notoria alteración en la esencia de la marca, razón por la cual la demandada no logra 
acreditar de ninguna manera el uso de la marca en pugna. · · ' · 

Una vez que las pruebas ofrecidas en el presente procedimiento, fueron valoradas 
en su conjunto, con fundamento en el articulo 197 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, se llegó a la conclusión de que la parte 
demandada no acreditó el uso de la marca, tal y como esta fue registrada, durante los tres años 
consecutivos inmediatos a al presente solicitud de caducidad, por lo que se actualizan los 
supuestos contenidos en la fracción 11 del artículo 152, en relación con los artlculos 128 y 130 
de la Ley de la Propiedad Industrial, resultando procedente declarar administrativamente 
Ja caducidad del registro marcarlo 427722 "AMARILLA Y DISEÑO" 

Inconforme con la resolución la demandada interpuso juicio de garantías el cual fue 
radicado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, 
el cual al emitir su resolución concedió el amparo y protección de la justicia federal a 
BODEGAS TERRY, S.A. DE C.V., por considerar que el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial no valoró debidamente las pruebas aportadas por la quejosa, ya que al analizarlas y 
relacionarlas entre si, se demuestra que si se ha usado la marca que se declaró caduca. 
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Asimismo el Juez Cuarto señaló que el articulo 128 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, establece que la marca deberá usarse en el territorio nacional, tal y como fue 
registrada o con modificaciones que no alleren su carácter distintivo. Y que lo anterior se 
advierte que podrá usarse una marca como fue registrada o con modificaciones que no alteren 
su carácter distintivo, por lo que de las facturas que exhibe el quejoso, se desprende que las 
mismas corresponden al hecho de que estuviese comercializando el brandy 501 ET 
AMARILLA, pero no implica una modificación sustantiva que altere el carácter distintivo de 
la marca, tal y como se aprecia de la confrontación siguiente 

l sot AMARILLA lsot ET AMARILLA 

Sin que de tal apreciación se llegue a la conclusión .de que cxistá una modificación 
como ya se dijo sustantiva, que altere el carácter distintivo de la marca impugnada de caduca. 
Toda vez que existe una similitud en ellas, y resulta ser la palabra "ET" una modificación que 
no altera el carácter de la marca. · 

La anterior resolución fue confirmada por el Décimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. · 

Como podemos observar en las resoluciones emitidas por el IMPI, por el Juzgado 
Cuarto de Distrito y por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, el que la alteración de una marca sea simple o esencial, es una cuestión muy 
subjetiva que compete resolver al Juzgador, ya sea el Instituto, o los Juzgados Federales, 
criterio que variará según se trate de una marca nominativa, figurativa, tridimensional o 
mixta. 

El efecto de que se declare la caducidad de una marca, es que, una vez declarada, 
ya nadie goza del derecho exclusivo sobre la misma, y por ende cualquier persona puede . · 
solicitar su registro. 

La caducidad puede hacerse vaÍer po~ vla de acción, si un tercero interesado en la 
marca, solicita al IMPI, la declaratoria de caducidad, y una vez declarada, solicita su registro¡ 
o bien la caducidad puede haceise valer por vla de excepción, en caso de que el titular o el 
legalmente autorizado, solicita algunii'declaración administrativa en contra de un tercero, y 
este último manifiesta y comprueba.que la.marca propiedad del actor, no ha sido usada en un 
periodo de tres años, trayendo éomo consecuencia que el Instituto declare su caducidad. 



. ._ -- - .. 

· Potló anterior es rccomcndabl~ ~ue ;ie~pre que se adopten ~aill~ios cncldis~il~ o. 
etiqueta de un producto,. se realice el registro correspondiente de manera inmediata, de la! 
forma que al amparo del registro existente se obtenga el nuevo registró' sin implicar un riesgo 
para su titular. 64 

' · ·• . · • · .:.·, : '.'\.: ••.<• ·,.:.·· .. :· . ·:•:> >, ·.. . :·' 
... C"'., 

LA LICENCIA DE USO: Es el contrato por viriu~ del cu;I b1' tiÍ~l~r ~e ~~a marca 
registrada o en trámite de registro, concede el uso de la misma a una o más persona5: Para que 
el contrato de licencia produzca efectos contra terceros, debe ser insciito ante el)nstitúto y · 
obrar en el mismo expediente del registro de la marca. ' · · · · · 

Una de las condiciones que establece la ley para los contratos de licencia de uso, es 
que los productos o servicios que se vendan o presten por el usuario o usuarios autorizados, 
deben ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. 

El uso de la marca por el usuario que tenga concedida la licencia, se considerará 
como realizado por el titular. Pero para que se considere que una marca se está usando, ésta 
debe ser empicada tal y como fue registrada o con modificaciones que a juicio del lnstilulo no 
alteren su carácter distintivo, de lo contrario, se corre el riesgo de que terceros interesados en 
la marca, soliciten su caducidad, alegando que no fue empicada tal y como fue registrada y 
por lo tanto considerarse que lo que se estuvo usando fue una distinta, pero no la marca en 
pugna. 

4- LA IMITACION DE MARCAS COMO INFRACCION Y COMO DELITO. 

En la actualidad existen diversas marcas que gozan de gran prestigio entre el 
público consumidor, este prestigio ha sido logrado por los titulares, no solo por la calidad de 
los productos o servicios que se distinguen con la marca, o por el precio, sino que además se 
invierten grandes cantidades de dinero en publicidad, con el fin de que los productos y 
servicios entren en el gusto y preferencia de los consumidores; este prestigio es aprovechado 
por competidores desleales quienes imitan esas marcas con la finalidad de confundir al 
público consumidor y que éste adquiera los productos o servicios creyendo que adquiere los 
amparados por la marca prestigiada, obteniendo grandes ganancias a costa del esfuerzo e 
inversión de los lcgltimos titulares. 

°'ldem. 



En materia de imitación nuestra ley establece dos figuras juridicas: 

1.- La imilnción,corrÍo infracción adltlinist~tiv~.· 

2.- La inÍit~ción de marc~¿~~od~lit¿,; 
' ' ' 

' ·· .. ' : 

105 

-- . -. : ':: '. _',·~~:· .. : .-

' l.: lln c~~t~ a' la i!llltación de marcas como infracción administrativa, el artículo 
213 de la ley, señala,' son infracciones adffiinistrativas: 

. N.: uZunf~~a parecida en grado de c~nfusión a otra registrada, para amparar 
·los mis~1os o similares productos o servicios que los protegidos por In registrada, 

-·-·., 
\/·; ' ,•:-. ~ -

2.~ La imÍtació~ d;~i\rciscom<l deÜto, se encuentra prevista por el artículo 223 de 
'la ley establece; son deliíós:'; /' . 

' ' «,,-.,·. 

- . \ ""'·'..;:, 

.·, ' ' Reidcidii~n l~i¿~~~~~t~ prc~ist115 en'111Srracciones ;I a xxll del articulo 213 
' de ésia ley, umi vez que la. ¡irinieia siúíci6n administralivir. impuesta póccsta 'razón haya 
quedado linne .. -··_:, /:-:: ;,;SjA~:'.S_,'i', ;'.< /.;·_ L.••.·•,·.·.·,·;;,,·,_:•··,·•·••.·.·'.····. 

-~·'.:~;:·.:.·.: ',·.::-~\\'·:, ·;-, .-->_: ... <::~~-:-.~' --~: . •,-: :·.', }:::·::;_:·: 
•·Una de_J¡J¡ ~~ndJ~t~á'(j~~·'.fe refl~~·~l¡Ír~c'~pt~'q\íe ~ic~~~·~s ·1a ~látiva a la 

imitación de marcas i:onio infracción adminisiratiíiá, prevista por el artlculo, 231, fracción IV, 
antes lran.Scrito·-~ - ~· ",. ) •\,';,~ ',. - ". e • •º' " ··., ;_ ·:·~~ :<:\ . ';:L';~) , ,::;:/ . •,::;'O•: .-,, 

' ·' .•:1:"· ·::·.': '"'..'' <O,.i•''i .·, .. ·· · ·· :~ .. , ,,,.,.. ;,·,,;· -~ ·.; · · . -. ··>r(:\·:<>~~:I.:. ··-" '"_: .. f .. : ·1 
• 

:.:: ;•. ,:., ;. ·- .· ;,,_ :~:;:/ ',.;/,>· }.~3 .> ' 
'El articulo 218 párrafo segUndo scñai~ 'que por reiriddericiá1deb~ entende~e cada 

una de las subsecuentes infracciones a un inismó precepto; cométidnÍI dentro de lo.s dos aftas 
siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción. · · · 

. . -·.,· 

De los preceptos antes citados, se desprende que para que s~ integre la imitación·. 
como delito debe existir una primer resolución administrativa que declare que hubO imitación 
de marca, una vez que ésta cause ejecutoria, si a partir de esta fecha y' dentro de los do·s años 
siguientes, el mismo infractor vuelve a incurrir en imitación, se puede perseguir la imitación · 
como delito. · · ' · 

La imitación como infracción administrativa y como delito, serán objeto de un 
estudio más detallado en el capitulo V. · · 
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CAPITULO· IV 
REGLAS PARA JUZGAR LA IMITACION DE MARCAS. 

¿ po~illÚid~J ~~ confundir una marca c~n otra es el factor determinante para 
declarar la existéncia'de imitación. La confusión existe cuando por el parecido de los signos el 
públiéo' 'consumidor piíéda ser inducido a error sobre la procedencia de determinados 
próductós o servicios. 

Al respecto nuestra ley señala como regla general, que no se puede registrar una 
marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, 
aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Pero ni en nuestra ley, ni en el 
reglamento, se establece cuando existe similitud en grado de confusión entre las marcas, pero 
la doctrina y la jurisprudencia han establecido que la confundibilidad existirá, cuando, por el 
parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a error, determinando que la 
confusión puede ser de tres tipos, mismos que son los siguientes: 

1.- Confusión fonética. 

2.- Confusión visual o gráfica. 

3.- Confusión conceptual o ideológica. 

2.- LA CONFUSION FONETICA. 

' La confusión fonética se da cuando dos palabras se pronuncian o leen de forma 
. simHar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, 'fl que el público consumidor 

· · . cónscrvá, mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. 6 

65 TESIS JURISPRUDENCIAL 1.30 .. 581, Visible en la péglna 207, Tomo XV-1 Febrero. 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
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J .• CONFUSION GRAFICA O VISUAL. 

Se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras,' frases, 
dibujos, etiquetas, formas de productos o cualquier otro signo, por su. simple observación. 

Este tipo de confusión se da por la forina en que capta visualmente el signo el 
público consumidor. Puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, similitud de 
dibujos, envases, formas de productos, combinación de colores, o por la similitud o igualdad 
en los trazos con los que se representa la marca. 

4.· CONFUSION IDEOLOGICA O CONCEPTUAL. 

Es también conocida como confusión "semántica" de significado. El aspecto 
ideológico atiende cspecfficamente a la idea que la marca proyecta en la mente . del 
consumidor, por el s~ificado propio en nuestro idioma o por el que éste n,dquicre, por .su 
utilización cotidiana. :: ·. 

Este tipo de confusión puede producirse cuand6 siendo I~ paÍab:rasJonética y 
gramaticalmente diversas, expresan el mismo concepto,: es''decir, ·csla representación o 
evocación a. una misma cosa, característica o idea, la que impide al público consumidor 
distinguir una d.c otra. · · · 

,. .. . - ', 

s.- . REGLAS ESTABLECIDAS POR LA DOCTRINA PARA CALIFICAR LA 
IMITACION" . .. i) 

En la doctrina se h~~ ~l:bonidÓ. algÜrias reglas para dctcm1inar cuando una marca 
es imitacióó de otra, éstas son' reconocidas internacionalmente, y son:' . . 

.· ,·.· '.-: --.···.·:!:'.__: .. : 

.·· .. ··· ··. . ::c:D>;y . .· . 
. ~. JALIFE DAHER, Máuriclo. ASPECTOS LEGALES PE LAS MARCAS EN MEXICO. Op, cit. p. 56. 
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1.- La imitación debe apreciarse teniendo en cuenta las semejanzas yno las diferencias. 

La marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que 
pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o 
separadamente, sino atendiendo a las semejanzas que resulten de su examen global, para 
determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo¡ lodo ello deberá 
efectuarse a la primera impresión nomial que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo 
observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un. 
examinador minucioso y detallista de signos marcarlos. 61 _ . 

' .. 

2.- La semejanza hav que apreciarla considerando la marca e~ su co~ju~to; téni~ndÓ én c'ue~la 
lodos los elementos que la constituyen y los que hayan sido reservados.u · ... 

. ·'. \"·::-;~·~., 

·.·.· ..• i.Oque é'6nstilu~_1~iriru:~ils~s's~ ~órijuní~.y-~u-~p~1o;ÍÍ~1i'~iá1,'de m~iio que 1a 
imilación,se' produce 'cuando; dos: marcas:üencn'ºcn' coniúri';casii lodos. sus' elementos 
éaraclerfsticos, aunqúc exisiilli diferencias 'e1ilre los élcinéñios aisladwneiile cónsiderados.69 

-

·i • . . .. , J~::.::·r?::~~·\X~~;T::~r, !::~.,-: x~·; :~·;t.~>:,.::.,,.··;. ··.;:··.::.r>t; :·· ·· :·'>.:::::' 
''·· .·· - "·,< .~; Í~:;:~.~ .. '. :;.•;;·~.; ~~;~·;~~';;:;:•:f·:~;:·· «o''._.,., ·'~.>/. 

1- La aprecia6ión'de ¡~·dti~~~ás'd~b'e ris~Jt'~r di~~ eiain~n iJ~~kiv~ {~o ·d~I simultáneo, 
'>//: .('¡ ... ~ .. "~:'."F{~~; ,_·v. ··--::'.·~.:i;~~:~.~:_:·:~ · ::_; ;,· .. · ;" · 

., ':;··.\::.,··:;:_.:;,l".:·_\>}\'.' -.. -_. .. ' ,.-·:;·.::.: . 
• ... . No se deben: i:oÍoc~~' I~ d~s maréas una. fr~nle á la otfá;' pará más fácilmente 

descubrir, ·mcdhmté una cÓl11paráéióÍ1 atenta, las· diferencias de ambas, sino indagar si entre 
ellas existen analoglas tales que,' colócadas separadamente puedan originar confusión. 1.0 

En efecto, el ·consumidor al elegir un producto o serv1c10 con una marca 
determinada, lo hace en función de que en su mente por lo común tiene vagamente fijada la 
imagen de dicha marca¡ as! también porque su elección se vea constreñida a lo que se le 
ofrece, sin que al efecto, pueda establecer valoraciones comparativas entre la mencionada 
imagen de la marca de su predilección y la que legalmente adquiere y tiene ante sus ojos, 
ignorando si ésta es una simple imitación de aquella, por no tener ambas marcas ante su 

67 NAVA NEGRETE, Justo. Op, cit. p.173. 
68 GIANBROCONO, Alfonso. Cllado por NAVA NEGRETE, Juslo. Op, cll p. 172. 
69 RANGEL MEDINA, David. 'PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA JUZGAR LA IMITACIÓN DE 
ID MARCAS'. Revista Mexicana de la Propiedad lnduslrlal. JULIO·DICIEMBRE-1966. p. 245. 

lbldem. p. 244. . 
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. presencia y~~ p~dcr compararlas. 71 

4.,·La ·imitación debe ~prcciar5c suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona 
medianamente' inteligente. o· sea el comprador medio. y que preste la atención común y 
ordinaria. 

Se calibra la posibilidad de confusión de las marcas con referencia a la mentalidad 
del consumidor al que está destinada la mercadcria, y sobre el que, en definitiva ha de operar 
la marca. Y se entenderá por tal el consumidor medio, ni especialmente perspicaz, ni torpe en 
extremo. Cuando el término medio de los consumidores pueda confundir una marca con aira, 
la imitación está fuera de duda. El criterio es ílexible ya que la atención que pone la gente de 
escasa cultura en estos signos es menor que la que empica In gente culta pudiendo ocurrir que 
una misma marca pueda considerarse confundible o no según la clientela a que se aplique la 
mercadería. 72 

S.· La posibilidad de confusión entre las marcas iguales o semejantes surge cuando los 
artículos o servicios ouc amparan son los mismos o de la misma naturaleza, 
indcpcndicnlcmcntc de que pertenezcan o no al mismo grupo de fa clasificación oficial. 

De conformidad con el principio de la especialidad de la marca, ésta crea un 
derecho exclusivo en el campo de los servicios idénticos o similares. Por tanto un tercero 
podrá adoptar la misma marca para productos enteramente distintos, porque de tal elección no 
podrá resultar ningún peligro de confusión.73 

6 .•• JURISPRUDENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 

Como ya se ha referido, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es 
la autoridad administrativa competente para substanciar, resolver e imponer las sanciones 
correspondientes a las infracciones administrativas, el cual durante el desempeño de su 
facultad resolutiva, ha tenido que aplicar su propio criterio para determinar cuando existe o 
puede existir probabilidad de confusión entre dos marcas, criterio que podemos apreciar en las 

11 NAVA NEGRETE, Juslo. Op, cll. p. 174. 
72 1dem. 
13 RANGEL MEDINA, David. LA IMITACIÓN EN LA JURIPRUDENCIA COLOMBIANA. EL FORO. 

ORGANO DE LA BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS. QUINTA EPOCA. No. 6 ABRIL· 
JUNIO. 1967. MÉXICO. P. 114. 



siguientes resoluciones emitidas por dicha autoridad. 

t.· ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LA MARCA -
"SABRITAS" EN CONTRA DE LA MARCA "SABROSITAS" 
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Antcccdcnlcs: La empresa PEPSICO, INC, titular de la marca 98999 SABRITAS, 
solicitó la declaratoria de infracción administrativa, que a su juicio cometió la C. ANA 
LUCIA JOCH IGA, por utilizar la denominación SABROSITAS, la cual es similar en grado 
de confusión a la marca de su propiedad, señalando la actora como sustento de su acción la 
hipótesis normativa prevista en la fracción 11, inciso b), del articulo 210 de la Ley de 
Invenciones y Marcas, aplicable conforme al articulo 3° transitorio de la Ley de Propiedad 
Industrial, considerando que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión a 
otra registrada, para amparar los mismo o similares productos o servicios que los protegidos 
por la registrada. 

El IMPI determinó que del análisis de la fracción mencionada se desprenden las 
hipótesis descritas a continuación: 

-, 
a) Que exista una marc~ registrada, propiedad de un~ p6rso'ri~ flsic~ o irior~1/ -

b) -Que un teréero use ~~:p~d~ctos o se~ÍciÚsi~Íl~es~n~~;~;~¡~~~í;Ó~odis~ño par~cido 
en grado de corifusióna dicha marca registrada; si dicha'. confusión há sido déclarada p_or 
laSECOFI: -- --. - .- - - - ' ' 

. .- . :, . <:,- : ·~ -:_· : ,' ,. \ ' '.. -

En relación con las hipótesis en<análisi_~, la a~toridad advirtió io siguiente: 

En primer lugar se actualizó la primer hipótesis, toda vez que se acreditó la 
existencia del expediente de marca 98, 999 SABRIT AS, en el cual se apreció que su titular es 
PEPSICO, INC, que es una marca nominativa, misma que se encuentra vigente y surtiendo 
plenamente su~ efectos legales, y que ampara alimentos y sus ingredientes. 

Para que se actualice el segundo supuesto la referida autoridad procedió a analizar 
si la denominación SABROSITAS es similar en grado de confusión a la marca 98, 999 
SABRITAS, propiedad de la actora, señalando lo siguiente: · 

De la compara'c-ión de .las dcno!llinacion~s en conflicto cimformada por la 
denominación SABROSITAS_ y d_e: la marc~. registrada 98, .999 SABRITAS, se ·aprecia 

_. . - - ~- . ,,_ . ' - - .. __ , .- . ·--~-. '-_- ' -~ . __ . .,,, .. . .- ' . -

,- .··,-
·.,:. ... ,,.;_,.,:,-:'. 
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claramente que la primera de ellas se confonma con 1 O letras, cuatro silabas y un diseño que 
se ubica en la letra "O" de la denominación SABROSITAS el cual consiste en la figura que 
pretende la de una nariz de payaso que tiene su medio rostro en la parte superior de dicha 
letra, y cabello a los lados del mismo rostro, y en uno de los laterales superiores de la cabeza, 
un sombrero, y la denominación y diseño SABROSITAS. 

Por su parte la marca 98, 999 SABRITAS, es una marca nominativa, es decir, sin 
diseño, que tiene ocho letras y que se subdivide en 3 sflabas, que comparada con la 
denominación SABROSIT AS, se aprecia claramente que las dos tienen como elemento 
común las letras S A B R 1 T A S, sólo que en la denominación de la demandada está 
intercalada, entre la cuarta y quinta letra, las letras "O" y "S", que no dan a dicha 
denominación la suficiente distintividad, sino una imitación o similitud marcarla, toda vez que 
la demandada además de reproducir en toda su integridad la denominación de la marca de la 
aclara, agrega como nuevos elementos las letras "O" y "S" y el efecto que producen en el 
público consumidor al ser o!das cuando son pronunciadas rápidamente, es de confusión, pues 
es de suponerse que dicho público no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las 
marcas de los productos que adquiere, con lo que se acredita plenamente la similitud entre las 
denominaciones en conflicto, y que se aplican a los mismos productos. Para mayor claridad se 
ejemplifican las denominaciones en conflicto. 

SABRITAS 
S A B ROSI T A S 

En apoyo a lo' anterior se cita el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación: · 

La imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en su 
integridad o en sus partes principales, sino también suprimiendo alguno o varios 
de. sus elementos, agregándoles otros nuevos o introduciendo en ella 
modificaciones y procurando en todo caso que el aspecto general que presente la 
marca pueda inducir a la mayoría de los consumidores a error para decidir, 
concluyendo que no debe verse ante todo, si entre la marca imitada y la otra 
existen diferencias, sino fundamentalmente por las semejanzas que se adviertan, 
su naturaleza y extensión, la generalidad del público puede confundirse". 
JUICIOS DE AMPARO EN REVISION. 2245/49.- MONSATO CHEMICAL 
CO. - 498/65 WINTHROP PRODUCTS.- 598/52 NANEFOLD SUPPLIES CO. -
Y 519/45 THE COCA COLA CO. 
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Asl mismo, para sustentar el análisis anterior se invoca por analogia la siguiente 
jurisprudencia: 

MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON 
SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION, INTERPRETACION DE LA 
FRACCION xvm DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES y 
MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado 
de confusión, conforme a la fracción xvm del articulo 91 de la Ley de 
Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al 
efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe 
atenderse a la primera impresión, esto es, al erecto que puedan producir en el 
público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oldas cuando son 
pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor 
no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los 
productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos 
sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la 
similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para 
establecer si entre dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen 
elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a 
las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre 
una y otra existan, porque no ha sido esa le mente del legislador en el caso, ya que 
ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor 
que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, 
sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden 
advertirse entre una y otra marca y que son la únicas susceptibles de provocar la 
confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de ellas. Tal es el 
criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no 
se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya 
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en 
grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o 
atendiendo a los elementos que hayan sido reservados. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATNA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.
BARCO DE CALIFORNIA; 1459/79.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PÁG. 
106.- AMPARO EN REVISlON 146/81.- LABORATORIOS MILES DE 
MEXICO, S.A; 749/81.- INTELECTUAL HOTELS CORPORATION.
UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, 
SEXTA PARTE, PAG. 205. 

De lo señalado, es evidente qi1e la denominación, SABROSIT AS; empicada por la 
demandada, es parecida en grado de. confusión a la marca 98, 999 .. SABRITAS, propiedad de 
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la aclara, máxime que dicha denominación se aplica a los mismos productos amparados por la 
registrada, por lo que la denominación SABROSITAS empicada por la demandada 
contraviene uno de los principios marcarios que es el de la distintividad, que deriva de la 
esencia misma de la marca, por cuanto que su objeto está destinado a diferenciar un producto 
de otro del mismo género, por lo que se considera que es el producto en si mismo en lo que el 
consumidor dirige normalmente su atención. 

Del mismo modo, a foja siete, la resolución de nulidad, de fecha 21 de abril de 
1995, declaró la notoriedad de las marcas SABRIT AS tal como sigue, entre las que se 
encuentra el registro 98, 999 SABRITAS:" ... cabc agregar que las marcas propiedad de la 
aclara son notoriamente conocidas en nuestro Pais, debido a la publicidad que de las mismas 
se ha realizado en los diversos medios masivos de comunicación desde hace muchos años, as! 
como al monto de ventas en la República Mexicana, situaciones que no han podido pasar 
desapercibidas para la demandada quien al utilizar un signo distintivo semejante en grado de 
confusión con el protegido por los registros marcarios propiedad de la aclara, realiza netos de 
competencia desleal, ya que todas las marcas se aplican a productos similares a saber, 
alimentos y sus ingredientes". 

De lo anterior se concluye que la existencia de la denominación SABRIT AS, no ha 
sido ignorada ni por el público consumidor, ni por la demandada, menos aún teniendo la 

· · notoriedad de la misma; que se conoce .desde hace muchos aftas por la publicidad realizada en 
los medios masivos de coniunicaéión y por el monto de las ventas en el territorio nacional. 

.•.. , AdcmáS adminiculando entre si las pruebas analizadas dentro de este capitulo 
resulta que la marca propiedad de la aclara tienen una fecha legal de 6 de octubre de 1959, y. 
la del expediente 102, 385 SABROSITAS, tiene fecha legal de 4 de diciembre de 1990, es 

·decir la segunda se solicitó casi 31 anos después de la primera, además de que ambas 
denominaciones en conflicto se aplican a los mismos productos. 

De las probanzas analizadas dentro de este capitulo, adminiculadas entre si, y del 
análisis anterior, se desprende que la denominación SABROSITAS usada por la demandada y 
contenida en los empaques y etiquetas de sus productos, es parecida en grado de confusión a 
la marca registrada 98, 999 SABRITAS empicada por la aclara para la comercialización de 
sus productos, máxime que las denominaciones en conílicto se emplean para distinguir los 
mismos productos, por lo que resulta la actualización de la causal de infracción contenida en 
la fracción 11, del inciso b), del articulo 210 de la Lcydc Invenciones y Marcas, invocadas por 
la aclara, de donde además se desprende la realización de actos contrarios a los buenos usos y 
costumbres en la industria, comercio y servicios que implican competencia desleal. 

Toda vez que la aclara demostró los hechos constitutivos de su acción con las 
constancias que obran en el expediente en que se actúa y lomando en cuenta lo señalado en 
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este capitulo, se concluye que habiendo adecuación de los hechos 11 las causales de infracción 
invocadas por 1 actorn, y contenidas en 1 inciso b), fracción 11, del articulo 210 de la Ley de 
Invenciones y Marcas, ordenamiento legal aplicable confom1e al articulo 3° Transitorio de la 
Ley de Propiedad Industrial en vigor, resulta procedente la declaración de las mismas. 

Por lo que se RESUELVE: 

1.- Se declara la infracci6n administrativa previsto en el articulo 210, inciso b), fraccl6n 
11 de la Ley de Invenciones y Marcas, en relación con la marca 98, 999 SABRITAS, por 
parle de la C. ANA LUCIA JOCll IGA Y/O propietario del establecimiento comercial 
ubicado en Agata Nº 350, Mariano Otero y Prolongac16n Tcpcyac. 

