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INTRODUCCIÓN 

Es Innegable el gran augo e importancia que, en un slsloma do oconomla do 

mercado, ha tomado la marca on los últimos años, por lo quo representa en la vida 

social, económica, mercantil, industrial y por supuesto jurldica do la sociedad. 

De ·manera especial, busco realizar un estudio de los cambios que ha tenido la 

protección de las marcas on México, en las diversas legislaciones que han existido 

sobre la materia. 

El Estado, a través do la Ley do la Propiedad Industrial, vigila que el ojorclclo do 

los derechos sobro la materia, so lleve a cabo dentro do un marco de legalidad en 

el que la competencia so realice en forma licita, sujetándose a prácticas y usos 

mercantiles aceptados permitiendo el ejercicio piona do su derecho exclusivo do 

uso de la marca. 

Propicia por otra parte que el consumidor realice su elección y adquiera los 

productos o servicios de su preferencia, entre todos los que le son ofrecidos on un 

determinado momento. 

Actualmente es Imprescindible para las empresas, el mantener el prestigio de sus 

marcas, ya sean estas de productos o de servicios, pues con la recesión por la 

cual esta pasando la economla, sólo se venden los productos que son conocidos 

por los consumidores a través de las marcas que los Identifican y por este 

reconocimiento es que el producto se vende más en el mercado quo otros 

productos Idénticos, pero de diferente calidad. 

Dado este panorama, podemos apuntar que existen empresas que se aprovechan 

de la buena fama obtenida por el anterior producto con marca registrada y para 



confundir a los consumidores, esta protección jurldlca es la que la ley trata de dar 

al titular de una marca, pero hay que analizar si efectivamente la loy otorga una 

buena protección de las mismas a quienes las registran. 

Para llegar a una conclusión de esto tipo, es necesario realizar un estudio de los 

antecedentes legislativos que han regulado a las marcas en nuestro pals, asl 

como saber cuál es la naturaleza de las mismas, qué tipo do derechos protegen, 

qué requisitos se deben reunir para que un signo pueda ser considerado como 

una marca, o bien qué signos pueden constituir una marca, la función que tienen 

las marcas, cómo so registran para poder sor objoto de protección logal. 

Como podemos ver son varias las causas por las que considero necesario hacer 

este trabajo, en especial para tenor una clara visión de la manera en que las 

marcas se registran y protegen, asl como de los delitos en los cuales pueden 

incurrir los fabricantes do productos o prestadores de servicios en caso do 

falsificar una marca. 

En general es Importante este trabajo, porque nosotros como abogados de 

empresas o bien de pequenos comerciantes que lancen al mercado determinados 

productos, tenemos que saber asesorarlos en el registro de alguna marca o bien 

asesorarlos en el caso de que se les invadan sus derechos a la exclusividad de la 

misma y en el último de los casos para que no cometan alguno de los delitos 

previstos por la ley en materia de marcas. 

__ '_ :•"/', 



CAPÍTULO PRIMERO 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

. Concepto do Oorocho lntoloctual 

Explicaremos brevemente qué os el derecho Intelectual, pues el objeto do este 

trabajo está englobado en esta arca del derecho. 

Al conjunto do los derechos resultantes do las concepciones de lo lntcllgencla y 

del trabajo Intelectual, contemplados princlpalmentc desde el aspecto del provecho 

material que do ellos puedo resultar, acostúmbraso darle la denominación 

genérica do propiedad Intelectual, o las denomlnaclonos equivalentes propiedad 

inmaterial, bienes jurldlcos Inmateriales y derechos Intelectuales. 

El jurista belga Edmundo Picard adoptó el término derechos lnteloctuolos, para 

designar una nueva categoria de derechos que son de naturaleza sul genorls y 

tienen por objeto las concepciones del esplritu, en oposición a los derechos reales 

cuyo objeto son las cosas materiales. 

"Por derecho intelectual se entiende el conjunto de normas que regulan las 

prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los 

autores y de sus causahabientes por la creación de obras artlsticas, clenllficas, 



industriales y comerciales"' 

Como podemos ver, el objeto propio de la propiedad intelectual es la creación del 

esplrilu o de la inteligencia, fundada sobre el trabajo personal. Considérese como 

original, aquella creación que se logra cuando el hombre combina los elementos 

ya existentes para sacar de ellos utilidades nuevas. En materia de propiedad 

intelectual se dice que hay creación original cuando el autor, al combinar los 

elementos quo le son facilitados por el fondo común de las Ideas, produce un lodo 

nuevo. La originalidad consiste, pues, en la forma nueva do expresión, la cual 

supone un trabajo do transformación o do elaboración realizado por el autor. 

La propiedad Intelectual, sin embargo, generalmente es conocida con el nombro 

de "derechos de autor", cuyo calificativo se ha extendido unlversalmonto, lo cual 

se confirma consultando la redacción del articulo 1 do la Convención Universal 

sobre Derechos de Autor, firmada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952, que 

dice: "Cada uno de los Estados contratantes so compromete a tomar todas las 

disposiciones necesarias a fin de asegurar una protección suficiente y efectiva de 

los derechos de los autores, o de cualesquiera otros titulares de estos derechos, 

sobre las obras literarias, clentlficas y artlsticas tales como los escritos, las obras 

musicales, dramáticas y cinematográficas y las de pintura, grabado y escultura." 

Cuando las obras del ingenio e intelecto humano apuntan a la satisfacción de 

sentimientos estéticos, tienen que ver con la cultura en general o bien con el 

1 llANGEL MEDINA, ll1•·ld, P<rccho lnlelcctual. Ed. Mcgra•·llill, S.A., de C.V., Mhko 1998, p. l. 



campo del conocimiento, las reglas que las protegen Integran la propiedad 

Intelectual on sentido estricto o derechos de autor. A dichos derechos los 

corresponden las reglas, cuestiones, conceptos y principios Implicados con los 

problemas do los creadores intelectuales en su acepción más amplia. 

En cambio si la actividad del intelecto humano so aplica a la búsqueda de 

soluciones concretas de problemas especificas en el campo do la Industria y del 

comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, 

mercanclas y servicios, entonces los actos son objeto do la propiedad Industrial, 

que es el área en la cual vamos a ubicar este estudio. 

Hornos dado el concepto del Derecho Intelectual porque aunque no tengan el 

mismo origen ni puedan considerarse creaciones Intelectuales, las marcas y otros 

signos distintivos como el nombro comercial y el aviso comercial también 

encuentran clasificación adecuada en el cuadro do la propiedad Inmaterial, puesto 

que los derechos que le son relativos recaen, Igualmente, sobro objetos 

inmateriales, por consiguiente, la propiedad Inmaterial comprendo los derechos 

relativos a las producciones Intelectuales del dominio literario, cientlfico y artlstico. 

Con esto ubicamos a la Propiedad Industrial dentro del Derecho Intelectual. 

2 Fundamento Constitucional del derecho Intelectual 

Diferenciando asl al derecho intelectual del derecho de la propiedad Industrial, a 

continuación vamos a dar el fundamento constitucional que en nuestro pals tiene 



el derecho intelectual, el cual se establece en el articulo 26 do la Constitución 

Pollllca de los Estados Unidos Mexicanos, del 5 de lebrero de 1917, la cual en la 

parle relativa dice: 

"En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna 

clase, ni exención de impuestos, ni prohibiciones a Ululo de protección a la 

industria, exceptuándose únicamente los relativos a ¡ ... ] los privilegios quo por 

determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción do 

sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus Inventos, se otorguen a los 

Inventores y perfeccionadores de alguna mejora: 

El articulo 69 on su fracción XV de la misma Carta Magna, faculta y obliga al 

presldonlo do la República a • conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, 

con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, lnvonloros o porlocclonadores 

de algún ramo de la Industria'. 

Por úlllmo en la fracción XXIX del articulo 73 del mismo ordenamiento se faculta al 

Congreso "para expedir leyes lendlenles a la promoción( ... ] do la transferencia de 

lecnologla y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos ciontlficos y 

tecnológicos que requiere el desarrollo nacional'. 

Estas disposiciones son la base de la legislación sobre derechos de autor y 

propiedad industrial, las cuales son reglamentarlas del articulo 26 constitucional. 



3 Concepto do la Propiedad Industria! 

Una vez ubicada la propiedad industrial dentro del derecho intelectual, vamos a 

dar una definición más concreta do la misma. Hemos visto que la propiedad 

industrial os una rama de Ja propiedad intelectual, a travós do la cual se busca 

conseguir una protección deseada para un Inventor, creador o descubridor en el 

campo de la Industria y del comercio o bien se busca proteger la elección de 

medios diferenciadores de oslableclrnienlos, rnercanclas y servicios; entonces 

estos actos son objeto de la propiedad industrial. 

Considerando asl a la propiedad Industrial, se puede decir que el derecho de la 

propiedad industrial es el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las 

creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios; pero 

en estos casos, corno hemos visto, nos referimos estrictamente a las creaciones 

Intelectuales de carácter Industrial y comercia!. 

El tratadista Ladas, citado por el doctor Rangel Medina en su Tratado de Derecho 

Marcarlo nos dice que: 'La propiedad Industrial puede ser definida como un 

nombre colectivo que designa el conjunto de Institutos jurldicos o leyes que 

tienden a garantizar Ja suma de derechos deducidos de la actividad Industrial o 

comercial de una persona y a asegurar Ja lealtad de la concurrencia Industrial y 

comercial"2 

1 LADAS, citado por RANGEL MEDINA, IJavld, Tratado de Drm;ho Marcado, Ed. Libros de México, 
1960,p. IOI. 



El doctor David Rangel Medina nos dice que actualmente se habla de un derecho 

de la propiedad industrial el cual lo define como: 'El privilegio de usar on forma 

exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, 

eslablecimientos y servicios". 

Para algunos el término propiedad industrial se considera falso e inapropiado, 

pues dicen, la palabra 'induslrial" es ambigua, proviene del término 'industria", que 

puede ser tomado en sentido cstriclo, por oposición al comercio, a la agricultura y 

a las industrias extractivas, o bien en un sentido amplio, comprendiendo toda la 

gama del trabajo humano. En segundo lugar, la palabra "propiedad" no so aplica 

en este caso a los objetos tangibles a los que se refiere en general, está llamada a 

abarcar Intereses y derechos de naturaleza muy irregular. En tercer lugar pese a 

que la división de la propiedad inmaterial on propiedad lntoloctual y propiedad 

Industrial está generalmente aceptada, es dudoso que este termino sea el Indicado 

para distinguir los derechos que designa do los derechos do autor, ya que una 

diferencia substancial parece hacer falta, en ciertos casos, ontre las dos 

categorlas de derechos, siendo a menudo dificil incluir ciertas creaciones en una 

de ellas más bien que en la otra. 

Sin embargo, el propio autor Ladas, quien sostenla los argumentos antes 

mencionados, aclara que por poco apropiado que sea, dar a todos estos derechos 

e Intereses el nombre de "propiedad' no resulta ningún inconveniente desde el 

punto de vista de su protección lntemacionat, por ser este término un común 



denominador práctico para designar diversos Intereses que so refieren a la 

actividad comercial e Industrial de los hombros? 

Como fundamonlo de estos derechos de propiedad industrial, puedon Invocarse 

Iros ideas distintas sacadas de la filosofla del derecho: 

1a. Puede ser, dosde luego, una idea dol orden interno do la sociedad, porque el 

orden es el primer valor social que ha sido procurado. Tal os el caso para los 

derechos sobro los signos distintivos (marca, nombre o onsol\a, ele.): es conformo 

a la buena potltlca do la economla y del comercio quo los signos quo sirven para 

distinguir una casa no pueden ser usurpados por otra, os en beneficio do lodos, no 

solamente de otros productores que no debo sufrirse confusión con una casa rival, 

sino también do los consumidores que deben poder reconocer la casa que os do 

su preferencia. Esta ldoa do orden, particularmente Imperiosa desdo los orlgonos 

mismos del derecho, explica por qué los derechos sobro los signos distintivos son 

los más antiguos. 

2a. El fundamento dol derecho puedo buscarse, por otra parte, en una Idea de 

justicia, porque os ciertamente conformo a la justicia que los terceros no pueden 

emplear la marca de otro, ya que los productos u objetos que se vendieran bajo 

esa marca no han sido producidos por los mismos métodos y no pueden tener el 

mismo valor. 

1 LADAS, cilado por RANGF.L MF.lllNA, llnld, lhidcm,. T!lltado de Derecho Marcarlo, p. 101. 



3a. Otro posible fundamento del derecho, radica en la idea do progreso, Idea que 

tiene valor sobre todo en las civilizaciones evolucionadas, pero lleno sus 

exigencias. Es evidente que el progreso os sobreexcitado on su máximo grado por 

las invenciones o las creaciones, y si se quiere que éstas se multipliquen, debo 

naturalmente recompensarse a sus autores; la recompensa més natural ha 

parecido ser ese monopolio temporal de explotación, que constituyo uno do los 

tipos de derechos on materia de propiedad industrial. Do ahl que osos derechos 

constituyan una ventaja social, por ol impulso dado al progreso de la industria. 

Como se habrá notado la propiedad Industrial se origina on el mundo moderno 

como fruto do la libertad del comercio y de la Industria y se desarrolla en un 

régimen de competencia económica, por lo cual la teoria do la propiedad Industrial 

consiste en una regulación juridica del juego do la competencia entro los 

productores, pues si se hace de la ley do la concurrencia la ley fundamental do ia 

economia, hay que fijarlo barreras que delimiten su curso y constituyan posiciones 

que no puedan remover, esas posiciones son los derechos de propiedad Industrial 

que, son a la vez otras tantas prerrogativas en provecho de un establecimiento de 

industria o de comercio contra sus competidores. 

4. Componentes 



La propiedad Industrial está compuesta por cuatro grupos de Instituciones que son 

los slguientes:4 

1. Creaciones Industriales nuevas 

a) patentes 

b) certificados de invención 

c) modelos de utilidad 

d) modelos Industriales 

e) dibujos Industriales 

f) secretos Industriales, y 

g) variedades vegetales. 

h) Circuitos Integrados. 

2. • Signos Distintivos 

a) marca 

b) nombre comercial 

c) denominaciones de origen 

d) anuncio o aviso comercial 

3. • represión de la competencia desleal 

4. ·transferencia de tecnologla o traspaso tecnológico 

' RANGEI, MEDINA, Dll'ld, Op. Cit., lkrteho ln¡dcctual. p. 2. 



De este cuadro podemos establecer claramente que las marcas son objeto de lo 

que conocemos como signos distintivos. 

A su vez, los signos distintivos forman parte fundamental del derecho de la 

propiedad Industrial, pues son utilizados con el propósito do diferenciar 

comercialmente, los productos y servicios de un empresario respecto de aquellos 

ofrecidos por sus competidores en el morcado. 

Como podemos ver, los signos distintivos buscan proteger tanto a los 

consumidores como a los productores de bienes y servicios de otros de la misma 

especie o clase, pero de diferente calidad, los cuales buscan obtener un beneficio 

e la ventaja comercial que los consumidores los han otorgado a los primeros 

productores de determinados bienes o servicios. 

10 



CAPÍTULO SEGUNDO 

LA MARCA 

Antocodontos 

Al ser la marca la materia do estudio en esto trabajo, nos proponemos a 

continuación narrar algunos aspectos históricos en relación con esta malaria, para 

resaltar la importancia que han tenido las marcas desde la antigüedad, pero 

fundamentalmente en la Edad Media, en que se Incorpora el empleo obligatorio de 

las marcas en los reglamentos, ordenanzas o estatutos, que se ocupaban de 

regular minuciosamente la gran variedad de oficios de osa etapa en la Nueva 

España, Introducida principalmente por Espana, hasta llegar a su regulación 

especifica en la etapa Independiente de nuestro pals y concluyendo con la 

loglslaclón vigente en materia de marcas. 