2.- ANÁLISIS DE CON11USIÓN ENTRE LA MARCA 
"SABRITAS" EN CONTRA DE LA MARCA "SABROSAM" 

Antecedentes: La empresa PEPSICO INC, titular de la marca 98999 SABRITAS, 
solicitó la declaratoria de infracción administrativa, que a su juicio cometió el C. SAMUEL 
PADILLA GUTIERREZ, por utilizar la denominación SABROSAM, señalando la aclara 
como sustento de su acción el supuesto de infracción previsto en la fracción IV, del articulo 
213 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, ordenamiento legal 
aplicable confom1e al articulo 3° Transitorio de la vigente Ley de la Propiedad Industrial, toda 
vez que considera que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión a otra 
registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por 
la marca de su propiedad. 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial consideró que del análisis de la 
fracción IV invocada, se desprenden las siguientes hipótesis descritas a continuación: 

a) Que exista una marca regi~trad~ p~piedad.de una p~rsona ílsica o mo~Í. 

b) Qu~ un te~er~ üs~~~~P~¡Jc~~~5o';J~ic\~~·igÜ;aj~s·b ~11D11r1;~5·~~~dc~~~inaclón º.diseño 
parecido en grado de confusión a d,icha·m~rca registr~da.), .· '.: :· ; ..... ·.. · ·. · · · 

f/··,P. :_., >?:,):·" .. :' ,·,,·:::.:.: ... 
. ,:·.··.·.· 

·"-" .. 
E~ relación ccm l~ í;ipóiesfa ~ll lll1álisis I~ Aút~rldad advirtió lo siguiente: 



La aclara menciona en el hecho uno de su solicitud, ser Úlular de la mar¿a98, 999 
SABRIT AS la cual se encuentra vigente y surtiendo plenamente sus efectos legales, y que 
ampara alimentos y sus ingredientes, lo cual quedó plenamente acreditado con el expcdienie , 
de marca 98, 999. · · ' · 

. - - '. ::-·;·.', ",' >:::·:- '. 
Con la prueba anterior la actora demuestra, que tiene el derecho exclusivo al uso y 

explotación de su marca y de impedir qúe le sea invadido tal derecho con lo que al existir tal 
registro marcarlo en este Instituto y a su nombre en d momento de la solicitud de infracción 
en estudio, se cumple la primera hipótesis del supuesto jurídico en comento. 

· Aho~a bien para qu~ se actualice la segunda hipótesis del supuesto jurídico 
·señalado, es necesario que la actora demuestre fehacientemente que la presunta infractora usa 
en productos iguales o similares una denominación o diseño parecido en grado de confusión a 
la marca registrada 98, 999 SABRITAS. 

En cuanto a las pruebas llsicas anexadas al acta de visita de inspección de fecha 6 
de noviembre de 1991, consistentes en 2 etiquetas y dos fotograllas, mismas que obran en el 
expediente contencioso, los cuales hacen prueba plena, toda vez que cuentan con los datos 
correspondientes que acreditan, el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, 
prueban que la demandada utiliza la denominación SABROSAM y un diseño de un elote que 
simula la letra "S" especlficamente en tostadas de harina de ma!z. 

Ahora bien para que se actualice el supuesto en estudio se requiere analizar, si la 
denominación SABROSAM es similar en grado de confusión a la marca 98, 999 SABRlTAS 
propiedad de la actora. 

De la comparación de las denominaciones en conflicto conformada por la 
denominación SABROSAM y la marca registrada 98, 999 SABRITAS, se aprecia claramente 
que ambas se conforman de 8 letras, y de 3 silabas respectivamente. Ahora bien, la 
denominación SABROSAM ostenta un diseño de un elote que sugiere la forma de una "S", 
mientras que la denominación DE LA MARCA 98, 999 SABRlT AS no tiene diseño alguno, 
sino que se trata de una marca nominativa. 

Del mismo modo, comparando la marca 98, 999 SABRITAS, con la denominación 
SABROSAM, se aprecia claramente que las dos tienen como elemento común las letras S A 
B R, la denominación de la marca 98, 999 se diferencia por su terminación con las letras 1 TA 
S, mientras que la denominación de la demandada finaliza con las letras O S A M, además 
aunque a golpe de voz ambas se pronuncian en tres golpes, la palabra SABRlTAS es grave, 
mientras que SABROSAM es esdrújula, elementos todos ellos que en su conjunto dan a la 

·denominación SABROSAM la suficiente distintividad, por lo que esta Autoridad concluye 
que no hay imitación o similitud marcaría alguna con la denominación de la marca 98, 999 
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SABRITAS, menos aún cuando en el expediente de marca 116: 482SA~ROSAM n~ se citó 
anterioridad alguna y, que la denominación SABRITAS de hecho se emplea para'ilistinguir 
frituras (papas fritas, chicharrones, etc.), mientras que, la de SABROSAM se ,usa para 
identificar tostadas de harina de malz. ':":;;:,' 

Asimismo para sustentar el análisis anterior se invoca por analogfa' la siguiente 
j urisprudcncia: 

MARCAS NO EXISTE CONFUSION CUANDO LOS PRODUCTOS QUE 
AMPARA SON DISTINTOS. Se ha dicho que la clasificación que contiene el 
articulo 71 del Reglamento DE LA Ley de la Propiedad Industrial no puede servir 
de única base para establecer semejanza o diferencia entre los productos de sus 
distintas clases, y en relación con esto, cabe afinuar ahora que esa clasificación 
tampoco puede servir de única base para establecer semejanza o diferencia entre 
productos distintos, aunque de un mismo grupo, de la citada clasificación, y con 
apoyo en este razonamiento se concluye que entre la marca NAN que ampara 
productos dietéticos (farmacéuticos) y la marca NANA que amparan artfculos de 
belleza, aunque tanto unos como otros pertenecen al grupo 6 de la aludida 
clasificación, sin embargo son diferentes entre si, y por lo mismo, no puede existir 
confusión entre ambas marcas, las que no inducen a error, en vista de que es 
lógico que al solicitarse en el mercado un producto de belleza, el vendedor y el 
comprador estén confom1es en dar y recibir un producto dietético o viceversa, que 
al solicitarse un producto dietético, el vendedor entregue al comprador un frasco 
de crema para afeitar, un lápiz labial, una loción o pasta para dientes, por lo que, 
en la especie, no se surte lo dispuesto por el inciso b), de la fracción XIV del 
articulo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial que para negar el registro de una 
marca requiere de la semejanza con otra, asl como tampoco lo establecido en el 
articulo 106 del mismo ordenamiento, puesto que los productos que trata de 
amparar la quejosa con su marca NAN no son similares a los amparados con la 
marca NANA. 
TESIS VISIBLE EN LA PAGINA 138 DEL INFORME DE LABORES 
RENDIDO POR LA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA AL 
CONCLUIR EL AÑO DE 1962. 

Toda vez que la actora no demostró los hechos constitutivos de su acción con las 
constancias que obran en el expediente en que se actúa y que la demandada si acreditó sus 
defensas, tomando en cuenta lo señalado dentro de este capitulo, se concluye que no se 
actualiza la segunda hipótesis del supuesto de infracción en estudio invocado por la parte 
actora y previsto en el articulo 213 fracción IV de la Ley de Fomento y Protección de la 
Propiedad Industrial, Ordenamiento legal aplicable confonuc al 3° Transitorio de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 
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Por lo que se RESUELVE: 

1.- Se niega la infracción administrativa prevista en el articulo 213 fracción IV, de la L.ey 
de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en relación con la marca 98, 999 
SABRITAS, por parte del C. SAMUEL. l'ADIL.L.A GUTIERREZ. 

3.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LAS MARCAS "McDONALD'S" y "M Y 
DISEÑO" EN CONTRA DE LA MARCA "MARI.JUANA Y DISEÑO" 

Antecedentes: La empresa McDONALD'S CORPORATION, titular de los 
registros 315682 McDONALD'S Y DISEÑO y 360385 M Y DISEÑO, solicitó la declaratoria 
de infracción administrativa, que a su juicio cometió el titular de la negociación ubicada en 
Aquiles Scrdán No. 330, Puerto Vallarta, Jalisco, México, invocando como sustento de su 
acción la hipótesis nonnativa prevista en la fracción IV, del articulo 213 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, por considerar que la demandada usa una marca parecida en grado de 
confusión a la marca de su propiedad, para amparar los mismos o similares productos o 
servicios, 

El Instituto consideró que del análisis de la fracción mencionada se desprende los 
siguientes supuestos: 

a) Que exista. una marca registrada propiedad de una persona flsica o moral. 
•• ; .·,· ·;' 1 • 

·. b}Quc un tercero use ~n productos o servicios iguales o similares, una marca parecida en 
grado de. confusión a dicha marca registrada; · · · · · · '· · 

; '·' ~. 

La Autoridad se allegó el expediente ~fici~I dclas'm~icas 3Í~¿S~Mc~ONALD'S 
Y DISEÑO y 360385 M Y DISEÑO, perteneciente a la chisc39dc la .Clásificación Nacional 
de Marcas, reclasificada en las clases.· 5, 9, 1 O, 16, ·, 18, , 21 'f 25 de la Clasificación 
lntcmacional, amparando toda clase de vcstua.rio: ::~.:. ·. · ,;:~,'.; : > . 

. f 

Las marcas se encuentran vigent~s, dcspr~ndiénd~s~ qtÍ~ la aclara tiene el derecho 
exclusivo al uso y explotación de su marca· Y. de imp~dir· qucJe sea invadido tal derecho, por 
lo tanto al existir los registros de marca. en· el Instituto, a nombre de la promovente, se cumple 
la primera hipótesis del supuesto j~rldic.o' en esi~dio: · 



' . . . : . - -. -. ' ~ , - . . . . 

. ·Para que ~e ncrcdi;c la segunda hipótesis del supuesto q~c sé analiia; I~ Ü~toradcbc 
probar fchacicntem~nté ·que la parte demandada usa una marca parecida· en grado ·de 
confusión a la marca base de la acción en productos iguales o similares a Iris amparados por 

. dicha niaréa. ..:. 

·(·e e.. . · P~ra detcm1i~ar la semejanza existente entre los diseños de las marc~s de la aclara 
:·y la:cniplcada en los productos comercializados por la demandada, anexos al acta obtenida 
; mediante la visita de inspección, atenderemos los aspectos visual, gramatical e ideológico de 
dichas denominaciones. 

En el aspecto visual ambos diseños, es decir la M estilizada de McDONALD'S y la 
misma M estilizada acompañada de la nalabra MARIJUANA, tal y como aparece en la prenda 
de vestir que al efecto se anexó, es suficiente la impresión instantánea que se deriva de ambas, 
para determinar la procedencia de la acción intentada por la aclara, es decir, el efecto que 
producen al primer golpe de vista, en el que se aprecia que el diseño aducido por la parte 
aclara se conforma por la M estilizada, mientras que el empicado por la demandada utiliza la 
misma M estilizada, acompañada de la palabra MARIJUANA, lo cual no es un elemento 
suficiente de diferenciación entre ambos diseños, para que el público consumidor pueda elegir 
entre uno u otro producto, que por lo regular se encuentran en los mismos canales de 
distribución pues dichas connotaciones marcarias son aplicadas para identificar toda clase de 
vestuario, de lo que se desprende que son semejantes en grado de confusión. 

Por lo que respecta al aspecto gramatical, ambos diseños se conforman con la 
misma letra M estilizada, teniendo el de la aclara la leyenda McDONALD'S insertada dentro 
del diseño en cuestión; por lo que hace al diseño de las playeras de la parte demandada, ésta 
es la misma letra M estilizada con la palabra MARIJUANA insertada dentro del diseño 
aludido, por lo que al ser leidas se captan de similar manera, de lo anterior se desprende que 
ambos diseños, a saber: M McDONALD'S y M MARIJUANA son susceptibles de crear 
confusión entre el público consumidor. 

Aspecto ideológico de ambos diseños M McDONALD'S y M MARIJUANA, 
tenemos que tanto los productos comercializados por la demandada, como los productos 
protegidos por las marcas de la aclara están contenidos en la misma clase y al encontrarse en 
los mismos canales de distribución y venta, originan confusión entre el público consumidor 
quien pensará que se trata de los mismos productos o de una derivación de los de la aclara. 

Del análisis anterior se desprende que los diseños M McDONALD'S ·y M 
MARIJUANA, que ostentan los productos protegidos por la actora y lo que comercializa la 
demandada, respectivamente, son parecidos en grado de confusión. 



Sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencia!: 

MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR Sl DOS MARCAS SON 
SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSlON, INTERPRETAClON DE LA 
FRACClON xvm DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES y 
MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado 
de confusión, conforme a la fracción xvm del articulo 91 de la Ley de 
Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al 
efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe 
atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que puedan producir en el 
público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oidas cuando son 
pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no 
siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que 
adquiere, as! como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos 
constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los 
elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si 
entre dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos 
de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las 
otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que 
entre una y otra existan, porque no ha sido esa le mente del legislador en el 
caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el 
público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en 
aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las 
semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que 
son la únicas susceptibles de provocar In confusión del público consumidor, 
induciéndolo a error respecto de ellas. Tal es el criterio que sustenta el 
legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro 
una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, 
aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda 
confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los 
elementos que hayan sido reservados. 
TESIS 19 INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL AÑO 1982, TERCERA PARTE. 
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PAGS. 88 Y 89. 
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De los elementos de convicción relacionados. entr~ ;1,~ es cl~ti •. ~ue exist~ la 
adecuación de la conducta de la demandada 'al supúestó nonnaiivo ·.éontcilido en la fracción 
IV del numeral en análisis, dado que usa eldiseilo.,de la Wc5titizádá;acompañada de la 
palabra MARIJUANA, el cual es similar.en gradodc corifusióií a las.de las marcas 315682 
McDONALD'S Y DISEÑO y 360385, MY .. DISEÑO propiédad de McDONALD'S , 
CORPORATION, para amparar toda elasé de vestuario. · , · · ·· 
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En este orden de ideas, se infiere que se actualiza la segunda hipótesis de la 
fracción IV del numeral 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que fue posible advertir 
el uso marcarlo que presupone la! fracción y que el demandado está realizando, esto es, si 
atendemos a la lectura del articulo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el 
diverso 62 del Reglamento de dicha ley, podemos claramente concluir que una marca se 
encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el 
comercio o se encuentran disponibles en el mercado y si bien de la visita de inspección 
referida se desprende que en tal local se ponen en circulación los productos, es decir se 
venden productos similares. 

Por lo que se RESUELVE: 

1.- Se declara la Infracción administrativa prevista en el articulo 213 fracélón IV de la 
Ley· de la Propiedad Industrial, por parte del propietario de la negociación ubicada en 
Aquiles Serdán No. 330, Puerto Vallarta, Jalisco, México, respecto de los registros de 
marca 315682 McDONALD'S Y DISEÑO y 360385 M Y DISEÑO, propiedad de 
McDONALD'S CORPORATION. 

4.: ANÁLISIS DE CONFUSIÓN •:NTRE LA MARCA "CUAUTLA CIIARLIE'S 
Y J))SEÑO" ()'OTRAS\ EN CONTRA DE LA MARCA "PUNTILLA CIIARUE 

Y DISEÑO" 

Antecedentes: GRUPO ANDERSON'S, S.A DE C.VA, solicitó la investigación de 
la infracción administrativa que n su juicio comete en su perjuicio la empresa JAJUMA, S.A 
DE C.V., toda vez que la aclara ha tenido conocimiento de que en dicho eslablccimienlo se 
prestan servicios de procuración de alimentos y bebidas usando, sin su consentimiento la 
denominación PUNTILLA CHARLIE (Y DISEÑO\, la cual a su juicio es semejante en grado 
de confusión con las marcas 292, 447 CUAUTLA CHARLIE'S, 292. 447 S/D, 307. 875 
CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO\, 310, 412 J.J. CHARLIE'S (Y DISEÑO). 331. 278 
COAPA CHARLIE'S, 331, 279 CHIHUAHUA CHARLIE'S. 333, 883 LALOS'N 
CllARLIE'S, 347. 898 CAflOS'N CllARLIE'S, 350, 336 MARCO'N CHARLIE'S, 395, 185 
y, CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO\. 399, 372 CORDOflA CHARLIE'S, 404. 255 
XALAPA CHARLIE'S, 417, 371 LAGUNA CHARLIE'S, 442, 478 TIJUANA CHARLIE'S 
Y 495, 067 NACHOS'N CHARLIE'S., por lo que considera que induce a error, confusión y 
engaño al público consumidor, en cuanto al origen y la calidad de los alimentos y bebidas 
que ahí se expenden, ya que dicho consumidor supondrá infundadamente que esos servicios 
se prestan bajo la autorización, licencia o especificaciones de GRUPO ANDERSON'S, S.A. 
DE C.V., señalando como causal de infracción, la hipótesis normativa prevista en la fracción 
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IV, del articulo 213 de Ía Ley ~~ ia ~rbpi~dad ·l~dustrl~I, ·toda ·vez que· con~idcr~,quc Ía 
demandada usa una márca: parecida en grado de confusión a otra registiada para amparar 
productos semejantes.! ·, • <:': 'e:> ·• •• ·•• • 

,. },.. ·:.:z .. :.~;·. . ·;·:· 
• ·• •. · LliAutoridad ¿ori~idcró 'que <le la.fracción 1v· iri~o~ada se d~sp;ehdcn iris supuestos 
'ci~scritosacontiriiiación:i<•·:;,• ·•''\\·:·•>: •. ·•:::, .. r·; .•:{•,.;.:; •.•:·•·:.;·,: · ' 

. ,::···· - ·:·.-;,_,:._,. . .,~: ;~.:·· :".--~.T -,_1-" .-_,;;·: .. _;>' ~_:!: ,·:,_\; ··~:. -,. i ;· ~- .-,,._ ;.'~. --~ 
-·,--:.<'.·- ... ~ .. ! .· :i.:' --:"' ';"':·-·:_- 1 .·' '''.- ~-¡· --.)~~--;:-~~'.~ :~".!; ,-.: 

-~) Que'exista una marca registrada propiedad cic im~ persona llsic'a oinoraí. .·. ' 
.;--, '.:·;. _·:.'. ':·> . . .. . : - ' - .. ·. ~·.-; ' -. . ,· 

b) Que un i'crccro use Úna marca parecida en grádo de confusión a una marca registrada, para 
amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada. 

Para la actualización del primer supuesto de la hipótesis jurldica que se invoca, es 
necesaria la existencia de un registro marcarlo propiedad de una persona fisica o moral, 
advirtiendo esta Autoridad que la actora ofreció como pruebas de su parte los expedientes 
oficiales de los registro marcarlos 292, 447 CUAUTLA CHARLIE'S, 292, 447 S/D, 307, 875 
CARLOS'N CHARLIE'S CY DISEÑO), 310, 412 JJ. CHARLIE'S (Y DISEÑO). 331, 278 
COAPA CHARLIE'S, 331, 279 CBJHUAHUA CHARL!E'S, 333, 883 LALOS'N 
CHARLIE'S, 347, 898 CABOS'N CllARLIE'S, 350. 336 MARCO'N CllARL!E'S. 395, 185 
Yz CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO), 399, 372 CORDOBA CllARL!E'S, 404, 255 
XALAPA CllARLIE'S, 417. 371 LAGUNA CHARLIE'S. 442. 478 TIJUANA CHARLIE'S 
Y 495, 067 NACllOS'N CllARLIE'S, que amparan los servicios prestados por alojamiento, 
alojamiento y comida por hoteles, pensiones y campamento turísticos. Asimismo se 
comprenden los servicios prestados para procurar alimentos y bebidas preparadas para el 
consumo, esto es, por medio de restaurantes, centros nocturnos, cantinas y bares (servicios 
que pertenecen a la clase 42 de la Clasificación lntemacional). Acreditando su titularidad con 
el contrato de cesión de derechos de marcas celebrado entre CENTRAL ANDERSON'S, S.A. 
DE C.V., como cedente y GRUPO ANDERSON'S, S.A. DE C.V., como cesionaria, contrato 
que fue tomado en cuenta para la inscripción de transmisión de derechos correspondiente. Por 
lo anterior ha quedado acreditado que la aclara tiene el derecho exclusivo del uso y 
explotación de sus marcas y de impedir que ese derecho le sea invadido, al existir tales 
registros marcarios dentro de este Organismo, cumpliendo as! con el primer supuesto de la 
hipótesis de infracción en estudio. 

Para la actualización del segundo supuesto de la hipótesis jurídica en estudio se 
requiere que la actora demuestre que la infractora. usa una marca (denominación o diseño) 
parecida en grado de confusión a las .marcrui de sú propicd~d~'.para _amparar los mismos o 

.similares servicios que los P,rot~gi~~~}~r 1~,r~~:s.tf.:.d. as.i.:_'.,·.·.·.·: .. •. >< . , > ,: .· · ' ·• · 
"':>·.:,,-J,.;.,i"'::.·---

... •. .· Para ~c;cditar ialcs ci;tic~~s; I~ a~i~ra,¿f;~ciÓ ~¿nío prucli~ !le su párte fas 
siguientes: La visita de inspección 'piaéticada .en lá'í:allé 20 N', 2, Malcéó.n de .la Puntilla, en 

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

~ ...... ~-.·.:r_J_-_-:. >'·,, .. -.. -. . ::~---.-
. -.'·_·· ~~_:'t . ' -~·· 
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Ciudad del Cam1cn Campeche, en la cual se pudo apreciar lo siguiente: " ... Que en dicho lugar 
se encuentra un establecimiento consistente en un restaurante que presta el servicio de 
procuración de alimentos y bebidas, a nombre de la empresa JAJUMA, S.A. DE CN. Que 
dicho lugar se identifica con la denominación y diseño de PUNTILLA CHARLIE, tal y como 
se pudo apreciar del letrero exterior, de la papclcrla, de las playeras que usan los empicados y 
de los menús del lugar. Que se anexaron al neta de menú, una hoja membrctada y fotografias 
del letrero exterior del lugar visitado, así como hojas membrctadas, las cuales hacen prueba 
plena en témiinos de los articulas 188, 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria en la materia. 

Del análisis del menú, se observa además, que en la parte interna, ángulo superior 
medio, aparecen las siguientes denominaciones: "JAVIER, JUAN Y M ANUEL.
PUNTILLA CHARLIB (Y DISEÑO).- PROUDLY CARMELITA.- DESDE 1215.- CALLE 
20 N' 2.- MALECON DE LA PUNTILLA CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE". En 
cuanto a la hoja mcmbrctada también ostenta la denominación y diseño PUNTILLA 
CHARLIE. Con las pruebas fisicas anteriormente analizadas, adminiculadas entre si y con el 
acta de visita de inspección se acredita plenamente que la demandada responde al nombre de 
JAJUMA, S.A. DE C.V, quien tiene un establecimiento comercial ubicado en la calle 20 N" 2, 
Malecón de la Puntilla, en Ciudad del Carmen, Campeche, con giro de restaurante, en donde 
utiliza para distinguir los servicios de procuración de alimentos y bebidas que presta, la 
denominación PUNTILLA CHARLIE {Y DISEÑOl. 

Así las cosas, relacionando las pruebas anteriores entre si, salta a la vista que la 
demandada emplea la denominación PUNTILLA CHARLIE (Y DISEÑO), para distinguir los 
servicios de restaurante con procuración de alimentos y bebidas, que son los mismos servicios 
que los amparados por las marcas 292, 447 CUAUTLA CHARLIE'S. 292, 447 S/D, 307. 875 
CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO), 310, 412 J.J. CHARLIE'S !Y DISEÑO), 331. 278 
COAPA CllARLIE'S, 331. 279 CHIHUAHUA CHARLIE'S, 333, 883 LALOS'N 
CllARLIE'S, 347, 898 CABOS'N CHARLIE'S, 350, 336 MARCO'N CHARLIE'S, 395, 185 
Y, CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO\, 399, 372 CORDOBA CllARLIE'S, 404, 255 
XALAPA CllARLIE'S, 417, 371 LAGUNA CHARLIE'S, 442, 478 TIJUANA CHARLIE'S 
Y 495, 067 NACHOS'N CHARLIE'S, en la clase 42 internacional (servicios prestados por el 
alojamiento, alojamiento y comida por hoteles, pensiones y campamentos turísticos. 
Asimismo se comprenden los servicios prestados para procurar alimentos y bebidas 
preparadas para el consumo, esto es por medio de restaurantes, centros nocturnos, cantinas y 
bares, etc.). 

Ahora bien para que se actualice el supuesto en estudio se requiere analizar si la 
denominación PUNTILLA CHARLIE <Y DISEÑO), es similar en grado de confusión a las 
marcas propiedad de GRUPO ANDERSON'S, S.A. DE C.V. De la comparación de las 
denominaciones en conflicto conformada por la denominación PUNTILLA CHARLIE (Y 
DISEÑO) y las marcas que nos ocupan, se aprecia claramente lo siguiente: 
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u) Que las marcas registradas 292. 447 CUAUTLA CHARLJE'S. 292. 447 S/D, 307, 875 
CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO), 310, 412 J.J. CHARLIE'S !Y DISEÑOJ. 331, 278 
COAPA CHARLIE'S, 331. 279 CHIHUAHUA CHARLJE'S, 333. 883 LALOS'N 
CllARLIE'S, 347. 898 CABOS'N CHARLIE'S, 350, 336 MARCO'N CHARLIE'S, 395, 185 
Y, CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO), 399, 372 CORDOBA CHARLIE'S, 404. 255 
XALAPA CHARLIE'S, 417, 371 LAGUNA CHARLIE'S. 442, 478 TIJUANA CHARLIE'S 
Y 495, 067 NACHOS'N CHARLIE'S, tienen como último elemento común la palabra 
CHARLIE'S. 

b) Que la demandada usa también como último elemento de su denominación la palabra 
CHARLIE. 

c) Que el elemento común dominante de las marcas propiedad de la actora es la palabra 
CHARLIE'S, mismo que le da distintividad, ello independientemente de la (s) palabra(s) o 
letra(s) que antecede a CHARLIE'S, que se caracterizan por hacer referencia a una 
determinada zona geográfica (CUAUTLA, COAPA, CHIHUAHUA, CABOS'N, 
CORDOBA, XALAPA, TIJUANA), o a un nombre propio (CARLOS'N, LALOS'N, 
MARCO'N Y, CARLOS'N NACHOS'N), o a cualquier otra palabra (J.J. y LAGUNA). 

d) Que la denominación usada por JAJUMA, S.A. DE C.V., "PUNTILLA CHARLIE", 
también está caracterizada porque la palabra CHARLIE se antecede por una palabra que hace 
referencia a una zona geográfica denominada (PUNTILLA), es decir, al malecón de la 
Puntilla de Ciudad del Carmen. 

e) Que las marcas propiedad de la actora 292, 447 S/D, 307, 875 CARLOS'N CHARLIE'S 
(Y DISEÑO), 310, 412 J.J. CHARLIE'S (Y DISEÑO), 395, 185 Y, CARLOS'N (Y 
DISEÑO), tienen amparado el mismo diseño. ·. . · 

De lo anterior se aprecia claramente que la demandada emplea la denominación 
CHARLIE, la cual es similar en grado de confusión a la que tiene amparada la actora 
CHARLIE'S, toda vez que esta Autoridad considera que la omisión, por parte de JAJUMA, 
S.A. DE C.V., del apóstrofe y la letra "S" (CHARLIE), no la hace lo suficientemente 
distintiva de la palabra CHARLIE'S usada por GRUPO ANDERSON'S, S.A. DE C.V., 
además, que la palabra CHARLIE, al igual que en algunas de las denominaciones de las 
marcas de la actora, se antecede por una palabra (PUNTILLA) que hace referencia a una zona 
geográfica detenninada. Del mismo modo, se advierte que en cuento al diseño usado a forma 
de recuadro, en la denominación "PUNTILLA CHARLIE", es igual al de las marcas 292, 447 
SID, y similar en grado de confusión al de las marcas 292, 447 S/D, 307, 875 CARLOS'N 
CHARLIE'S <Y DISEÑO), 310, 412 J.J. CHARLIE'S (Y DISEÑO), 395, 185 Y, 
CARLOS'N IY DISEÑO). 

En virtud del resnltado del análisis realizado con anterioridad, este Organismo 
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concluye que la denominación y diseño "PUNTILLA CHARLIE", empleado por la 
demandada JAJUMA, S.A. DE C.V., en su establecimiento comercial, con giro para 
restaurante, con procuración de alimentos y bebidas, vista en su conjunto, es similar en grado 
de confusión a las marcas 292, 447 CUAUTLA CHARLIE'S, 292, 447 S/D, 307, 875 
CARLOS'N CHARLIE'S <Y DISEÑO!, 310. 412 J.J. CHARLIE'S (Y DISEÑO), 331, 278 
COAPA CHARLIE'S, 331, 279 CHIHUAHUA CHARLIE'S, 333, 883 LALOS'N 
CHARLIE'S, 347, 898 CABOS'N CHARLIE'S, 350, 336 MARCO'N CHARLIE'S, 395, 185 
Y, CARLOS'N CHARLIE'S <Y DISEÑO\, 399, 372 CORDOBA CHARLIE'S, 404. 255 
XALAPA CHARLIE'S, 417, 371 LAGUNA CHARLIE'S, 442, 478 TIJUANA CHARLIB'S 
Y 495, 067 NACHOS'N CHARLIE'S, propiedad de la aclara, atendiendo a la similitud de los 
elementos principales de las denominaciones y/o diseños en conílicto, misma que ya ha sido 
acreditada en las fojas que antecede, lo cual puede originar confusión entre el público 
consumidor. 