ETAPA PREHISPÁNICA 

A pesar de que los lndlgenas eran poseedores de una tocnologla que cubrla sus 

necesidades o satisfactores económicos y un alto grado de perfección en las artes 

e Industrias, no se tiene noticia alguna do la existencia de las marcas en los 

pueblos del Anáhuac o de alguna disposición que se haya dictado al efecto. 

La inexistencia de marcas en la época prehispánica, encuentra su explicación en 

el hecho de que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de 

11 



géneros, por lo cual en muchos casos, no so especificaba, individualizaba o so 

indicaba el origen de las morcaderlas para distinguirlas, lo cual haco pensar quo 

no oran muy afectos al empleo de signos o medios materiales distintivos de las 

mercanclas entre si del mismo género. 

Importante huella prehlspanica de las "marcas" y que debemos tonar en cuanta, os 

la existencia de los sellos o también llamados pintaderas, utilizados principalmente 

para servir como instrumentos para decorar con pinturas la superficie do la piel 

humana, posiblemente con una idea ceremonial o religiosa, también para 

estampar dibujos en los tejidos, aunque no hay pruebas demasiado firmes, Berna! 

Dlaz nos menciona en su obra que Moctezuma tuvo su sonal y sollo que lo 

identificaban, comenta que algunos Instrumentos parecidos a las pintaderas, que 

se conservan en escasa cantidad, fueron utilizados para estampar relieves en la 

cerámica. 

ETAPA COLONIAL 

Los Reyes Católicos crearon después del descubrimiento de América la Casa do 

Contratación de Sevilla, la cuál se ocupaba do todo lo relativo al comercio do las 

Indias y vigilaba el cumplimiento de las leyes que lo regularon. A Sevllla y Cádlz se 

les concedió el monopolio de enviar mercaderlas a América y el de recibirlas do 

ella, dictándose leyes para tal efecto. 

12 
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El 12 do octubre de 1778 reinando Carlos 111, expide su céiobro "Ordenanza o 

Pragmática" llamada del comercio libre, en la que so acabó con ol sistema 

monopólico que se habla llevado a cabo, a través do numerosas franquicias 

mercantiles, exceptuando en cierto modo a Nueva Espana y Vonozuola, hasta que 

por el Real Decreto de 26 de lebrero do 1769, extendió a ellas el beneficio dol 

comorcio libro. 

El reglamonto y Arancoles Reales para el Comercio Libro a Indias de 12 do 

octubre de 1776 en su articulo 30 intitulado "Penas do los que falsificaron, marcas 

o Despachos", dispuso que, "Siempre que resultare comprobada la falsedad do las 

marcas y Despachos, se castigarán los autores y cómplices de asto gravo delito 

con las penas qua van prefinidas en el citado articulo diez y ocho do esto 

Reglamento .. ." y este articulo proveia como penas do "confiscación do cuanto los 

perteneciere en los buques y cargazones; la do cinco años de presidio en uno do 

los do África y la do quedar privados para siempre de hacer el comercio de Indias". 

Estas medidas las tomó España después de la Conquista con el fin de ejercer un 

riguroso control de comercio en sus colonias, pues en España exlstla la obligación 

de que las mercancias deblan tener sus respectivas marcas, para indicar su 

procedencia, asl como la imposición de penas en caso do incumplimiento. 

Las marcas transparentes de agua o filigrana en papeles de la Nueva Espaila del 

siglo XVI. 

13 



Olro antecedente de las marcas en la Nueva España del siglo XVI son las de 

filigrana o de agua en los papeles de los diversos documentos y sobro lodo do las 

publicaciones literarias de la ópoca. 

Los libros do la Nueva España se elaboraron con papel traldo de Espaf\a ya que 

aqul no se fabricó papel sino hasta el siglo XVIII. El papo! español so fabricaba 

con las técnicas extendidas y conocidas por toda Europa y que bilsicamonte 

conslstla en una finlsima sucesión de hilos horizontales, estrechos y en el fondo, 

de la matriz o forma cruzada longitudinalmente por hilos separados, muy 

separados y salientes del fondo horizontal, razón por la cuál aparecen 

translúcidos; esas matrices o formatos eran de hilos metálicos, latón o cobro 

generalmente, sobre la que era vaciada la pasta del papel y on un momento 

determinado prensada y sometida a presión, quedando la tez del papel, aunque 

lisa, de aspecto granoso y con señales de los hilos. 

El gran número de fabricantes de papel hizo imperioso un método de 

diferenciación, mediante marcas y contraseñas, que permitieran identificar la 

procedencia del papel, lo cual se hacia agregando al procedimiento de fabricación 

antes descrito un hilo de metal entretejido, en forma tal que la pasta al caer en el 

molde se adherla a las marcas menos aún que a los hilos verticales, quedando 

más delgada dando como resultado una figura casi transparente; en virtud de lo 

cual recibieron el nombre de marcas transparentes, marcas de agua o de filigranas 

del mismo papel. Son el antecedente Inmediato de las marcas de productos de 

I~ 



papel, estas marcas conslstlan en coronas, escudos, Iniciales, tipos do la época, 

rúbricas, enlaces, etc. 

Las marcas do fuego on los esclavos de los Roinos do las Indias 

Las marcas do luego de los esclavos no pueden tenerse como el antecedente do 

las marcas actuales, sin embargo por el papel tan importante que tuvieron en su 

época, se tratan ahora. 

Informa Zavala que: 'Los colonos españoles adquirlan esclavos tanto on Nueva 

España como en las Antillas, principalmente por dos procedimientos: el cautiverio 

de los vencidos en la guerra y el rescato do los reducidos a servidumbre por los 

propios Indios." Por lo cual las marcas do fuego en los esclavos do los reinos do 

las Indias, constitulan un modio probatorio suficiente do posesión legitima do los 

esclavos para sus propietarios. 5 

Las marcas do propiedad o Ex-Libris y las marcas do fuego de tas antiguas 

bibliotecas do la Nueva Espa11a del siglo XVII 

Por el gran valor y utilidad que representan los libros para su dueno, debido a su 

número y variedad llegan a formar verdaderas bibliotecas, y para demostrar 

fehacientemente la propiedad de sus libros a los damas, las marcas de propiedad 

fueron el medio que emplearon los duenos para acreditar y constar la propiedad 

'NAVA NEGRETE, Juslo, pcrccho de las Marcas, Ed. i'omla, México, 1985, p.20. 
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de sus libros; en un principio consistieron en estampar la firma o pintar el propio 

escudo. Con el tiempo se evolucionó a cédulas para adherirlas al reverso do las 

lapas de los libros, en las cuales constase el nombre del dueño, su escudo o algún 

slmbolo o un lema que lo revelasen.6 

Esa cédula o trozo de papel. en forma do etiqueta o marbete, recibió el nombre do 

Ex-Llbris, que significa: de los libros, libros de, de entre los libros de .. . , o 

procedente de los libros de ... , esta fórmula que ha sido empleada en lodos los 

tiempos por el mundo para Indicar la marca do propiedad de los libros de una 

biblioteca pública o privada, fue Introducida en la Nueva Espana por Europa. 

Estos Ex-Llbris lenlan rótulos do diversas formas y tamaños dependiendo del 

gusto o Interés que por los mismos tuviera su propietario, por ejemplo: retratos, 

animales, plantas, paisajes, monogramas, motivos arquitectónicos, escudos, ole. 

Asimismo la calidad de los mismos dependlan del dueno y de los métodos 

empleados: grabado en cobro, acero, madera, punta seca, etc. 

El gran auge que alcanzaron las bibliotecas en América, y principalmente en la 

Nueva España, fue debido por una parte, a la Introducción de libros españoles y 

por otra a la producción nacional, fue creciendo desde que se Implantó en 1536 la 

Imprenta en la Nueva España. Estas bibliotecas estaban en manos de las 

diferentes congregaciones y órdenes religiosas. 

6 QUINTANA, Jo1~ Miguel, Los blibris Artes de Mexico, Libros ~k\icanos, Num. 131, afto XVII, 
Mcxico, 1970, p.98. Ci1ado por NA \'A NEGREn:, Justo, ldcrn. 
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El aumento considerable de libros hizo necesario que se les protegieran del hurto 

o mal fin que de ellos se hiciera; no ora suficiente el simple sollo del convento o 

Ex- Libris, los cuales podlan hacerse desaparecer fácllmento, pordióndoso 

entonc~s toda señal do propiedad. Para tal efecto se adoptó ol procodimlonto 

bárbaro do marcar a fuego los libros, mismo que ya era empleado en el ganado y 

esclavos indlgenas. 

Las marcas de fuego en los libros empezaron a usarse en el siglo XVII, las cuales 

eran hechas de hierro o en bronco que calentaban al rojo para aplicarlas en los 

cortes superiores o Inferiores do los libros, abarcando en volúmenes no muy 

gruesos todas las hojas del libro, siendo dificil hacerlas desaparecer, pues para 

ello no habrla otra solución que la cuchilla, guillotinar do nuevo los cortos del libro; 

procedimiento peligroso en esta época, pues por una leve sospecha o una 

delación, podlan hacer que quien se llevó el libro acabara sus dlas en las terribles 

mazmorras del Santo Oficio de la Inquisición. 

Las marcas de fuego y señales en /os ganados de los Reinos de las Indias 

Los antecedentes de la marca según señala la autora panamefla Sonia Mendieta, 

se remontan a la Prehistoria, pues en las cuevas del suroeste europeo en donde 

existen ciertas pinturas rupestres se han encontrado marcas en los animales 
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pintados y en los fragmentos de restos como cuernos, dichas marcas en su 

opinión servlan para Identificar a su propietario.7 

En la Nueva España fue el mismo Cortés quien fomentó la ganaderla y cuidó do 

propagar los anlmatos domésticos y familiarizar a los m1turales con su crianza. 

Dictó varias Ordenanzas y en la numero 26 del año 1525 dispuso: "Que todos los 

traedores de cualquier género de ganado que sea, tengan un hierro o señal el cual 

registren ante el escribano del cabildo, ó no le pueden mudar sin licencia do dicho 

cabildo, é el que no tuviere dicho hierro ó señal que pierde las rosos que tuviere 

por herraré señalar, ó que sean del alguacil mayor de la dicha villa, ó puesto que 

tenga hierro é señal si no lo registrare ante el escribano del dicho cabildo, é lo 

mudare sin la dicha licencia pague cincuenta pesos de oro para las obras 

publicas".6 

El procedimiento para marcar a fuego los ganados conslstla en la impresión que 

se aplicaba sobre el cuero del animal en una parte visible un dibujo, con un hierro 

calentado al fuego. Según Sáenz la marca se empleaba para los animales 

mayores (vacuno, caballar) y la sei1al que consistla en la Incisión o corte hecho en 

la oreja o nariz, etc., con un cuchillo, para los animales menores (lanar). 

1 MENIJIHA R.,Sonl1 Bvolucjóo l!islórica do las Marras, Revista Mc\kana de In rropic:dad Industrio! y 
Anisticn. Arlo 1, cncro·junio. Méxiro, 1963, Niim. I, p', 67. 
'ALAMÁl'i, Locas, Djsenacioncs Ed. Jus, S.A. Mexico, 1969, p, 281.Citado por NA V A NEGRETE, 
Justo, Op. Cit, p. 23. 
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A través del tiempo, los duet\os do los ganados tenlan la obligación do tenor hlorro 

y marca para distinguir o Indicar la propiedad do sus ganados, asl como el registro 

do dichos hierros y señales mediante el pago de los derechos respectivos al 

Ayuntamiento que los oxpedla una copia do la matricula do registro, para qua los 

sirviera do resguardo con ol objeto do evitar el abigeato. Anualmonto en el mes do 

enero concurrlan los propietarios de ganado al refrendo de sus matriculas o a 

cancelarlas si dejaban do hacer uso de la marca por carecer do somoviontes las 

infracciones se penaban con mulla y arresto. 

También so marcaba a fuogo los ganados on Argentina, Perú, en los Estados de 

la Unión Americana (California, Colorado y Nuevo México) teniendo como tronco 

común la legislación do Espat\a. Y en Italia, Vivantc recuerda la costumbre de 

Sicllla y Ccrdena, quo en caso do venta de los animales marcados a fuogo con el 

nombro del propietario, proviene la necesidad do expedir a favor del comprador un 

baloto que pruebe ol cambio de duet\o en contra do lo que la marca atestigüe. 

Las marcas 011 o/ comercio de la Nueva España de los siglos XVI a XVIII 

En la antigüedad, detectamos en una gran variedad do morr.anclas, la presencia 

de las marcas como signos de propiedad, aunque, a decir verdad, en algunos 

casos conslilulan verdaderas marcas de fábrica, tal aconteció en la alfarerla china, 

egipcia y griega. 
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De igual manera, exlslen numerosos ejemplos de marcas empleadas en Roma 

para las mercanclas más diversas, perfumes, ungüentos, vinos, quesos, piezas de 

bronce, plomo, vasos do cristal, ele., consistiendo unas en el nombre del 

fabricante o do la localidad y otras en un signo figurativo. 

Junto a la marca que distinguía a la corporación o comunidad (colectiva), existla la 

marca individual o privada que constitula el distintivo del taller o casa Industrial. La 

primera, atestiguando la regularidad de la fabricación, a manera de certificado o 

sello do autoridad, fln carácter de garantla pública; la segunda por el contrario 

designaba el origen y la procedencia de la rnercancla, es decir, el fabricante, 

además eran obligatorias e invariables. 

Las marcas do fábrica, los emblemas de los talleres y los nombres de los artlfices 

puestos en los artefactos, aparecen corno otras tantas manifestaciones del 

individualismo de la industria constituyendo la marca la primera forma de 

propiedad Industrial en favor del Individuo. Además la falsificación de la marca se 

castigaba con terribles sanciones penales y pecuniarias. 

El empleo de las marcas por los gremios mexicanos 

Realizada la Conquista, los religiosos y artesanos españoles implantaron nuevos 

métodos, siendo asimilados por los indlgenas, aventajando en mucho a sus 

maestros españoles. La transculturación de la cultura hispanoeuropea sobre la de 
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los diferentes grupos aborlgenes, impuesta por la fuerza, hizo que la mente y la 

técnica del trabajador indlgena evolucionaran hacia la visión do la plástica y 

tecnologla de los europeos. 

Las constantes dlncullades y los tropiezos que tenla el conquistador y ol 

ayuntamiento, por la variedad de la gente que practicaba determinado oficio, trajo 

como consecuencia que se dictaran normas para ol ejercicio de los oficios, artes 

manuales y otras ocupaciones encaminadas a regular la vida social y económica. 

Dentro do la organización gremial, merece especial atención la figura dol maestro, 

quien para obtener la carta de examen o titulo tenla que cumplir determinados 

requisitos tales como: ser cristianos, viejos y tener limpieza do sangro, además de 

ser español (con numerosas excepciones), asl como presentar un examen 

riguroso teórico y práctico, y una vez aprobado y admitido se le daba posesión do 

nuevo maestro, en sesión solemne. Señala Carrera Stampa que entro los datos 

que contenla la carta de examen o titulo, en su margen se hacia anotar la marca o 

señal (apellido Inicial, figura, letra o signo) que el nuevo maestro deberla usar, 

sellar, pintar o grabar en todos sus trabajos, marca y sena! Invariable y que servia 

para Identificarles en caso de fraude o de incumplimiento a las Ordenanzas y para 

distinguir el lugar de procedencia trataba también de que no gozarán do 

franquicias los que no estuviesen examinados y poder castigar fácilmente a los 

infractores, asl como, cobrar ciertos impuestos. 
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Los veedores que tenlan como principales funciones las de vigilancia e Inspección, 

velaban por el exacto cumplimiento de las Ordenanzas y mandamientos afinos, osl 

como acuerdos del cabildo. Aquellas personas que osaban contravenlrla~ so los 

imponlan severas sanciones, interviniendo los veedores en las infracciones y 

multas que fijaban las Ordenanzas y que ejecutaba el cabildo, talos corno: 

destrucción o repartición de la obra, suspensión do trabajo, confiscación y cierre 

del taller. Los mismos veedores marcaban y sellaban la obra para su venta 

posterior usando diversos sellos según la calidad do la manufactura por ejemplo: 

"fino, ordinario y corriente", y en la Ordenanza de tejedores do telas do oro so 

establecla que, "El corte o pieza de tela falsa aunque sea de mangas ha de tener 

a cada lado un letrero tejido quo diga falso pena de 20 pesos y pérdida do la obra", 

asl también se exlglan tos sellos de la ciudad.9 

Los gremios se constituyeron cada dla más, como cuerpos cerrados celosos de 

sus privilegios y mantenedores de la exclusivista y jerárquica separación entre 

aprendices, oficiales, maestros y veedores, teniendo como base una odiosa 

diferenciación clasista. 

Las marcas en los objelos de plata y oro en la Nueva Espaila 

España fue el antecedente de la leglslaclón y reglamentación relativas al arte de 

platerla y del gremio de los plateros de las Indias Occidentales; los gremios de los 

'CARRERA STAMl'A,Manurl,Lo< G"'mjos Mcxjranos E.D.l.A.P.S.A .. ~tcxko, D.F .. 1854, pAgs. 252 a 
262. Citado por RANGEI. MEDINA, Dnld, Op., Cil., p. 25 
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plateros se componlan entre otros, de maestros, que presentaban un examen 

riguroso, técnico y práctico, para obtener el titulo para ejercer la profesión u oficio 

de platero; los sinodales eran los alcaldes y dos veedores: do éstos uno para el 

ramo de oro y el otro para el do la plata, una vez aprobados so les expedla dicho 

titulo y el Ayuntamiento les concodla el permiso de abrir tienda y tenor a sus 

órdenes, oficiales y aprendices. 

Terminada una pieza de plata o de oro requeria para que se comerciara con ella, 

cambiarla o entregarla a quien mando labrarla, de los siguientes requisitos: 

a) Que el veedor la diera por buena, el veedor no recibla pieza alguna de plata 
y oro, sin que tuviera la señal del artlfice ); 

b) Que el platero la senalara con su marca: que de común empleaba, su 
apeJlldo completo y/o en abreviatura arbitraria; 

c) La obligación de presentar la pieza para que so ensayara a fin do sabor si 
contenla la ley establecida en Espana desdo el ano de 1435 vigente en la 
Nueva Espana (la ley de la pieza so marcaba con punzones de fierro 
calzado de acero, con los números que debla tener de manera 
proporcionada para que se vieran y leyeran fácilmente y que talos números 
sean castellanos y/o latinos); 

d) Si estaba correcta la ley, Jo que so verificaba mediante la burilada, entonces 
el marcador del gobierno le permltla el quinto real, significado por una 
corona diminuta ya sola o ya puesta entre las dos simbólicas columnas de 
Hércules. Este sello se guardaba en las oficinas de la real Hacienda; 

e) Después se le imponia la marca de la ciudad, que consistla en un águila 
pequeña o las letras M que querla decir México. La marca de Guatemala 
eran dos volcanes y sobre ellos Santiago apóstol montado a caballo. 

"La obligación de imponer las marcas del platero y de la ciudad venia desde los 

lejanos tiempos de los Reyes Católicos, quienes dispusieron en las pragmáticas 

dadas en Valencia, el año de 1488, que cada artlfice tuviera una marca especial 
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que se habla de Imprimir en todas las piezas por él labradas, juntamente y debajo 

de ta marca de la ciudad que imponla el marcador. 

Las marcas de oro y plata de las Casas de Moneda do las Indias y fundiciones do 

ollas, se custodiaban, en un arca de tres llaves para mayor seguridad, para evitar 

fraudes, robos o pérdida de las marcas, y cuando so usaban para marcar el oro y 

la plata, deblan estar presentes los oficiales reales; el tesorero tenla la obligación 

de registrar en un libro todo lo que se fundla, misma obligación tenlan el fundidor y 

el ensayador, y después de declarada la ley y peso de las piezas so hacia grabar, 

a fuerza de martillo y una voz concluida se volvlan a introducir las marcas en el 

arca y satisfechos los derechos por las partes, asl de diezmos como do ensaye y 

fundición se les entregaba a los duenos sus oros y platas· .. 'º 

Disposiciones vigentes en México en la etapa Colonial 

En la Epoca Colonial existieron algunas normas protectoras do tas marcas, 

aunque en forma aislada y no en un cuerpo jurldico uniforme, especialmente en la 

Recopilación de los Reinos de las Indias, en las Siete Partidas y en la Curia 

Fillpica Tratado de Práctica Forense y Jurisprudencia Mercantil. Las Ordenanzas 

que reglamentaron los gremios en sus diversos oficios y algunas Actas del cabildo 

de la Ciudad de México, todos estos Instrumentos legales, son de marcada 

influencia española. 

" Rcconjlncfón de las Lcyts de los Rcynos de fas Jndias,Lcy t. Tfl.22, Lib.4 )' Ley VII. Ti1.6, Lib. 8. Ciuido 
por RANGEL MEDINA, Ontd, !bid. p. 28. 
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ETAPA INDEPENDIENTE 

Como pudimos apreciar en la Colonia hubo una deficiente protección legislativa 

del derecho de marcas, la cual prevaleció hasta la última década del siglo XIX y en 

los años siguientes a la separación polilica do España, en México encontramos 

únicamente disposiciones aisladas a propósito de las instituciones marcarlas, 

estas normas legales formaban parto dol Código Penal y de los Códigos de 

Comercio que se promulgaron on ose lapso. La primera regulación juridica 

especial quo so hizo de las marcas on nuestro pals, fue a través de nuestro 

segundo Código de Comercio de 1884, otorgándoles naturaleza mercantil. 

En materia comercial se aplicaron ospecialmento las Ordenanzas de Bilbao, 

aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y confirmadas por Femando VII 

el 27 de junio de 1814; y el tratado de Comercio de la Curia Flilplca, que fueron la 

leglsiaclón y la jurisprudencia do México hasta ol 16 de mayo de 1854, fecha en la 

que se promulgó nuestro primer Código de Comercio, el cual estuvo en vigor 

menos de dos años, por lo quo volvieron a aplicarse las Ordenanzas de Biibao y 

en general la legislación española; no obstante siguió aplicándose el mencionado 

Código de Comercio de 1854, considorándose como único vigente en la mayor 

parte de los Estados de la Federación, excepto en la parte relativa al 

establecimiento del Tribunal Mercantil. Esta situación prevaleció hasta la 

expedición del segundo Código de Comercio del 20 de abril de 1884, que rigió 
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hasta el 1º de enero de 1890, fecha en que entró en vigor nuestro actual Código 

de Comercio. 

Las Ordenanzas do Bilbao 

Las Ordenanzas de Bilbao fueron formadas por seis comerciantes do la Villa de 

Bilbao, aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y confirmadas por 

Fernando VII el 27 de junio do 1814 y modificadas muy ligoramento por 

resoluciones posteriores; fueron aplicadas por el Consulado de México, según 

informe que dicho consulado rindió al virrey el 3 de noviembre de 1785; asimismo 

se mandaron a observar en nuestro pals por órdenes de 22 de febrero do 1792 y 

27 de abril do 1801, y expresamonto so declararon aplicables en México por 

decreto do 22 de noviembre de 1855. 11 

Por lo que toca a nuestra materia, no existe alguna regulación especial, tan sólo, 

aluden o hacen referencia a las marcas algunas disposiciones que regulan 

diversas materias mercantiles, las marcas según el contenido do estas 

disposiciones, pueden considerarse como signos o medios materiales que se 

empleaban para indicar la procedencia de las mercanclas, pero fundamentalmente 

conslitulan medios eficaces que servlan do control, seguridad y de garantla para 

facilitar el comerclo. 12 

11 Jacinlo PallrutS, cilado por NA\' A NEGREn:, Ju110, Op. Cil., !lerrcho dt las Marcas, p. 42. 
"NA\' A NEGREl'E, Jus1o, lbidcm, pAJ. 
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El Código do Comercio do 1854 

Al igual que en las Ordenanzas de Bilbao, no existen disposiciones que regulen do 

una ma~ora especial a las marcas en ol Código de Comercio do 1854, por lo que 

sólo menclonorornos los artlculos que hacen referencia a éstas: artlculos 125, 137, 

136, 189-6'. '276-1a, 318-2º, 500, 525, 609-5º y 638. 

Las marcas segun el contenido do dichos preceptos, significaban un medio de 

prueba de propiedad para los duoi\os de mercanclas; su empleo también 

constltula un modio do control y garantla en la circulación do las morcanclas. 

Significado esto similar al do las Ordenanzas do Bilbao. Es conveniente sonalar 

quo antes do la oxpodlclón do nuestro primor Código do Comercio, hasta el 20 do 

julio do 1884 on que so expidió nuestro segundo Código do Comercio, sallan 

presentarse los propietarios de marcas on solicitud do registro o depósito do ellas, 

ante la Secretarla do Fomento, Colonización o Industria, y si bien no habla ley que 

lo prescribiera, como no habla tampoco prescripción que lo vedara, la mencionada 

Secretarla ostablecló el procedimiento do admitir las marcas en depósito, a 

solicitud de los Interesados y para los fines que pudiera convenlrtes. 13 

El Código de Comercio de 20 do julio de 1884 

"Memoria, presentnda ni Congreso de la Unión, por el Secretario de Estado y Despacho de fomento, 
Colonización e Industria de la Rcpublica Mcxicann, lng. Manncl Fcmándcz l.cal, citada por NAVA 
NEGRETE, Jus1o, lbid. P.44. 
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Por reforma que se hizo por lay do 14 do diciembro do 1881 a la fracción X del 

articulo 72 constitucional, se concedieron facultados al Congreso de la Unión, para 

dictar un Código de Comercio, lo cual dio canicter lodoral al derecho mercantil. 

Dicho Código se expidió el 15 de abril de 1884 y de acuerdo con su articulo 1' 

transitorio, empezó a regir ol 20 de julio del mismo año; este Código significó un 

progreso evidente respecto del Ordenamiento anterior de 1854, ocupándoso de 

materias que no fueron reguladas por esto último. 

La importancia de este Código de Comercio de 1884 radica en que so Incluye un 

capitulo titulado "De la Propiedad Mercantil", on el cual se regulan por primera vez 

en nuestro pais do manera expresa las marcas de fábrica. Do conformidad con el 

Titulo Segundo del Libro Cuarto titulado "de la Propiedad Mercantil" se regulan las 

marcas de fábrica de la siguiente manera: 

Todo fabricante tiene el derecho de poner a sus productos, para distinguirlos do 

otros, una marca especial; asl también se Indica qua ésta puedo constituirse por el 

nombre del fabricante o el de su razón social, el nombre de su establecimiento, de 

la ciudad o localidad en que se haga la fabricación, o en iniciales, cifras, letras, 

divisas, dibujos, cubiertas, contrasenas o envases (Art. 1418). El articulo 1420 

dice: "que las marcas deben estar preclsamonte en los productos o mercanclas; y 

en aquellos en que esto no sea posible, bastará que estén en la cubierta o 

envase, de tal manera que el objeto que encierren no pueda extraerse sin 

desgarrar la cubierta en que está la marca". 
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Ahora bien, para adquirir la propiedad de una marca, se necesita depositarla 

previamente en la Secretaria de Fomento; y ésta conceden'! la propiedad siempre 

que la misma marca no se use o haya adoptado por otra persona o no sea do tal 

manera semejante que so comprenda la intención do defraudar intereses ajenos 

(arts. 1421 y 1422). Asimismo, se indica que los comerciantes tienen la propiedad 

de sus marcas (art. 1419); finalmente se establece, que la falsificación do las 

marcas produce en el ramo mercantil la acción de darios y perjuicios, además de 

las penas que señalare el código respectivo (art. 1423). 

Ley do 11 de diciembre do 1885 sobre el Registro Morcanl/I 

Los antecedentes del registro mercantil en México datan desde el Código do 

Comercio de 1854; asimismo so estableció en el Código de Comercio de 1884 y el 

20 de junio de ese mismo año se expidió un Reglamento de Registro de Comercio, 

el cual fue derogado por la ley de 11 de diciembre de 1885, según la cual, los 

comerciantes deborlan matricularse. En dicha matricula, el registrador anotaba 

entre otros actos jurldlcos; los titulas de propiedad Industrial, patentes do 

invención y marcas de fábrica (arts. 2 y 3, fracción VII). 

Los titulas de propiedad Industrial, produclan sus efectos desde la fecha de su 

inscripción; su omisión lmpedla al comerciante Interesado el ejercicio de sus 

derechos con relación a terceros(arts. 14 y 15). La Inscripción de dichos titules en 

el registro público de comercio, se estableció desde que entró en vigor la. citada 
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ley, hasta que se promulgaron las leyes de patentes y marcas de 1903 (ar1s. 117 y 

91 lransltorios, respectivamente). 

Código de Comercio de 1º do enero do 1890 

Esle Código eslá Inspirado on los códigos españoles de 1829 y 1885; el ilallano de 

1882 y el francés de 1808. Tras la eflmora vida del Código de 1884, en el ano de 

1889 se promulgó el aclual Código de Comercio Mexicano, vigonle desde el 1 º de 

enero de 1890. No obstanlo derogar las leyes morcanliles preexislentes, csle 

nuevo código conseivó la obligación de Inscribir en el Regislro de Comercio los 

tllulos de marcas de fábrica, eslableclóndose asimismo como sanción por la falla 

del registro que los documentos no podrlan producir perjuicio a lorcero. 

LEGISLACIÓN ESPECIFICA SOBRE MARCAS (1889-1975) 

Bajo la presidencia de don Porfirio Dlaz so promulgó la primera ley que do modo 

especifico y directo fue elaborada para regular los derechos sobre las marcas. 

Este cuerpo legislativo que entró en vigor el 1 º de enero de 1890, es el que marca 

el paso de transición entre la reglamenlación tan deficlenle que oslos bienes 

reciblan del Código de Comercio y del Código Penal, y las disposiciones 

agrupadas en un ordenamiento especial, casi autónomo que desde el punto de 

vista formal se independiza al romper los clásicos moldes legislativos que la 

legislación mercantil y penal precedente contenla en dichos códigos. 
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Ley de Marcas da Fábrica do 28 da Noviembre do 1889. 

En los diecinueve articulas que integraban esta Ley se introdujilron importantos 

disposiciones que por su contenido reflojan un serio cmpoi\o para garantizar no 

sólo el interés del productor, sino también el interés general. Asl so ostablocla quo 

no podlan considerarse como marca la lorma, color, locuciones o designaciones 

que no constituyan por si solas el signo determinante de la ospocialldad del 

producto, rechazándose también como constitutivo do marca ol signo que sea 

contrario a la moral (art. 3º). 

Notas caractorlsticas que esto sistema do protección a las marcas presentó, son 

las siguientes: sólo puedo pretender adquirir la propiedad de una marca el primero 

que hubiese hecho uso de ella legalmente (art. 8); la adquisición do la propiedad 

exclusiva do una marca so obtenla en virtud do la doclaraclón hecha por la 

Secretarla do Fomento, respecto de que el Interesado se ha reservado sus 

derechos (art.9); la duración de la propiedad de las marcas era Indefinida, pero se 

entendla abandonada por la clausura o falta de producción por más do un ano do 

la fábrica o establecimiento que la haya empleado (art. 12); era motivo de nulidad 

de una marca el haberse obtenido en contravención de las prescripciones legales, 

pero se requerla instancia de parte para ser declarada, precisamente por una 

autoridad judicial, (art. 14). 
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Aun cuando el nombre oficial do esta ley era el do Marcas 'de fábrica", ello no 

significa que se excluyera la reglamentación de las comerciales, pues los textos 

que hemos extractado aluden Indistintamente al fabricante o al comerciante, a las 

mercanclas fabricadas o a las vendidas, al establecimiento industrial o a la 

comercial, ninguna declaración aparece en esta ley acerca de los preceptos que 

sobre la materia de marcas consigna el Código de Comercio entonces vigente en 

cuanto a la Inscripción de los tltulos do marcas en el Registro de Comercio, razón 

por la cual continuaron vigentes, as! lo atestigua ta expresa derogación que on la 

Ley de 1903 so hizo en su articulo 91 transitorio. 