Para sustentar el análisis anterior se invoca por analogla la siguiente jurisprudencia: 

MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON 
SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSJON, INTERPRETACION DE LA 
FRACCJON XVII! DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y 
MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado 
de confusión, conforme a la fracción XVIII del articulo 91 de la Ley de 
Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al 
efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe 
atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que puedan producir en el 
público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oldas cuando son 
pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor 
no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de Jos 
productos que adquiere, as! como tampoco es necesario que fatalmente lodos 
sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la 
similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para 
establecer si entre dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen 
elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a 
las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre 
una y otra existan, porque no ha sido esa le mente del legislador en el caso, ya que 
ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor 
que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, 
sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden 
advertirse entre una y otra marca y que son la únicas susceptibles de provocar la 
confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de ellas. Tal es el 
criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no 
se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya 
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en 
grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o 



atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. . 
AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.
BARCO DE CALIFORNIA; 1459179.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PÁG. 
106.· AMPARO EN REVISION 146/81.· LABORATORIOS MILES DE 
MEXICO, S.A; 749/81.· INTELECTUAL HOTELS CORPORATION.· 
UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, 
SEXTA PARTE, PAG. 205. 
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Además, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los juicios de Amparo en revisión 
2245/49 MONSATO CHEMICAL CO., 498/52 NENEFOLD SUPLIES CO. Y 6191/45 THE 
COCA COLA CO. 

La imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en su 
integridad o en sus partes principales, sino también suprimiendo alguno o varios 
de sus elementos, agregándoles otros nuevos o introduciendo en ella 
modificaciones y procurando en todo caso que el aspecto general que presente la 
marca pueda inducir a la mayoria de los consumidores a error para decidir, 
concluyendo que no debe verse ante todo, si entre la marca imitada y la otra 
existen diferencias, sino fundamentalmente por las semejanzas que se adviertan, 
su naturaleza y extensión, la generalidad del público puede confundirse". 
JUICIOS DE AMPARO EN REVISION. 2245/49,- MONSATO CHEMICAL 
CO. - 498/65 WINTHROP PRODUCTS.- 598/52 NANEFOLD SUPPLIES CO. -
Y 519/45 THE COCA COLA CO. 

Toda vez que las probanzas aportadas por la actora GRUPO ANDERSON'S, S.A. 
DE C.V, fueron suficientes para acreditar la similitud existente entre las denominaciones y 
diseños en conílicto, ya que éstos se aplican a los mismos servicios (servicios prestados por el 
alojamiento, alojan1icnto y comida por hoteles, pensiones y campamentos turlsticos. 
Asimismo se comprenden los servicios prestados para procurar . alimentos . y bebidas 
preparadas para el consumo, esto es, por medio de restaurantes, centros nocturnos, cantinas Y. 
bares, etc.), es evidente que de forma clara se actualiza el segundo supuesto de la fracción IV, 
del numeral 213 de ta Ley de la Propiedad Industrial. · · · 

Estando acreditado que la demandada incurrió en . ta infracciÓn. admi~istrativa 
prevista en el articulo 213 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial. 
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Por lo que SE RESUELVE: 

1.- Se declara la Infracción administrativa prevista en el artrculo 213 fracción IV de la 
Ley de la Propiedad Industrial, por parte de la empresa JAJUMA, S.A. DE C.V. 

5.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LAS MARCAS "CRISTAL SOLIO 
GOi.O" <Y DISEÑOlCONTRA DE LA MARCA "CRISTAL'S Y DISEÑO" 

Antecedentes: ALBERTO VELOZ NAVARRO , titular de la marca 434531 
CRISTAL, solicitó la investigación de la infracción administrativa, que a su juicio se comete 
en su perjuicio, toda vez que tuvo conocimiento de que la empresa CALZADO CARLO 
PERAZZI, S.A . DE C.V., fabrica, reproduce, expende, vende y distribuye calzado etiquetado 
con la denominación y diseño de la marca 434531 "CRISTAL SOLID GOLD" (Y DISEÑO), 
dentro de empaques que también contienen dicha denominación y diseño, confundiendo al 
público consumidor y originando que las ventas del producto de la actora disminuyan 
sustancialmente en el mercado del calzado donde es de gran demanda, pues la etiqueta y el 
empaque del calzado que utiliza la demandada es parecido en grado de confusión al que usa la 
actora para distinguir y expender su producto, por lo que esta conducta causa al titular de la 
marca una pérdida irreparable en menoscabo y perjuicio de su patrimonio y prestigio, toda vez 
que las caractcristicas de calidad del producto imitador son menores. 

Para sustentar su acción la actora invocó las hipótesis de infracción prevista en la 
fracción IV del articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que considera.que 
la demandada usa una marca parecida en grado de confusión, a la de .su propiedad,· para • 
ampamr los mismos o similares productos o servidos que los protegid~s jio~ la registrada .. ' 

·'·:>·" ~- .··:-~~-... ' \ ·-~"':- ~- .·:~)-,;_> .·,.·. _ .... "\ .. ' 
·- . ' ''. •'·"·~:;·.:r:> .. - .... " - . u • ·'•' '' _'-_ ·.,,: .'/.'·<·+·· ~:~< .- :·L ·-- {·-~¡ : _:¿ .:~ ~ -;,_-; :,:(·.<-~'.-.-1 -:-·i·.<::~. , .. 

. ·.. • Dei anáu~i~;<lé;l~Jm~éiÓh ¡~~~cada: se dcsrrllri<lcn.1~s sü~~~;tas. des~ritos ª 
.i ~-:~:·~.~P!}~~~~e-~-~p_:. ~;~r[~-::~?:~:::}~Ú!~·~-i:f!~,' ''.lL\Yé/':_ --.:~;~_ ~-<¡~)_., ,;.i;:):::.·:·~_-:_:-: ,~:-~-;;?-.:-:. 

~· ,.·:'' . ,·,t. '_)r~J:;~_,' -,6 .}~. :·1 . ~-~:: ·;¡·~'.> .. · .... _ :,:;'."", :" ·', ·:, :~:;.·_: :/ 

·· · ;> o~z e~i~Íªl\~ª~ª\~lr~~is~<l~: P~º~\~<lf? de uHpj~ººª n.~ica º. ~~n11. · 
b) que úri Ícrecró.~se u~~; ~í~~:'íiíireC:i.da en ~do' ~e 'cgnfusiónll la de '1a nctom, pa~ 
amp~rar los mis~os o simi}a,res ~roduc.to~ ~ sci;icios que lospr~t~gidos por la registrada. 
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Para la actualización del primer supuesto jurldico que se invoca, es necesario la 
existencia de un registro marcario, propiedad de una persona ílsica o moral, misma que se 
comprobó con el expediente de marca 434531 "CRJSTAL SOLIO GOLD" (Y DISEÑOl, 
ofrecida como prueba, siendo ésta una marca mixta que ampara calzado, comprendido en la 
clase 25, marca que se encuentra vigente y surtiendo plenamente sus efectos legales. 

Con' la prueba anterior la aclara ha demostrado tener el derecho exclusivo al uso y 
explotación de su marca y de impedir que ese derecho sea invadido, y existiendo tal registro 
marcaría dentro de este Organismo, se cumple con el primer supuesto de la hipótesis de 
infracción en estudio . 

. Para hi actualización del segundo supuesto de la hipótesis jurldica cnc5tudio, se 
requiere que la actora demuestre que la infractora u.sa Una marca parecida en! gnido de 

. confusión a la de su propiedád, para amparar los mismos o similares productas·ó scrVicios que. 
la registrada. ; · · : ; ... : • 

.. . ... · Pam~creditar · lo anterior la actrira ofreció de su. p3~'.fü~;:¿:ras,)i~ prueba. 
cótisistcnie en el resultado dé la visita de inspección, 'practicado cñ CI domiéiiió de la empresa 
demandada, de lo cual se desprende lo siguiente: . . .'¿ ; : >. : .. 

.. --,--,.-;....::>:,~-:~~(;' -. 
_,_¿;.:. ·1, 

. Que di~ha empresa se dedica a la compraventa y fabricitclóndc cal~ado en piel y 
sintético; que cri dicha empresa se usan etiquetas con la denominación CRISTAL'S. 

De lo anterior se concluye que la visitada tiene como giró principal la compraventa 
y fabricación de calzado; que ésta es quien fabrica, vende y/o distribuye el calzado al que una 
vez tcnninado se le adhiere y/o aplica la etiqueta con la denominación CRISTAL'S; que por 
lo anterior se deduce que la demandada es quien fabrica, etiqueta y empaca el producto 
tem1inado con dicha denominación CRISTAL'S para su posterior comercialización. 

Ahora bien atendiendo a las semejanzas que en conjunto existen entre la marca 
"CRISTAL SOLIO GOLD" (Y DISEÑO), propiedad de la actora y la denominación 
CRISTAL'S (Y DISEÑO) empicado por la demandada, tenemos que del análisis gramatical 
comparativo de ambas, la denominación de la marca de referencia está fonnada por cinco 
silabas CRJS-TAL-SO-LID-GOLD y la palabra CRJSTAL'S está constituida por dos silabas 
CRl-TAL'S. Que el fonema empleado por la aclara, a excepción del apóstrofe y la letra "S", 
se encuentra incluido dentro de la denominación en conflicto. Que dichas denominaciones 
tienen como elemento similar relevante la palabra "CRISTAL" misma que se destaca como 
parte principal de la marca en conflicto y de la denominación empicada por la demandada, 
tanto en los empaques como en las etiquetas de ambas partes. Además, atendiendo al análisis 
fonético tenemos que los fonemas CRISTAL Y CRISTAL'S se pronuncian a dos golpes de 
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voz siendo en el segundo casi imperceptible la pronunciación del apóstrofe "S", por lo que se 
concluye que los fonemas CRISTAL y CRJSTAL'S son similares en grado de confusión más 
aún cuando la palabra "CRISTAL" es el elemento similar relevante de la marca y parte 
principal de la connotación marcarla usada por el demandado, tanto en las etiquetas como en 
los empaques, que ostentan los productos que fabrica y comercializa. 

En cuanto al análisis visual comparativo realizado a las marcas en conílicto, es 
decir, la marca 434531 "CRISTAL SOLIO GOLD" y de la denominación marcarla empicada 
por la infractora, remitiéndonos a lo anterior, se observa que en la de la aclara se destaca la 
palabra "CRISTAL", y en la demandada, la palabra "CRISTAL'S", siendo éstas las palabras 
relevantes y principales de ambas marcas, además de que tanto la marca original como la 
marca cuestionada se aplican a los mismos productos con el tipo de letra conocido como 
manuscrita y sobre un mismo fondo, lo que en su conjunto constituye en si el diseño 

. contenido en dichas marcas. 

Asimismo, del análisis comparativo de las etiquetas que se aplican al calzado, 
observamos que la de la aclara es de tela, que tiene impresas en letras de color rosa sobre· 
·fondo gris, la denominación "CRISTAL" , con letra manuscrita y ·en el ángulo superior 
derecho las letras siglas "MR", dentro de un circulo y en la parte. inferior el nombre 'de 
"ALBERTO VELOZ"; que la etiqueta de la· demandada también es' de tela, qúc tiene la 
denominación "CRISTAL'S"con el mismo color ysóbreclniismo fo,n:Myquc tiene en la 
parte media del lateral izquierdo dentro de un círculo el número .del calzado (40). . 

Para sustentar el análisis anterior se invoca por analogln la siguiente jurisprudencia: 

MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON 
SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSJON, INTERPRETACION DE LA 
FRACCJON XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y 
MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado 
de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de 
Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al 
efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe 
atenderse a la primera impresión, esto es, ni efecto que puedan producir en el 
público consumidor ni primer golpe de vista, o ni ser oldas cuando son 
pronunciadas rápidamente, pues es de· suponerse que el público consumidor no 
siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que 
adquiere, asl como tampoco es necesario que fatalmente lodos sus elementos 
constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de, los 
elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre 
dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de 
confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no 



debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra 
existan, porque no ha sido esa le mente del legislador en el caso, ya que ello 
requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que 
es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino 
que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse 
entre una y otra marca y que son la únicas susceptibles de provocar la confusión 
del público consumidor, induciéndolo a error respecto de ellas~ Tal es el criterio 
que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se 
admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya 
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en 
grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o 
atendiendo a los elementos que hayan sido reservados. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.
BARCO DE CALIFORNIA; 1459179.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE 
VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PÁG. 
106.- AMPARO EN REVISION 146/81.- LABORATORIOS MILES DE 
MEXICO, S.A; 749/81.- INTELECTUAL HOTELS CORPORATION.
UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, 
SEXTA PARTE, PAG. 205. 
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De dichas probanzas y del análisis anterior se desprende que' la,' marca 
supuestamente usada por la demandada y obtenida en el empaque 'de sus productos es 
parecida en grado de confusión a la empicada por la actora para Ia'Comcrcializadón de sus 
productos y que la etiqueta de tela también es parecida en grado de c,Ónfúsión 'a la empicada 
por la aclara en su producto, por lo que inducen a error al público consumidor: 

De la comparación de las pruebas anteriores con la prueba fisica ofrecida por la 
aclara, consistente en un empaque y un par de zapatos del producto imitado, misma que tiene 
valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 79 y 197 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se observa que la presentación 
y características de imagen de dicho empaque es similar en grado de confusión al usado por 
la actora para la comercialización de su producto y es fabricado para: "CALZADO CARLO 
PERAZI, S.A DE C.V.; corte: Sintético, forro: Sintético, sucia: Sintética", además en la tapa 
del tacón del calzado también se ostenta varias veces dicha denominación , y en el interior del 
calzado se localiza una etiqueta de tela igual a la arriba analizada, con la misma denominación 
que como ya hemos dicho, es parecida en grado de confusión a la usada por la actora para 
comercializar su calzado. 

Toda vez que con las pruebas anteriores la actora ha demostrado fehacientemente 
que la demandada usa la denominación "CRISTAL'S" CY DISEÑO), que es parecida en 
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grado de confusión a la marca 434531 "CRISTAL SOLIO GOLD" CY DISEÑO) de su 
propiedad, para amparar el mismo producto (calzado) protegido por la marca registrada, uso 
que implica la aplicación de ésta en la fabricación o elaboración de productos iguales o 
similares a los protegidos, se concluye que la conducta de la empresa CALZADO CARLO 
PERAZI, S.A. DE C.V., se adecua a este segundo supuesto de la hipótesis de infracción 
prevista en la fracción IV del articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Por lo que RESUELVE: 

1.- Se declaran las Infracciones ndminlstrallvas previstas en el articulo 213 fracción IV 
de la Ley de In Propiedad Indnstrinl, en que Incurre la empresa CALZADO CARLO 
PERAZI, S.A DE C.V., en relación con la marca 434531 "CRISTAL SOLIO GOLD" (Y 
DISEÑO). 

Resolución 4507/1997, dictada en el P.C. 295/95, el 27 de agosto de 1997, misma 
que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial correspondiente al mes de octubre 
de 1997. 

6.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LAS MARCAS "COLGATE V DISEÑO V 
OTRAS •:N CONTRA DE LA MARCA "DENTAL PLUS V DISEÑO" 

Antecedentes: COLGATE PALMOLIVE COMPANY, titular de los registros 
nrnrcarios 429547 COLGATE Y DISEÑO. 429561 COLGATE Y DISEÑO, 429550 
COLGATE GEL Y DISEÑO. 429551 COLGATE GEL Y DISEÑO. 429556 COLGATE 
ANGULAR Y DISEÑO, 429548 COLGATE Y DISEÑO. 429549 COLGATE Y DISEÑO. 
429557 COLGATE PLUS Y DISEÑO Y 429558 COLGATE Y DISEÑO, solicitó la 
investigación de infracción administrativa prevista en la fracción IV de la Ley de la Propiedad 
Industrial, por parte del propietario y/o representante legal de la negociación comercial 
denominada CARREFOUR EDUARDO MOLINA y/o propietario del establecimiento 
comercial ubicado cu Eduardo Malina Número 1623, col. El coyol, México, D.F., al estimar 
que en la misma se cometen diversas conductas contrarias a la legislación sobre propiedad 
industrial, invocando al efecto, las siguientes hipótesis normativas: 

La contenida en la fracción IV, del articulo 213 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, toda vez que la presunta iníractora usa una marca parecida en grado de confüsión a 
otra registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos 
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por la registrada. 

Del análisis .de. la. fracción IV, invocada, se desprendes las hipótesis descritas a 
continuación: · 

a) Que exista una marca registrada propiedad de una persona flsica o moral. 

b) Qué un tercero use en producto o servicios iguales o similares; una denominación o diseño 
parecido en grado de confusión a dicha marca registrada. 

En relación con la primera de las hipótesis transcritas se tiene la existencia de una 
marca registrada cuya titularidad responde a la empresa COLGATE PALMOL!VE 
COMPANY, quien goza del derecho exclusivo de su uso; por otra parte se tiene la existencia 
del registro marcario 512323 DENTAL PLUS Y DISEÑO y del expediente de marca en 
trámite Nº 24642 DENTAL PLUS TROPICAL DEGIL Y DISEÑO, propiedad de 
CORPORACION TROPICAL, S.A. DE C.V.; por tanto, el primero de los supuestos a 
cumplir en el presente asunto se actualiza plenamente. 

Por lo que hace a la segunda hipótesis, encontramos lo siguiente: 

Analizando las constancias que integran el expediente oficial del registro marcarlo 
429547 COLGATE Y DISEÑO, cuyo titular es la empresa COLGATE PALMOLIVE 
COMPANY, S.A. DE C.V., se desprende que ostenta una fecha legal que data del 18 de 
agosto de 1992, y de concesión el 20 de enero de 1993, habiéndose solicitado para proteger 
dcntlfrico y enjuague bucal, el signo distinto en comento, se conforma por dicha 
denominación y un diseño que se hace consistir en un cuadrado en color rojo, dentro del cual 
se encuentra la palabra colgatc, con letras blancas, debajo de ella se aprecia un rectángulo 
fomiado en dos líneas horizontales en color azul y blanco; del expediente 429548 COLGATE 
Y DISEÑO, se desprende que ostenta una fecha legal que data del 18 de agosto de 1992, y 
concesión de 20 de enero de 1993, el cual fue solicitado para amparar dcntlfrico y enjuague 
bucal, advirtiéndose que el signo distintivo en comento, se conforma por dicha denominación 
y un diseño que se hace consistir en un rectángulo que contiene líneas horizontales en color 
azul y blanco, dentro de éste, en la parte inferior izquierda, se advierte un rectángulo en color 
rojo y en la que se encuentra insertada la palabra colgate, misma que se distingue por 
fom1arsc en letras blancas; del expediente 429561 COLGATE Y DISEÑO, el cual tiene una 
fecha legal de 18 de agosto de 1992 y fecha de concesión 20 de enero de 1993, el cual fue 
solicitado para proteger dentífrico y enjuague bucal, comprendidos en la Clase 3 
Internacional, asimismo se advierte que el signo distintivo en comento se conforma por dicha 
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denominación y un diseño que se hace consistir en un rectángulo fonnado en color rojo, 
dentro del cual se advierte la palabra colgate en letras blancas, dentro de un rectángulo que se 
fonna por una linea horizontal en color blanco, que se encuentra por encima de dicha 
denominación y debajo de ésta una linea horizontal en color blanco y otra en azul, asimismo 
se desprende en la parte final de dicho rectángulo y dentro del primero, un cuadrado fonnado 
por lineas horizontales en color azul claro y azul fuerte, en el que se encuentra la leyenda "la 
crema dental familiar". 

De las constancias que obran en los expedientes marcarios citados con antelación, 
podemos obseivar que todos tienen una fecha legal del 18 de agosto de 1992, que fueron 
otorgados el 20 de enero de 1993, en la clase 3 Internacional, para ampara dentlfrico y 
enjuague bucal, los cuales se encuentran actualmente surtiendo todos sus efectos legales y 
otorgando a su titular COLGATE PALMOLlVE COMPANY, el derecho a su uso exclusivo. 

Por otra parte, tenemos que CORPORACION TROPICAL, S.A. DE C.V., es 
titular del registro marcario 512323 DENTAL PLUS Y DISEÑO, con fecha legal 3 de julio 
de 1995, fecha de primer uso 24 de septiembre de 1995, concedido el 6 de diciembre de 1995, 
en la clase 3 Internacional, para amparar preparaciones para blanquear y otras substancias 
para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones de perfumería, 
aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentlfricos y enjuagues bucales. 

Asimismo se advierte que el signo distintivo en comento se confonna por dicha 
denominación y un diseño que se hace consistir en un rectángulo dentro del cual se advierte la 
palabra DENTAL en letras blancas, donde aparece en la parte inferior de la palabra, una linea 
horizontal en color blanco, que abarca desde el principio de dicho rectángulo hasta la letra 
"L" de la palabra DENTAL, fonnándose con dicha linea otro rectángulo pequeño, en el que 
se encuentra la palabra PLUS, en letras blancas, donde las letras "P" y "L", se ubican 
sobrepuestas dentro del primer rectángulo y las letras "U" y "S", fuera del perimctro de dicho 
rectángulo. 

De las constancias que obran en el expediente de marca en trán1ite Nº 249642 
DENTAL PLUS TROPICAL DEGIL Y DISEÑO, se advierte que la empresa denominada 
CORPORACIÓN TROPICAL, S.A. DE C.V., con fecha 5 de diciembre de 1995, solicitó el 
registro de dicha denominación, para aniparar (los mismos productos que el registro anterior), 
productos comprendidos en la clase 3 Internacional. 

De igual manera, del expediente de marca en trámite que nos ocupa, se desprende 
que no ha sido concedido dicho registro toda vez que por oficio con folio Nº 13448 de fecha 
29 de marzo de 1996, el Departamento de Examen de la Subdirección de Derechos, adscrito a 
la Dirección de Marcas de este Instituto, le citó como anterioridades a su registro, los registros 
marcarios 429548 COLGATE Y DISEÑO, 447666 COLGATE Y DISEÑO y 4767794 
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,. . - : ·.· .·: 
. ' 

COLGATE GEL, indicándose que son impedimentos pordiseñoft~da' vez ·~ue en dicha 
solicitud pretendla obtener el registro, donde en las etiquetas· anexas, ern evidente 'u.n uso de la 
combinación de colores rojo, azul y blanco que correspoiídéii"a la cóÍnbinación del diseño 
propiedad de "COLGA TE''. ' :. ': ~ ·. ' 

En consecuencia el registro marcario 51232;;h~~T:L~~US Y DISEÑO, se 
encuentra actualmente vigente y surtiendo todos sus efectos' legales; por lo que otorga a 
Corporación Tropical, S.A DE C.V., el derecho ni· uso exclusivo' de la denominación 
DENTAL PLUS Y DE SU DISEÑO, y como aparece en las etiquetas presentadas en su 
respectiva solicitud de registro. 

De la visita de inspección ofrecida como prueba por parle del actor, misma que se 
llevó a cabo por inspectores de este Organismo, en el establecimiento ubicado en Eduardo 
Malina Nº 1623, col. El Coyol, México, D.F., se pudo constatar la existencia de productos 
que ostentan un diseño similar a los amparados por . registros marcarios propiedad de 
COLGATE PALMOLIVE COMPANY, con la combinación de colores aiul, rojo y blancó, 
llevándose a cabo el aseguramiento cautelar de 10, 927 productos consist.entes en pastas 
dentales, levantándose al efecto la correspondiente Acta Administrativa; misnia que por ser 
una documental pública, hace prueba plena en términos de los articulas .129, 197 y 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la mat,eria. 

En primer lugar, tal y como fue expuesto al estudiarse el primer supuesto a cumplir, 
queda Acreditada la existencia del registro marcarlo 512323 DENTAL PLUS Y DISEÑO, el 
cual fue solicitado por CORPORACION TROPICAL, S.A. DE C.V., exhibiendo para tal 
efecto ETIQUETAS EN BLANCO Y NEGRO, tal y como se puede apreciar claramente de 
las propias etiquetas que anexó el propio solicitante del registro, mismas que obran en el 
expediente oficial en comento, y las cuales tienen pleno valor probatorio, sin que se advierta 
la existencia de documento alguno que acredite el legitimo actuar de CORPORACION 
TROPICAL, S.A. DE C.V., toda vez que aún cuando tiene su marca registrada de pasta 
dental, denominada "DENTAL PLUS", la cual le otorga el derecho a su uso exclusivo, ésta 
no cuenta con la protección de los colores rojo, azul y blanco, puesto que su registro se 
concedió con base al diseño que ostentan las etiquetas que para tal efecto CORPORACION 
TROPICAL,S .A. DE C.V., exhibió en su solicitud respectiva; por otro lado tenemos que en 
el establecimiento comercial en comento, se pudo constatar que se comercializan productos 
que ostentan la denominación DENTAL PLUS, con un diseño consistente en un fondo rojo 
con la leyenda "CREMA TOOTHPASTE" y la marca "DENTAL PLUS", en letras blancas y, 
a un lado del término "PLUS", dentro de un rectángulo en letras blancas con el fondo azul y 
en la parle inferior un fondo azul con letras blancas la leyenda "FLUOR DE BAKING ANO 
CALCIUM FRESH MINT FLAVOR", en los empaques de pasta dental, presentación idéntica 
a la utilizada por el titular de los registros marcarlos propiedad de la aclara, sin el 
consentimiento de COLGATE PALMOLIVE COMP ANY (titular de los registros a que nos 
hemos referido en párrafo anteriores). 
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Asimismo del Acta de Visita de Inspección, se puede advertir que la empresa 
visitada, efectivamente ofrece en venta o pone en circulación productos ostentando la 
combinación de los colores rojo, blanco y azul, ello en virtud de que los mis1r.~s utilizan la 
denominación DENTAL PLUS, en letras blancas, sobre un fondo rojo la primera de ellas, con 
la combinación de los colores rojo, azul y blanco, donde ésta última se encuentra dentro de un 
rectángulo azul, de color casi idéntico al de las marcas de la actora. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, tenemos que en el caso concreto el 
establecimiento comercial propiedad de la demandada, comercializa productos en los cuales 
hace uso de un diseño con la combinación de colores rojo, blanco y azul, dispuestos de 
manera muy similar a los diseños amparados bajo los signos distintivos cuya titularidad 
corresponde a la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, siendo que la marca 
propiedad de CORPORACION TROPICAL, S.A. DE C.V., íue solicitada sin reserva de 
colores, tal y como se desprende de las etiquetas que en blanco y negro anexó a su respectiva 
solicitud de registro, las cuales como ya quedó asentado tienen pleno valor probatorio, lo que 
si bien implica que puede hacer uso de la gran gama de colores en la presentación de sus 
productos y en la forma en que considere, más no por ello, significa que le está pcnnitido 
hacer uso de una presentación parecida en grado de confüsión a una que ya se encuentra 
debidamente registrada, y menos aún al tratarse de una marca notoriamente conocida como 
son los productos "COLGA TE", y bajo la combinación de los colores rojo, azul y blanco, 
combinación éstas que precisamente es la que utiliza la empresa CORPORACION 
TROPICAL, S.A. DE C.V., para identificar los productos por ella elaborados, idénticos a los 
de "GOLGA TE", pues ello sin duda alguna, da lugar a que se pueda llegar a crear confüsión 
irremediablemente entre el público consumidor de los productos dentr!ficos comercializados 
por el establecimiento antes reforido, que corresponde a los mismos articulas amparados bajo 
la denominación COLGATE Y DISEÑO, y sus variantes, los cuales füeron solicitados con 
reserva de colores, tal y como puede apreciarse de los titulas marcarlos correspondientes. 