Decreto de 28 de mayo de 1903 que fija las bases para legislar sobre propiedad 

industrial 

Este decreto so refiere a la autorización concedida al ejecutivo para reformar la 

legislación vigente entonces sobre propiedad Industrial, con arreglo a las bases 

siguientes: a) Las marcas de fábrica se registrarán sin examen previo de su 

novedad u originalidad; y las patentes de invención se expedirán sin examen 

previo de su novedad u originalidad; y las patentes de Invención se expedirán sin 

examen previo de, en cuanto a su novedad y utilidad y sin responsabilidad de 

ninguna especie para la Nación, ni para la autoridad, en cuyo nombre se expidan; 

b) La tramitación de las solicitudes será sencilla y rapida. Los derechos por la 

expedición de titulos, no excederan al gasto que aproximadamente originen. El 

impuesto, si lo hubiere, sera progresivo; c) Se estableceré una penalidad especial 

para los delitos contra la propiedad Industrial, modificando, si fuere necesario, las 
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disposiciones del Código Penal; d) La traslación del dominio de cualquier 

propiedad Industrial ya soa parcial o total, para sor válida, deberá hacerse anotar 

en el registro correspondiente, modificándose al efecto las provenclones del 

Código de Comercio en cuanto sea necesario; e) Se publicara un periódico, que 

con suficiente claridad describa, represente y enumere, los inventos patentados y 

las marcas depositadas. 

Con apoyo en estos lineamientos generales de este Decreto dol Congreso, el 

Presidente de la Ropú bllca expidió la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 

1903. 

Ley de Marcas Industriales y do Comercio de 25 de agosto do 1903 

Esta ley definió la marca diciendo que, "es el signo o denominación caractcrlstlca 

y peculiar usada por el Industrial, agricultor o comerciante on los articulas que 

produce o expendo, con ol fin do singularizarlos y denotar su procedencia" y hace 

una enumeración enunciativa de lo que puede constituir la marca (art. 1 ). Por 

primera vez el registro de las marcas se tramitó y efectuó por una Oficina 

especialmente creada para ello, pudiendo registrar la marca todo mexicano o 

extranjero; el registro comenzaba a surtir efectos desde la fecha de su 

presentación a la Oficina de Patentes y Marcas (art. 7) y debla renovarse cada 

veinte años (art. 6); se les implantó a los fabricantes, agricultores y comerciantes 

la obligación de Indicar ostensiblemente que sus marcas estaban registradas (art. 

9); la obligación de Inscribir en el registro de comercio los certificados de marcas, 
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como lo establecla el Código de Comercio, dejó de ser aplicable, y a partir do 

entonces es en la Oficina de Marcas donde se practica el registro (art. 3). 

Loy de Marcos y de Avisos y Nombres Comercia/es do 26 do junio de 1928u 

Las más importantes innovaciones de esta Ley con respecto a la derogada ol 25 

do agosto de 1903, son las siguientes: 

Desde luego se adopta en cuanto al modo do adquirir ol derecho sobro las 

marcas, el sistema mixto atributivo-declarativo, pues ademas de otorgar el 

derecho exclusivo al reglstrante de la marca, también so reconoce el uso do la 

marca como fuente de dorochos sobro la misma. (Arts. 1 ' .. 4'. , 5'. , 6'. y 39 

fracciones 11 y 111). 

Por vez primera se faculta al Estado a declarar, cuando lo estime oportuno, el uso 

obligatorio do las marcas para aquellos articulas que por su origen, naturaleza o 

aplicación se relacionen lntimamento con la economla del pals y las necesidades 

públicas. 

Acorde con el sistema adoptado, se estableció el examen de novedad como 

requisito previo al registro de una marca, asl como el procedimiento de oposición 

de los terceros que se consideren afectados. (Arts. 14, 17, 18 y 23). 

"lllario Oficial de la Federación, 27 de julio de 1928. 

34 



Se dispuso que Jos Interesados de común acuerdo, podlan someterse a Ja 

resolución de una Junta Arbitral para decidir acerca do la semejanza enlre la 

marca presentada a registro y las señaladas corno anteriores, estipulándose que 

serla Inapelable el fallo de los arbitras, el cual servirla corno base a la Oficina do la 

Propiedad Industrial para admitir o rechazar Ja marca solicitada. (Art. 21 ). También 

se Introdujo la práctica de exámenes extraordinarios de novedad do las marcas, a 

solicitud de persona interesada o por orden do autoridad judicial. (Arts. 36,37 y 

38). 

Se consignaron de una manera especifica y llmltativa causas por las cuales el 

registro de una marca era nulo (Art. 39), conservándose Ja regla general que 

aparecla en la ley anterior y según la cual, Ja nulidad era procedonlo cuando ol 

registro habla sido hecho en contravención a las disposiciones de Ja ley que Jo dio 

vida (art. 39). 

Por primera vez so delimitó a un plazo el efecto del registro de una marca, 

fijándose en veinte aMs su duración, y so exigió su renovación cada diez anos, 

sancionándose la falta de dicha renovación con Ja caducidad del registro. (Art. 24 ). 

Se Instituyó también la extinción de las marcas por su falta de explotación en un 

lapso de cinco años consecutivos (Art.40), a menos que antes del vencimiento de 

dicho periodo, el registro fuese renovado manifestando su titular la Jmposlbllldad 

de efectuar Ja explotación. (Art. 60 del Reglamento de Ja Ley de Marcas y de 

Avisos y Nombres Comerciales, de 11 de diciembre de 1928). 
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Ley de la Propiedad Industrial de 194~ 

Esta Ley se caracterizó desde el punto do vista formal, porque codificó a las 

disposiciones relativas a patentes de invención, a marcas, a avisos cornorcialos, a 

nombres comerciales y a la competencia desleal, pero sólo nos remitiremos al 

estudio exclusivo do las marcas, que son las que nos interesan en esta rosena 

histórica do la legislación mexicana. 

Se reduce a 1 O años el plazo de vigencia do las marcas, para que sea Igual al que 

debe transcurrir entro las renovaciones subsecuentes. (Art. 132). También 

estableció regias sobre la caducidad de las marcas registradas durante la vigencia 

do 1889 y 1903, que no hubieran sido renovadas durante el plazo de cinco anos 

que al efoclo so concedla, para dar fin a la confusión que originaba el hecho de 

que conservaran su vigencia marcas que no se renovaban (Arts.156, 157, 171 y 

181 ). También se consignaban disposiciones que tondlan a impedir que los 

Industriales o comerciantes que empleaban marcas, registradas o no, en artlculos 

elaborados en el pals, trataran do darles apariencia extranjera, lo quo resultaba en 

perjuicio de la economla, ya que artlcuios mexicanos de buena calidad se haclan 

pasar como extranjeros, en detrimento del público y del prestigio de la industria 

nacional (Arts. 148, 149, 150, 258 y 262); asimismo, se establecieron sanciones 

para quienes no acataran las disposiciones relativas al uso obligatorio do la 

leyenda "Hecho en México", en todos aquellos articulas de fabricación nacional 

que ostenten marcas, registradas o no. (Art. 261 ). 

"Diario onclal de la folendón, J 1 de diciembre de 1942. 
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Esta ley además es Importante porque es el antecedente do la denuncia quo 

México hizo al Arreglo de Madrid, en abril de 1891, relativo al registro Internacional 

de las marcas de fábrica y de comercio. Do acuerdo con dicho Tratado nuestro 

pals contrajo la obligación de inscribir y de proteger en diversas categorlas de 

productos seflaladas por la ley nacional, todas las marcas depositadas on la 

Oficina Internacional de Berna. En cumplimiento de dicho compromiso el gobierno 

mexicano inscribió talos marcas internacionales y con relación a las mismas se 

pracllcaron los exámenes respeclivos. Pero con frecuencia rosultó lnnocosarla esa 

labor porque en México se explotaba un númoro relativamente bajo de marcas 

internacionales, adomás los lltulares de marcas nacionales no mostraron Interés 

en el registro Internacional ya que según ostadlslicas, duranto la úlllma década de 

la vigencia del Arreglo en México, se depositaron en la Oficina Internacional de 

Berna aproximadamente de 2 a 3 marcas mexicanas por afio. 

"Tomando on cuenta las razones expuestas, por Nota de 10 do marzo de 1942 

México se dirigió al Gobierno do la Confodoraclón Helvética declarando que a los 

Intereses nacionales convenla denunciar el Arreglo de Madrid mencionado. El 

gobierno Suizo dio respuesta a la Nota mexicana y, de acuerdo con ol articulo 17 

bis de la Convención de Parls, aplicable al caso, aceptó la denuncia y fijó como 

fecha para computar el año después del cual surtirla sus efectos, la de la Nota 

mencionada, por lo que dicho plazo concluyó el 9 de marzo de 1943. Por circular 

de 13 de agosto de 1942, el Gobierno de la Confederación Suiza comunicó la 

decisión mexicana a todos los paises miembros del Arreglo."16 

"RANGEL MEDINA, David lbid. p. 48. 
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Ley de Invenciones y Marcas de 1975 

El Ordenamiento jurldico que comontaremos se aprobó ol 30 de diciembre do 

1975, rospondió a una serie de medidas económicas omprondidas por el Ejecutivo 

en esa época, on un periodo on que predominaron ciertas teorias sobro la 

propiedad industrial y sus efectos, muy en boga en la América del Sur, poro tal voz 

despegadas do la realidad. 

Por lo quo se refiere a las marcas, se notan una serie de cargas nuevas para los 

mexicanos a pesar de que quiso favorecérselos, entre estas encontramos: 

•) mayores limitaciones para el registro de las marcas; 

b) un régimen de uso obligatorio de marcas: 

e) la vinculación de marcas; 

d) el establecimiento de la licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad 

pública; 

e) la pérdida del registro cuando la marca se convertla en designación genérica; 

f) reglas para comprobar el uso de las marcas; 
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g) posibilidades de decretar la prohibición de uso de marcas, registradas o no; 

h) la posibilidad do declarar que so ampararan por una sola marca de un mismo 

titular los productos elaborados o los servicios prestados; 

1) la Inclusión do las marcas de servicio; 

j) la Introducción de las denominaciones de orlgen. 11 

Otras de las novedades que contenla la loy oran en lo relativo a las Infracciones y 

sanciones, ya que se Introdujeron las sanciones administrativas, bastante 

rigurosas, por Infracciones a derechos do propiedad Industrial, lo cual no tuvo 

paralelo en el mundo. 

El sistema de sanciones establecido en esta ley, pesaba más sobre las empresas 

establecidas en México que sobro las extranjeras, y que formaban la mayorla do 

los tenedores de derechos, pues estas últimas escapaban por lo general a 

cualquiera acción represiva o punitiva, por no tener domicilio o establecimiento en 

el pals. 18 

Conforme a esta ley la duración del registro de marca era de 5 anos con 

posibilidad de renovar Indefinidamente por periodos Iguales, se adoptó el sistema 

11 NAVA NEGRETE, Ju1to, lkm:ho de fas Marsas, Op. Cil. I'. 537-557. 
"SEPIJINEDA,CCm. El Sistema Mexicano de proni<dad lmlustrjal, &l. l'omia, México, 1985, pp. 41-4), 
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mixto, es decir, el derecho de uso exclusivo a Ja marca se adquiria mediante la 

obtención de un titulo de registro tramitado ante la Dirección General do 

Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico depondionte de la Secrotaria de 

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), pero esto rogistro no producirá electos 

contra terceros que hayan usado y explotado la misma marca para los mismos o 

simllaros productos o servicios con más de un año do anterioridad a la fecha legal 

del registro e incluso tendrá derecho a solicitar el registro de la marca dentro del 

año siguiente al dla en que fue publicada previa tramitación de nulidad del registro 

ya realizado. La marca registrada podrá transmitirse según lo establecido por la 

legislación común para cualquier otro derecho, poro ésta no producirá efectos 

contra terceros mientras no se inscriba en el Registro Nacional de Transferencia 

de Tecnologla y en la Dirección General de Invenciones y Marcas. 

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad lndustn'al 

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 25 de junio de 

1991, publicada en el Diario Oficial de la Federación fechado el 27 de junio de 

1991, fue reformada el 2 de agosto de 1994, dichas reformas entraron en vigor a 

partir del 1' de octubre de 1994, dándosele a este nuevo texto la denominación de 

Ley do la Propiedad Industrial (LPI). Este es el ordenamiento que se encuentra 

en vigor en la actualidad. 
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Las disposiciones relativas a la marca contenidas en esta Ley, especlficamonto en 

el Titulo Cuarto, capitulas 1, 11, V, VI y VII, tienen su fundamento en los articulas 5º, 

14, 16, 73 fracción X y ospoclficamonto en ol 133 de la Constitución. 

El Reglamento de la Ley do la Propiedad Industrial del 18 de noviembre de 1994, 

publicado en el DOF ol 23 do noviembre do 1994, consta do 79 articulas y abroga 

el reglamento de 1981. 

2 Concepto Logal do Marca 

Al ser la marca nuestro objeto do estudio, expondremos la manera en que la Ley 

de Propiedad Industrial la defino: 

"Articulo 88. So entiendo por marca a todo signo visible que distinga productos o 

servicios de otros do su misma especie o clase en el morcado'. 

Esto concepto de marca, Impone a ósta la función distintiva a la que més adelante 

haremos referencia. 

3 Naturaleza Jurldlca de las Marcas 

Es necesario estudiar las diversas toorlas que han tratado de explicar la 

naturaleza jurldlca do la matona. 
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DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO 

Al analizar la naturaleza jurldica de las marcas desde la perspectiva de la 

clasificación quo generalmente se hace de Derecho Público y Derecho Privado, 

encontramos que esta división no es descriptiva de su objeto, se trata más bien 

de una idea regulativa en donde so pueden contemplar todas las relaciones 

juridicas, ofreciendo, simultáneamente un aspecto privado y uno público lo cual, 

por una parte es confirmado por la experiencia. 

Existe una corriente de autores como Forrara, Remella y Georges do Ro que 

sostienen que, el derecho a la marca os do naturaleza jurldlca privada, pero 

también hacen notar que se manifiesta ol interés público en las marcas, con las 

disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción 

en los registros, represión penal de la imitación, usurpación de las marcas, etc.19 

Para otros autores, el derecho de las marcas está encuadrado dentro del derecho 

público (en particular en el Derecho Administrativo), asl lo afirman Pallares, do 

Pina y Rogina Villegas. 

Sin embargo, Paul Roubler y Pedro G. De Medina, afirman que el derecho de las 

marcas, participa tanto del derecho privado como del derecho públlco, es decir 

"Ci1ados por NA\' A NEGRETE, Ju110, Op. Ci1, O¡rccho de las Marcas. p. 122. 
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que so trata do un derecho mixto, pero principalmente fundado en el derecho 

privado.20 

De acuerdo con Nava Negrete la legislación de las marcas se encuentra 

enmarcada en el derecho público, ya que al Estado lo Interesa que el fenómeno do 

la libre competencia so verifique normalmente, do alll que se dicten normas 

tendientes, a proteger este derecho y a castigar la competencia desleal, todo olio 

sin olvidar el origen privado que tiene la naturaleza jurldlca do las marcas. 