En apoyo a lo anterior, son aplicables al caso concreto las Tesis Jurisprudenciales 
que a continuación se transcriben: 

MARCAS CONFUSION DE.- Cuando el articulo 91, fracción XVIII, de la Ley 
de Invenciones y Marcas prohibe el registro de una marca que sea semejante a 
otra ya registrada y vigente, aplicada a artículos similares, en grado tal que pueda 
confündirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los 
elementos que hayan sido reservados, se debe entender que se está protegiendo al 
fabricante de la competencia desleal, de manera que ningún competidor pueda 
venir a vender sus productos con una marca que induzca a confüsión al público 
consumidor sobre cuál es el producto que está adquiriendo, lo que implica que si 
cree estar comprando el articulo de un productor, amparado con una marca, no se 
le debe inducir la confüsión de manera que venga a adquirir otro articulo 
producido por otro fabricante, con la consiguiente lesión a los intereses del 



propietario de la primera marca. Luego si la marca cuyo registro se solicita 
comprende la marca anterior en tal fomia que el público consumidor pueda creer 
que al adquirir el nuevo producto está adquiriendo el anterior o una variante del 
mismo, con la marca ligeramente modificada, en caso de registrarla se estaría 
violando la prohibición establecida en el precepto. Para poner sólo algún ejemplo, 
puede pensarse que si se registrara por un productor nuevo la marca FORD 
KRAFT para amparar automóviles, es razonable suponer que el público 
consumidor al adquirirlos, podría haber sido inducido a pensar que estaba 
comprando un vchlculo producido por fábrica del titular de la marca FORD 
anterior, con la consiguiente lesión a los derechos de registro marcario. Y lo 
mismo sucede tratándose de tintas, si la marca anterior es ASTRO, y la solicitada 
ahora es ASTRO KRAFT. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
AMAPARO EN REVISION 241/81.- SUN CHEMICAL CORPORATION.- 30 
de JULIO DE 1981.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: GUILLERMO 
GUZMAN OROZCO. 

MARCAS, DISTINCION DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE PARA PODER 
DISTINGUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO 
DEBEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES CON OTRAS 
REGISTRADAS CON ANTELACION. PECULIARIDADES DE LAS 
ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 90 Y 91, FRACCION XVIII, DE LA 
LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Tratándose de cuestiones relativas a 
confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien 
fundamentalmente merece la protección para evitar la desorientación y el error 
respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el 
mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama 
del signo dist6intivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil 
identificación de las mercaderías; en otras palabras, la marca ha de ser peculiar 
para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el 
comercio o están registradas y la protección de la ley ha de ser plena para que su 
poder de atracción y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la 
existencia y exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre si, 
de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni 
siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica 
la ley de la materia, cuando establece en sus articulas 90 y 91, fracción XVIII, que 
la denominación que constituye la marca debe ser suficientemente distintiva para 
poder distinguir o identificar los productos o servicios a que se aplique o trate de 
aplicarse, frente a los de su misma especie o clase, y que una marca, no debe 
registrarse si es confundible con otra registrada con antelación. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICE LIMITED.-
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UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLS. 157-162, SETA 
PARTE, PAG. 107. AMPARO EN REVISION 60/82.· BARCO OF 
CALIFORNIA.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- SEPTIMA EPOCA: VOLS. 157-
162, SEXTA PARTE, PAG. 107. 
AMPARO EN REVISlON 1459/79.- KERN FOOD, INC.· UNANIMIDAD DE 
VOTOS.- SEPTIMA EPOCA: VOLS. 157-162, SEXTA PARTE. PAG. 107. 
AMPARO EN REVlSION 146/81.- LABORATORIO MILES DE MEXICO, 
S.A. DE C.V.- SEPTIMA EPOCA: VOLS. 157-162, SEXTA PARTE. PAG. 206. 
AMPARO EN REVISlON 746/81.- HOTELS CORPORATION.
UNANIMIDAD DE VOTOS. - SEPTIMA EPOCA. VOLS: 157-162, SEXTA 
PARTE, PAG. 206, 
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En este orden de ideas, se infiere que se actualiza la segunda hipótesis de la 
fracción IV, del numeral 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, y que fue posible advertir 
el uso marcarlo que presupone tal infracción y que el demandado está realizando, esto es, si 
atendemos a la lectura del articulo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el 
diverso 62 del Reglamento de dicha ley, podemos claramente concluir que una marca se 
encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue, han sido puestos en el 
comercio o se encuentran disponibles en el mercado, situación que se pudo constatar en la 
visita de inspección realizada en el establecimiento de la demandada, toda vez que aún cuando 
no hacen uso de la denominación notoriamente conocida "COLGATE", si de su presentación 
consistente básicamente en la combinación de los colores rojo, azul y blanco, por lo tanto, 
resulta evidente que se actualiza la fracción IV del numeral 213 en análisis, supuesto que se 
colige el uso del diseño, presentación y colores protegidos por la marca registrada propiedad 
del actor, sin su consentimiento en productos iguales o similares a los protegidos por la marca. 

Por lo que RESUELVE: 

I.- Se declara la infracción administrativa prevista en el articulo 213, fracción IV, de la 
Ley de la Propiedad Industrial, por parte del propietario o representante legal de la 
negociación ubicada en Eduardo Malina Nº 1623, col, El Coyol, México, D.F., respecto 
de los registros marcarlos 429561 COLGATE Y DISEÑO, 429547 COLGATE Y 
DISEÑO y 429548 COLGATE Y DISEÑO. 

Resolución 2595/1998, dictada el 27 de febrero de 1998, en el PC. 455/1996. 
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7.- ANÁUSIS DE CONFUSIÓN ENTRE LAS MARCAS 
"PIZZA llUT Y DISEÑO" EN CONTRA DE LA MARCA "PIZZA IIOT" 

Antecedentes: La empresa PIZZA HUT, INC, solicitó la investigación de 
infracción administrativa por parte del propietario de la negociación ubicada en Avenida San 
Lorenzo Nº 17 D, Cd Juárez Chihuahua, toda vez que tuvo conocimiento que la negociación 
demandada usa sin su consentimiento una marca parecida en grado de confusión a la marca 
398280 PIZZA HUT !Y DISEÑO). para amparar la misma clase de servicios, por lo que 
considera que lesiona e invade los derechos derivndos de la marca antes citada; invocando al 
efecto la hipótesis nommliva prevista en la fracción IV del articulo 213 de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 

Del análisis de la citada fracción IV, se desprenden las siguientes hipótesis: 

a) Que exista una marca registrada propiedad de tina persoi:ia moral. , 
• '. ' !1:' < ·.,.. ·-· <' ., • • \~'" ·~- • 

b) Que un tercero use en productos~ servicios igu~Íes o similares, una denominación o diseño 
, parecido en grado de confusión a dicha marca registrada. 

En cuanto a la primera hipótesis, la actora ofreció como prueba, entre otras, la 
documental pública consistente en el expediente oficial 398280 PIZZA HUT !Y DISEÑO), 
de los que se desprende que la titularidad del registro marcarlo mencionado corresponde a 
PIZZA HUT, INC, asimismo se observa en dichas probanzas que dicha marca tiene fecha 
legal de 14 de marzo de 1990 y de fecha de concesión del titulo 21 de agosto de 1991, y que 
fue otorgado para ampara servicios de restaurante de la clase 42 de la clasificación 
lnlemacional de Marcas, documculalcs que hacen prueba plena, a favor de la aclara, en 
cuanto que, con la misma demuestra que es el titular de la marca 398280 PIZZA HUT !Y 
DISEÑO) y que por ello goza de los derechos derivados de dicho registro marcarlo, entre los 
que se encuentra su protección contra actos de competencia desleal y por ende se actualiza la 
primer hipótesis del supuesto jurídico en estudio. 

Para que se actualice la segunda hipótesis del supuesto jurídico señalado, es 
necesario que la actora demuestre verazmente que la demandada usa una marca parecida en 
grado de confusión a Ja marca 398280 PIZZA HUT, para proteger la misma clase de 
servicios. , 

~ar~ mcdllar la les extremos, la actora ofreció como prueba la instrumental pública 
referente ,·al actá · 1evilntada con motivo de la visita de inspección practicada en el 
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establecimiento de la demandada, misma que tiene valor probatorio pleno, en témtinos de los 
articulas 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria en esta materia, en la que se aprecia que como quedó asentado que en el interior y 
exterior de la negociación comercial visitada aparecen anuncios con la denominación PIZZA 
llOT, y se observa que la parte actora en uso de la palabra manifestó que la denominación 
PIZZA HOT se usa en ese establecimiento para amparar servicios de alimentos, asimismo en 
uso de la palabra la persona con quien se entendió la diligencia agrego que la denominación 
PIZZA HOT sería cambiada por la denominación PIZZA HIT y mostró una tarjeta que usaba 
la denominación PIZZA HIT, de la visita de inspección se desprende que la negociación 
visitada utilizaba en el momento del desahogo de la misma, la denominación PIZZA HOT, en 
la fachada y en los menús antes referidos, para la misma clase de servicios que la marca de la 
actora. 

Para detenninar si la demandada adecua su .conducta a la segunda hipótesis del 
supuesto jurfdico en estudio, es necesario detemtinar si existe semejanza en grado de 
confusión entre las denominaciones de la marca propiedad de la actora PIZZA HUT y la 
denominación empleada por la demandada, PIZZA HOT, tal y como consta en el acta de 
inspección en comento, es necesario atender los aspectos visual, fonético, gramatical e 
ideológico de dichas denominaciones. 

En relación con el aspecto visual, de las denominaciones PIZZA HUT y PIZZA 
HOT, es suficiente la impresión instantánea que se deriva de ambas para detenninar la 
procedencia de la acción intentada por la aclara, es decir, el efecto que produce al primer 
golpe de vista, en las que se aprecia que el elemento común en las dos denominaciones es la 
palabra "PIZZA", existiendo como elemento distintivo, la palabra HUT, en la marca de la 
aclara y HOT en la marca de la demandada, de lo que se desprende que ambas 
denominaciones son semejantes en grado de confusión. 

Por lo que respecta a los aspectos fonético y gramatical, si hacemos un análisis de 
ambas denominaciones, tenemos que ambas se pronuncian en dos emisiones de· voz, en las 
que la primera o sea PIZZA, es la misma y en la segunda únicamente cambia la U por la O 
que al ser escuchadas rápidamente causan confusión entre el público consumidor, ·razón 
suficiente para que esta Autoridad considere la procedencia de la infracción -en e5tudio. 

Atendiendo al aspecto ideológico de ambas denominaciones PIZZA HUT y PIZZA 
HOT, tenemos que tanto los servicios de la demandada, como los servicios protegidos por la 
marca de In actora están contenidos en la misma clase de servicios al ser ambos 
establecimientos que tienen a la venta alimentos, por lo que el público consumidor caerá en 
confusión al ver que la negociación de la demandada se ostenta con una denominación 
parecida en grado de confusión con la de la promovente y pensará que se trata de una 
derivación de la negociación de la actora, cuya denominación se encuentra protegida por la 
marca en conflicto, por lo que se llega a la conclusión de que tales denominaciones son 
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scmcjmÍlés y provocan confusión entre el público consumidor, 

Del análisis anterior se desprende que exislc semejanza en grado de confusión cnlrc 
las denominaciones PIZZA HOT empicada porta demandada como quedó demostrado con la 
multicitada visita de inspección, y PIZZA HUT protegida por la marca de la aclora, motivo 
por el cual esta Autoridad en ténninos de los artlculos 192 Bis de la Ley de la Propiedad 
Industrial y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la 
materia, considera que dicha probanza hace prueba plena a favor de la actora, lada vez que 
con la misma demuestra que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión con 
la marca de la actora y para la misma clase de seivicios, por lo que se concluye que se 
actualiza la segunda hipótesis del supuesto jurídico en análisis. 

Siive de apoyo a lo anterior el siguiente criterio: 

MARCAS CONFUSION DE. ARTICULO 91 FRACCION XVIII DE LA LEY 
DE INVENCIONES Y MARCAS. En el caso a estudio no se presenta el 
problema de que sólo hubieran sido reseivados determinados elementos de la 
marca, Ja regla aplicable es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, 
es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus pm1es es o no 
parecida a la otra marca a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino 
que debe atenderse primordialmente al efcclo que producen. La exigencia legal se 
aplica porque cxislcn diferencias entre los elementos aisladamente considerados. 
Por Jo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que debe atender para 
determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no dependen 
fundamentalmente de los elemenlos distintos que aparezcan en ellas, sino de los 
elemenlos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmenle· 
por las semejanzas que resultan del conjunlo de elemenlos que constituyen las 
marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de·· 
confusión de las marcas en cueslión, y de manera secundaria por las discrepancias 
que sus diversos detalles pudieran ofrecer scparadamenle. · · · 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. . . . . . .. 
AMPARO EN REVISIÓN 276/80.- APPLIED POWER, S.A. DE C.V.-6 DE 
JUNIO DE 1980.- UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SERGIO HUGO 
CHAPITALGUTIERREZ. VOLS.133-138, SEXTArARTE, P. 36. . 

Asimismo siivc de apoyo, el criterio sustentado por la. SegJÜ<ia S~iad~ la Suprerna 
Corte de Justicia de la Nación, al rcsolveilos juicios de amparo i:ii revisión 2245/49 Monsato . 
Chemical Ca., 498/52 Nenefold Suplics Ca/ y 6191/45 The.Coéa C~la Ca;;,:._·.··•··. ·. · 

La imitación de una niarca no siempre sé efcctÓa traiándó de rcprodúcirtá en toda 
"''' 

··,;··· 



su integridad o en sus partes principales, sino suprimiendo algunos de sus 
clcmcnlos agregándoles otros nuevos, o introduciendo en ella modificaciones y 
procurando en lodo caso que el aspecto general que presenta la marca pueda 
inducir a la mayoría de los consumidores a error; concluyendo que no debe verse 
ante lodo si entre la marca imitada y la otra existen diferencias, sino 
fundamcnlalmenlc si por la semejanza que se advierte su naturaleza y extensión, 
la generalidad del público pueda confundirla. 
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En consecuencia, toda vez que ha quedado demostrado que la demanda incurrió en 
la infracción administrativa prevista en la fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, 
por las razones expuestas, se 

RESUELVE: 

. l.'.·~~ declara la infracción administrativa prevista en el artlcul~ 2i3, f~acción IV, de la 
Ley de la Propiedad Industrial, por parte del señor ROBERTO SANCHEZ MESA; y/o 
propietario de la negociación comercial ubicada en Avénida ·sari Lorenw Nº 170, CD· 
Juárez Chihuahua. · 

Resolución 5914/1997, dictada el 28 de octubre de 1997, en el P.C. 614/95, 
publicada en la Gacela de la Propiedad Industrial del mes de octubre de 1997. 

8.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LAS MARCAS 
"NAVI" EN CONTRA DE LA MARCA "NA Vl-ARBOL" 

Antecedentes: NAVI-PLASTIC, S.A. DE C.V., titular de la marca 304727 NAVI, 
solicitó la investigación de infracción administrativa prevista en la Ley de la Propiedad 
Industrial, en contra de CASILLA Y COMPAÑIA GRUPO INDUSTRIAL, S. En N. C., 
toda vez que considera, que la demandada incurre en las mismas al venir fabricando y 
comercializando productos consistentes en árboles de navidad que ostentan la denominación 
amparada por la marca propiedad de la ·aclara, realizando de esta manera actos de 
competencia desleal, invocando al efecto la siguiente hipótesis normativa: 

La establecida en la fracción IV, del aniculo 213 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, ya que considera que la demandada utiliza una marca en grado de confusión a la 
marca de referencia. 
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a) Que exista una marca re~i~radapropie¿ad deu~a~erson¿fisica'o moral, 

b) Que un tercero use :n~roJu:t:s igua;cs o sin;ilar~sund:n~minac;ón o diseño parecido en 
grado de confusión a dicha mar~a registrada: •. \ • · · · 

_;: ~~·- ;·.:-,_? : ·_·/~-~:':~ ... ·.:·.-_::-~-- .. . 
Ahora bien, para que se actúalicen las hipótesis en i:stúdio es ncécsario que la 

actora demuestre con pruebas fehacientes que existe por lo menos una marca registrada a su 
nombre y que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión a dicha marca 
registrada, y en la misma clase de productos. 

Para tal efecto, en relación con la primera hipótesis, la actora ofreció la documental 
pública consistente en el expediente oficial de la marca 304727 NAVl, del que se desprende 
que la titularidad del registro marcarlo mencionado corresponde a NAVI PLASTIC, S.A. DE 
C.V., que tiene una fecha legal de 27 de septiembre de 1984, y una fecha de concesión del 
titulo 1 O de enero de 1985, que fue otorgado para amparar artículos de fantasfa, avfos y 
mercería, incluyendo árboles de navidad y adornos navideños de la antigua clase 40 de la 
clasificación de marcas, y reclasificada en las clases 3, 6, 8, 14, 16, 20, 21, 24, 26, 28 y 31 de 
la Clasificación Internacional de Marcas. Dicha documental hace prueba plena a favor de la 
actora, en cuanto que, con la misma demuestra que es titular de la marca 304727 NAVI, y que 
por ello goza de los derechos derivados de dicho registro marcarlo, entre los que se encuentra 
su protección contra actos de competencia desleal y por ende se actualiza la primera hipótesis 
del supuesto jurídico en estudio. 

Para que se actualice la segunda hipótesis del supuesto· jurídico s~ílalado, és 
necesario que la actora demuestra verazmente que la demandada usa .. una marcá parecida en 
grado de confusión a la marca 304727 NAVI, para proteger la misma clase de productos. 

Para acreditar tales extremos la actora ofreció como prueba la instrumental pública 
referente al acta de visita de inspección obtenida como resultado de la visita practicada en el 
establecimiento industrial ubicado en Agua Marina Nº 1, Agua Blanca, Sur, C.P. 45040, 
Zapopan Jalisco, México, en la que se aprecia que el inspector comisionado asentó que, el 
establecimiento visitado es propiedad de CASILLA Y COMPAÑÍA GRUPO INDUSTRIAL 
S. En N.C., asimismo se aprecia en dicha acta que el giro de la empresa visitada, es el de 
producción y comercialización de árboles de navidad artificiales, asf como de decoraciones 
para los mismos, con la denominación NA Vl-ARBOL, y se observa que, la persona con quien 
se entendió la diligencia manifestó que ha venido fabricando, comercializando o distribuido 
dichos productos, bajo el amparo de la marca 486576 NA VI-ARBOL, por último se observa 
que el inspector comisionado, asentó que se aseguraron y quedaron depositados en ese lugar 
20, 347 árboles artificiales de diferentes tamaños y medidas. 
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Prueba que en tém1inos de los articulas 197 y 202 del Código Federal _ ·de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta materia, tiene pleno valor probatorio, 
a favor de la aclara, de la cual se desprende que la demandada utilizaba en el momento· de la 
visita de inspección, la denominación NAVI-ARBOL, en productos consistentes en 
decoraciones para árboles de navidad y árboles de navidad. - -

Del análisis realizado, se desprende que la demandada utiliza la -denominación 
NAVl-ARBOL, para amparar productos consistentes en árboles de navidad y sus accesorios. -

En este orden de ideas, de las pruebas antes cstu~lad~ ;i~lo;~d~, ~~ -d~~prcndió 
que la demandada usaba la denominación NA Vl-ARBOL, para la mis_m·a ·c1á~e _dc productos 
que ampara la marca de la aclara, es decir en árboles de navidad y decoraciones para los 
mismos- · 

Para dctcm1inar si la demandada adecua su conducta a la segunda hipÓtesis en 
estudio, es necesario dctcm1inar mediante un análisis si existe semejanza en grado de 
confusión entre las denominaciones NA Vl-ARBOL y NA VI, por lo que se debe de hncér una 
comparación de ambas en su conjunto, es decir no se deben segmentar ni dividir éstas, además 
que se debe hacer una apreciación de los elementos que las confonnan, atendiendo· sus -
aspectos visual, fonético, gramatical e ideológico, - - --

En relación con el aspecto visual, de las denominaciones NAVl-ARBOL y NAVI, 
es suficiente la impresión instantánea que se deriva de amabas para dclenninar la procedencia 
de la acción intentada por la aclara, es decir, el efecto que producen al primer golpe de vista, 
en las que se aprecia que el elemento común en las dos denominaciones es la palabra 
"NA VI'', existiendo como elemento distintivo, la palabra ARBOL, en la marca usada por la 
demandada, palabra que por si sola no es reservable, de lo que se desprende que ambas 
denominaciones son semejantes en grado de confusión. 

Por lo que respecta a los elementos fonético y gramatical si hacemos un análisis de 
ambas denominaciones tenemos que la denominación NAVI-ARBOL, se pronuncia en dos 
emisiones de voz, en las que la primera palabra, o sea NA VI, es la misma que la amparada por 
la marca de la aclara, es decir, NA VI, la cual queda integrada en la marca usada por la 
demandada, razón suficiente, para crear confusión en el público consumidor al ser leidas o 
escuchadas. 

Atendiendo ni aspecto ideológico de ambas denominaciones, tenemos que. en 
ambos casos se trata de prodúctos-de la misma clase, por lo' qúe el públ_ico consumidor al 
pretender obtener su producto; puede confundirse,· por que las denominaciones son parecidas -

.-_ ~n gra~o de co11fusión_ YP,°'r que I~ c?merciaiizíin en los m,ismos éanales de __ distdbuci_ón de lo 
-· t • ··,_,. >" ~;'::~/ '~;'·;:. ,:.,;:·: . "· . 

;:~;~:." ~ '~:::: .~,'.-~ ;~~--:¡ : ,; ~? ; ,::·; ::.,: :'~ :, : - -· ,., 
"'1¿;>.' '1." ,::;. ~~~;/i ~ '\)::;··-.;-,> "' .- ·, - ·.: ' 
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. ' - "'· ' ',' . 

qucsc inficirc que el púbiico consimiidor pcnsárá ~uc es un productó de la actora:y lo 
relacionará con la lilular de la marca en comento, situación de la.que sé desprende que ambas 

·denominaciones al tener un aspecto ideológico igual crean confusión, érrór o cngáño ante el 
público consumidor; • • :'.? • 

:~.:)_'- : - ., . ~ . .. ... -.··:' -·:.<···>·':· . : >:(,', 
Del a~álisis anterior se desprende que existe ~e~ej~~za ~n ~~d~ de confusión entre 

la.s denominaciones NAVI-ARBOL, empicada por la d~mandáda .y NAVI, protegida por la 
:inarca de la actora, por lo que al ser usada ,dicha ,denon~inación NAVI-ARBOL, por la 
demandada, y en la misma clase de productos que los amparados por la marca de la actora, se 
. conélúyc que se actualiza la segunda hipótesis ~eñalada en el supuesto jurfdico en análisis. 

( 

Sirve de apoy~, .el sigui~nte criterio:. 

MARCAS CONFUSION DE. ARTICULO 91 FRACC!ON XVIII DE LA LEY 
DE: INVENCIONES ·Y MARCAS. En el caso a estudio no se presenta el 
problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la 
marca, la regla aplicable es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, 
es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no 
parecida a la otra marca a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino 
que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se 
aplica porque existen diferencias entre los elementos aisladamente considerados. 
Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que debe atender para 
determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no dependen 
fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los 
elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente 
por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las 
marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de · 
confusión de las marcas en cuestión, y de manera secundaria por las discrepancias 
que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente. · 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
AMPARO EN REVISIÓN 276/80.- APPLIED POWER, S.A. DE C.V.-6 DE 
JUNIO DE 1980.- UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SERGIO HUGO 
CHAPITAL GUT!ERREZ. VOLS. 133-138, SEXTA PARTE, P. 36. . . 

Asimismo sirve de apoyo, el criterio sustentado· po~ la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver los juicios de amparo en revisión 2245/49 Monsato 
Chemical Co., 498/52 Ncnefold Suplics Co. y 6191/45 The Coca Cola Co. 



La imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda 
su integridad o en sus partes principales, sino suprimiendo algunos de sus 
elementos agregándoles otros nuevos, o introduciendo en ella modificaciones y 
procurando en todo caso que el aspecto general que presenta la marca pueda 
inducir a la mayoria de los consumidores a error; concluyendo que no debe verse 
ante todo si entre la marca imitada y la otra existen diferencias, . sino 
fundamentalmente si por la semejanza que se advierte su naturaleza y extensión, 
la generalidad del público pueda confundirla. · 
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De las pruebas aportadas por dicha demandada; no aparee( alguna en que 
demuestre ser la titular de la marca 486576 NAVI-ARBOL, ni.ser usuaria autórizada dedicha . 
marca, ni tampoco la existencia de un contrato de cesión .de. derechos; pára producir y 
comercializar árboles de navidad con dicha marca, · · ·· '.·?(;, .·.· 

···:·.- :'.:·/>!'• . ' 

Por lo que esta Autoridad considera y rcit~~ ~uci si ¿~iste adcc~ácfon de la 
conducta de la demandada en la segunda hipótesis del .supllcsto jur!dicci .en estudio, 

Por lo que se RESUELVE: 

I.- Se declara la infracción administrativa pre\•lsta en el articulo 213, fracción IV, de la 
Ley de la Propiedad Industrial, por parte de CASILLAS Y COMPAÑIA GRUPO 
INDUSTRIAL, S. En N.C. 

Resolución número 6215/1997, de fecha 31 de octubre de 1997, en el P.C. 784/96, 
publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial del mes de octubre de 1997, y notificada al 
demandado en fecha 19 de noviembre de 1997, misma que ya causó ejecutoria al no haber 
sido recurrida. 

7.- JURISPRUDENCIA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES. 

Como ya se ha mencionado en nuestra actual Ley de Propiedad Industrial, no se le 
da el nombre especifico de imitación de marcas, como sucedía en algunas de las legislaciones 
anteriores~ pero si se los elementos que la integran, que son: Que un tercero use 
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una marca parecida en grado de éonfusiókaotra registrada,para ~rnparar los mismos o 
similares productos o servicios que los protegidos por la registrada .. Al respecto nuestra 
jurisprudencia también ha mencionado los elementos antes referidos éomo partes integrantes 
de la imitación. ' · ·· '· · · .' · 

,·, .. · .'.~:/,~>::· 

Pero nuestra ley no señala cuando una rnarc~ pu~de ¿o~fu~dirse con otra, esta 
decisión le corresponde a la autoridad administrativa (IMPI)/pem no de forma arbitraria, por · 
lo cual nuestros Tribunales tomando corno base las pautas deterrnináda5 por !adoctrina, han 
establecido por medio de la jurisprudencia, las reglas a las qué tiéne 'que sujcinrse dicha 
autoridad administrativa. · · ·· · ' , · , · - -· 

Corno en una ley es imposible que se plasme todo su~~ntido; e:t:labor~i'te deja~¡ ·- . 
Órgano Jurisdiccional, el cual confonne va aplicando la ley en cada caso éoncroto:·ta vá ' 
desentrañando, razón por la cual, es importante conocer las reglas qt1e nucsiros ;TÍibunales 
Federales han establecido en diversas tesis y jurisprudencias, para calificarla imitación de 
marcas, por lo cual mencionamos las siguientes tesis: " ' · ·" · · ·' · 

MARCAS, IMIT ACION DE. No han quedado desvirtuadas las consideraciones 
del legislador, que sostiene que según la doctrina y el criterio seguido 'en -
consonancia con ella, en casos análogos, por esta Suprema Corte, tratándose de 
violaciones a la propiedad industrial, debe tenerse presente que la imitación de 
una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad, o 
en sus partes principales, sino también, suprimiendo alguno o varios de sus 
elementos, agregándole otros nuevos, o introduciendo en ella modificaciones, y 
procurando , en todo caso, que el aspecto general que presente la marca, puede 
inducir a la mayoría de los consumidores a error, de modo que deseando adquirir 
un producto detem1inado, reciban otro de distinta clase. De ahl que se haya 
llegado a la conclusión de que para juzgar una imitación, no debe verse ante todo 
si entre la marca imitada y la otra, existen diferencias sino fundamentalmente, si 
por las semejanzas que se adviertan, su naturaleza y su extensión, la generalidad 
del público puede incurrir en confusión a cerca de las marcas, 
T. LXXVI, P. 6241, AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 10595/42, R. 
FERNÁNDEZ Y CÍA, 29 DE JUNIO DE 1943, UNANIMIDAD DE VOTOS. 

MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIBNTO PARA DETERMINARLA. 
INTERPRETACION DE LA FRACCION xvm DEL ARTICULO 91 DE LA 
LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Cuando se trate de determinar si dos 
marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del 
articulo 911 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a 
su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera 
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una marca parecida en grado de confusión a 'otra r~gistrllda, para amparar los mismos o 
similares productos o servicios qúe los protegidos por la registrada. Al respecto nuestra 
jurisprudencia .también ha mencionado los elementos antes referidos como partes integrantes 
de la imitación. · · · · · · · · 

Pero nuestra ley no señala cuando u~a marca p~cide confundirse .cono!~ esta .. 
decisión le corresponde a la autoridad administrativa (IMPI), pero rio dé forina arbitraria, por 
lo cual nuestros Tribunales tomando como base iás paú tas determiriádas·· pór la doctrina, han 
establecido por medio de la jurisprudencia,· 1as reglas a las que tiene qúe sújetarsc dicha· 
autoridad administrativa. ." '' 

. . ,' ·,.·,. ~::..,· .. ··</::~:\.::·:·:, 
Como en una ley es imposible que se plasme todo su sentido, esta labor scle deja al 

Órgano Jurisdiccional, el cual conforme va aplicando la ley en cada caso· concreio, la va·, 
desentrañando, razón por la cual, es importante conocer las reglas que nuestros Tribunales 
Federales han establecido en diversas tesis y jurisprudencias, para calificar la imitái:ión de . · 
marcas, por lo cual mencionamos las siguientes tesis: · 

MARCAS, IMIT ACION DE. No han quedado desvirtuadas las consideraciones 
del legislador, que sostiene que según la doctrina y el criterio seguido en 
consonancia con ella, en casos análogos, por esta Suprema Corte, tratándose de 
violaciones a la propiedad industrial, debe tenerse presente que la imitación de 
una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad, o 
en sus partes principales, sino también, suprimiendo alguno o varios de sus 
elementos, agregándole otros nuevos, o introduciendo en ella modificaciones, y 
procurando , en todo caso, que el aspecto general que presente la marca, puede 
inducir a la mayoría de los consumidores a error, de modo que deseando adquirir 
un producto determinado, reciban otro de distinta clase. De ahl que se haya 
llegado a la conclusión de que para juzgar una imitación, no debe verse ante todo 
si entre la marca imitada y la otra, existen diferencias sino fundamentalmente, si 
por las semejanzas que se adviertan, su naturaleza y su extensión, la generalidad 
del público puede incurrir en confusión a cerca de las marcas. 
T. LXXVI, P. 6241, AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 10595/42, R. 
FERNÁNDEZ Y CÍA. 29 DE JUNIO DE 1943, UNANIMIDAD DE VOTOS. 

MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. 
INTERPRETACION DE LA FRACCION xvm DEL ARTICULO 91 DE LA 
LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Cuando se trate de determinar si dos 
marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del 
articulo 911 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a 
su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera 



importante debe atenderse a la primera impresión, esto es al efecto que puedan 
producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oidas cuando 
son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor 
no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos 
que adquiere, asl como lampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos 
constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los 
elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre 
dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de 
confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no 
debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra 
exislan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello 
requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que 
es el que puede ser inducido a error, no está en aplilud de hacer en cada caso, sino 
que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmenle pueden advertirse 
entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión 
del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el 
criterio que suslcnla el legislador en el precepto citado, al establecer que no se 
admitirá a regislro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya 
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en 
grado tal que puedan confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o 
atendiendo a los elcmcnlos que hayan sido reservados. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATNA DEL 
PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISIÓN 146/81. LABORATORIOS 
MILES DE MÉXICO, S.A.; AMPARO EN REVISIÓN 746/81. 
INTERCONTINENTAL HOTELS CORPORATION; 1829/81. HARDY SPICER 
LIMITED; 60/82. BARCO OF CALIFORNIA; 1459/79. KERN FOODS, INC. 
SÉPTIMA EPOCA. VOLÚMENES 157-162. 

MARCAS, CONFUSION DE. ARTICULO 91, FRACCION xvm, DE LA LEY 
DE INVENCIONES Y MARCAS. Si en el caso a estudio no se presenta el 
problema de que solo hubieran sido reservados determinados elementos de la 
marca, aplicable, es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, 
no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la 
otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe 
atenderse primordialmente al efecto que producen. Le exigencia legal se aplica 
porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo 
que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus 
elementos caracterlsticos, aunque existan diferencias entre los elementos 
aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias 
a lo que se debe atender para determinar si hay imitación. La similitud entre dos 
marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en 
ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse 
primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de los elementos 
que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la 
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semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión y, de manera 
secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer 
separadamente. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISIÓN 783/80. PERFUMERÍA GAL, 
S.A.; AMPARO EN REVISIÓN 866/80. PRODUCTOS FARMACEÚTICOS, 
S.A.; SÉPTIMA EPOCA, SEXTA PARTE. VOLÚMENES 133-138, PÁG. 96. 
AMPARO EN REVISIÓN 276/80. AVÓN PRODUCTS, INC.; AMPARO EN 
REVISIÓN 376/80. APPLIED POWER, S.A. DE C.V. 

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO 
DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA 
MISMA CLASIFICACION O ESPECIE. La marca es todo signo que se utiliza 
para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir 
como elemento de identificación de los satisfactorcs que genera el aparato 
productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las 
empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población 
una mayor cantidad y variedad de articulas para su consumo, con la única 
finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias 
económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el 
aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque 
ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor 
para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los 
industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en Ja 
industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su 
uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según 
lo establece el articulo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 
Industrial, además en este ordenamiento legal en sus articulas 89 y 90, se indican 
las hipótesis para poder constituir una marca, asl como los supuestos que pueden 
originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley 
secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los 
mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que 
dice: " Articulo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea 
idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada 
a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse 
una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el 
mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similarcs ... "Por tanto, cuando 
se trate de registrarse una marca que ampare productos o servicios similares a los 
que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser 
distintiva por si misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad 
suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser 
objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas 
existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la 
posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea íácil; no existe una regla 
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matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable Ja 
confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más dificil ya que Jo 
que para unos es confundible para otros no Jo será. Es más, las mismas marcas 
provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, Ja 
confundibilidad existirá cuando por el parecido de Jos signos el público 
consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) 
fonética; b) gráfica; y, e) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da 
cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este 
tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor 
recuerdo de Jo pronunciado que de Jo escrito. La confusión gráfica se origina por 
Ja identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, 
etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión 
obedece a Ja manera en que se percibe la marca y no como se representa, 
manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por 
semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de 
combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden 
concunir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es 
quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por coincidencia de letras 
en Jos conjuntos en pugna y para ello influyen Ja misma secuencia de vocales, Ja 
misma longitud y cantidad de silabas o terminaciones comunes. La similitud 
gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que 
se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aún 
cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. 
Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas 
sean iguales o parecidas, sea por Ja similitud de Ja combinación de colores 
utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de Ja misma o por Ja 
utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las 
combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en Jos envases. La 
confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética 
y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la 
representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide 
al consumidor distinguir una de aira. El contenido conceptual es de suma 
importancia para decidir Ja inconfundibilidad, cuando es diferente en las mareas 
en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de Ja marca, por 
ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, Ja 
confusión es inevitable, aún cuando también pudieran aparecer similitudes 
ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud 
de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados 
contrapuestos y por la inclusión en Ja marca del nombre del producto a distinguir. 
Dentro de estos supuestos el que cobra inayor relieve es el relativo a las palabras y 
Jos dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación 
gráfica de una idea, indudablemente se confunde con Ja palabra o palabras que 
designen Ja misma idea de Ja otra marca a cotejo, por eso las denominaciones 
cvocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo Ja expresión que las 
constituyen, sino también el. dibujo o emblema que puede gráficamente 
representarlas, Jo anterior es as(, porque de lo contrario seria factible burlar el 
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derecho de los propielarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o 
palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación 
ya registrada, con la cual el público consumidor rcsullaría fácilmente inducido a 
confundir los produclos. Dil'crsos criterios sustentados por la Suprema Corte y 
Tribunales Colegiados, han seilalado que para determinar si dos marcas son 
semejantes en grado de confusión , debe atenderse a las semejanzas y no a las 
diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo 
marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que 
apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La com1iaracióo debe 
apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La 
Imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente 
las marcas y no comparándolas una al lado de la otra; y, 4) La similitud debe 
apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona 
medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste In atención 
común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros tém1inos que la marca debe 
apreciarse en su tolalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran 
ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o 
separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resullen de su examen 
global, para detcm1inar sus elementos primordiales que le dan su carácter 
distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta 
la marca en su conjunlo, tal como lo observa el consumidor destinatario de la 
misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y 
detallista de signos marcarios. Esto es asl, porque es el público consumidor quien 
fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien 
otorga el registro de un signo marcarlo, para evitar su desorientación y error 
respecto de la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el 
mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcarlo, 
siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo sulícicntementc 
distintiva entra la ya registrada o registradas; de tal manera que el público 
consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exisla la 
posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una 
verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la 
iutcgridad y buena fania del signo marcarlo ya registrado, asegurando de esa 
fonna la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se 
trata de detenninar si dos marcas son semejantes en grado de confusión confonnc 
a la fracción XVI del articulo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la 
Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISIÓN 1773/94. COMERCIAL Y 
MANUFACTURERA, S.A. DE C.V. 20 DE OCTUBRE DE 1994. 
UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GENARO DA VID GÓNGORA 
PIMENTEL; AMPARO EN REVISIÓN 1963/94. THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND. 14 DE OCTUBRE DE 1994. 
MA YORiA DE VOTOS. PONENTE Y DISIDENTE: CARLOS ALFREDO 
SOTO VILLASEÑOR. 
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MARCAS, CONFUSION DE. ELEMENTO COMUN QUE NO LA PRODUCE. 
Al estudiar la autoridad marcarla una posible conrusión de marcas, el 
examen en conjunto de los elementos que integran la marca propuesta a 
registro, atendiendo rundamentalmente a la irn11reslón Instantánea de dichas 
marcas, no impide establecer que un elemento común res u lle con débil füerla 
para llevar a coníuslón, si del examen a primera vista de ambas marcas snrge 
un elemento con mayor füerza que desvirtúe la semejanza derivada del 
elemento común, pues debe recalcarse que no toda semejanza Impide el 
registro de una marca, siuo que además debe de ser en grado tan evidente esa 
semejanza, que confünda al público consumidor; así, si la autoridad niega el 
registro, sus facultades propias se ejercen en el acto en fonna inexacta, pues aun 
cuando la Ley de Invenciones y Marcas, en la hipótesis contenida por el articulo 
91, fracción XVIII, les pem1ita negar el registro cuando esa hipótesis se actualiza, 
esta situación no sucede en el caso si en la marca que se propone a registro existe 
un elemento diícrenciador que hace, al estimarla en conjunto, despejar la posible 
confusión derivada del elemento común inicial. En tales condiciones, la 
existencia de un elemento común en una marca anterior no genera 
automáticamente un obstáculo legal para registrar la nueva marca, cuando 
existe un diverso elemento direrenclador lo suficientemente Intenso para 
hacerle 1•er al consumidor, a primera Impresión, que está frente a marcas 
diversas. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 204/84. Avon Products Inc. 21 de junio de 1984. Unanimidad 
de votos. Ponente: S. J. Eduardo AguilarCota. 

MARCAS, CONFUSION DE. No puede decirse que una marca se confunde con 
otra, porque podría estimarse por el público que es una marca derivada de la otra y 
fabricada por el mismo productor, cuando la expresión en que ambas coinciden 

·sólo parcialmente es una expresión claramente descriptiva de las pretendidas 
cualidades de los productores, como en el caso de la palabra "rico" aplicada a 
alimentos, siempre y cuando el elemento diferenciador añadido a esa expresión 
sea bastante para evitar toda confusión, dando más énfasis a ese otro elemento que 
al elemento común descriptivo. Sólo cuando la parte común es un nombre propio, 
u una palabra muy especifica ajena a toda descripción de origen o cualidades del 
producto, es cuando puede constituir el elemento esencial de confusión, y trocarse 
en meramente secundaria la diferencia que sólo pone una distinción de orden 
secundario entre las marcas. Asl, RICOLINO tiene elementos sustanciales para 
distinguirse de RICO, como marca para proteger alimentos, ya que la expresión 
"RICO .... " es descriptiva de las pretendidas cualidades de los productos y es un 
elemento secundario de la marca, mientras que la tenninación " ... LINO" es la 
parte sustancial de diferenciación. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. . . 
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Amparo en revisión 1414/79. "Central Impulsora", S. A; de C. V. 14 de mayo de 
1980. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 

MARCAS, CONFUSION DE. Cuando se estudia el registro de una marca, y para 
ello se citan dos anterioridades con las cuales se dice que se confunde (articulo 91, 
fracción XVlll, de la Ley de Invenciones y Marcas), se debe analizar la posible 
confusión con cada una de esas anterioridades aisladamente considerada. Es decir, 
la marca solicitada se debe analizar comparándola primero con una, y luego con la 
otra anterioridad. Pero no con las dos juntas como si formasen una sola marca y 
una sola anterioridad. Así, aunque la marca solicitada VIDEXTRAL, pudiera 
confundirse con BIDEXTRAL, si las anterioridades citadas fueron dos, y lo 
fueron la marca BIDEX y la marca ESTRAL, es de verse que VIDEXTRAL no se 
confunde con la marca BIDEX, no sólo por la diferente letra inicial, aunque del 
mismo sonido, sino también por el número total de letras y de silabas, y porque 
una palabra es grave, de dos silabas, mientras que la otra es aguda. Y el hecho de 
que una palabra <¡uede comprendida en otra no basta, por sf solo, para que 
siempre y necesariamente haya confusión, lo que sólo sucederé cuando la 
parte común sea la única relevante como elemento diferenciador. Y por 
razones análogas a las apuntadas, tampoco hay confusión entre la marca 
VIDEXTRAL y la marca ESTRAL. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATNA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 671179. Laboratorios Silancs, S. A. 6 de diciembre de 1979. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
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8.- ESTUDIO CRITICO DE LOS .PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y 
JUDICIALES. 

'.>'.,.. . ·,_: ' 

.. ··. DcÍcrmin~r fa ~xisÍ~ncia d~ ~oníusión entre dos marcas, es una cuestión subjetiva 
que depende del criterio del juzgadór, y rio siempre es una labor fácil. El Instituto Mexicano 
de. la. Propiedad Industrial,· al resolver' la existencia o. inexistencia de confusión .entre. las 
marca, liacc .uso de su facultád jurisdiccional, pero no de forma arbitraria, sino sujetándose a 
fas reglas fijadaÍien lajúrisprudellciae,mitidas po~ nuestros máS.altosrribunales:. . . 

. . ~·.,·., 

.. · Tanto de· 1o~Crií~ri~s·;~mitid~(por ~i <1MrCcoiri~ de l~s :~stablccidos en la 
jurisprudencia; podéinos deducir que para determinar la'éxisténciá de imitación entre dos 
marcas se deben realizar dos tipos de análisisi' . . . . . ' .· 
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.,.,.·<,'..:<,- .· .. ··/-~-.. · ·_, - .: ' 
a).- En primer l~gars~ realiza u~ est~dio ént;c los signo~ en pugna. 

b)~ El s~g~ndoanálisÍs es r~~liz~do efltrci los productos q~e amparan las marcas . 

. . • • • ..... . . 'a).: En ti~¡~ ¡lriri1cr su~,u~;¡~ ~é'Ünil1i~ííc1'.¡¡f¡ido de c~nrusión entre tos signos que 
• ,\constituyen las marcas, alendiehdó .Iós 'aspectos visual (por la forma e11 que captá visualmente 
>~ el sigí1ó el público',cónsumidór)i foñéticó (por hi;fonna en que se pronuncian) e ideológico 
·· (por la idea que proyectañ.~n.eJ~úbliéo i:ons~~~i,~?~l:,"W / :,; '. '• \ . ·. . 

· ··.Para re~j~ª~ et~Já;i~i~;~~:d~~CI pJ!;6 d~~;st~· :isual, fonéÍi~¿ o idcológié~. se. 
~ebcn aplicar las cuatro regt:is sigÚientes: · · · · · · · • 

1.- La imitación debe apreciarse teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 

Esta regla obedece a que, cuando se realiza una imitación se marcas, la finalidad es 
conservar los elementos más relevantes o distintivos, y agregar diferencias o quitar elementos, 
de tal forma que los elementos que perduren, sean los más significativos o reconocidos, de 
manera que cuando el consumidor elija determinado producto o servicio, solo recordará 
algunos elementos que constituyen la marca, no la totalidad de ellos, 

2.- La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto, lcnicindo e~ cuenta · 
todos los elementos que la constituyen y los que hayan sido reservado~ lomando.en'cuenla 
que el consumidor, al momento de elegir un producto distinguido por determinada marca, 
capta la marca de una forma global, y dificilmcnle fija su atención en cada uno de los detalles 
que confommn dicha marca. · · · ' 

A este respecto, la autoridad debe tener en consideración que la existencia de un 
elemento común entre dos marcas, no es un impedimento suficiente para negar un registro, 
pues no toda semejanza genera confusión. En el supuesto de la existencia de un elemento 
común entre dos marcas, se debe analizar si dichas marcas cuentan con otro elemento que 
tenga la suficiente fuerza distintiva, como para diferenciar una marca de la otra, evitando 
. cualquier posibilidad de confusión. 

En la práctica, podemos observar la existencia de numerosas marcas que tienen un 
elemento común, y que se encuentran registradas para distinguir productos pertenecientes a 
una misma clase, como es el caso de las marcas "CHOCO MIX", "ROL-MIX", "CHILI 
MIX" y "MICHE MIX", pero las marcas antes señaladas cuentan con otro elemento que tiene 
tal fuerza distintiva que desvirtúa la semejanza derivada del elemento común; de tal forma que 
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no basta que cxistá semejanza entre una marca ·y otra, sino qud ~demás debe ~~r en grado tan 
evidente esa semejanza, que confunda al público consumidor. · · · .. · •· · · 

' '· '. ·/ '~'<.. ,·' 
3.· ui apreciación de las dos marcas debe rés~lt~~ de ~~ cxamén sucesivo. po del 
simultáneo, esto obedece a que el comprador, al momento de e!egir el producto, mi1paradó por . 
determinada marca, no está en posibilidad de realizar un examencomparativo: de todas las 
marcas que distinguen el producto que desea adquirir~ :..·,;: ":·}y~: ••' ·· · ' •· 

·., }~'_> :~ _ ~,. :· <'·ic· 

4,· La imitación debe apreciarse suponie~d~ qU la 'co~fu~l¿~-;új~~~'.:~Ji~~la(-¿t;~· persona 
medianamente inteligente, o sea el comprador; medió, :y•cjue presfoJa'·aicní:ión común y 
ordinaria. ( '· .- -;·· \:. :~, ·' ·. ;·:·1.i~ :·~,_.~···,~::·~:-~1.~·.'.'.:·::f~:;)\Y::~_::-./·; i ~:-i~{'·;.K :·:".,: ¡ 

; ... -,;:·f. "''_::~;~;:'~ - ·. ,' 1' , (/ :~·-_,_ .. \ 

En esta regla es dé• sú~¡ ¡n;·~{rta~ff· qJ~;:ci;'Jui~~;¿¡:·~~nri~~~/~1 ;tipo. de 
consumidor a que van dirigidos los prodúi:tos o scrÍ'icfos' qúc ·anlparan,las marcas en 
conflicto. ·-~ ,· ::· ' ·Y!:>:· .,.,:;\:.·· ,.. ' .. · · 

...• '.\ .. ~~;< !:{ .·' ' 
b),· El segundo tipo de análisis debe rcalizársc cntic lo~ p~~duéio~-~ ~eri,icios que 

amparan las marcas en conflicto. '· 
; ~._; ~ ..... '.. -. : 

Respecto de este punto es importante que al momento de resolver, el juzgador, 
tenga presente que la protección de la marca no solo se limita a los productos y servicios para 
los cuales ha sido registrada, sino que se hace extensiva a todos aquellos productos o 
servicios, que pertenezcan o no a la misma clase, pero que, por sus caractcristicas, naturaleza, 
uso y lugares de venta, puedan llegar a confundirse como provenientes de un mismo origen. 
Este análisis es determinante, ya que, en el mercado podemos advertir la existencia de 
numerosas marcas cuyos elementos integrantes son similares o iguales, pero que dillcilmentc 
pueden generar confusión entre el público consumidor, por estar dirigidos a consumidores 
completamente diferentes, razón por la cual dillcilmcntc puede generarse confusión, tal es el 
caso de la marca "VICTORIA" registrada para proteger chocolates, y la conocida marca 
"VICTORIA", que ampara cervezas, 

Aún y cuando la jurisprudencia ha establecido las reglas que el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, debe seguir al momento de resolver si entre una y otra marca hay 
semejanzas en grado de confusión y por ende, imitación, es importante destacar, que dichas 
reglas son dillcilcs de aplicar en cada caso concreto, ya que en la práctica el Instituto en 
ocasiones ha resucito de forma tan contraria, que podemos advertir la existencia de marcas 
registradas tan similares en grado de confusión, que el titular que tiene mejor derecho de uso, 
tiene que recurrir ante el propio Instituto y solicitar la nulidad una marca que sea similar en 
grado de confusión a la de su propiedad. · · 
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9.- EL CASO DE LAS MARCAS NOTORIAS . 

. • • . En la actualidad, debido a las grandes inversiones que en publicidad realizan los 
industriales, comerciantes y prestadores de servicios, se hace posible que en los Paises se 

·'·.tenga conocimiento de la existencia de algunos productos o servicios amparados por 
·iletcrininadas marcas, los cuales por sus caractcrlsticas y cualidades, han logrado un gran 
.·prestigio, ·aún cuando éstos todavla no se hayan introducido o los servicios que amparan no se 
presten en el Pals. Por este conocimiento que tiene el consumidor, se ha protegido a las 

·denominadas marcas notorias, aún cuando no se encuentren registradas, con el fin de que 
terceras personas no se aprovechen del prestigio logrado por la marca, afectando los intereses 
del. titular, también tiene como finalidad, evitar que el público consumidor sea inducido a 
error, respecto de la procedencia del producto o servicio. 

·. . . Las marcas notorias se encuentran protegidas en el articulo .6 bis del Convénio de 
Parls; a51 .como por el articulo 90 de nuestra ley. · 

. ' 

. Articulo 6 bis del Convenio de Parls. 1) Los Paises de la Unión se comprometen, 
bien de oficio, si la legislación del Pals lo permite, bien a instancia del interesado, 
a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de 
comercio que constituya la reproducción, Imitación o traducción, susceptibles de 
crear confusión, de una marca que la autoridad competente del Pals del registro o 
del uso estimare ser alll notoriamente conocida como siendo ya marca de una 
persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos 
idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca 
constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación 
susceptible de crear confusión con ésta, 

Articulo 90. No serán registrables como marca: 

·XV. LaS denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes 
a una marca que. el Instituto estime nqtoriamente conocida en México, para ser 

.. aplfoadáS a cualquier producto o servicios. . 

·Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en Mé~ico, cuando un 
· sector determinado del público o de los clrculos comerciales del Pals,'.' conoce la 

marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México . 
en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus 



" . 

productos o servicios, nsl como el concÍcimi~~lo qu¿ se' lénga de Ía marca en el 
territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. 

,. -., ,' . ·. ;' ' . . 

A cfc~lo de demostrar la notoriedad de la marca, podrán empicarse lodos los 
medios probatorios permitidos por csla ley. · · · 

Esle inipediÍnenlo procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por 
·quien solicito su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el 
titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que 
cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el 
solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida. 
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En los preceptos anlcs mencionados se prohibe que se use o registre como marca, 
un signo que sea imitación de una marca notoriamente conocida. 

El lilulnr de la marca notoria eslá facultado para ejercitar las acciones legales en 
contra del imitador, ya sea para solicitar la declaración de nulidad, o de infracción, aún 
cuando en nuestra ley no menciona de forma expresa que la imitación de una marca notoria 
constituya una infracción, esta puede ser solicitada con fundamento en el articulo 6 bis y 10 
bis del Convenio de Parls, el cual tiene catcgorla de Ley Suprema de la Unión ( articulo 133 
Constitucional), por lo cual las autoridades competentes están obligadas a aplicarlo; y con 
fundamento en el articulo 213 fracción 1 de nuestra Ley de Propiedad lnduslrial, el cual 
expresa: Son infracciones adminislralivas: 

1.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria; 
comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con 1 
materia que csla ley regula. 

. . .. _·, . ·. ·. . 

. Al tenerconocimicnto de la solicitud.dedeclaración administrativa de.infracción, 
por imitación, e\; IIÍstituto. Mexicano de la Propiedad )J¡dustrial; que es< la autoridad 
administrativa competente, previo .el procedimiento legal correspondiente; debe resolver si la 
marca imitada es una marca notoria: .•• ·;·:,· .. ::., .. ;. 

jo<·.:>; i 

. Además ele que en la jÚrispruclen~ia emitida por los Tribunales Colegiados dé 
Circuito en Materia Administrativa encontramos uná concepción más amplia, como las que a 
continuacion se transcriben:. . . . . . . 



MARCAS COMPETENCIA DESLEAL EN CUESTIONES DE. SÓLO SE 
PRESENTA CUANDO SE TRATA DE PRODUCTOS IDÉNTICOS O 
SIMILARES. Si bien es cierto que el articulo 1 O bis del Convenio de Parls tiene 
como finalidad evitar la competencia desleal as( como cualquier otro acto capaz 
de crear confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los 
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, también lo es 
que dicha disposición, en una Interpretación integral con el 6 bis del propio 
convenio, se debe entender, cuando se trata de marcas, limitado al caso de 
productos idénticos o similares, toda vez que si el articulo 6 bis prescribe la 
obligación de rehusar el registro de una marca que constituya reproducción 
de otra que la autoridad competente del País del registro, estimare ser alli 
notoriamente conocida como propiedad de una persona que 1mcda 
beneficiarse del convenio, exclusivamente cuando sea utilizada para 
productos Idénticos o similares, no se advierte el por qué la competencia 
prohibida por el articulo 1 O bis del citado Convenio de París debe aplicarse sin la 
limitante de que se trate de productos idénticos o similares. 
CRITERIO SOSTENIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 1928/86. FRANCISCO 
JAVIER MARTIN SENDRA, 23 DE ABRIL DE 1987, UNANIMIDAD DE 
VOTOS. VISIBLE EN LA PAGINA 166, TERCERA PARTE DEL INFORME 
DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN EL 
AÑO 1987. 

JURISPRUDENCIA QUE ESTABLECE LA 
NOTORIEDAD DE LA MARCA "GUCCI" 

MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE 
QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS. Para poder delimitar el 
slgnilicado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en 
cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene 
de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la 
marca, sino que Incluye Informaciones sobre las cualidades, características y 
uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor 
como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es 
una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha 
tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que 
una marca puede ser notoriamente conocida en el País antes de su registro en 
él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros Paises, 
aún antes de que se utilice en la República Mc1icana. Por lo que ve el 
carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de 
hecho que las autoridades administrativas y judiciales del País deben 
determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, 

156 



las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que 
propuso por tratarse de imitación de uno de los monogramas que se usan en los 
productos de la marca "Gucci", que a nivel internacional han dado a conocer los 
señores Aldo y Rodolío Gucci, responsables del éxito comercial de dichos 
productos propiedad de "Gucci Shops", Inc., por lo que estimaron que se trata de 
una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se 
¡10drla crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los 
productos creerla que se trata de artlculos amparados con la marca notoriamente 
conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta 
aplicación de los artículos 91 fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y 
Marcas, 6 bis y 1 O bis del Convenio de Parls para la Protección de la Propiedad 
Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la 
marca notoriamente conocida "Gucci", no se encuentre registrada en el Pals, pues 
no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se dé la protección de la 
marca notoria, en tém1inos de lo dispuesto por los artlculos 6 bis y 10 bis del 
convenio mencionado anterionncntc, ya que se trata de una protección de carácter 
excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público 
consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal. La marca 
sirve para distinguir los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes 
del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptados las legislaciones 
de distintos Paises, son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este 
último como el medio más eficaz para la protección del signo marcarlo. El sistema 
adoptado por nuestro Pals puede considerarse mixto, ya que si bien es cierto que 
básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, 
también es verdad que el uso produce efectos juridicos antes del registro, y con 
posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la 
posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes 
que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que 
conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la 
marca usada con anticipación (artlculos 88, 99 y 93). La protección de la marca se 
encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de 
especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la 
marca se cncncntrn circunscrita a los limites del País en donde ha sido registrada 
y, por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la 
naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de 
la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o 
similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artlculos 119, 121 y 
123; en cuanto al principio de especialidad, los artlcul9s 94 y 95 de la Ley de 
Invenciones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de 
territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se 
traducen en engaños para los legitimas dueños de las marcas y para el público 
consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría 
aprovechar de una marca extranjera que todavla no ha sido registrada en nuestro 
Pals, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la 
celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados 
inconvenientes, el dla catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó 
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en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; 
convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos setenta 
y seis. Lo dispuesto por los artlculos 6 bis y IO bis del ya mencionado convenio, 
tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear 
confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el Pals de registro o de 
utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavla no haya sido 
protegida en el Pals mediante un registro que normalmente impediría el registro o 
uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de 
unn marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o uso de 
una marcn similar que se prestara a confusión equivnldria, en la mayoria de 
los casos n un acto de competencia deslea~ y también se puede considerar 
perjudicial para los Intereses del público consumidor que puede ser inducido 
a error , respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa 
marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en 
Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en 
las que se contienen los artlculos 6 bis y 1 O bis, dicho tratado internacional forma 
parle de la Ley Suprema del Pais, en términos del artículo 133 Constitucional. En 
concordancia con los arliculos 6 bis y I O bis del Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las 
fracciones XX y XXI del articulo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la 
prohibición de registrar como marcas las denominaciones, signos o figuras 
susceplibles de engailnr al público consumidor o Inducirlo a error, por 
tratarse de Imitaciones de otra marca que la autoridad competente del Pais 
(en la nctunlidad Secretaria de Comercio y Fomento Industrial), estime ser 
notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda 
beneficiarse de ese com•enio y utilizada para productos idénticos o similares¡ 
igual prohibición existe cuando la parte esencial de In marca notoriamente 
conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el 
objeto de nsegurar una protección eficaz contra la competencia desleal. 
CRJTERIO SOSTENIDO POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN 
REVISIÓN 1269/84. GUCCI DE MEXICO, S.A. 19 DE MARZO DE 1985. 
UNANIMIDAD DE VOTOS. VISIBLE EN LAS PAGINAS 27 Y 28 DEL 
INFORME DE LABORES DE I985 TERCERA PARTE. 
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Además de declarar que la marca imitada es una marca notoriamente conocida, la 
autoridad administrativa (IMPI), debe aplicar todas las reglas establecidas por los Tribunales 
Colegiados de Circuito, a través de la jurisprudencia (reglas que ya fueron sefialadas en el 
punto quinto de este capitulo), para determinar si la marca usada por un tercero es similar en 
grado de confusión a la marca notoria, y si se está usando en los mismos o similares productos 
o servicios. 
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INFRACCIONES, DELITOS Y SANCIONES EN 

MATERIA DE IMITACIÓN DE MARCAS. 
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Los derechos de propiedad industrial no tendrlan razón de ser, si no se establecieran 
a favor de los titulares las acciones necesarias para la protección y conservación de sus 
derechos exclusivos. Como ya se mencionó, en materia de imitación de marcas se han creado 
especialmente dos figuras jurídicas: 

1 ).· La imitación como infracción administrativa. 
2).· La imitación como delito. 

"La infracción , administrativa es el acto u omisión que definen las leyes 
administrativas· y que no· son• consideradas 'como delitos por la legislación penal por 
considerarlos faltas que ameritan sanciól1es.mcnorcs",74 

.: . . 
:·:·.;'-' l 1,-

~i; ... ·:~~ ~::::·~~>;;;-: ~· ·\t· 
· Rccnhart Ma~;acli llós dii:c é¡Üe '.'depe~de de la concreta gravédaddé ta' acción y de . 

la personalidad del áutor'cl qué, la. ac~ión deba ser éalificada como hecho' punible o como falta 
ádministrativa".75

• .• ;,: • •!!Y.'.·(} '.i!f C /::/\?'.·: ff'::::•-'Y::.;.c'-·'<: .·· .:. ::··: .· 
;·-:;:,:\:. ··:~~:~-~ .. ·º;:~ ',,,., .. \\J_:\~-.- ,'-,•: ¡'.'.: - :-~~~- .. ' ~;}\··-~,,:~:;: ;_:;~:«',.:, 

· -· .. :·· .):: i·"':-.;,;/:'-~.-.:}-:·:>lF?:\;:~~~~(·~-:~.;}~:.:.: ,>>:''-"~~:::::,-,:<~<{~-: /~·~:-::··:·~:-::·_':_<: :~- -~ ·. 
. •. ·• Algunós· autores nos indicim que la distinción entre' una falta administrativa y un 

delito es Ja dirección e iniéíisidad del ataqúe al bien juridico.7~ ''" .. 

• · / · Et Jn~tfttit~ Mll'xi~~ó de Ja Propiedad Industrial es la áutoridad administrativa 
i compctent~•. p~a. sutistanciar, resolver e imponer las sanciones correspondientes a las 

\." SERRA ROJAS.'Andrés. DERECHO ADMINISTRATIVO. Porrúa Méxlco,1999.p. 21. 
75 Autor citado por Acosla Romero Miguel y Eduardo López Belancourt. DELITOS ESPECIALES. 
· ··. México Pornla.' 1996. p. 21 
70 HEPP, FERDINAN, Carl. Autor citado por Acosta Romero Miguel y Eduardo López Betancourt. 

DELITOS ESPECIALES. Op. Cit .. p. 26 
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infracciones administrativas, señaladas por la Ley de Propiedad Industrial (articulo 6 L.P.1.) 

El artlc~lo .213 de laLey de PropicdadI~dustrial establece: Son infracciones 
administrativas:· : · ; --. ;· · - ·. ·. -; · 

,,. __ , .-·' -~ . ; ..... 

IV,: Usar ~~á ~~!~a ~ª~~id~ ~i·~rad~0d~ ~b~f~slóri ~cifra icglstia~a," para a~parar 
los mismos o sirnilares prodúctiis· o scr\oiCios i¡uii' los ¡irótcgidos-por la registrada. 

~., '< •••• :'.1·»-- :· :_·.. .. ··:,:· -- _,._ '!.' 

-Del precepto antés citado sed~spr~ndé~ las'l;;;~lesi~·~~~~rit:sa continuación: 
~·-.··~·.'-!~:~:~ /,:::;{~~~:; -.'., .. '.·.· 

,,:I' ., 

·;<· rJ:.·1. ':\·:·' 
i-'. ; -:··,,, .... ~ :;:,\:.'.\.·'.'· 
. .. .·,·:¡::··:<:".'Y./ 

a).- Que exista una marca registrada. 

b).- Que un tercero use una marca parecida en gr~dó>d~'co'i\ru~iÓ~; en productos iguales o 
similares a los amparados por la marca registrada. · - - · ·' • · · 

En cuanto ni primer supuesto, la persona que solicita la declaración de infracción 
administrativa por imitación, debe acreditar que existe en su ·favor un registro marcarlo 
vigente, el cual le otorga el derecho a su uso exclusivo, que lo faculta para oponerse a 
cualquier acto de un tercero que invada su derecho. Para poder ejercitar cualquier acción, es 
necesario que el titular del registro haya aplicado a sus productos o servicios la leyenda de 
"Marca Registrada", las siglas "M.R." o el slmbolo ®·(articulo 131y229 de la L.P.I.). 

Para que se actualice el segundo supuesto, primero hay que analizar si la marca 
imitadora es semejante en grado de confusión a la marca registrada; para lo cual hay que 
aplicar las reglas que han sido establecidas por nuestros Tribunales (y que han sido explicadas 
en el capitulo Cuarto), dichas reglas son: 

1 kLa semejanza hay qu~ apreciarla considerando Í~ marca ~Ít st1 con junio. _ · . 
. =,.<'''" ·. __ , .. 

. ·, 2).- La colllparación debe ~prccilUSc tolll~d¿ cn~Ú~~t~ I~· ~¿iiiejarizlls y no 1~. diferenci~: 

. · •. ~J¿º~~m~:~~6,~~~:~;e,~Efr2~W::~f t6cs:.~sj{gfr.?ii~f ~~~u:~aiiv~:ri:~,~-~~ª 
.. · . 4).- La ~imili;u~ d~be ~~r~~ii~¿ '.~~~:~;;i~~~~~~e I~ ~onks1~{~~ed6sufri~I~' -~~~- p~rsona 

· medianaó1enté ióteligi:nte,: o· sca el. éoínpriídor :medio,·. y. que préste' fa· aíención' común y 
ordinaria ... ·,···'.···· .. ·,,,, ' !'.; . .' ·>;<':.: ·.··:>:r_:'. 

.. · .... ·.' }demás de. analizar· si _la. mári:a ,que usa ,él·. tercero, 'producé•' o puede. producir 
confusión con la registrada, se d.~b_e d~.tcrmiilar sise e~tá e~ipleando en_ Productos o servicios 
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iguales o similarcsa lo~ampa~dospoila marc.a registrada, 

.. . • . Existe cliíer~~cia en las c~presiones "mismos productos o servicios". y ''similares 
· produi:ios ií servicios'', respecto de esta distinción, encontramos la siguiente tesis: 

MARCAS. No debe confundirse la expresión de ''mismos art(culos" y· "artlculos 
similares" empleados en la Ley de la Propiedad Industrial, pues en tanto que el prhi1ero 
es equivalente a identidad o igualdad, la segunda no tiene la misma connotación sino por 
el contrario, sólo significa semejanza o parecido. . :: . '. ·. ·. · · 
AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 5779/48, KNOPLER JORGE, 19 DE 
NOVIEMBRE DE 1948, MAYORÍA DE 3 VOTOS, VISIBLE EN LA PÁGINA 1393, 
TOMO XCVIII. 11 . . 

:.- _', ,·,· .º 

En cuanto a que la marca imitadora se aplique a los mismos productos o servicios, 
no ofrece mayor problema, pues como se desprende de la anterior tesis; para que exista 
imitación la marca ilegal debe usarse en un producto igual al producto o· servicio que 
distingue la marca invadida. 

En el supuesto de que la marca imitadora se aplique a productos o servicios 
similares a los que se aplica la marca registrada; este debe ser objeto de un análisis más 
detallado para establecer si los productos o servicios son realmente semejantes o parecidos y 
se pueden prestar a confusión; sobre este punto encontramos los siguientes dos criterios: 

a).· TESIS QUE ESTABLECEN QUE EL ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA 
SIMILITUD O SEMEJANZA ENTRE LAS MARCAS NO SE DEBE UMITAR 
UNICAMENTE A LOS ARTICULOS PERTENECIENTES A UNA MISMA CLASE 

MARCAS, LA SEMEJANZA IMPIDE SU REGISTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE 
LA CLASIFICACIÓN DE LAS. La semejan1.a o similitud a que alude el artículo 91 
fracción XXII de la Ley de Invenciones y Marcas no se limita a art(culos clasificados en 
la misma clase. sino a cualquiera otra que se refiera a productos similares. siempre que 
induzca a error por la finalidad. su composición. lugar de venta o cualquier relación que 
entre ambos exista, por lo que, la clasificación a que alude el artículo 56 del Reglamento 
de la Ley mencionada no puede servir de base para concluir si hay o no similitud entre 
productos de distintas clases. máxime cuando los elementos de confusión de las marcas 
Conmemorativo (licores alcohólicos clase 49), y Conmemorativo (vinos de mesa clase 

77 SERRANO MIGALLON, Fernando. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO. Op. Cit. p. 276. 
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47), composición de la marca. ya que fonética y gramaticalmente son semejantes en grado 
de confusión. 
AMPARO EN REVISIÓN 1326/88, CERVECERfA CUAUHTÉMOG, S.A. DE C.V., 5 
DE OCTUBRE DE 1988, UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: . JOSÉ 
ALEJANDRO LUNA RAMOS, SRIO: AGUSTIN TELLO ESPINDOLA. 

MARCAS INDUSTRIALES. ELEMENTOS DE CONFUSIÓN. Este elemento que 
pudiera incurrir en error acerca de la procedencia del producto amparado por una marca 
idéntica o semejante a la registrada con anterioridad, puede provenir de muchos factores, 
encauzados a alcanzar un beneficio con detrimento del derecho preferente que trata de 
resguardarse, y de alli que la semejanza o similitud a que alude la ley no quede limitada a 
artículos clasificados en la misma clase, sino en cualquier otra, siempre que induzca a 
error, por su finalidad, su composición, lugar de venta o por cualquier relación que entra 
ambos exista, bien sea de medio a fin o de causa a efecto, sin que, por todo ello, a la 
similitud indicada se le debe dar una interpretación rígida, sino, como queda dicho y debe 
reiterarse, justa y lógica; pudiendo decirse, entonces, que la clasificación a que alude el 
articulo 71 reglamentario, no puede servir de base para concluir que no haya ni puede 
haber similitud entre productos de distintas clases. 
AMPARO EN REVISIÓN 4195/1962 SCRIPTO INC. RESUELTO EL 22 DE ABRIL 
DE 1963, POR MAYO RÍA DE 3 VOTOS CONTRA EL SEÑOR MINISTRO MA TEOS 
ESCOBEDO. PONENTE EL SEÑOR MINISTRO RIVERA P.C. SRIO. LIC. JOSÉ 
TENA RAMÍREZ. 2'. SALA. BOLETIN 1963. PÁG. 382. 

MARCAS CONFUSION, PRODUCTOS DIFERENTES. Para que una marca no deba 
registrarse, aplicando para ello el articulo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de la 
Propiedad Industrial, aplicable, se requiere que los artlculos amparados por ambas marcas 
tengan caractcrlsticas semejantes. De manera que si se trata de articulas que no tienen 
mayor relación entre si, por su naturaleza y su uso, o por las tiendas en que se venden, no 
hay inconveniente en usar marcas que podrían confundirse, cuando no hay la menor 
posibilidad de confusión en los productos, o de competencia comercial entre los 
productores. La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de 
un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un 
provecho comercial, en detrimento del propietario de la marca anterior, ni pueda causar a 
éste algún desprc~tigio en relación con la calidad de su producto. Pero cuando los 
productos a que se aplican las dos marcas son de naturaleza substancialmente diferentes, y 
se expenden en comercios substancialmente diferentes (cuando se \rala de 
establecimientos especializados), no se ve que haya razón para negar el registro de una 
marca por su posible semejanza o confusión con la otra. Pues en estos casos no podrá 
haber confusión para adquirir el producto del dueño de la marca anterior, con motivo del 
registro del otro, ni el productor dueño de la anterioridad podrá sufrir daño en su prestigio 
ni en su economía con el uso de la otra marca. Ni podrá el dueño de la segunda usar el 
prestigio de la primera, para vender su producto, ya que ambos productos se encontrarán 
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en esferas diferentes de uso, aplicaciones y expendios comerciales, (o departamentos 
especiales, en comercios generales). Por lo demás, aunque los productos amparados por 
una marca pertenezcan a una categoría, y la marca se haya cxncdido en principio para 
amparar todos los productos de esa categoría, si la realidad es que la marca está destinada 
a amparar productos de cierta naturaleza y destinada a ciertos usos afines, el registro de 
esa marca no impide el registro de una segunda marca semejante que se destine a amparar 
exclusivamente ciertos productos que. aunque pertenezcan a la misma categoría en la 
clasificación del artículo 71 del reglamento de la ley, sean art[culos de naturaleza 
esencialmente que se vendan en comercios de naturaleza también diferentes. como es el 
caso, por ejemplo, de cepillos para rnnebles, pisos de tapicería y de cepillos dentales. 
INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NAC!ON EN EL AÑO DE 1977, TERCERA PARTE. TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO. PÁGS. 32 Y 33. 

MARCAS. CONFUSION ENTRE PRODUCTOS DIVERSOS. No puede haber 
confusión entre productos que pertenezcan a géneros totalmente diversos. El articulo 263 
de la Ley de la Propiedad Industrial exige que la confusión se establezca entre productos 
de un competidor con los de otro, y de allí que, por no haber compelencia posible cnlrc 
artículos de géneros totalmente diversos no pueda hacerse declaración de confusión para 
el fin de aplicar las sanciones previstas por el precepto citado. 
VOL. Ll, 3' PARTE, P. 64. AMPARO EN REV!S!ON 3100/60. LES PERFUMS 
CHANEL, S.A. 20 DE SEPTIEMBRE DE 1961. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. 
PONENTE: JOSE RIVERA PEREZ CAMPOS. 

b) .• TESIS QUE ESTABLECE QUE EL ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA 
SIMILITUD O SEMEJANZA ENTRE LAS MARCAS SE DEBE LIMITAR 
UNICAMENTE A LOS ARTICULOS PERTENECIENTES A UNA MISMA CLASE 

MARCAS. NO PUEDE EXISTIR CONFUS!ON EN MARCAS CON LA MISMA 
DENOM!NAC!ON CUANDO SE ENCUENTRAN AMPARADAS POR 
CLAS!F!CAC!ON DIFERENTE. Del texto de los artlculos 94y 95 de la Ley de 
Invenciones y Marcas, 56 del rcglamcnlo de dicha ley, se advierte con claridad meridiana, 
en primer término, que si las marcas se registraran con relación a las clases de productos o 
servicios determinados de acuerdo con la clasificación que se encuentra cs!ablecida en el 
reglamento de la propia ley, es inconcuso que la protección que la ley otorga por el 
registro de una marca, en 1ém1inos de los artículos 88 y 89 de la Ley de Invenciones y 
Marcas, se limita a los productos o servicios para los cuales se olorgó el registro 
atendiendo cstriclamentc a la clasificación que de los mismos hace el articulo 56 del 
reglamento de la ley en cita, y, en segundo lugar, que el regislro de la marca no ampara 
más que los productos dctenninados contenidos en la clasificación en que se otorgó; esto 



164 

es, el registro no puede de ningún modo abarcar productos o servicios similares que de 
manera cspccrtica estén contemplados en una clasificación di fcrcntc para la que se otorgó 
el registro de la marca. ya que ello equivaldría a hacer extensiva la protección del registro 
a productos contenidos en una clasificación distinta para la que fue otorgado el registro de 
la marca, porgue ello contravendría lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Invenciones 
y Marcas. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATNA DEL 
PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISION 2445/87. TEQUILA SAUZA. S.A. DE 
C.V., 28 DE OCTUBRE DE 1998. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JULIO 
HUMBERTO HERNANDEZ FONSECA. 

De las tesis transcritas con anterioridad, se desprende que existen 2 criterios para 
detenninar si puede existir confusión entre las marcas cuando amparan productos o servicios 
de la misma clasificación o de clasificación diferente. 

Un primer criterio es que la semejanza o similitud de marcas no se limita a artfcufos 
pertenecientes a la misma clasificación, sino a cualquier aira, siempre que los productos o 
servicios induzcan a error por su finalidad, su composición, lugar de venia o cualquier 
relación que entre ambos exista; concluyendo que la clasificación a que alude el artfcufo 59 
del reglamento de la ley, no puede servir de única base para establecer que haya o no similitud 
entre los productos y servicios. 

En el segundo criterio se afirma que no puede existir confusión en marcas, cuando 
amparan productos o servicios de clasificación diferente, pues el registro sólo protege los 
productos o servicios pcrt~nceicnlesa ·la clasificación en que se otorgó; por lo cual fa 
protccció~ no puede hacerse exten'siva á productos o servicios contenidos en una clasificación 
distinta parala que fue otorgado ,dicho registro. 

. , .:Ilf 1t~ri~r-crÍterio es contrario al principio de especialidad de fa marca r~conocido 
".por nuestra ley y por virtud del cual se eslabfccc que el derecho exclusivo otorgado por el 
. registro de la marca, opera en el campo de los productos o servicios idénticos o similares, 
entendiendo por estos últimos aquellos productos que induzcan a error por su finalidad, 

·composición, lugar de venta o cualquier relación que entre ambos exista; de fo cual podemos 
concluir que la protección de la marca tiene que ver más con la naturaleza de los productos o 

. servicios, que con la clase en la que han sido agrupados los productos o servicios. 

El primer criterio es el más acertado y el que se empica en materia de marcas, pues 
efectivamente fa clasificación contenida en el artfcufo 59 del referido reglamento, no puede 
ser determinante al momento de resolver si hay o no confusión de marcas cuando se aplican a 
productos o servicios similares, ya que como fo afirma el Licenciada· Mauricio Jalifc Daher, 



165 

puede presentarse la situación de que una marca registrada para productos diferentes, 
ubicados en clases distintas, se preste a mayor confusión que si se tratara de productos 
ubicados en la misma clase, 78 pues existen clases que comprenden productos o servicios que 
guardan relación, de tal fonna que se pueda crear confusión. 

Tal es el caso de la clase 8 que incluye herramientas e instrumentos de mano 
impulsados manualmente; cuchillerfa, tenedores y cucharas; y la clase 21 que está integrada 
por utensilios y recipientes para el menaje o la cocina; cristalería, porcelana y loza. 

La clase 25 que se conforma por vestuario, calzado; y la clase 28, compuesta por 
nrtlculos de gimnasia r, de.deporte; también la clase 18, que comprende maletas. J:\ ·. 

. . La clase 9 qu~ comprende máquinas calculadora5 y la.cÍ~s~: 16 q~~ incluye 
máquinas de cscribfr y art{culos de oficina (excepto muebles),. ;,· ;~ ..... . 

, La clase 29 intc~ada por frut~s en conserva, me~~~a~1/co~potas, leche y 
productoslácteos; y la clase32 conformada por bebidas y zúmos de frutas. · ·· · 

~... . : '·, ' ·. . . 
. Conscientes de esta situación, muchos titulares de marcas, sobre todo de. las más 

conocidas o de las marcas notorias, han decidido solicitar el registro de su márCa en 
toaas aquellas clases que se encuentren relacionadas con los productos o servicios que 
se distinguen con sus marcas, constituyendo as{ lo que se denomina en la dóctrina 
"registro de defensa", como una forma de proteger su "registro base", evitando la 
posibilidad de que terceros de mala fo se apropien de su marca. 

2.- SANCIONES PARA LA INFRACCION ADMINISTRATIVA DE IMITACION. 

La imitación como infracción administrativa es sancionada de conformidad con el 
artfculo 214 de la Le~; d.e Propiedad Industrial, con las siguientes penas:. • 

,C/~·-. 

Y Mult~. i;ast~' p~r ~{i~~~~e d~ veinte dfásde salario mfnimo g~neral vigente en el Distrito 
·; Fed~rnl, ¡íor é~d~.dhique persisía fa infracción; ·· '·'' 

"JAÜFE DAHER.'M~Úr1c1o?~sPr:é:;os LEGÁLES DE LAS MARCAS EN M~Jco. Edlt~~Jal sísrA 
México 1993. p. 10.9. 
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11.- Multa adicionai hasta por el importe de quinientos dlasdesalario mlnimo general vigente 
en el Distrito Federal, por cada dla que persista la infracción; · 

Ú1.; Clausurri ti~poral l1asta -~~r'n~icnt~ dl~s;> .· 

IV.- Claus~;a'dcfi~ltivÍi . . 'º .··.· · _.j? 
V.- Arresto adlllinistra;·i·v~ hiltií pi~ ti'einta y s~i~ hora~> 

. ' "';· .·.··;;·;,. ' .. ,;..,, .. ··\\ ·· .. ,.,,, 

Las' mullas podrán 'ser duplicadas, sinqué su monto exceda del triple del máximo 
lijado por el articulo 214 que antecede, en caso_ de reincidencia (articulo 218 de la L.P.I.). 

. Las clausuras podrán imponerse en la resolución que resuelva la infracción además 
de la multa o sin que ésta se haya impuesto. La clausura definitiva será procedente cuando el 
establccimicnto haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos 
años, si dentro del mismo reincide en la infracción, independientemente de que hubiere 
variado su domicilio (articulo 219 de la L.P.1.). 

El articulo 220 de la Ley de Propiedad Industrial establece: Para la determinación 
de las sanciones deberá tomarse en cuenta: 

' . . . . . ' . 

1.- El carácter int~~~ional d~hi'ác~iÓ~ u omisiÓncorÍstitutivade la infracción; 

IÍ., LaS c~ndicionci cco;us01icas del infractor\ y 

111.- ~ ~ra~~a~;~ue la infr;;cción i~piique en relación con el 6om~rcio d~productos o la 
prestación de servicios, asl como el perjuicio _ocasionado a los directamente afectados .. . . .. ···: ~ ,. ''· '. .. ·' . -;· '. ·, " 

\'\:·: :'.' . 

Además de las sanciones señaladas anteriormente, se puÍ:de- lDlponer. la 
indemnización de daños y perjuicios, que en ningún caso será inferior al cUarcnta por ciento 
del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una 
violación al derecho exclusivo del titular de la marca (articulo 221 y 221 bis de la L.P.1.). 

El pago de los daños y perjuicios se debe hacer en términos de la legislación 
común, siendo competente la autoridad federal (Juzgados de Distrito en materia Civil), pero 
también se puede acudir ante los juzgados civiles del fuero común ya que en este supuesto se 
ventilan primordialmente intereses particulares (Jurisdicción Concurrente, articulo 104. 
Constitucional y 227 de la Ley de la Propiedad Industrial). 
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3.- LA IMITACION COMO DELITO: 

La razón (ratio) de In tutela penal de los delitos contra la propiedad industrial, es la 
lesión a los intereses industriales y comerciales que emanan de las patentes y certificados de 
invención, registros de modelos, dibujos industriales y marcas, denominaciones de origen y 
avisos y nombres comerciales y evitar de esta forma la competencia desleal que implica el uso 
antijurídico de los derechos de otro. Los objetos tutelados en estos delitos no son en si las 
patentes, certificados, registro de modelos, dibujos industriales y marcas, denominaciones de 
origen, avisos y nombres comerciales, sino las creaciones industriales y las ideas que 
encierran. Se tutela sustancialmente el contenido inmaterial y no el continente corpóreo, 
aunque algunas veces el continente corpóreo es trascendente para valorar el cuanto de la 
lesión y el alcance de la ofcnsa.79 

El delito de imitación de marcas es uno de los denominados "Delitos Especiales", 
toda vez que está contenido en una ley especial, como lo es la Ley de la Propiedad Industrial, 
que es un ordenamiento distinto del Código Penal, este tipo de delitos son reconocidos por el 
articulo 6 del Código Penal, que establece: 

Articulo 6.- Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero 
si en una ley especial o un tratado internacional de observancia obligatoria 
en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del 
Libro Primero del Presente Código y en su caso, las conducentes del Libro 
Segundo. 

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, 
la especial prevalecerá sobre la general. 

Aún cuando el delito de imitación se encuentra contenido en la Ley de Propiedad 
Industrial, ésta sólo describe la conducta il!cita y la pena correspondiente; por lo cual de 
conformidad con el articulo 6 del Código Penal, hay que aplicar supletoriamente las reglas 
generales sobre delitos, establecidas en el Libro Primero del Código Penal Federal, y que no 
se encuentren reguladas la Ley <le 1.a Propiedad Industrial; asimismo hay que aplicar las reglas 
del procedimiento penal establecidas en el Código Federal de Procedimientos Penales. 

' . 
. . El deliÍo de imitación se encuentra previsto en el articulo 223 fracción 1 de la Ley 

de Propiedad Industrial que establece, son delitos: · 

' ,. JtMÉNE~ 'HLJERTA, Martan~. DERECHO PENAL MEXICANO TOMO IV 'LA TUTE~ DEL' ' 
PATR.IMONIO. Porrúa Mé.xlco 1977. p. 391. 
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1.- Reincidir ~n las conductas picvistas en las fraccion~s 11 alá XXÜ del 
articulo 213 de esta· ley,· una .vez que la. pri1i1cra sánción ·administrativa 

· impuesta por cs~a razón haya quedado finne, ;: · ' · 
• ·,.~··- -' •;·, .. •,<.''.;";;;. -;c.: .. ·i.,· ... :.:,i,:· ,· "'i i . .'_~·· 

~:· ' ' . '.'.~ _- ,_ . 
• •<'. :·;·--.'>,··; •.-.•:e·;'·.·:~ ,:;: .•: ;,·, ~; ,,{.:(~;:,~ .~, ~:;,: 

La '.p~pia :i~y' de Propiedad Indústrial: ~n el :artlc~Io . Ús n~s dice que por· 
· reincidencia se. énticndc;· cadúna de lás subsccúcntcs infracciones il ün mismo precepto; 
. comctida8'dcntró de Iós dós áñ~s 'siguientes a la feclia en' que se e1iiitió la resolución relativa a 

la infracción::· ... •: .. ',.,, ·' ::;-;:; '. ,•,;:; :..:· · ·· :•.' · "·.·:: ·''·'•·•: •J ···>.:.:··;· 
. , ..... ,,. ·'.'(:" ·:_;;' ,,, , •'"¡:. :·::';:· 

·,: .. :.::·(~_-; ~:·)::,';_'.~.~: ;:;\.':! -, 
'¡. _ .. _ - .. ,. ·~ ·, ;1 ,·, - ;.··. -·:· .. 