DERECHO DE LAS MARCAS, DERECHO DE LA PROPIEDAD 

Durante mucho tiempo so admitió, que el derecho sobro las marcas, no era sino 

una manifestación doi dorocho do propiedad. El principio do la propiedad do las 

marcas se encuentra en la naturaleza misma do las cosas, os la aplicación do la 

regla de suprema justicia: a cada quien lo suyo, suurn cuiquo. Es la consecuencia 

directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se 

venden, esta teorla fuo sostenida por Rendu, Blanc y Calmels, según los cita Nava 

Negrete. 

Breuner Moreno, dice que dichos autores, no tomaron en cuenta que el derecho a 

la marca, no se pierde cuando los productos han salido de manos del titular de la 

"DE MEDINA)' SOBRADO, Natura!c1.1 Jurldka de la l'mpjcdad Industrial y Protección• los Inventores 
en el Derecho h1ternncjonal y en el interno., Citado por, NA V A NEGRETE Justo, Der«ho de las Marm, 
Op. Cit, p. 122. 
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marca, 'el titular conserva Integres sus derechos sobre ósta; corno que los 

derechos sobro las marcas, son independientes de los derechos do propiedad 

sobre los productos. Y como que ol adquirir los productos marcados no implica, 

adquirir el derecho sobro la marca". 21 

Nava Negrete menciona que Albert Chavanno y Joan Jacques Burstt, conciben la 

validez de una marca Independiente de la licitud del producto o del servicio a los 

cuales se aplica, dicho principio es aceptado por la doctrina actual y las 

legislaciones sobro Ja materia e incluso se encuentra plasmada en el Convenio de 

Parls, en su última revisión verificada en Estocolmo en 1967 en el articulo 7 que 

dispone: ' La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha 

de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para ol registro de la marca·. 

Para otros autores, corno Ferrara y Cósar Vivante el derecho sobro la marca es un 

auténtico derecho de propiedad absoluta22
, pero otros autores han sostenido que 

la propiedad do las marcas es relativa, es decir, que aquel que la posee, no la 

disfruta privativamente, sino en lo que ataño a ciertas personas, sus competidores, 

entre estos autores Nava Negrete menciona a Pouillet, Ailart, Brun y Chenevard. 

Es evidente, que la marca tiene una relación de carácter funcional con los 

productos o servicios a los cuales distingue; no obstante, ambos bienes tienen 

una regulación juridica propia entre si, de tal manera que si el titular de una marca, 

21 Brcuncr Moreno, P., "Tratado de Poti:nics de ln\'cnción'\ Abckdo t•crrot, Editores, BL\."nOS Aires, 1957, p. 
51, citado por NAVA NEGRETE, Ju110, Op. Cit, Pcrccho de las Marcas p.123. 
" Ferrara y Vil'anlc citados por NAVA :-¡EGRETF., Juico, Op. Cit. Pmsho delas Mar;Jl, p. 124. 
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careciera en un momento dado de los productos o servicios a los cuales distingue 

con su marca, en nada afectase el derecho do propiedad que lleno sobro ósta. 

En nuestro punto do vista, el derecho sobre la marca puede considerarse como un 

derecho de propiedad poro en su función social sobro bienes inmateriales, toda 

vez que el titular de una marca tiono el derecho de usar, gozar y disponer de la 

misma, sólo on cuanto a la protección concedida por el Estado, os decir con las 

modalidades que la ley le Impone a ose derecho. ya qua por medio do ollas, en 

cada caso y por exclusión se podrá determinar ol alcance del derecho del titular do 

la marca. 

TEORIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Es ol jurisconsulto Edmond Plcard, quien da nacimiento a la ley belga do 1886 

sobre derechos do autor y el creador de la leerla de los derechos lnteloctualos, 

que dio a conocer por primera vez el 7 de enero do 1874, en una conforencla.23 

Picard en su teorla, menciona que la estructura o la definición ontológica de todo 

derecho aislado esta formada en su conjunto, por cuatro elementos osonclalos: 

A) Un titular (sujeto, elemento activo); a aquél que el derecho pertenece y 
que le favorece, aventaja, beneficia o Igual por repercusión el 
destinatario y receptor do su utilidad. 

"Coníercncia publicada en el llullctin de la Conícrcncc du Jcunc llarrcau de Bru•cllcs, 1873-1874, p. SO, 
citada por NA\' A N.:GREH: Justo, lbidcm, p. 125. 
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B) Objeto (las cosas, el elemento pasivo); o sea sobre las cuales el titular 
del derecho ejerce su prerrogativa jurldica, todos aquellos elementos 
que puedan ser aprovechados por el hombro para su beneficio y pueden 
ser objeto de un derecho. 

C) Una relación entre el sujeto y el objeto; designa la manera en virtud de la 
cual el sujelo se puede beneficiar, disponiendo y usando el objeto. 

D) La protección o coerción jurldica; explica la aplicación do la fuerza 
gubernamental, que entra en ejercicio para proteger cualquier derecho 
cuando se le viola y para ejercer coerción para respetarlo o 
restablecerlo. Se manifiesta bajo dos fonrnas principales: el titular, sujeto 
del derecho, persigue a aquél que ha lesionado su derecho o bien se 
defiende contra aquél que se propone lesionarlo. En el primer caso 
procedo por la vla de acción (ofensiva); en el segundo caso por vla do 
excepción (defensiva). 

Los cuatro elementos antes mencionados son nonrnativos y tienen como 

caracterlsticas las siguientes: son Invariablemente intangibles e Invisibles, excoplo 

el objeto. 24 

Picard en su obra Las Constantes del Derecho, en su cuarta parto titulada 

"Clasificación de los Derechos y Tennlnologla Jurldica" sel'\ala que : las divisiones 

y los grupos basados sobre alguno de los cuatro elementos esenciales anles 

mencionados, son constitutivos de todo derecho, son Internos y ontológicos. 

Las otras divisiones y grupos son externos porque tienen una base exterior a esos 

elementos constitutivos. 

"Picard, Edmond, Les Con<tantes Pl!..llr2iL..Emcst Flamnmrion, <ditcur. Parls, t921, pp. ~l-69 .. citado por 
NAVA NEGRETE Juslo, lbidcm, p. 128. 



Picard Indica que hasta en tiempos recientes sólo habla tres categorlas y dicha 

división tripartita databa desdo los romanos: 

a) Derechos personales: (Jura in persona propio), patria potestad, 
matrimonio, mayoria, interdicción, ele . 

. b) Derechos obligacionales: (Jura in altero), compraventa, arrendamiento, 
mandato, ele. 

c) Derechos reales: (Jura in re materiali), propiedad, usufructo, 
servidumbre, etc. 

A esta división tripartita Picard, estableció una cuarta categorla: 

d) Derechos intelectuales: (Jura in re Intelectual), patentes, derechos de 
autor, marcas de fébrica, otc.25 

Georges de Ro, liaco una objeción a la Teorla do Plcard, Indicando que 

gramaticalmente la denominación 'Derechos Intelectuales" no os exacta, pues no 

tendrla ningún sentido llamar de esta manera el derecho de marca, que consiste 

ordinariamente en un simbolo de signos vulgares, que todo mundo se puede 

imaginar y formar. Una estrella, una planta, un animal, que representados por una 

apariencia distintiva, no dicen nada a la Inteligencia y están lejos de ser el fruto de 

sus esfuerzos. Piensa que es Inútil una distinción nueva, que complicarla, sin 

razón la división de los derechos, reconocida y usada hasta nuestros dlas.26 

"lbid. 
"De Ro Georges, Commenl•ire de la loi d11 icr abril 1879 Sur les marques !k fabrique e! de COf!!l!!CfCC, 
llmylant-Chris1ophe & Comp., l'arls. 1877, p. 28, citado por NA V A NEGRETE, Juslo, Op. Cil. ~ 
filMill:ru..p. 129. 
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Otro tratadista citado por Nava Negrete llamado Amar, critica la teorla do los 

derechos intelectuales, porque dichos derechos no pueden tutelar las marcas, yo 

que no Implican un trabajo intelectual, sino que aseguran las ventajas del ejercicio 

de la industria o cornercio.27 

Hay que recalcar que el mérito do Picard es haber establecido la catcgorla de los 

'Derechos Intelectuales", aunque ésta no sea aceptada on particular para las 

marcas, pues es evidente que óstas no son verdaderas y propias creaciones 

intelectuales, ya que no constituyen el fruto o resultado de un esfuerzo intelectual. 

TEORIA DEL DERECHO DE LA PERSONALIDAD 

l<olher defendió la Icaria según la cual ol derecho a la marca os un derecho do la 

personalidad como el derecho a la integridad corporal, a la libertad, a la defensa 

del nombre, etc. 

La marca para Kolher es un signo distintivo do la persona que fabricó la 

morcancla, como caraclorlslica do la personalidad que cubro la mercancla. La 

marca pertenece a esa personalidad, las relaciones entre la marca y la persona 

son para Kolher relaciones de derecho personal. La marca es el medio de 

manifestación del creador, ella es la expresión de la actividad productora del 

productor. 

"Amur, Moisse, J)ci Nomi, dri marshi e dclsi nl!ri Scgnj e dclle concoITTnza. Unionc Tipogr11ico, cdi1rirc. 
Torino, 1893, p. 24, citado por SA\' A N•:GRETE,Justo, !bid. 
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La marca no constituye un bien Independiente, olla no es más que un medio que 

permite fijar la procedencia do una mercancla, de una cierta persona o empresa. 

Kolher, afirma por lo tanto que el derecho a la marca no os disociable do la 

persona.28 

Martln Achard, critica la teorla de Kolher y dice al respecto que, "si el derecho a la 

marca es un derecho personal, individual no podrla cederse entro vivos o por 

causa de muerte. La cesión do la marca misma con la empresa os Injustificable 

por la teorla de la personalldad.29 

Quienes adoptan la teorla do la personalidad sostienen que la marca no os sino un 

signo distintivo que carece de valor, cuando se abstiene del sujeto a que 

pertenece, es pues un atributo personal. Para apoyar esta teorla sus 

sostenedores, ponen el caso del uso lllclto do la marca y dicen que en esto caso lo 

lesionado no es, sino el sujeto mismo del derecho, vale decir su titular y esta 

lesión da origen a una disminución de su expansión económica o también a una 

posible ofensa de su reputación y de su patrimonio. 

Esta teorla ha sido sostenida sobre todo en materia de propiedad literaria y 

artlstlcA, pues por lo que so refiere a propiedad Industrial, en particular a marcas, 

es absurdo sostener que éstas carecen de un valor pecuniario, sean 

Intransmisibles, Inalienables, irrenunciables, Imprescriptibles y que nazcan y se 

" Kolhcr, citado por Achard, mat11n Edmond, l.a Cessjon libre de la Marol)h, Georg & Cic., cit.ado •su vez 
¡mr NAVA NEGRETE, Juslo, Perecho de iM Marus. p. 130. 
9 Achanl, Mat11n Edmond, Op Cit., citado por NAVA NEGRETE, Juslo ,p. 130. 
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extingan opls legls en la persona. Y más aún con la Imposición de modalidades al 

derecho a la marca, resulta ser Inconsistente dicha teorla, la cual ha sido 

abandonada por numerosos autores.30 

TEORIA DE LA PROPIEDAD INMATERIAL 

Esta teorla tiene como exponente al profesor ltrallano Francesco Carneluttl, quien 

en su obra 'Usucaplon de la Propiedad Industrial' da un concepto de bien diciendo 

que es una porción Individual del mundo exterior sobre la que pueda ejercitivse el 

goce del hombre para satisfacer una necesidad; y por Interés, una posición 

favorable que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la 

exclusividad del goce. Precisamente porque éstos son Intereses de primer orden, 

el derecho los protege transformándolos en derechos. 

Respecto a la marca, sei\ala dicho autor que no es un bien sino un Interés y que 

para explicar a la marca y a los otros signos distintivos es necesario conocer a la 

empresa, pues la marca en particular no tiene una tutela legal Independiente de la 

tutela de la hacienda y concluye diciendo que, el derecho a la marca no es otra 

cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la hacienda. 31 

Carnelulll al afirmar que el derecho a la marca no es otra cosa, que un aspecto del 

derecho sobre el aviamiento de la empresa para nuestro derecho positivo es 

'°NA\'.-\ NEGRUE, Ju110, Op. Cil., DmchodeJa1 motp<, p. 131. 
" Camoluui, Franmco, ll<11¡¡pión de la PNirdad Induimial. Ed. Pom\•, México, 19~5. pp. 29 a 70., di.do 
por NAVA l'\EGRETE, Ju110, Op. Ci1. Pmrho dr l•s M"m p. 132. 
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está en función do la empresa sino en función do los productos o servicios que 

distingue, toda vez que el titular do una marca, que la transmito, lo puede efectuar 

sin necesidad de transmitir la emprosa.32 

A esta teorla en nuestra doctrina se adhiere Joaquln Rodrlguoz Rodrlguoz quien 

afirma que "el análisis hecho recientemente demuestra que el derecho a la marca, 

en cuanto al derecho al uso exclusivo do la misma, os un derecho do propiedad 

que recae sobro un bien inmaterial, y que por lo tanto, tiene todas las 

caracterlstlcas de la llamada propiedad inmaterial (Carneluttl)".JJ 

TEORIA DE LOS DERECHOS INMATERIALES 

La leerla alemana ha buscado dar a esta catogorla de derechos, tratos ospoclalos, 

y os precisamente Josoph Kolhor, quien expuso por primera voz, su leerla 

aplicada a osos derechos, denominados "Derechos sobro los Bienes lnmalorlalos· 

esta teorla sustituyó a la antigua noción do Propiedad Incorporal. Kolhor os uno do 

los protagonistas do la leerla do los derechos Inmateriales, poro no incluyó en 

osos derechos, los relativos a las marcas.34 

ll lbid. 
11 Rodrlgucz Rodiígucz, Joaquln, Curso de Pcrcch0Mman1il. Ed. l'omla, México, 1972, p. 426., citado por 
NAVA NEGRETE Justo, Op. Cil. Pcrecbo de las Martas., p. 132 
14 Mn~ln Achard. Op. Cil., p. 23, citado por NAVA NEGRETE, Justo, lbidcm, Pmcho de lu Marcas n. 
134. 
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Mencionaremos algunos autores, a los que hace alusión Nava Negrete, para 

explicar esta teorla que concibe la naturaleza jurldica de las marcas como 

derechos inmateriales. 

Karl Helnsheimer, dice: "que el derecho a la marca o signo distintivo de las 

mercaderlas se halla comprendido en el general de propiedad industrial, derecho 

absoluto sobre bienes Inmateriales". Dicha teorla ha sido aceptada por autores 

italianos sobre la materia. sosteniendo que la naturaleza jurldica de las marcas, es 

un derecho real sobre bienes inmateriales (Valeri, Greco, Formlggini, Sordelli, 

Aulella, Barbero).35 

Es Indudable, al igual que Picard, el mérito de Kolher de haber establecido una 

nueva categorla, a la división clásica de derecho, o sea la de los derechos sobro 

bienes Inmateriales, haciendo una considerable aportación en esta materia, toda 

vez, que dicha teorla es aceptada, por un gran número de tratadistas, al referirse a 

esta clase de blenes.36 En resumen la naturaleza jurldica de los bienes relativos a 

la propiedad Industrial, indiscutiblemente que son bienes o derechos distintos a los 

que se conciben en la mencionada división clásica, es decir, estamos en presencia 

de bienes como los denominó el alemán Kolher INMATERIALES; sin embargo 

dicho autor no estableció el contenido del derecho entre esos bienes. 