. · ·una de las coridúciM. aé¡úe sil r~fierc el 'iir~céjít~íiiitcs cit~d~; es pre~isá1nente la· 
imitai:ión de niaicas como infracción, prevista en el articuló 213 frúccióii IV; que séilala: Son 
infracciones administrativas: · · ' ' • · ; {:' •:·~'f ·, }6}1i<} ' , 

.:>>,'.: ~~,:::.Y ... _,_:_:·;·.•.·; ... ·•·· -~-;;:~-~;"~ ·--~>:~-> 
>:·,:-:.\,: ':<"Y':"·,<;~.~~:'.):-~·: 

• • '·; l :->,.~C.'¡ ·" • ,¡•;:,.-::-. ;• • • 

IV.- Usar una marca parecida en llradÓ d~ co~fusÍÓ~~·ÓÍra ;egi~trad;, para·• 
amparar los mismos o similares prodúc\os o· serviciós que. los protegidos .· 
por la registrada'. ,; G:i i,\: , .. ' 

. ~~,;f.~· ,,,. :'.·;·;\ :~;~}/~ 
.. -... J.:-

Del concepto de reincidencia que nos' da la Ley dé)a Propi~ad Industrial, ¿Qué. 
debemos entender por "cada una de tas subsecuentes infracciónes aún mismo' precepto"?, en 
la práctica esta expresión no comprende todas las hipótesis que'seftala el articuló 213, sino 
que dicha expresión significa que la recaída debe producirse en la misma hipótesis normativa . 

. · .. ·1 .:." ·.· 
, ,. ,,-, ' 

En la práctica la imitación de marcas comodclito sólo se~:configurasl las ~os 
infracciones se encuentran relacionadas con la misma marcá, es decir, siemitidá una primer 
declaratoria de infracción, el sujeto infractor continúa haciendo uso de. la niari:a imitadora, a 
pesar de que se le ordena abstenerse de seguir usándola; ante tal sitúación el titular de la 
marca imitada puede acudir ante el Ministerio Público Federal, a denundar estos hechos, a fin 
de que éste inicie la averiguación previa en contra del infractor. · · 

Como podemos observar La Ley de la Propiedad Industrial, contempla solamente la 
reincidencia especifica; porque para que se configure la imitación como delito, requiere que 
las infracciones se refieran a la misma hipótesis normativa. Pero un reincidencia especifica 
"especial" con tratamiento diverso a aquel que establece el Código Penal, en el cual, para que 
se actualice la reincidencia especifica es suficiente que el sujeto activo incurra en delito de la 
misma naturaleza, mientras que en materia de marcas para que se configure la reincidencia la 
conducta delictiva debe ser realizada con respecto de la misma marca. 
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De los artlculos 213, 218 y 223 Fracción 1, de la Ley de la Propiedad Induslrial se 
desprenden los elementos del delito de imitación mismos que son: 

UNA CONDUCTA DE ACCION.- Consistente en reincidir en una conducta 
declarada como infracción administrativa. Se requiere que el sujeto activo haya usado una 
marca semejante en grado de confusión a otra registrada para amparar los mismos o similares 
productos o servicios, y que este uso haya sido declarado por el IMPI como infracción, una 
vez que dicha declaratoria haya causado ejecutoria, y dentro de los dos años siguientes cometa 
otra infracción de la misma naturaleza. 

RESULTADO FORMAL.- En este delito es suficiente la consumación del acto 
delictivo, independientemente del daño o perjuicio causado por el sujeto. 

REFERENCIA TEMPORAL.- Para que se configure la reincidencia se requiere 
que la segunda infracción administrativa se comela deníro. de los d.os años siguientes, 
contados a partir de que haya causado ejeculoria la priniéra deefamtoÍ'ia de infracción; si no se 
acredila que la última infracción se cometió dentro íle este plaio entonces no se integra el 
delito. · · ·· 

: . . 

DELITO DE PELIGRO.- Pára su integr~ció~ mi es necesario que se dañe el bien 
jurldicamente tutelado, basta que se ponga en peligro, es decir, puede o no generarse la 
confusión de las marcas, pero la sola posibilidad de que ésta se produzca genera un riesgo 
para los intereses del titular del registro o regislros imilados, 

. DELITO CONTINUADO.- En este delito se requiere que exista una unidad de 
propósito delictivo; como se ha hecho mención, para que se configure el delito, se requiere de 
por lo menos la existencia de dos conductas infractoras, de esto se deduce que si un sujelo 
actúa en dos acciones illcitas, entonces dicho sujeto tiene la intención de imilar mareas; 
asimismo se viola el mismo precepto legal, pues la misma ley señala que la reincidencia 
existe, cuando se cometen subsecuentes infracciones a un mismo precepto (por lo menos 
dos), en este caso el articulo 223fracción1, en relación con el 213 fracción IV, de la Ley de la 
Propiedad lnduslrial. 

CONDUCTA DOLOSA.- Dada la naturaleza del delito de imitación, esle es un 
delito necesariamente doloso, pues para que se integre se requiere la reincidencia, y estarnos 
hablando de que si un sujeto comete dos infracciones de la misma naturaleza, entonces este 
sujeto tiene conocimienlo de que con su conducta lesionará derechos otorgados por el registro 
ni titular de la marca y a sabiendas de ello realiza el hecho delictivo. 
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sumr.o Ácnvci CUALIFICADO> Él. delito de imitación de marcas no puede 
ser realizado por cualquieqicrsona, solo pu~de scrrealizado por un individuo en contra.del 

·cual se.haya.emitido ~n~.d~cl~rn\~ri3, ~~:7~c:ió\·;, .,;;:;:r· ···.·. · ·· 
'·.•· .· ··•.·• · ... SUJETO PASIVO. CUALIFÍCADo.: El sÚjelo . pásivo: solo : pÜedc ser aquella 

pcrson~ ?~eat'.l~la~d~.~?.~~i~t~:~~f~~º'.·:~ ·:.:~'.;'2.i,'.·· .• _.;:+ •.•... •;,:\ ··:~~ .• _····~··· ... ;· .. 
. •.. . Algunos au.torcs. scfinlnn también como sujeto· pas1v~ de este delito a la coleet1V1dad 

(públicoconsumidor).;i. ;: L.• ;):,;,. ;~ . · >'.. ij ''i'· ·.3?; ' 
?:'·::. :\.>~·,;;· ·;. " .-::~::~:¡·"\;''.: . . ' .. " (i?:::>.:·· 

. .·· o'BJETo Mlr~~i2~~i:o·~o~sti'm~~;,~-i~~~: t~d~v:~~qJ~xs~b~e ;~i:'r~cac la 

conducía del activo: ·;••>_ .:~· • .. -.•:.·•.• •. ·:- t·-:;:,-< "'•'• ;:;( ;·ft•·~i}; ·.:.•.';·· .•.. •.•·.:.< ... << ' ' ! . .. ' <'• ..... ;-. .. ~ii''> ·•J¿.; •.;:.-, .. ~". / 

, . . . ·. · · .. · O~JETO JURIDl~O ;6~1E~·~Jlfili~;~~~~~~-~~*~1~b.}~ii~bicn juridico 
. tutelado en la imitadón es el déiécho ál uso éxi:hisivo de lá marca por ¡irufo del titular del 
registro. · {, ·;. :. :.;· ·•• ¡, ii'?:f: <''' ··• ·; 

'· · .. CONmc1i~:orl~ET~ft,~'~~~~~~.-·~;;:riLa.·c~\a'.d~c;riria como 

:~~~~:~ó:.xJfcnfl,ªf·~~§io_;;.'.~cf~,C·.·:c,~t.~~!(!.d,~'.f¡º~·!':\~~i~láf ~r p~;.;u~ ••. '.I~ 'pena tenga 

'. ··Es la ;is~luci:n d;rivada¿}~ii·P~:LL~n/tL;~;i, ~ ~~ini~i~~t;vo la. cual nos· 

da posibilidad,de/~ici~~~~~~c,~u~ci·~l~~c~['\:;:.·; •.. ·"·;,;·;·, ·.J~r,:• ::J·~E ? ;, .·.·· ... ·. 

· ·. objctivris d~~~~n1~~i/~a1~~n~1í:~;~c:c~s:i~~i~,u~X~~~~~l~}~~::.t;~~~~re.· d¿' dri~':·.~ondiciones 
,.:.; ... ·. · .. ·. ··:· .. ·;;_-::._1::,'.·, ·r;·.;.:;~' .. :.:~-~{:~:-~:-_..-. --,·------"···-· 

' :,.;,;; ·. ••i' '•'•"• ' e ~,~:;/:):" 

·'-~'-:f'.'.·~ (·'..:·:.:"'.~¡ :··~;:}. --,< o ~.'.~);)tl~~-(:~"',::··.:;'.~:,~-; :·. 
' 1 ;' sc'requi~re .d~ ¡~ ~xi;t~n~ia'ét~'úria dc~l~iiiriá'd~ infracción administrativa emitida p~r el 
· 1nstilÚto Mexicano de la Propiédad Iridusirial, para que sé puéda ácr~itar que con la segunda 
coitduétáel sujétó activo reinéidió 'en lá infracción, esta resolución debe estar ejecutoriada. 

-... -~-->\:t \Y:·-.;·.':-~;:> ':'.ú;~~1~:;·~f~~~.'~~:f.':~::,f._ :.: ;·- -

2.· Adeiná~ 'yde <:6~fc;~id~'dcoÍ1 lo ¡¡~;~esto por el articulo 223 de la L.P.I., Para proceder 
al éjeréicio de' la áéción penál, se requiere dictamen técnico emitido por el IMPI, el cual 

); '°.CASTELLANOS TENA, Femando. LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO PENAL . >/ (PARTE GENERAL. Porrúa Méxlco.1991. p. 278. 
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deberá realizar un estudio como órgano especializado, si a su consideración los hechos que 
son objeto de averiguación previa pueden ser constitutivos de algún delito, sin prejuzgar la 
acción penal que proceda, requisito sin el cual no se puede proceder ni ejercicio de la acción 
penal, correspondiéndole al Juez de Distrito valorar este dictamen. 

ANTJJURIDICIDAD.- La conducta es antijurldica, cuando. siendo . lfpica, no 
concurra en su favor alguna norma de carácter permisivo, de las contempladas por el artículo 
15 del Código Penal, en las fracciones lll, IV, V y VI, como son el consentimiento del titular 
del bien juridico protegido, la legitima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un 
deber o el ejercicio de un derecho. 

CULPABILIDAD.- Queda acreditada si el sujeto al momento de la realización del 
hecho, tenla la capacidad de querer y entender el carácter ilícito de su conduela y de 
conducirse de acuerdo con dicha comprensión, en virtud de no padecer trastorno mental o 
desarrollo intelectual retardado, tal y como lo establece el artículo 15 fracción Vll del Código 
Penal, interpretado a contrario scnsu; y por lo tanto tenía pleno conocimiento de que lo 
realizado era contrario al ordenamiento juridico, sin que concurriera a su favor alguna 
situación de error de prohibición invencible por el cual se pudiera estimar que su conducta 
fuera lícita, tal y como lo establece el precepto antes mencionado en la fracción Vil!, 
interpretado a contrario scnsu. Por lo tanto le era exigible conducirse de acuerdo con la ley. 

Como lo hemos mencionado, en la práctica, para que se configure el delito de 
imitación, las infracciones deben versar sobre la misma marca, pero, este criterio nos parece 
desacertado, pues del texto del articulo 218, no se desprende que para que se integre la 
reincidencia necesariamente la recaída deba producirse respecto de una misma marca, tal y 
como se verá en el texto de dicho artículo; el ~ual se transcribe a continuación: 

Artículo 218.- En los casos de reincidencia se duplicarán las multas impuestas 
antcrionn'cnte, sin que su monto exceda del triple del máximo lijado en el artículo 
214 de esta ley, según sea el caso. 

Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta ley y demás disposiciones 
derivadas de ella. cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto. 
cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la 
resolución relativa a la infracción. 

El artículo antes trascrito solo refiere que por reincidencia se entiende cada una de 
las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, pero en ningún momento señala de 
manera expresa, que la recaída debe relacionarse con una misma marca. 



Además de lo anterior, como la Ley de la Propiedad Industrial, en . materia de 
·.infracciones administrativas, establece multas muy elevadas, ¿Entonces podemos' creer que un 

mismo sujeto, a pesar de las elevadas sanciones económicas que se le imponen, continuaría 
usando la marca imitadora?, lo cual sería muy d!ficil, pues las personas que tienen inclinación 
por la realización de illcitos, buscan con frecuencia evadir la justicia. 

A nuestro juicio, consideramos que de continuar aceptando que para· que se 
configure la reincidencia, la segunda infracción debe relacionarse con la misma marca por la 
cual se le emitió la primer declaratoria de infracción, estaríamos reconociendo que la Ley de 
la Propiedad, en el delito de reincidencia, solo está protegiendo los intereses de los titulares de 
las marcas, olvidándose que la propiedad industrial abarca intereses de los titulares, pero 
también del público consumidor, y más aún abarca intereses nacionales, pues si México está 
celebrando acuerdos multilaterales, negociando en el área de la propiedad industrial, es 
porque dicha materia tiene una gran importancia económica para nuestro Pals, pues está 
lntimamcnlc ligada a los intereses de las empresas nacionales que desarrollan sus actividades 
en un plano inlemacional, además de que la adecuada protección, en este caso de las marcas, 
se considera como una condición para que la inversión extranjera pueda fluir a nuestro Pa!s, 
ante !al situación, la protección de las marcas no solo debe enfocarse a intereses privados, sino 
a un interés general. 

Por lo anterior creemos que para evitar confusiones, se debe reformar la Ley de la 
Propiedad Industrial, estableciendo una figura jurídica que proteja de forma expresa el interés 
general, y se sancione a todos aquellos sujetos que hacen de la imitación de las marcas una 
forma de vida, estableciendo que el delito previsto en el articulo 213 fracción 1, de la Ley de 
la Propiedad Industrial, se pueda configurar en cualquiera de las dos hipótesis siguientes: 

1.- Cuando habiendo sido declarada, la infracción administrativa el sujeto activo continúe 
imitando la misma marca por la cual le fue declarada dicha infracción. 

2.- Cuando habiendo sido declarada una primer infracción administrativa por imitación, se 
emita una segunda declaratoria administrativa ·por. imitación, aún cuando ·la segunda 
declaratoria, verse sobre una marca distinta a aquella por la ctial le. fue emitida la primer 
resolución de infracción 

Tomemos como ejemplo el tratamiento que se le da en el lenguaje jurídico-penal a 
la reincidencia, y sobre todo a la reincidencia especifica, entendiéndose por la misma, cuando 
el nuevo delito es de especie semejante al cometido y por el cual ya se ha dictado una 
condena. 81 

11 CASTELLANOS TENA, Femando. LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO PENAL 
(PARTE GENERAL). Porrúa México. 1991. p.312. 
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Respecto de la reincidencia veamos lo que establece el Código· Penal, en los 
siguientes articules: 

Articulo 20.- Hay reincidencia: siempre que el condenado, por sentencia 
ejecutoria dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero, 
cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido, desde el cumplimiento de la 
condena o desde el indulto de la misma, un término igual al de la prescripción 
de la pena, salvo las excepciones fijadas en la Ley. 

Articulo 21;- Si el reincidente en el mismo género de infracciones comete un 
nuevo dclit.o procedente de • 'ª misma pasión .. o inclinación viciosa, será 
considerado como delincuente habitual, sicm¡írC que las tres infracciones se 
hayan come.ti do en un periodo que no excéda de diez. afiÓs. · · 

·. . ·. .. •.. Com~ '¿od~~Js ver eri\t CÚigo Penal p~ q¿~ se integré la reincidencia, basta 
que el delito se.cometa en .el mismo género de infracciones, sin que se requiera identidad en el 
objeto matcriat ;. . . . 

La razón para suponer que la reincidencia debe comprender no solo las infracciones 
que traten de una misma marca, sino que también debe tomar en consideración cuando las 
infracciones se refieran a marcas diferentes, es porque, si a pesar de que las multas en materia 
de propiedad industrial son muy elevadas, y no obstante esto, los sujetos continúan imitando 
marcas, entonces quiere decir que las sanciones económicas no tienen importancia para él, 
luego entonces debemos de establecer sanciones más fuertes, y trasladar al ámbito de derecho 
penal la conducta reincidente, pues el sujeto ya esta haciendo de la imitación de las marcas, 
una forma de vida, demostrando con su actuar una misma tendencia criminal, y una completa 
indiferencia a las sanciones económicas impuestas administrativamente. 

. Para lograr el fin anterior se debe adicionar un párrafo a la fracción 1 del artlcúlo 
223, qucdilJldo de la siguiente manera: · · · 

. Art;lcuÍ~223.-Soiidelitos: · 
'··> .. ·~,( ·: .:.'.• .·:·:·.\·~:'"·/,,::\:· .'>:-. .:::~.. ' I:> ,·: • ·- ·. ." 
. Í.; Reiricidir en 1a/condu~tas previstas en las fracciones 11 a XXII del articulo 
213 de c5ta Ley; uiiá vez que la primera sanción administrativa impuesta por 
esta razón haya quédado fiirné'. .. 



Cuando el reincidente en el mismo género de infracciones cometa una nueva 
infracción, procedente de una misma inclinación viciosa, será considerado 
como reincidente especifico, siempre que existan por lo _ nienos dos 
declaratorias de infracción, estas hayan quedado fim1es, y sean cometidas en 
un periodo que no exceda de diez años. 

El delito previsto en la fracción 1, párrafo primero, se perseguirá por querella 
de parle ofendida. 
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La finalidad de que el delito previsto en la fracción primera, párrafo primero del 
artículo 223 de la L.P.I., se persiga por querella de parle ofendida, es porque en esta hipótesis 
se está afectando primordialmente los intereses del titular de la marca, esto es, intereses 
particulares, dándose la posibilidad de que las parles lleguen a un arreglo económico en 
cuanto a la reparación del daño, y el querellante pueda otorgar el perdón al presunto. 

El delito previsto por la fracción I, párrafo segundo, se perseguirá de oficio, 
pudiendo hacer la denuncia correspondiente cualquier persona que tenga conocimiento, pero, 
atendiendo a que es dificil que alguien tenga conocimiento de este tipo de delitos, es deber del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, hacer la denuncia correspondiente al Ministerio 
Público, toda vez que dicho Instituto es el que tiene conocimiento de todas las infracciones 
que se dictan en materia de propiedad Industrial. 

El objeto de que el delito previsto por la fracción I, párrafo segundo, se perseguirá 
de oficio, es porque como ya lo hemos mencionado, si un sujeto continúa imitando marcas, 
entonces quiere decir que si las elevadas sanciones económicas previstas por la Ley de 
Propiedad Industrial, no tienen importancia para él, entonces se le deben aplicar sanciones 
más fuertes, y trasladar la conducta reincidente ni ámbito de derecho penal, pues el sujeto ya 
esta haciendo de la imitación de las marcas, una forma de vida, demostrando con su actuar 
una misma tendencia criminal. · 

. ' ' 

Además, se propone ampliar In referencia temporal que establcc9 el nrlfculo 218 de 
la Ley de la Propiedad Industrial, · · - ·· 

A este respecto es conveniente que el IMPI establezca una base de datos que 
contenga los nombres de todas las personas contra las que se haya emitido alguna declaración 
de infracción, la cual pueda ser consultada por cualquier persona que haya presentado una 
solicitud de declaratoria de infracción y obtenido resolución favorable, y la misma se 
encuentre ejecutoriada, y al mismo tiempo le sirva al propio Instituto, para poder realizar una 
denuncia penal, en caso de que esta proceda. 
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La finalidad de instaurar la base de dalos es precisamente, tener un control de 
quienes son los sujetos que hacen de la industria y el comercio una actividad ilegal; para estar 
en posibilidad de proceder penahncnle en contra de ellos. 

Los reincidentes en un mismo género de infracciones deben ser sancionados, aún 
cuando la infracciones no versen sobre la misma marca, pues si de verdad queremos lograr la 
apertura e nivel internacional, tenemos que fincar una base legal que permita combatir 
adecuadamente la imitación de marcas, conducta que desafortunadamente ha proliferado en la 
actualidad, cuyo principal objetivo son las marcas de renombre. Además hay que considerar 
que la adecuada protección de los derechos de propiedad industrial, fomentan el desarrollo 
industrial y comercial del Pais y atraen la inversión extranjera, lo cual permitirá que en 
nuestro Pais se desenvuelva la industria y el comercio a niveles mayores: 

De continuar aceptando que la reincidencia solamente se configura cuando las 
infracciones se relacionen con una misma marca, los comerciantes deshonestos pueden 
aprovecharse de esta situación e imitar cuantas marcas se les ocurran, como actualmente 
sucede. · 

4.· SANCIONES PENALES POR EL DELITO DE IMITACION. 

El delito de imitación de ~arcas' se castig~ de dos a seis añosde prisión y multa que 
va de cien· a diez mil dlas de. salario. mlnimo general diario vigente en. el Distrito Federal 
(articulo 224 de la L.P.I.). · · · · 

I .• La pena privativa de lib~rta, ~u~a duración es de d~~a ~~is~ño~ de prisión, y¡ 

2.· La sanción p~cuniaria qúc comprende la multa por el importe de cien · a diez mil dlas de 
salario mlnimo general diario vigente en el Distrito Federal, y la reparación del daño. 
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5.- PIWCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES. 

moc•:DIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

La autoridad administrativa competente para conocer y resolver sobre una solicitud 
de declaración administrativa de infracción es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(artículo 6 fracción V de la L.P.I.). El procedimiento se substancia en los términos y con las 
formalidades que prevé la Ley de Propiedad Industrial, su reglamento y aplicándose 
suplctoriamcntc el Código Federal de Procedimientos Civiles (artículo 187 de la L.PI.). 

El procedimiento puede iniciarse de oficio por el Instituto o a petición de quicu 
tenga intcrésjuridico y funde su pretensión (articulo 188 L.P.l.). 

El procedimiento se desenvuelve a tr~vés de las siguicntc;~t~pas::, 

· .• · .·'.·<··· DEMANDA)'.Con:la~sólidtud ·~e;' d~l;ara~ión"d: ~Úrncción~/ se' inicia . el 
. próc~dimiento administrativo contenciósÓ, en Iá 'qüe; ya sea él IMPI dc'oficio; o en su caso, el 

titular del régistio n1árcario; ~eclaman ·'ªinvasión al dcrcclio exclusivo. de uso, ótorgado con el 
registro.' · , ,;: .··.· .. .,,•·;,,,,;• ·,1,i;:'L'.~c''f!'::.: , .. ~·· ',;;,,;,;,·:; :•· 

.... · !•· ;",>'"' ;.-;~';; . - -.:_:,;'., ,. ·:;·~<-- .. ~~-.« :,.,..-,,,-; ·,· -_.,\·,;;:: ·_,;·_·:~:,:; x:: '(_;,'.-",'. '·'.-:1· ··':' -,. 

, La solicitud deberá prcdc~tarsc por escrito (~~l~ulo !j9 de la L,;.l,), conteniendo 
los siguientes requisitos (articulo 189 de la L.P.l.): ·.· :•.:· 

.. ' ,--·. ,_ . ;~~- >~·· . ' .>·· ._::::_: .... ·:-:/;· 

l.: Nombre dél solicitante y, en su caso, de su representante; .. 
lJ .• Domicilio para oír y recibir notificaciones; · 
111.· Nombre y domicilio de su contraparte o de su representante; 
IV.- El objeto de la solicitud, detallándolo en ténninos claros y precisos;., . 
V.- La descripción de los hechos y " · · · · 
VI.- Los fundamentos de derecho. 

' ' -: . . -,-,·. ~< .. ~· : . 
La solicitud deberá ser firmada p~r· él int~rcsa~~:o su representante y acompañada 

del comprobante de pago de la tarifa correspondiente (artículo .180 dClll L.P.I.). Si la solicitud 
se presenta por conducto de mandatario, éste debe .acreditar su' personalidad (articulo 181. de 
la L.P.I.). . .... · ... · . ... . . . 
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PRURllAS: Con la solicitud deberán presentarse en originales o copias 
debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse 
las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten postcriom1cntc no serán admitidas 
salvo que fueren supcrvcnicnlcs. Cuando se ofrezca como prueba algún documcnlo que obre 
en los archivos del lnslilulo, bastará que el solicilanlc precise el expediente en el cual se 
cncncnlra y solicite la expedición de la copia certificada corrcspondicnlc o, en su caso, el 
cotejo de la copia simple que exhiba (articulo 190 de la API.). 

Si el solicitante no cumple con los requisitos señalados anterionncnlc, el lnslilulo le 
concederá un plazo de ocho días para que subsane la omisión o haga las aclaraci.ones · · 
correspondientes, en caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plaio cónccdido, se 
desechará la solicitud (articulo 191 de la L.P.1.). En el procedimiento se admitirán toda Ciase 
de pruebas, con excepción de la testimonial y confesional, salvo que éstas estén contenidas en 
documental, tampoco se admiliráu las que sean contrarias a la moral y al derecho (articulo 
192 de la L.P .l.). 

Una prueba que es fundamental para comprobar si se está incurriendo en infracción 
es la denominada visita de inspección, la cual podrá practicarse en días y horas hábiles o de 
ser necesario en días y horas inhábiles, ésta se realiza por personal autorizado por el Instituto, 
previa identificación y exhibición del oficio de comisión. Los propietarios o encargados de los 
establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venia 
los productos o se presten servicios, tendrán la obligación de pcnnilir el acceso al personal 
comisionado. La visita tienen por objeto examinar los productos, las condiciones de 
prestación de los servicios y los documentos relacionados en la comisión de la infracción 
(artículos 203, 205, 206 y 207 de la L.P.l.). 

De la visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos 
lcsligos propuestos por la persona con la que se entendió la diligencia o, en caso de que se 
niegue a proponerlos, los designará el inspector que la practique. En el acla se hará constar: 
Hora, día, mes y año en que se practique, calle, número, población y entidad federativa en que 
se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita, número y fecha del oficio de 
comisión, incluyendo la identificación del inspector, nombre y carácter de la persona con la 
quien se entiende la diligencia, nombre y domicilio de las personas que funjan como lcsligos, 
mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones 
al inspector durante la practica de la diligencia, mención de la oportunidad que se dio al 
visitado de ejercer su derecho de confinnar por escrito las observaciones que hubiera hecho 
en el momento de hacer la visita y hacer otras nuevas al acla levantada, dentro del ténnino de 
diez días y el nombre y fimta de quienes intervinieron en la diligencia, y en su caso, la 
indicación de que el visitado se negó a finnar, durante la diligencia o por escrito el visitado 
puede ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta (articulo 208 de la 
L.P.I.). 
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Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de alguna 
infracción o delito, el inspector asegurará, en fomia cautelar, los productos en los cuales 
presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los 
bienes asegurados lo cual se hará constar en el acta de inspección, designándose como 
depositario n la persona o institución que bajo su responsabilidad designe el solicitante de la 
medida, dejando copia del acta levantada a la persona con quien se entendió la diligencia 
(artlculos 211, 212, 212 bis 1 de la L.P.1.). 

El aseguramiento de bienes puede recaer en: 

I .• Equipo, instmmcntos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, . planos, 
manuales, moldes, clisés, placas, y en general cualquier otro medio empicado en la realización 
de los actos o hechos considerados por la ley como infracción o dclilo. ·· 

2.· Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papclcrfa, ri1atcrial 
publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del .que se puedan' inferir demeiítos de 
prueba, y; 1 :\·~··' -

J.. Mercanclas, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice lá infracción a 
los derechos protegidos por esta ley. · 

NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO: Una vez admitida la solicitud, el 
Instituto la noti!icará al titular afectado, concediéndole un plazo de 10 dlas para que 
manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pmcbas correspondientes (artfcufos 
193, 194, 209 fracción IX y 216 de la L.P.1.). Cuando no haya sido posible la notificación, por 
cambio de domicilio y que se desconozca el nuevo, In notificación se hará a costa de quien 
intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de 
mayor circulación de la República, por una sola vez, en la cual se dará a conocer un extracto 
de la solicitud de declaración administrativa y se señalará un plazo de un mes para que el 
titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga. 

Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento, lanotificación al titular· 
afectado o, en su caso, al presunto infractor se hará en el domicilio.scñalado·en él expediente 
que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso al Instituto; por publicación los 
tém1inos señalados antcrionncntc (articulo 196 de la L.P.I.). ,. · · · · · · · ·' · 

. - '. ~ ' 

1'.''.i 

CONTESTÁCION: ~I escrito cii que el titular afectado o/en sü caso, 
infractor .. manificst~n lo.que a su.,dércchÓ cciiwenga; deberá iióntcner (aítfculo 
L.P.I.):·. ··.· . . . , 
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1.- Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante; 

11.- Domicilio para oir y recibir notificaciones; 

111.- Excepciones y defensas; 

IV.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración 
administrativa, y · · · 

V.- Fundamentos de derecho. 