"llcinshcimcr, Knrl, Derecho Mmnntil traducción por Agustln Vic<ntc y Gclln, Ed. Lnbor, l\.Jrtclor.a, 
1933, p. 48., citado por NAVA l'iEGRETE, Justo, lbid. 
"NA\' A NEGRETE Justo, lbid<m, p. 136. 
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TEORIA DE LOS MONOPOLIOS DE DERECHO PRIVADO 

Ernest Rogui, precursor do esla teorla, en 1923 dio a conocor una categorla 

especial do derechos en donde se comprenden los derechos intelectuales e 

lnduslriales, o sea, 'Los Monopolios de Derecho Privado", diferenciándolos de los 

deroohos absolutos y relalivos, clasificación ésta del derecho subjetivo atendiendo 

al objelo do derecho u objelo del vinculo jurldlco. 

Los monopolios, según Roguin, no son derechos absolutos, sino simples 

compuestos de obllgacionos ordinarias do no hacer. Esos dorechos comprenden 

del lado pasivo, una obligación de no lmilación y del lado aclivo la facultad de 

Impedir esa lmllaclón . Asimismo dichos derechos tampoco son dorechos relativos, 

porque no exlslen contra una o varias personas, sino contra todos. Por estas 

razones considera Roguin que en los derechos Intelectuales e Industriales, no hay 

una propiedad en el sentido usual del concepto; lo que hay es un "Monopolio do 

Derecho Privado'. 37 

Bungo, citado por Nava Negrote, critica gramatlcalmento la frase, 'Monopolios de 

Derecho privado', por ser contradictoria, toda vez que encierra dos expresiones 

por una parte, la de 'Monopolio', propio del derecho público, y por otra, la de 

'Derecho Privado", que se contrapone a la primera. 

"Achard, Martln, Op. Cil., p. 26, cilndo por NAVA NEGRETE Juslo,~. 136. 
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Resulta insostenible establecer que oi titular de una marca tonga un monopolio de 

derecho privado sobre la misma, en virtud de que el signo o medio material 

utilizado como marca para distinguir un produclo o un servicio, puede sor 

empleado por otra persona distinta para designar un producto o servicio diferente, 

por lo que hace incompatible el empleo de la palabra Monopolio on su acepción 

jurldica para establecer la naturaleza juridica del derecho do las marcas. Asl 

también, la exclusiva referencia al derecho privado, resulta limitativa del campo do 

aplicación que lleno en nuestros dias el titular de una marca, os decir, so 

manifiesta como caracteristica de dicho derecho ol orden público y el interés 

social, y no tan solo un interés privatista. Por las anteriores razones so insiste que 

el titular de una marca tiene la propiedad do ésta, pero con ciertas modalidades 

propias y caracterlstlcas, del bien inmaterial que so trata de proteger y regular por 

el derecho.36 

TEORIA DE LOS DERECHOS DE MONOPOLIOS 

Esta tesis ha sido expuesta por Remo Francescholli profesor do la facultad de 

Derecho de Milán, quien sostiene reiteradamente en sus obras que los derechos 

de propiedad industrial e intelectual son "derechos de monopolio", con esta 

expresión el autor tiende a señalar lo que le parece ser el carácter fundamental 

que esos derechos presentan desde el punto de vista de su estructura. 

"NAVA NEGRETE, Ju110, lbidcm, p. 137. 
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Según Remo Francoschelll el contenido de los derechos do monopolio se 

componen de dos elementos esonclalos: 

a) El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir 
determinados productos (función distintiva) y como una 
consecuencia de ello el lilular del derecho lleno; 

b) El derecho de impedir que los torceros puedan ulilizar dicha 
marca (o una marca similar o confundible) para distinguir 
productos del mismo género o afines (especialidad) en el ámbito 
del lerrilorio del Estado (territorialidad) en donde tiene eficacia ol 
registro do osa marca. 

Esta última consecuencia constituye un auténtico derecho a exigir que nadie 

pueda Impedir, obstaculizar o molestar al tllular en el disfrute del bien objeto de su 

derecho, as! también el derecho do Impedir que otros empleen su marca en 

relación con determinado producto. 

Los derechos do Monopolio contienen los siguientes elementos: el carécter 

patrimonial y el jus prohlbendl, expresión ésla que Indica que son derechos 

oponibles a terceros y por lo mismo son derechos absolutos. 

Ante la Imposibilidad de colocar los derechos de monopolio on los grupos 

tradicionales de los derechos subjetivos, el mencionado autor propano que dichos 

derechos se comprendan en otra calegorla de manera similar, a la exposición de 

Edmond Picard al crear la categorla de los derechos intelectuales al lado de las 

tres categorlas tradicionales de derechos subjetivos. 39 

39 Frnnccschilli, remo, Mao:hj di impresa, en Novissimo digesto italiano, Unione Tipográlico·Editricc 
Torincsc, Torino, 1964, p. 212, citado por NAVA NEGRETE Juslo, Op. Cit. Pcrrcho de las Man:as, p. 138. 
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Antiguamente las marcas de fábrica eran Impuestas como una garantla obligatoria 

o concedidas a titulo de privilegio, es decir, históricamente podrla concedérselo 

razón al tratadista italiano, pero no asl en los tiempos recientes. ya quo 

normativamente es insostenible que las marcas constituyan un monopolio, pues, 

no existo legislación sobre la materia que establezca tal concepción, incluso en el 

ambito constitucional se conceden ciertos privilegios o monopolios limitativamento, 

pero nunca se hace referencia a las marcas: ahora bien una misma marca puede 

ser empleada por varios titulares para designar productos o servicios diferentes, 

además la eficacia jurldica de la marca so circunscribo en el territorio en donde se 

efectuó el depósito o registro, lo que hace incompatible el empleo del término 

monopolio: poro aún mas, se contrapone dicha concepción a la tendencia 

Incesante antlmonopolica do los diversos paises. En estos términos, esta teorla es 

inconsistente jurldicamonte y no se apega a la realidad, lleno una estructura 

dogmática, la cual resulta impropia para establecer una categorla distinta de las 

tradicionalmente reconocidas.40 

DERECHO DE LAS MARCAS. DERECHO DE PROPIEDAD EN SU FUNCIÓN 

SOCIAL 

Esta es la última de las teorlas que trata de explicar la naturaleza jurldica de las 

marcas, no hay que olvidar que los argumentos para considerar a la naturaleza 

jurldica de las marcas, como un derecho de la propiedad son tan numerosos, 

como las que tienden a negarle tal calidad. 

'°NA\' A NEGRETE Ju110, lbidcm. p. 139. 
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El profesor Ladas dijo al respecto que 'la naturaleza do los dored1os 

comprendidos, bajo la denominación (propiedad industrial) y su clasificación, 

constituyen grandes problemas jurldicos, y por tanto una solución unanlmo, 

todavla no ha sido encontrada".41 

Sin embargo encontramos a otros autores como Sepúlveda, Bouchat y Sonia 

Mendleta, todos citados por Nava Negrote, que sostienen que ol derecho a la 

marca, es un derecho de propiedad sul generis que tiono su titular, porque so trata 

de una propiedad especial con caraclorlsticas propias no asimilables al concepto 

tradicional de propiedad.42 

Ahora bien, tanto Duguil como Kelsen, han hecho notar que el sistema romano y 

el que deriva del Código do Napoleón se fundan principalmente en la organización 

de la propiedad lndivldual43
; no pretendemos exponer las loorlas quo explican la 

naturaleza de la propiedad, pero si remarcar que el concepto tradicional do 

propiedad, no se ajusta en la actualidad a las nuevas formas de convivencia 

social, económica y polllica y aún a las transformacionos y cambios, en el campo 

jurldlco, por lo que el Individualismo significa en nuestros dlas, un obstaculo a los 

fines perseguidos por el Estado, pues a ésto le Interesa sobre todo, que so 

satisfagan primordialmente las necesidades colectivas, por encima de las 

individuales, razones por las cuales ol Estado consideró que la marca ademas de 

"Ladas, P. Stcphnne, La Protectfon lntcma!jonnlcde la PronjCtC lnduslrirllc ooris, 19J3, p. 4, citado por 
NAVA NEGREn: Justo, Op. Cit. Derecho de las Marcas, p. 139. 
" Mendicta, Sonia, Natumfcza Jurfdjca dcf Dmcho de Marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial 
y Artlstiea., A11o, IV, enero-junio de 1966, p. 158, citada por NAVA NEGRETE, Ju1to, lbid. 
"NAVA N•:GREn:,Ju1to, Op.Cit., [)ercs:hodc fas Marm,p. 140. 
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representar un valor económico, tiene una vital Importancia en los fines que 

persigue y el que se le dé una protección jurldica especial es por ser una entidad 

jurldica con caractcrlsticas propias y peculiares. 

Por estas razones, consideramos que el derecho que se tiene sobre las marcas 

(bienes inmateriales) es un derecho de propiedad en su !unción social y no en su 

concepción puramente privatista. 

4 Funciones do la Marca 

Según sea el carácter esencial que del signo marcarlo se adopte, asl será la 

función que se le asigne, por su claridad y para un orden de nuestra exposición, 

seguiremos el cuadro de dichas !unciones trazado por ol autor suizo Martln 

Achard, y explicado por ol Doctor Rangel, en estos términos tenemos:44 

A. Función de distinción. 
B. Función de protección. 
C. Función de indicación de procedencia. 
D. Función social o de garantla de calidad. 
E. Función de propaganda. 

FUNCIÓN DE DISTINCIÓN 

" MEDINA !!ANGEL, Davld,Op. Cit., Trallldo de PrmchQ Mnrcprio, p. 171. 
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Esta función resulta de la naturaleza misma de la marca. La marca sirve ante todo 

según Martln Achard, "para distinguir un producto do otro producto del mismo 

género, ya sea que este último lleve otra marca o que no lleve ninguna". •5 

Como podemos ver, la marca es el signo que va a dar a la morcancla su 

Individualidad, pues permito reconocer un producto o servicio entre milos de otros 

análogos o semejantes; el legislador debo proteger y reglamentar las marcas asl 

como castigar la usurpación de las mismas, pues entro más estimada os la 

mercancla, más valor tiene la marca. 

Resumiendo, una de las funciones primordiales de las marcas os la de distinción, 

la cual se deriva do su naturaleza jurldlca y sirve como ya vimos para diferenciar 

los productos o servicios de otros análogos o similares. 

FUNCIÓN DE PROTECCIÓN 

Desde el punto de vista del titular do la marca, ésta lleno por objeto protegerlo 

contra sus competidores. Ella permito al productor que sus productos sigan en el 

mercado y que pueda controlar su difusión. La función protectora de la marca en 

beneficio del público consumidor le permite Identificar o reconocer el producto que 

más le convenga do otros similares con los que se lo pretenda enganar en 

perjuicio de su economla, es asl como esta protección al consumidor se convierte 

" Cilndo por, MEDINA RANGEL, David, Trn1odo de Derecho Mari:ario,Op. Cil, p. 172, 
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en una cuestión de Interés social y también a través de la protección do la marca 

se da una protección jurldlca.16 

FUNCIÓN DE INDICACIÓN DE PROCEDENCIA 

Como ya hemos visto, el uso de identificar los objetos por medio de signos es muy 

antiguo. El empleo de las marcas se constrel\la a identificar la persona dol 

productor o artista, más que al producto o mercancla. Es hasta principios del siglo 

XX cuando la función de procedencia u origen so concibo como la finalidad 

esencial y fundamental do las marcas, siendo éstas como un certificado de origen 

o procedencia, es decir Indican el origen de la mercancla fabricada o elaborada 

por determinada persona flslca o jurldica. 

Actualmente, la realidad nos muestra que el consumidor adquiere un producto do 

determinada marca sin Importarle qué empresa lo haya fabricado o puesto en el 

mercado, con lo cual se corrobora el hecho do que el Incremento considerable de 

la circulación y distribución en los mercados nacionales o internacionales 

contribuye a restarlo importancia a la función de procedencia u origen do la marca. 

Por último, la clase consumidora al adquirir un producto o la prestación do un 

servicio muchas veces Ignora su procedencia dado que en el mercado abundan 

bienes y servicios con una gran cantidad de marcas, propiedad de conocidas 

"RANGEL MEDINA, llnld, lbidm ¡>. 172. 
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empresas transnacionales, de las cuales, en algunas so omito su procedencia, con 

lo cual esta función ha caldo un poco en desuso. 

FUNCIÓN SOCIAL 

El tratadista Poulliet, citado por el Doctor Rangel, al tratar la finalidad do la marca, 

la considera como unn garantla para el consumidor y para el fabricante; para el 

consumidor, porque dice, está asegurando al consumidor el producto que quiero 

comprar; para el fabricante, que encuentra asl un medio do distinguirse de sus 

competidores y do afirmar el valor de sus productos.47 

En nuestros dlas los autores de modo general admiten esta función garantizadora 

de la marca; al público le Importa menos conocer el nombre y origen del 

comerciante que volver a encontrar la mercancla que le conviene. 

Aunque la función social no esta contemplada por la ley, es Innegable que la doble 

garantla que presta el signo marcarlo justifica su protección legal, porque 

desempeña dicha función que tiene asignada, ademas dicha caracterlsllca da a la 

marca el caracter de institución de orden público. 

Es tangible que la marca desempeña una función social, a través de la cual 

ampara tanto a los comerciantes y fabricantes, como a los consumidores, ya que 

evita quo los primeros sufran un menoscabo en sus ganancias y un daño en su 

"RANGEL MEDINA. David, lbidem, Tnuado de Percch,> Ma!t'ario p. 177. 
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prestigio de calidad de los productos o servicios que pudiera darso por una 

imitación o usurpación do la marca, y protege al consumidor ya que evita que sea 

burlado. 

FUNCIÓN DE PROPAGANDA 

Es la acción publicitaria de la marca, la atracción de la clientela se opera en forma 

directa por el conocimiento que el público lione de los artlculos, precisamente por 

medio de la marca que los Identifica. 

Debemos aclarar que la propaganda de que hablamos no so refiero al Industrial o 

comerciante, sino al producto mismo, que si os do buena calidad merece la 

aceptación de los consumidores, será nuevamente solicitado por su marca, la 

cual, de esto modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de 

difusión del articulo, y consecuentemente de atracción y conservación de la 

clientela. 

El valor propio de la marca como elemento de propaganda para ol producto, está 

sujeto a ciertas condiciones, entre las que en primer término debe mencionarse la 

consistente en su uso o explotación. También son factores determinantes de la 

función publicitaria ciertas circunstancias de hecho que ne cada caso varlan, como 

por ejemplo su originalidad, su forma, su presentación, o la elección de las 

palabras que la componen. 
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5 Claslflcaclonos do las Marcas 

Desde su composición, Integración o formación, las marcas pueden sor: 

nominalivas, figuralivas, plásticas y mixtas. 48 

MARCAS NOMINATIVAS. 

Para que las marcas llamen la atención del público, estas pueden sor do varios 

modos, entro los cuales encontramos a las marcas nominativas. Estas marcas 

también se conocen como verbales, denominar/vas, nominales, nominadas, 

fonéticas o de palabra, son las que se componen exclusivamente de una o más 

palabras. Pueden consistir en nombres propios, geográficos o comerciales, 

expresados de forma distintiva. En esta clase además so comprenden las 

denominaciones do lantasla y ovocallvas; también portonocen a esta clasificación 

los tltulos de periódicos; las Iniciales, letras o siglas y los números. 

Estos signos marcarlos tienen aceptación entro la gente, porque el público 

aprende y recuerda con facilidad el sonido de la palabra o palabras que componen 

la marca do su preferencia, lo que protegen las marcas verbales es el sonido do la 

palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta la forma en que esté escrita. 

MARCAS FIGURATIVAS. 

"RANGEI. MEDINA, Da~ld, Op. Cit., Pmcho lntcicct11al. p. 62. 
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SI la marca consiste en un dibujo o figura caraclerlstica que sirva para designar el 

producto a que se aplica. entonces se llaman figurativas, inominadas, sin 

denominación, visuales, gráficas o emblemáticas. A esta clase do marcas 

corresponden diseños, vir1etas, figuras geométricas, emblemas, franjas do colores, 

retratos, imágenes, firmas, escudos, monogramas, letras y otros signos gráficos. 

La marca figurativa se distingue de la nominativa porque funda toda su 

caracterlstica en el sentido de la vista, sin que para nada concurra en ella el oldo, 

pues a diferencia do las anteriores penetra en el público grabándose en la mente 

de los consumidores a través de la memoria visual. 

Para concluir diremos que todas las marcas compuestas de figuras, Imágenes, o 

diseños, que no se compongan exclusivamente de palabras, serán emblemáticas, 

en oposición a las a las nominativas. 

MARCAS MIXTAS 

La combinación de las dos clases de marcas ya mencionadas da lugar a las 

marcas mixtas o compuestas, que resultan de la combinación de un vocablo o 

locución con una figura, o bien combinando palabras y colores; Igualmente los 

elementos de la combinación pueden ser a la vez nombro, figura y colores. 

MARCAS PLÁSTICAS 
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También la forma de los productos, de sus envases, de sus recipientes o de sus 

respectivas envolturas puede ser el medio material que se ulillco como signo 

distinllvo de las mercanclas, dichas marcas se llaman forma/os o plllsticas. Las 

cuales se caracterizan por ser formas tridimensionales o bien tienen volumen. 

SEGUNDA CLASIFICACIÓN: 

A partir del su joto titular de la marca, ésta puede ser lndus/rlal, marca do comercio 

y marca da agrlcu/tum. Como se vio al principio de este trabajo, la protección de 

las marcas se destinaba únicamente a quien las utilizara sobro los productos de su 

fabricación. Actualmente so admite la posibilidad de proteger los signos 

empleados por los comerciantes, como Intermediarios entre los fabricantes do las 

mercanclas y los consumidores, con Independencia o al lado de la marca Industrial 

de quien las produjo. 

MARCAS DE FÁBRICA O INDUSTRIAL 

Consiste en el signo distintivo usado especialmente por el Industrial, por el 

productor o por su concesionario para distinguir los productos salidos de la 

empresa o creados por el fabricante y para determinar el establecimiento, fábrica o 

taller que los elaboró. 

MARCAS DE COMERCIO 
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Son los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre el 

fabricante de las mercanclas y los consumidores, para identificar el lugar de venta 

de las mercanclas, con independencia o al lado de la marca industrial de quien las 

produjo. 

MARCAS DE AGRICULTURA 

Son de muy reciente uso, es frecuente ver productos agrlcolas naturales como 

frutas y legumbres qua directamente ostentan marcas, asl como los que se 

presentan semitransformados en envases, tatos, bolsas de plaslico, otcólem. 

TERCERA CLASIFICACIÓN 

Desdo el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden sor marcas do 

productos y marcas de servicios. En la ley mexicana de 1975 se adoptó el sistema 

de reconocer y reglamentar al lado de las morcanclas, los servicios, lo cual sigue 

aconteciendo en la ley vigente. 

MARCAS DE PRODUCTOS. 

Aq~ellas que cumplen la función de distinguir mercancias, mercaderlas, articulas, 

bienes, etc. 

66 



MARCAS DE SERVICIOS. 

Aquellas que identifican la prestación de algún servicio. 

6 Fuentes del Derecho a la Marca 

La ley mexicana considera como fuentes del derecho sobre la marca al primer uso 

de la misma y a su registro, pero el derecho do exclusividad sobre el signo 

marcarlo sólo se obtiene mediante su registro. (arts. 87 y 92, LPI). 

El Uso. 

La creación del signo y su primer uso es considerado como fuente del derecho de 

marca, al respecto la fecha de primer uso establece el reconocimiento al derecho 

que deriva dol empleo que de buena fe, y en forma continua se realiza de una 

marca, asl como la exclusividad para emplearla. 

A este primer uso se le atribuyen electos jurldicos en los siguientes casos: 

a) Puede ser opuesto como una excepción en caso do litigio por quien es 
señalado como Infractor de una marca registrada, ya que el derecho al 
uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efectos 
contra tercero que de buena fe ya explotaba dicha marca u otra 
semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos 
o servicios, a condición de que ese tercero hubiere empezado a usar la 
marca, de manera Ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de 
presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en 
ésta (art. 92, frac. l. LPI). 

b) Además del ya mencionado derecho de excepción, el primer adoptante 
de la marca mediante su uso tendrá, el derecho de solicitar el registro de 
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la marca dentro de los tres años siguientes al dla en que fue publicado 
el registro, en cuyo supuesto, previamente deberá resolverse sobre la 
nulidad del registro ya efectuado (art. 92, frac. 1, parte final, LPI). 

c) Por último, el registro de una marca es nulo cuando la marca sea 
Idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada 
en el pals o en el extranjero con anterioridad a la lecha legal de la marca 
registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, 
siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, 
compruebe haber usado su marca Ininterrumpidamente en el pals o en 
el extranjero antes de la lecha de presentación o do la fecha de primer 
uso declarada por el que la registró. (art. 151, frac. 11, LPl).~9 

Su Registro. 

Según el sistema mexicano, el derecho de uso exduslvo y temporal de la marca 

so obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, el comerciante o el 

prestador de servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de uso de su signo 

distintivo, deberá contar con el correspondiente registro.(art. 67 LPI). 

El registro es un procedimiento de carácter administrativo, el cual tiene carádor 

atributivo, porque no existen derechos de ninguna especie sobre la marca si no 

hay registro. Lo cual podemos explicarlo de la siguiente manera: si el signo posee 

los requisitos legalmente exigidos, el Interesado manifiesta con la solicitud de 

registro su voluntad de utlllzarlo para distinguir los productos propios, surge 

entonces a su favor el derecho de prioridad. 

"RANGEL MEDINA lll\·ld, Op. Cit. Deycho lntei<<rual, p.64 
1 
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Para concluir hay que aclarar que la exclusividad real para ulllizar una marca y el 

derecho de oponerse al uso do marcas semejantes. cmorge del hecho de la 

concesión del lilulo. SI no hay titulo no hay exclusividad. 

7 Duración y Renovación del Registro de Marca. 

El articulo g5 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que : 

"El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la 
fecha de presenlaclón de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma 
duración". 

La ley permite al titular do una marca registrada renovar su registro por periodos 

iguales cuantas veces lo deseo, pormltléndole conservar indellnldamonto el 

derecho de uso exclusivo respecto de un signo marcarlo, brindando de este modo 

una gran seguridad jurldlca al titular de la marca, a sus causahabientes y al 

público consumidor, asl como una corwenlencla desde el punto de vista 

económico. 

La renovación del registro de marca se realiza mediante la presentación de una 

solicitud ante el Instituto, dentro do los seis meses anteriores al vencimiento de su 

vigencia. Sin embargo, si el término dispuesto anteriormente ya ha transcurrido, se 

dará trámite a la solicitud de renovación, siempre que se presente dentro de los 

seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. De no 

presentarse la solicitud en el plazo establecido, el registro de marca caducará 
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definitivamente y cualquier persona podrá registrar esa marca sin afectar derecho 

alguno (art. 133 LPI). 

Requisitos do procedencia para la ronovación del registro do marca: 

1. Presentar dentro del plazo legal la solicitud de renovación; 

2. Presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente; 

3. Presentar por escrito y bajo protesta de decir verdad, la manifestación 

del Interesado de usar la marca en por lo menos uno do los productos o 

servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un 

plazo Igual o mayor de tres ai\os consecutivos, sin causa justificada (art. 

130 y 134 do Ley). 

La marca deberá ser usada en territorio nacional, tal y como fue registrada o con 

modificaciones que no alteren su carácter distintivo. 

Cabe señalar que en caso de que una misma marca se encuentre registrada para 

proteger varias categorias de productos o servicios (rompiendo con el principio de 

especialidad), bastará que se conceda la renovación de alguno de dichos registros 

para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación 

del comprobante de pago de las tarifas correspondientes (art. 135 de la Ley). 

8 Modos de Concluir el registro de Marca. 

a) Cancelación voluntaria. 
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Se traduce en el acto a través del cual el titular de un signo marcarlo, enuncia ni 

uso exclusivo del mismo mediante la presentación de una solicitud ante el Instituto. 

El Doctor, David Rangel Medina afirma que la cancelación voluntaria o renuncia es 

et acto por medio del cual el titular do la marca voluntariamente renuncia a tos 

derechos de exclusividad sobre la mlsma.50 

El fundamento legal do este procedimiento lo encontramos en el articulo 154 de In 

Ley: 

"Articulo 154 LPI. Et titular do una marca registrada podré solicitar por escrito, en 

cualquier tiempo, ta cancelación do su registro. El Instituto podrá requerir la 

ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento 

de esta Ley". 

Cabe señalar que el procedimiento de cancelación voluntaria aparece en nuestra 

legislación a partir de la Ley de 1928, en términos similares a la ley actual. 

b) Cancelación obligatoria 

'° RANGEL MElllNA, David, lbidcm, p. 78. 
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La cancelación obligatoria o forzosa del registro de marca consiste en la 

declaración que de modo unilateral emite el lnslilulo (Dirección de Marcas). a 

través de la cual hace Ineficaz un registro de marca concedido con anterioridad 

porque éste ha perdido su carácter distintivo, privando a su titular de los derechos 

conferidos con tal registro, pese a que se encuentre vigente, su uso sea continuo y 

no registre causa legal do nulidad. 

"Articulo 153 LPI. Procederá la cancelación del registro do una marca, si su titular 

ha provocado o tolerado que so transforme en una denominación genérica que 

corresponda a uno o varios de tos productos o servicios para los cuales se 

registró, de tal modo que en los medios comercialos y en el uso generalizado por 

el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como modio do distinguir el 

producto o servicio al que so aplique." 

Analizando et texto anterior, podemos afirmar que la cancelación forzosa se 

presenta cuando la marca ha perdido su caracter distintivo, es decir, cuando se ha 

presentado el fenómeno de dilución de la marca pem1itido o tolerado por el titular 

de modo que el signo que Inicialmente se constituyó en individuallzador de 

mercanclas se convierte en una designación del dominio público. 

Asl tenemos marcas, tales como KLEENEX, MAIZENA, RESISTOL, ASPIRINA, 

LIKRA, que han estado en grave peligro de perder el registro por haberse 
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convertido en la designación corriente de las mercanclas a las que se aplica, 

suponiendo que por ello la marca ha perdido su carácter distintivo, sin embargo, 

no ha procedido la cancelación del rogl.stro porque el titular de las mismas ha 

tenido el debido cuidado al realizar una adecuada publicidad y comercialización, 

estableciendo en todo momento que se trata de marcas registradas y no del 

nombro del producto, poniendo siempre junto a la marca la designación genérica 

del producto que distingue, do modo que KLEENEX siempre utiliza la expresión 

"pañuelos desechables" y RESISTOL siempre Indica que se trata de "pegamento 

blanco", por lo tanto, debemos tener cuidado en no confundir una marca 

notoriamente conocida con una denominación usual, ya que se incurrirla en una 

grave Injusticia al declarar la cancelación de un registro do marca que por su 

prestigio, ha sido adoptada por el público consumidor como denominación del 

producto, sin que el titular provoque o tolere este fenómeno. 

C) Caducidad. 

Tradicionalmente se ha definido la caducidad, como la pérdida de un derecho por 

el simple transcurso del tiempo, aplicada esta figura jurldica al derecho marcarlo, 

la caducidad se traduce en la pérdida o extinción de los derechos relativos a la 

marca porque el titular de la misma no solicita su renovación, o bien, porque no 

usa la marca; al efecto el articulo 152 de la Ley dispone: 

"Articulo 152 LPI. El registro caducará en los siguientes casos: 

l. Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y 
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11. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres anos 
consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud do declaración 
administrativa do caducidad. salvo que exista causa justificada". 

Respecto a la primera fracción el Instituto aplica lo señalado en el articulo 133 de 

la ley en relación a la renovación do la marca registrada y como advertencia 

adicional lo dispuesto en el articulo 155 de la Ley, que en su parte final establece 

que en tal caso no se requerirá de declaración administrativa para que opere la 

caducidad. 

En relación directa con la segunda hipótesis de caducidad, es aplicable lo 

dispuesto por la propia Ley en el articulo 130, que textualmente establece: 

"Articulo 130 LPI. SI uno marca no es usada durante tres anos consecutivos en 

los productos o servicios para los que fue registrada, procodera la caducidad del 

registro , salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia Inscrita la 

hubiese usado durante los tres a~os 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 obstaculo 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." 

Hay que aclarar que una marca que ha caducado, no puede continuar en vigor, ya 

que al perder su eficacia no otorga derecho alguno a su titular. 



d) Nulidad. 

La doctrina señala qu& Ja nulidad constituyo tanto el estado do un acto que so 

considera no realizado, corno el vicio que impide a eso acto la producción de sus 

afectos, asl la nulidad se traduce on Ja ineficacia do un acto jurldico, provonlento 

de un vicio do origen o ausoncia do una do las condicionas de fondo o forma 

requeridos para su validez. 51 

La toorla clásica de las nulidades establoco dos catogorlas de nulidades: 

Por una parto la nulidad absolula, que es aquella que se produce cuando el acto 

afectado por ella no tiene ningún efecto jurldlco, puedo ser demandada por 

cualquier Interesado, por sor de orden público o faltar un elemento esencial del 

acto jurldlco, es lnsubsanablo o lmproscrlptiblo, en tal caso estaremos en 

presencia de la nulidad de la marca propiamente dlcha.52 

En cambio, la nulidad relativa permite que el acto produzca sus efectos jurldlcos, 

en tanto no se advierta el vicio del que adolece, pero los efectos pueden destruirse 

por la aplicación retroactiva de la declaración de nulidad y sólo puede ser 

demandada a instancia de parte interesada, la acción es prescriptible y el acto 

"DE l'INA, Rarael, J)iccjonarjo de ll<rsclm. Ed. l'omia, Mc•ico, 1988. 
11 llOMiNGUEZ MARTINEZ, Jorge Alrrodo, Derecho Cjvjj l'anc General. Pcrwnos, CoSll, Negocio 
Jurfdico e Invalidez, Ed. l'omia, Mhico, 1996, fl· 651-655. 
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puede ser subsanado o convalidado por conformación o ratificación, en este caso 

estaremos ante la nulidad del registro de marca. 

A continuación veremos que la Ley únicamente se refiere a la nulidad del registro, 

abarcando las dos categorlas de nulidades. 

"Articulo 151 LPI. El registro de una marca será nulo cuando: 

l. se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley o 

la que hubiese estado vigente en la época de su registro. 

lt. La marca sea Idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que 

haya sido usada en el pals o en el extranjero con anterioridad a la fecha de 

presentación de ta solicitud do 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 del primero uso declarado por el 

que la registró; 

ltl. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos 

en la solicitud; 

IV. Se haya otorgado por error, Inadvertencia o diferencia de 

apreciación, existiendo en vigor otro que se considere Invadido, por tratarse 
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do una marca que sea igual o semejante en grado do confusión y que so 

aplique a servicios o productos Iguales o similares; 

V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor dol titular do 

una marca registrada en el extranjero, solicito y obtenga ol registro a su 

nombre do ésta u otra similar on grado de confusión, sin ol consontimlonto 

expreso del titular do la marca extranjera. En esto caso ol registro se 

reputará do mala fe. 

Las acciones de nulidad qua so deriven del presente articulo podrán 

ojercltarso dentro do un plazo do cinco anos, contado a partir do la focha en 

que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las 

relativas a las fracciones 1 y V quo podrán ejercitarse on cualquier tiempo y 

a la fracción 11 que podrá ejercitarse dentro del plazo do Iros anos". 