Debiendo anexar con este escrito las pruebas que estime P.ertinentes. 

En caso de que el titular afectado o el presunto infractorno pueda exhibir de~tro del 
plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, se 
les podrá otorgar un plazo adicional de quince di as para sú presentáción;' siempre y cuando las 
ofrezcan en su escrito y hagan el señalamiento respectivo (artlculo' 198_ de la L.P.I.). · · 

.'·": ,,\ .... , 

En este procedimiento no se_ substariciaráni11~ide@e~ ~C. previo y espe~ial 
pronunciamiento sino que se resolverán al emitirse la iesolúción qüe pro-ceda-(ártléuló 195 de 

la L.P.I.). . .·._.·- . .- • r;_i (<; \);'_. i, •:'/ '.··:> . 
. . Al co~testar la de~'.ariJa, ~l- 1de~~d~ic/pJe~~:fec~~v-~Üi;,1~1 ;a~l~f-¡1·~~al se le 

correrá trashÍdo, para que conÍeste diciui reconvcricióiÍ (artlcúlci J33 'dCl Código: Federal de 
Proccdimient~sCivil~s);'•U' :";· •·' .:;;.• • ", -., /;: { ••-,,;;: , . ~:·.·· 

; ~ 'f ,''' .. .,- , .. 
._ 

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo Í97 f~c~iÓnU del CcÍd[g~ F~deral 
-de Proccdimicntós Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Propiedad Iriilustrial; laspartés 

si ns( lo dcsc0.n1 tienen un plazo de tres dias para fonnular alegatos. · >'· ·~.;·. 
• . _-, ;.: .. ~ I •: • 

RESOLUCION: Una vez concluidos los plazos a que se refieren- Íos a~lculos 209 
fracción IX y 216 de la Ley de la Propiedad Industrial, asl como el estabh:cidó por el articulo · 
297 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles, el _Instituto cori base 'én-el .acta 
levantada y con los elementos que obren en el expediente, '.dictará la ' resolución 
correspondiente, no teniendo plazo para emitirla. .. 

' ' 

'-' ." - . 

En la actualidad aún no se ha determinado si cont~ la resolu~fon dcfinltiva. que" 
emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial procede el Ampáro Indirecto o si dicha · 
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',,, ¡; .· 

,' .: ,·· . ·' .. "\ ' . - ' 

rcsoluciÓ1i dcbd ser combatida por medio del Recurso de Revisión que prevé la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo. 

, En d1 supuesto de que en la resolución definitiva se declare que se ha cometido la 
infracción, el Instituto decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes 
asegurados, sujetándose a las siguientes reglas (articulo 212 bis 2 de la L.P.I.). 

].. Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubieran 
asegurado tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente_ a In reparación 
del daño material o el pago de los daños y perjuicios. 

11.- Pondrá a disposición de quien dctcnninc el laudo, en caso· de qu_c, se opte por el 
procedimiento arbitral. 

111.- En caso de que las partes fomrnlcn un convenio, se procederá en los ténninos que se 
hayan establecido en dicho convenio. 

IV.- En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados, 
presentará por escrito, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que hubieran 
sido retirados de circulación, o cuya comercialización se hubiera prohibido, dentro de los 
cinco dlas siguientes a aquel en que se le dio vista. 

V.- Se dan\ vista a las partes las propuestas presentadas, a efecto de que de común acuerdo 
decidan respecto del destino de dichos bienes y lo comuniquen por escrito ni Instituto dentro 
ele los cinco ellas siguientes a aquel en que se les dio vista. 
VI.- Si las partes no manifiesta por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes, dentro 
del plazo concedido, o no se ha presentado ninguno de los supuestos a que se refieren las 
fracciones 1 a 11 anteriores, dentro del plazo de 90 dlas de haberse dictado In resolución 
definitiva, la Junta de Gobierno del Instituto podrá decidir: · 

a).· La donación de los bienes a dependencia y entidades de la AdiiiinistraciÓn Pública 
Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de 
seguridad social, cuando no aícctc el interés público. ' 

b).· La destrucción de los mismos. 

En la práctica el procedimiento administrativo es demasiado lento, se otorgan 
plazos largos a actos que generalmente pueden ser realizados en menor tiempo, para lo cual 
serla favorable agilizar el procedimiento estableciendo la obligación de que el IMPI, emita 
todas sus resoluciones en plazos más cortos. Como por ejemplo, fijar el plazo de un mes para 
que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, notifique al actor o demandado, la 
admisión de la demanda o de la contestación. 
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Una vez dcsalmgadas las pruebas que asl lo requieran, se deberla notificar a .la 
actora que tiene un plazo de tres dlas si asl lo desea para fomrnlar alégatos; vez fommlados o 
traiiscurrido dicho témiino, se le notificará al demandado que tiene un plazo igual para 
fornüilar.los que a sus intereses convenga. 

Transcurridos los ténninos señalados en el párrafo que antecede, y dentro de los 
quiÍ1ce dlas siguientes, debería dictarse un acuerdo en el que se cite a las partes para olr la 
·resolución que en derecho corresponda, la que serla conveniente fuera dictada dentro del 
plazo de dos meses, contados a partir de la citación para sentencia 

Si el objetivo es otorgar a la propiedad industrial una mejor y eficaz protección, 
resultaria conveniente agilizar los procedimientos administrativos, los cuales en la práctica 
son excesivamente lentos, y con costos elevados, en detrimento de los legltimos titulares, 
quienes además de efectuar gastos para la conservación de sus derechos, se ven en la 
necesidad de realizar un gasto adicional para proteger sus intereses. 

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES: 

El procedimiento se inicia por formulación de querella de fa parte ofendida, ante la 
Procuraduría General de la República, por conducto de la Fiscalía Especializada de Delitos 
Contra la Propiedad Industrial, una vez que el Ministerio Público Federal ejercite la acción 
penal en contra del presunto o presuntos responsables del delito de imitación de marcas, se 
remite la averiguación previa al juzgado de Distrito que corresponda, dada la naturaleza de 
este tipo de delitos, la consignación es sin detenido, por lo cual el Ministerio Público solicita 
se gire la orden de aprehensión, la cual deberá reunir los requisitos que señala el articulo 134 
y 195 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como del articulo 16 Constitucional. 

El Juez de Distrito al que se le remita la consignación, radicará el asunto dentro del 
tém1ino de dos días, abriendo expediente, teniendo un plazo de 1 O días para resolver sobre la 
orden de aprehensión, contados a partir del día en que se acordó la radicación (articulo 142 
del C.F.P.P.). 

Si el juez niega la aprehensión por considerár que no. están reunidos· los requisitos 
·.señalados en los articulas .16 Constitucional y 1.95 del C.F.P.P., se regresará el expediente al 
Ministerio Público Federal, pára que reúna los requisitos que señalan los prcccpios antes 
citados. . ·. · · . 
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Si el juez concede la orden de aprehensión, la notificaní al Ministerio Pi1blico 
adscrita al juzgado, para que este gire oficio a la policía judicial a fin de que ejecute la orden, 
una vez cumplida la orden, quien la ejecute deberá poner al aprehendido inmediatamente a 
disposición del juzgado respectivo (articulo 197 del C.F.P.P.), el cual dentro de las 48 horas, 
contadas a partir de la puesta a disposición, deberá recibir la declaración preparatoria del o de 
tos inculpados (artículo 20 Constitucional), la cual se rcndiri1 cumpliendo los requisitos del 
artículo 154 del Código Federal de Procedimientos Penales, haciéndole saber el derecho que 
tiene de nombrar un defensor si no lo hace el juez nombrará el de oficio, y se le hará 
conocedor del derecho de solicitar su libertad provisional bajo caución, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 20 Constitucional fracción l y satisfaciendo los requisitos del 
urtículo 399 del Código adjetivo de la materia, toda vez que el presente delito no es selialado 
como grave por el articulo 194 del Código antes mencionado. 

El juez tiene el plazo de 72 horas para resolver la situación jurfdica del presunto o 
presuntos responsables, contados a partir de que se le puso a disposición el inculpado, plazo 
que podrá duplicarse si lo solicita el inculpado o su defensor, al rendir su declaración 
preparatoria o dentro de las 3 horas siguientes, siempre que dicha ampliación sea con la 
finalidad de aportar y desahogar pruebas para que el juez resuelva su situación juridica, el 
juez al resolver, puede dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar (articulo 
167 del C.F.P.P.), o bien, dictar auto de fomml prisión. 

El procedimiento puede ser de dos tipos: 

1.- Procedimiento sumario. 
2.- Procedimiento ordinario. 

. _ . En materia fcd~ral tánto en el· procedimiento sumario como en el ordinario no hay 
ténnino para ofrcci111icnto y desahogó de pruebas, sólo hay ténnino de cierre de instrucción. 

1.: PROCEDl~UENTO SUMARIO. Este tipo de procedimiento se tramita en los siguientes 
supuestos·: · 

a).- En los casos de delitos cuya pena no exceda de 2 años de prisión, sea 'ono alic~aiiva, o la 
aplicable no sea privativa de libertad, al dictar el auto de fomtal prisión o dé sujeción a 
proceso, de oficio resolverá la apertura del procedimiento sumario, en el cual se procurará 
cerrar la instrucción dentro de quince dlas. · 



b).- Cuando la pena exceda de dos años de prisión, sea o no alternativa, 'al dicfar el ~uto de 
fonnal prisión o de sujeción al proceso, el juez de oficio resolverá la apertura del 
procedimiento sumario en el cual se procurará cerrar la instrucción dentro del. plaio de 30 
días, cuando se esté en cualquiera de los siguientes casos: · · · 

1.- Que se trate de delito flagrante; 
. . 

•' . ' 

11.- Que exista confesión rendida precisamente ante la autoridad judiCial o Ratificación ante 
ésta de la rendida ante el Ministerio Público, o; · 

111.- Que no exceda de cinco años el ténnino medio aritmético de la pena de prisión aplicable, 
o que excediendo sea alternativa. 

e).- En cualquier caso en que se haya dictado auto de fomml prisión o de sujeción a proceso y 
las parles manifiesten al notificarse de ese auto o dentro de los tres dias siguientes a la 
notificación, que se confommn con él y que no tienen más pruebas que ofrecer salvo las 
conducentes sólo a la individualización de la pena o medida de seguridad y el juez no estime 
necesario practicar otras diligencias, citará a la audiencia a que se refiere el articulo 307 del 
Código Federal de Procedimientos Penales. 

El inculpado podrá optar por el procedimiento ordinario dcnfro de los tres días 
siguientes al que se le notifique la instauración del juicio sumario. · 

• • 1 • • 

. En el delito de imitación de marcas el procedimiento sumario podrá tramitarse sólo 
en los supuestos previstos por el inciso b) fracción 11 y lll, y el inciso e), dado que para la 

· integración· del· delito se requiere la reincidencia, declarado por ·el IMPI,. por. to ·cual se 
necesita por lo menos de dos declaraciones de infracción administrativa por imitación, la cual 
se dicta sólo hasta que se ha seguido un procedimiento administrativo, por lo cual el infractor 
primero realiza la conducta y posterionnente la autoridad administrativa declara si ha 
·cometido infracción o no, razón por la cual no se da la flagrancia. 

Como ya lo hemos mencionado se puede seguir el procedimiento sumario en la 
hipótesis señalado en el inciso b), en los supuestos señalados por las fracciones 11, en el caso 
de que exista confesión rendida ante el Ministerio Público y ratificada ante el Juez de 
Distrito, o confesión ante éste, y en la hipótesis prevista por la fracción lll, por qué este delito· 
se castiga de 2 a seis años de prisión, resultando que el término medio aritmético es cuatro, el 
cual es menor de cinco años. · · · 

. •. 

En el ca~o del inciso c), se puede tramitar el procedimiento su~a~o,si la~ pártes al 
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notificarse del auto constitÚcional o dentro de los tres dlas signic1\tcs a· dicha notificación, se 
confomian con él y 1ic» ofrecen más pruebas, sólo las relativas n la individualización de la pena 
ó 111cdida de seguridad. 

Una vez transcurrido el plazo de 30 dias o tres meses, el juez acordará que la 
instrucción está agotada, notificando pcrsonal111cntc a las partes y mandará a poner el proceso 
a la vista de éstas por diez días comunes para que promuevan las pruebas que estimen 
pertinentes, el juez también puede ordenar el desahogo de pruebas que estimen necesarias 
para mejor proveer, desahogo que se llevará a cabo dentro de los 15 dias siguientes. Si este 
plazo no es suficiente, el juez puede ampliarlo hasta por diez dias nuís. Una vez transcurridos 
los plazos anteriores o cuando las partes hubieren renunciado a ellos, se declarará agotado el 
procedimiento y después acordará el cierre de la instrucción, citando para la audiencia de 
formulación de conclusiones, la que deberá celebrarse dentro de los diez dias siguientes 
(art[culos 150y152 del C.F.P.P.). 

Contra la sentencia definitiva dictada en este procedimiento, no procede recurso 
ordinario, sólo puede ser co111batida mediante el Juicio de Amparo Directo. 

2.· PROCEDIMIENTO ORDINARIO.· Abierto el procedimiento ordinario el 
juez tiene diez meses para cerrar la instrucción, contados a partir de la fecha en que se dictó el 
auto de formal prisión. Dentro del mes anterior a que concluya el plazo antes señalado, el 
juez dictará auto en que señale la fecha de vencimiento del plazo de cierre de instrucción, as[ 
como la relación de pruebas, diligencias y recursos pendientes de desahogo, en el mismo acto 
el juez ordenará se gire oficio al Tribunal Unitario que corresponda, solicitándole resuelva los 
recursos antes de qnc se cierre la instrucción, y dará vista a las partes para que dentro de los 
diez dias siguientes, manifiesten lo que a su derecho convenga, indicándole que de no hacerlo 
resolverá agotada la instrucción y mandará poner el proceso a la vista de las partes por diez 
co111uncs, para que promuevan las pruebas que esti111cn pertinentes o el mismo juez de oficio 
ordenará el desahogo de las pruebas que considere necesarias para mejor proveer, desahogo 
que se deberá llevar a cabo dentro rlc los diez d[as siguientes, o de ser necesario ampliar el 
plazo hasta por diez días más, transcurridos los plazos o si las partes renuncian a ellos se 
declarará agotado el procedimiento y se acordará el cierre de instrucción (articulas 149 y 150 
del C.F.P.P.). 

Cerrada la instrucción, se 111andará poner la causa a la vista del Ministerio Público, 
por diez dias para que formule conclusiones por escrito. Si el expediente excediere de 
doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un din al plazo señalado, 
sin que sea mayor de 30 dfas hábiles (articulo 291 del C.F.P.P.). Una vez for111uladas las 
conclusiones del Ministerio Público con las mismas se dará vista al acusado y a su defensor 
dándoles un término igual al que se le dio al Ministerio Público, para que contesten el escrito 
de conclusiones y formulen las procedentes (articulo 296 del C.F.P.P.). 
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El mismo día en que el inculpado o su defensor presenten sus conclusiones, se 
citará a la audiencia de vista que se deberá efectuar dentro de los cinco días siguientes. La 
citación produce efectos de citación para sentencia (artículo 305 del C.P.P.P.). En la audiencia 
podrán interrogar al acusado el juez, el Ministerio Público y la defensa, pudiendo repetirse las 
diligencias de prueba que se hubieren practicado durante la instrucción, siempre y cuando sea 
necesario, y a juicio del juez; se dará lectura de las constancias que las partes señalen, y 
después de olr alegatos se declarará visto el proceso, con lo que terminará la diligencia, salvo 
que el juez oyendo a las partes, estime conveniente citar a nueva audiencia, por una sola vez. 
Una vez tcnninada la audiencia el juez deberá dictar la sentencia que en derecho proceda, 
dentro de los diez días siguientes, pero si el expediente excediere de quinientas fojas, por cada 
cien de exceso o fracción, se aumentará un din más, sin que sea mayor de 30dlas hábiles 
(articulo 97 del C.P.P.P.). 

Contra la sentencia definitiva dictada en este procedimiento, procede el recurso de 
apelación (articulo 367 del c.r.P.P.), el cual se tramitará ante un Tribunal Unitario de 
Circuito (articulo 29 fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal), y contra ésta 
resolución procede el Amparo Directo tramitado ante un Tribunal Colegiado de Circuito en 
Materia Penal. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Las marcas son el signo distintivo más utilizado por los industriales, 
comerciantes y prestadores de servicios, pues es estimado como el medio más eficaz con que 
cuentan los empresarios para distinguir sus productos de los de sus competidores, por este 
motivo se les cónsidcracomo un .bien intangible de gran valor económico para la empresa, 

AdemÓs:clclvalor qúc representan para las empresas, es un medio de identificación con 
que cue.nt1icl público coriSllmidor para seleccionar el producto o servicio de su preferencia. 

' ' ~ 

. . .··· . ;EGU~DA.~ El éxito de una marca no solo se debe al precio o calidad del producto o 
servicio que ella distingue, sino también y en gran parte, al atractivo de la marca y" la fácil 
fijación de ésta en la mente del consumidor, para lo cual juegan un papel importante los 
mcdi.os de publicidad. · · 

Para captar la preferencia del consumidor, las empresas han tenido que realizar 
millonarias inversiones en los diversos espacios publicitarios, con la finalidad de lograr 
mayores venta y por ende mayores ganancias. 

Esta competencia de publicidad entre las empresas ha logrado (sin proponérselo) que 
industriales, comerciantes y prestadores de servicios deshonestos, aprovechen el éxito de una 
marca, y sin ningún esfuerzo ni inversión, colocan en el mercado productos o servicios (de 
menor calidad que los originales) amparados por una burda imitación, con la finalidad de que 
el consumidor adquiera dichos productos o servicios creyendo que está obteniendo el que en 
realidad desea adquirir. 

' ' ' 

TERCERA.- La~ marcasnot6riamenie conocidas o las marcas de renombre, ~on el 
principal. atractivo de los· imitadores,' debido; a·· que gozan· de· la aceptación ·del· público 

consumidor. ;,:.·· ,,:: ·.L·/ ··.,· 
'. · __ ::.· ... _; '': ... '::\-~.' . ,; . ;\\\ :~:~t; ~?~-/) :,·: :: . \"·· ------

:}:/:.<;·-.·~;:.:··:.~;.:;e.... ··;,';:.> - ::«.;'..(.:;-'·: cr,,::·· .,,·:; 

CUARTA.· NucsÍro pafséon~icritc'd~ la gran fmportanciá q~~ tÍe~c é~ Já act~alÍdad la 
propiedad industrial, y por ende las 111arcas como el signo distintivo de rriáYor empico, ha·· 
cclebrado''divcrsos tratados de libre 'comercio con varios paf.ses, acuerdos cri los. cuales sé les 
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ha dado un tí-atamiento especial en un capllulo concreto. 

En estos tratados se han fijado los principios mlnimos generales, aceptados a nivel 
mundial, que· van, desde cuales son los signos que pueden constituir una marca, 
reconocimiento a los derechos basados en el uso anterior, protección de las marcas 
notoriamente conocidas, signos que no son registrablcs por carecer de distintividad, plazo 
mlnimo de vigencia, hasta fijar los principios fundamentales que deben ser observados para 
una adecuada protección de la propiedad industrial. 

Si en los tratados de libre comercio se ha dado un tratamiento especial a la propiedad 
intelectual (incluyendo desde luego la propiedad industrial), es porque estamos concientcs de 
que ésta materia tiene una gran importancia económica para nuestro País, pues está 
lntimamcnte ligada a los intereses de las empresas nacionales que desarrollan sus actividades 
en un plano internacional, además de que la adecuada protección, en este caso de las marcas, 
se considera como una condición para que la inversión extranjera pueda íluir a nuestro Pals. 

QUINTA.- Nuestra actual ley no establece de fomta especifica la imitación de marcas, 
como lo hicieron en su momento anteriores legislaciones, pero si maneja los elementos 
fundamentales para que se configure la imitación, como es la semejanza en grado de confusión 
que debe existir entre los signos, y que los mismos se apliquen a los mismos o similares 
productos o servicios. 

Imitar una marca puede producir diversas consecuencias jurídicas, que van desde la 
nulidad de un registro marcario, la declaración de infracción por parte de el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, con la imposición de las correspondientes sanciones pecuniarias, 
que pueden provocar la pérdida de un gran capital de la empresa o la quiebra y desaparición de 
la misma, hasta la pérdida de la libertad corporal, cuando se determine la existencia del delito 
de reincidencia previsto por nuestra ley. 

SEXTA.- Desafortunadamente hemos visto que en la actualidad la imitación de marcas 
ha proliferado, lo cual resulta.de todo extraño si vemos que las empresas le están dando mayor 
importancia a las marcas, pero observamos que aún no se ha tomado una conciencia real del 
valor de las mismas, pues en realidad son pocas las empresas que dedican una parte de su. 
capital en investigaciones especializadas dirigidas a destruir el comercio illcito en contra de 
sus marcas y a defender sus derechos exclusivos. 

Una de las principales causas de que las empresas no se atrevan a acudir ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ante los Tribunales a defender sus derechos, es 
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que los proccdiinicntos administrativos yjudici~Íes, sond~masincÍo lentos y los primeros sobre 
todó muy costosos, y hay que esperar la mayor. parte 'de las veces, años para que se resuelva 
una infracción y otros más para que las resoluciones puedan ser ejécutadas. 

Es por lo anterior que rcsulla conveniente que los procedimientos administrativos 
sobre todo, sean 111ás ágiles para lo cual sería favorable agilizar el procedimiento 
estableciendo la obligación de que el IMPI, emita todas sus resoluciones en plazos más cortos. 
Co1110 por ejemplo, fijar el plazo de un mes para que el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, notifique al actor o demandado, la admisión de la dc111anda, le formule un 
requerimiento o le informe de la contestación de la demanda. 

Una vez desahogadas las pruebas que asl lo requieran, el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial dentro de un plazo no mayor de quince días, debe notificar a la aclara 
que tiene un plazo de tres días si asf lo desea fommlar alegatos; vez formulados o transcurrido 
dicho lém1ino, se le notificará al demandado que tiene un plazo igual para formular los que a 
sus intereses convenga. 

Transcurridos los términos señalados en el párrafo que antecede, y dentro de los 
quince días siguientes, el Instituto dicte un acuerdo en e! que se cite a !as partes para oír la 
resolución que en derecho corresponda, la que deberá ser dictada dentro del plazo de dos 
meses, contados a partir de la citación para sentencia, la cual deberá ser notificada a más 
tardar en cinco días naturales, 

El establecimiento de !os plazos antes señalados es con !a finalidad de que el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se vea obligado a resolver en el menor tiempo 
posible, y como consecuencia los titulares de los derechos afectados, se encuentren motivados 
a acudir a las instancias administrativas en defensa de sus derechos . 

. SÉPTIMA.· Además de agilizar los procedimientos administrativos, es importante 
crear conciencia en los empresarios, haciéndoles ver que si no acuden ante las instancias 
administrativas y judiciales en defensa de sus derechos, están permitiendo que los empresarios 
deshonestos,' consi:ientes de su indiferencia, continuarán con sus actos illcitos, y seguirá 
aún1entando la i111itación de marcas, en lugar de dis111inuir. 

OCTAVA.· En la práctica, para que se configure el delito de imitación, las 
infracciones deben versar sobre la 111isma marca, pero, este criterio adoptado por el Instituto 
Mcx.icano de la Propiedad 1.ndustrial y por hi Fiscalía Especializada en Delitos contra !a 
Propiedad lnd~stria,I, n?s parece desacer\Jldo, pues del texto del artículo 218, no se desprende 
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que para que se integre la reincidencia necesariamente la rccalda deba producirse respecto de 
una misma marca, 

NOVENA.- Para evitar malas interpretaciones, tal y como está sucediendo, se 
debe refonnar el artículo 213 fracción 1, de la Ley de la Propiedad Industrial, de tal fonna que 
el delito de imitación (por reincidencia) se pueda configurar cuando habiendo sido declarada, 
la infracción administrativa el sujeto activo continúe imitando la misma marca por la cual le 
fue declarada dicha infracción y, Cuando habiendo sido declarada una primer infracción 
administrativa por imitación, se emita una segunda declaratoria administrativa por imitación, 
aún cuando la segunda declaratoria, verse sobre una marca distinta a aquella por la cual le fue 
emitida la primer resolución de infracción. 

Para lograr el fin anterior se debe adicionar un párrafo a la fracción 1 del artléulo 
223, quedando de la siguiente manera: 

Artfculo 223.~ Son deliios: · 

: ., .... ''-, 

1.- Reincidi;-én Ía~ conductas previstas en las fracciones II a XXD del articulo 
2IJ decsta Ley, una vez qúe la primera sanción administrativa impuesta por 

·esta raión haya quedado firme. 

Cuando el reincidente en el mismo género de infracciones cometa una nueva 
infrac'ción, procedente de una misma inclinación viciosa, será considerado 
como reincidente especifico, siempre que existan por lo menos dos 
declaratorias de infracción, estas hayan quedado fim1es, y sean cometidas en 
un periodo que no exceda de diez años. 

El delito previsto en la fracción I, párrafo primero, se perseguirá por querella 
de parte ofendida. 

La finalidad de que el delito previsto en la fracción primera, párrafo primero del 
articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, se persiga por querella de parte ofendida, es 
porque en esta hipótesis se está afectando primordialmente los intereses del titular de la 
marca, esto es, intereses particulares, dándose la posibilidad de que las partes lleguen a un 
arreglo económico en cuanto a la reparación del daño, y el querellante pueda· otorgar el 
perdón al presunto. 
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El delito previsto por la fracción 1, párrafo segundo, se perseguirá de oficio, 
pudiendo hacer la denuncia correspondiente cualquier persona que tenga conocimiento, pero, 
atendiendo a que es dificil que alguien tenga conocimiento de este tipo de delitos, es deber del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, hacer la denuncia correspondiente al Ministerio 
Público, toda vez que dicho Instituto es el que tiene conocimiento de todas las infracciones 
que se dictan en materia de propiedad Industrial. 

DECIMA.- Para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda tener 
un control de las personas contra las que se haya emitida una declaratoria de infracción 
(debidamente ejecutoriada) es conveniente que dicho Instituto establezca una base de datos, 
misma que puede ser consultada por cualquier persona que haya presentado una solicitud de 
declaratoria de infracción y obtenido resolución favorable, y con base en esta infomrnción 
poder realizar la denuncia penal que proceda. 

DECIMA PRIMERA.- Por último las acciones é¡ue nuestra actual ley prev& para 
sancionar las conductas de imitación de marcas, no han sido sulicicnies· y ·¡iór el contrario 
vemos que en la actualidad la imitación de marcas continúa creciendo, no obstan_te'!as fuertes 
sanciones económicas que en materia administrativa son aplicables~ · · · · 

'. . ' ·::·' . ,- ' .. : , ·' 

Tal situación nos lleva a determinar que I~ saricioncsqúe esta!JÍ¿bc la LC~ d~ la·. 
Propiedad Industrial, no ha desalentado las conductas foiitadoras, o la_ leyno scní' suliéientes 
las acciones y medidas que establece nuestra ley, lo cual.nos lleva a pensar qÚe 'sé ·deben ... 
instaurar acciones conjuntas que permitan a los comerciantes,· industriales y: prestad~res. de.•• 
servicios combatir de manera efectiva la piratería de marcas. · :\ . :-;.< .);: :_ ;' :,,:_, ·: > : · 

.. : <' ;¡ "~.--; ".• 

. ',,,. :,: ": .. :>·.;.\.< 

Pero para combatir la piratería, es importante que s~ ~~~!Jirie~ l~s siguientes 
factores:• Establecer en el ordenamiento jurídico las acciones. adeéuadas a favor de los 
titulares, que las autoridades encargadas de aplicar las leyes tomen conciencia que en una 
infracción o delito, no solo se están ventilando intereses privados, sino un intercs general, y 
que al momento de resolver no obstaculicen el desarrollo del procedimiento y lo retarden 
inútilmente, los titulares de un registro tambicn deben participar denunciando los actos illcitos 

· tomando en consideración que de no hacerlo se permite que los imitadores continúen con sus 
prácticas deshonestas, y por último se debe concientizar a la población de que el adquirir 
productos o admitir la prestación de servicios a sabiendas de que se encuentran amparados por 
una marca ilegal, es en perjuicio de un sano desarrollo de la industria y el comercio. 
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