El titulo sexto de la propia Ley establece la lamia en que habrá do realizarse el 

procedimiento administrativo para declarar la nulidad, caducidad o cancelación do 

un registro do marca, estableciendo lineamientos béslcos muy similares a los 

previstos judicialmente, destacando los siguientes: 

1. (art. 155 y 188 LPI). Todo procedimiento do declaración de nulidad, 

caducidad o cancelación del registro do una marca se hará 

administrativamente por el Instituto, de oficio, a petición de parte o del 

ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación; 
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2. (art. 179 LPI). Todas las solicitudes o promociones deben'm constar por 

escrito y on Idioma español y estar firmadas por ol interesado o su 

representante; 

3. (art. 191 LPI). Con la solicitud deberan acompañarse los documontos y 

constancias en los que se funde la acción y ofrecerse las pruebas 

correspondientes, el Instituto podrá requerir al promovento para que 

subsane error u omisión en el que hubiere incurrido y para tal electo lo 

concederá un plazo de ocho dlas, si transcurrido el plazo no so dio 

cumplimiento al requerimiento se desechará la solicitud; 

4. (art. 192 LPI). No se admitirán las pruebas tcsllmonialcs o 

confesionales, salvo que estén contenidas en documental, ni las contrarias 

a la moral o al derecho; 

5. (art. 193 y 198 LPI). Admitida la solicitud de doclmación administrativa 

de nulidad, caducidad o cancelación, el Instituto notificará al titular afectado 

y le concederá un plazo de un mes para que manifieste lo quo a su dorecho 

convenga y ofrezca las pruebas pertinentes, si estas se econtraran en el 

extranjero se le podrá otorgar un plazo adicional de quince dlas, siempre 

que asl lo sel\ale en el respectivo escrito; y 

6. (art. 19g de la ley), Transcurrido el plazo para que el titular afectado 

presente sus manifestaciones, previo estudio de los antecedentes relativos 

y desahogadas las pruebas, se dictará la resolución administrativa que 

proceda, misma que deberá notificarse a los interesados. 
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La Dirección de Marcas del IMPI, es la autoridad competente para declarar la 

nulidad, cancelación o caducidad de los registros do marca. Esto es una 

caracterlstlca de nuestro sistema jurldico, ya que en otros paises, esto 

competencia corresponde a una autoridad judicial y no a una administrativa como 

sucedo on nuestro pals, no habiendo recurso ordinario para Impugnar tales 

resoluciones, siendo el Amparo indirecto ante un Juez de Distrito en materia 

admlnistrallva la (mica vla para tal efecto. 

El principal efecto de la declaración de nulidad, caducidad o cancelación os la 

desaparición del derecho oKclusivo de uso que ol registro confiere al titular do la 

misma y en consecuencia cualquier Interesado podrá registrarla o utilizarla 

libromento. 

9 Derechos que otorga el registro al Tltular de la Marca. 

El registro de marca brinda a su titular diversas prerrogativas, destacando las 

siguientes: 

a) Derecho al uso eKcluslvo de la marca. 

La eKcluslvldad de la marca queda manifiesta en el teKto del articulo 87 de la Ley, 

al establecer con toda claridad que "los Industriales, comerciantes o prestadores 

de servicios podran hacer uso de marcas en la Industria, en el comercio o en los 
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servicios que presten. Sin embrago, el derecho a su uso exclusivo se obtiene 

mediante el registro en el Instituto". 

La exclusividad es considerada como el poder para impedir cualquier uso do una 

marca Idéntica o similar aplicada a igualos o similares productos o servicios, de 

manera que pueda engañar o confundir al publico consumidor. 

b) Derecho de persecución a los infractores. 

Las facultades otorgadas por la ley al titular del registro de marca, con objeto de 

brindarle lnstrumontos jurldlcos eficacos para que de manora activa proteja su 

marca, a través de medidas y procedimientos administrativos son las siguientes: 

1. Solicitar del Instituto el inicio del procedimiento do declaración 

administrativa de Infracción (art. 188, 215 y demás relativos de la LPI); 

2. Ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de declaración 

administrativa do Infracción (art. 190 de la Ley); 

3. Solicitar al IMPI dicte la resolución administrativa de Infracción previo el 

desarrollo del procedimiento consistente en el emplazamiento del presunto 

Infractor, la contestación y pruebas que éste aporte (art. 199 de la Ley); 

4. Solicitar se Impida la circulación de mercanclas con la marca Infractora. 

(art. 199 bis fracc. 11 LPI); 
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5. Solicitar se prohiba la comercialización de productos Ilegalmente 

marcados (art. 199 bis lracc. 111 LPI); 

6. Solicitar el aseguramiento do los productos ilegalrnonto marcados (art. 

199 bis IV de la Ley); 

7. Señalar el destino de los bienes asegurados (art. 212 bis 111, LPI); 

8. Solicitar la practica de vislstas de inspección para comprobar los hechos 

que puedan ser constitutivos de la infracción al derecho de exclusividad del 

propietario de la marca registrada (art. 203 LPI); y 

9. Solicitar la aplicación de sanciones administrativas establecidas por la 

ley en contra do los Infractores (art. 214 LPI). 

c) Derecho de exigir la reparación dol daño o ol pago do daños y perjuicios. 

De acuerdo a los artlculos 221 y 221 bis de la LPI, ol titular do la marca tlone 

derecho de exigir la reparación del daño matorlal o la indemnización do danos y 

perjuicios por la violación de sus derechos, en la Inteligencia de que dicha 

reparación en ningún caso será Inferior al cuarenta por ciento del precio de venta 

al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una 

violación al derecho do exclusividad de uso de la marca registrada. 

d) Derecho de transmisión total o cesión, asl como de conceder licencia o 

franquicia a un tercero. 

81 



1. El articulo 136 de la Ley, es la baso del derecho que tiene el titular do la 

marca para conceder licencias de uso de marca, ya se con carácter 

oneroso o a titulo gratuito. Para que estas autorizaciones, licencias o 

franquicias produzcan efectos en perjuicio de terceros deberá inscribirse en 

1 Instituto y sólo se negará tal inscripción cuando el registro de marca no se 

encuenlre vigente. 

2. El articulo 142 de la Ley, confiero al titular el derecho de conceder 

franquicias mediante el convenio respectivo. Estamos en presencia de una 

franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmllan 

conocimientos técnicos o se proporcione asistencia tócnica (know how) 

para que los bienes o servicios a los que se aplique mantengan cierta 

uniformidad en cuanto a su calidad, prestigio e imagen. 

3. El articulo 143 de la LPI, establece el derecho de transmitir o gravar los 

derechos que confiere la marca registrada. 

e) Derecho de renovar el registro por periodos subsiguientes de diez anos. 

El articulo 95 de la ley establece que la duración del registro de una marca será 

por diez años y este podrá renovarse por periodos de la misma duración, este 

articulo tiene relación directa con el articulo 133 del mismo ordenamiento, dicho 

articulo nos señala los plazos dentro de los cuales el titula puede solicitar esta 

renovación, las reglas establecidas en ambos articulas se complementan con lo 

estipulado en los artlculos 134 y 135 de la ley. 
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f) Derecho de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancolaclón. 

El articulo 154 de la LPI, señala quo mediante la llamada cancolaclón voluntaria, el 

titular do una marca registrada está facultado para solicitar en cualquier tiempo, o 

travé:¡ do un escrito, la cancelación de su registro. 

g) Derecho de promover la declaración de nulidad do registros marcarlos 

concedidos Invadiendo los derechos del registro previamente otorgado. 

A través de la solicitud de declaración do nulidad, el titular do una marca 

registrada puedo proteger su signo cuando considere que so otorgó con 

posterioridad a su registro, algún otro de una marca Idéntica o similar para 

distinguir productos o servicios Iguales o similares, en tal caso estamos en 

presencia de un conflicto do registro contra registro. 

h) derecho do defender el registro de marca cuando éste soa objeto do 

demandas de nulidad, caducidad o cancelación. 

1) Derecho de solicitar del IMPI el dictamen técnico que como requisito do 

procedibllldad se exige para el ejercicio de las acciones civiles y penales, 

que en su caso procedan. 
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En los delitos de reincidencia en la Infracción de marca y do falsificación do marca 

en forma dolosa y a escala comercial (art. 223 traces. 1y11,, 225 LPI). 

1 O Obligaciones del titular do la Marca. 

Se debo entender que quien lleno legalmente regislrada una marca, además de 

los derechos que adquiere, debe cumplir con las obligaciones establocldas en la 

propia ley, ospeclficamente en los articulas 26 y 131 do la Ley do Propiedad 

Industrial. 

Obligaciones de /1acer 

a) Las que se refieren al uso de la marca: 

1. La marca debe ser usada tal y como fue registrada o con modificaciones 

que no alteren su carácter distintivo (art. 126 LPI). 

2. La marca debe ser utilizada en lerritorio nacional (art. 126 LPI). 

3. La marca debe usarse precisamente como signo distintivo do los 

productos o servicios para los que fue regislrada y no como denominación 

genérica de los mismos, ya que si el proplelarlo tolera o provoca que ésta 

pierda su función diferenciadora e Identificadora de los productos o 

servicios, será procedente la cancelación del registro (art. 153 LPI); y 



4. Usar la marca de manera continua y sin Interrupciones por lo menos en 

uno de los productos o servicios consignados en el registro, en caso do quo 

una marca registrada no sea usada durante tres o más ª"ºs consocutlvos 

sin causa justificada, procederá la caducidad del registro (mt. 130 LPI). 

b) Las que atañen al uso de las leyendas obligatorias: 

1. Usar la leyenda "Marca Registrada" o las siglas "M.R." o ol slmbolo 'R", 

. únicamente en los productos o servicios amparados por ol registro (art. 131 

LPI), en caso de que no se pueda aplicar tal leyenda a los productos 

mismos, se podrá aplicar a los envases o embalajes do estos o do algún 

otro modo se deberá hacer del conocimiento del público, que los productos 

o servicios se encuentran protegidos por la marca registrada, el 

Incumplimiento de esta obligación provoca que el titular do la marca 

registrada pierda el derecho de ejercer acciones civiles o penales, o Incluso 

de solicitar la práctica de medidas precautorias en contra do aquellos quo 

de algún modo violen los derechos que confiero la marca registrada (art. 

229 LPI). 

2. Aplicar a los productos la indicación del estableclmlento o ubicación de 

la fábrica a efecto de no inducir a error sobre la procedencia de los objetos 

a los que se aplica la marca, asimismo, las mercanclas manufacturadas en 

México, en las que se utilicen marcas registradas deberán ostentar la 

leyenda "HECHO EN MÉXICO". Esta obligación no se consigna do modo 

expreso como lo hacia la anterior ley de Marcas, sin embargo, el no poner 
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tal leyenda, podrla causar confusión o engaf\o al público consumidor 

respecto del origen o procedencia de las mercanclas. incurriendo el titular 

de la marca en una infracción administrativa, en tórminos do! articulo 213 

trace. IX, de la LPI. 

Hay que aclarar que estas indicaciones no constituyen una marca on si 

misma, sólo sirven de referencia al público consumidor respecto del lugar, 

reglón o pals del quo provienen las mercanclas a las que so aplica la marca 

o de la condición de marca registrada. 

c) Las que tienen relación con la renovación del registro: 

1. Solicitar la renovación del registro de la marca en tiempo y forma, el 

Incumplimiento de esta obligación causa la caducidad del registro; y 

2. Manifestar por escrito y bajo protesta do decir verdad quo la marca se 

ha usado de manera continua y que no se ha Interrumpido tal uso por Iros o 

más años consecutivos, si el titular no cumple con osta obligación la 

renovación no será procedente, dando lugar a la caducidad del registro de 

marca (artlculos 133 y 134 de la LPI). 

d) Las que se refieren a las formalidades registrales: 

1. Inscribir en el Instituto el documento en el que conste la transmisión, 

cesión o gravamen respecto de los derechos que confiere la marca 



registrada, el Incumplimiento do esta obligación Impido que tal acto 

produzca efectos contra terceros (art. 143 LPI); y 

2. Inscribir en el IMPI la licencia o el convenio do franquicia, quo conceda 

el uso do una marca registrada o en trámite, el Incumplimiento de esta 

obligación evita que se produzcan efectos en perjuicio do terceros (art. 136 

y 142 de la Ley). 

Obligaciones de No Hacer. 

a) Dejar de usar la marca registrada cuando asl lo declare el Instituto. 

Cuando por razones de Interés publico, el Instituto prohiba el uso de una marca 

porque su uso sea un elemento asociado a prácticas monopólicas o de 

competencia desleal; porque el uso de la marca Impida la distribución, 

producción o comercialización do los bienes y servicios que distinga o porque 

dicho uso entorpezca o encarezca la producción, la prestación o la distribución 

de bienes o servicios básicos en casos de emergencia nacional (art. 129 LPI), 

el desacato a esta Infracción constituye una infracción administrativa (art. 213, 

fracc. 1 LPI). 

b) No usar leyendas engañosas. 
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En los ejemplares que se presenten con la solicitud no deberán aparecer 

palabras o leyendas de que puedan engañar o inducir a error o confusión al 

público consumidor (art. 115 de la Ley). 

c) No proporcionar datos falsos en la solicitud paro que se lo otorgue el 

registro do marca, la contravención a esta disposición provocará la nulidad 

del registro (art. 151 fracc. 111, LPI). 

d) No realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la 

industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, el 

incumplimiento de esta obligación constituye una Infracción administrativa 

(art. 213 fracc. 1 LPI). 

e) No poner a la venta o en circulación productos o servicios indicando que 

estén protegidos por una marca registrada, cuando tal registro ha 

caducado, ha sido declarado nulo o ha sido cancelado (art. 213 fracc. 111 

LPI). 

11 Signos que pueden constituir una Marca. 

Debemos aclarar para la exposición de este punto, que la doctrina considera la 

existencia de varios sistemas para la composición de las marcas. 



El primer sistema os el de "la libre olecclón o adopción", el cual considera que lodo 

signo distintivo puedo usarse como marca, sin especificar que signos son 

permitidos o prohibidos. 

En o.1 segundo sistema denominado "alternativo" la ley adopta un carácter 

restrictivo o limitativo bajo alguno do los siguientes procedimientos: a) 

Enumerando expresamente que signos pueden sor usados como marca, o b) 

Señalando que signos no pueden sor usados como marcas (prohibiendo su 

registro). 

Otro sistema considerado "mixto" implica que la leglslaclón de que so trate 

especifique simuilanoamenlo los signos qua pueden constituir una marca, asl 

como los que no pueden sor registrados como marcas. 

Como se aprecia la Ley de Marcas de 1889 adoptó el sistema do libre elocclón, la 

Ley de 1903 adoptó el sistema restrictivo, al enumerar los signos que podlan 

constituir una marca; poro a partir de la expedición do la Ley do 1828 nuestro pals 

adoptó el sistema mixto, no siendo la excepción nuestra Ley do la Propiedad 

Industrial (LPI) vigente, que en su articulo 89 establece los signos que pueden 

constituir una marca. 

Prácticamente cualquier denominación elegida por el solicitante puede ser 

empleada y registrada como marca, siempre y cuando no invada los derechos de 
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un tercero, que haya obtenido con anterioridad un registro Igual o similar en grado 

de confusión. Las figuras o denominaciones elegidas pueden referirse a cosas 

existentes, o bien, a elementos originales que carezcan do significado. 

El articulo 89 de la LPI, ostabloco los signos que pueden constituirse corno marca 

y estos son: 

l. Las denomlnaclonos y figuras vlslbles, suflclontemonto 

distintivas, susceptlblos de Identificar los productos o servicios 

a quo se apliquen o traten de aplicarse, fronte a los do su misma 

ospoclo o clase. 

Hay que aclarar que para ol derecho rnarcario la denominación so refiere a 

cualquier palabra, vocablo o frase reconocida fácilmente por el público, quien so 

ha acostumbrado a servirse de ellas para distinguir un producto o servicio de otros 

iguales o similares, dando lugar a las llamadas marcas nominativas o fonéticas. 

li. Las formas trldlmonslonalos ... 

Es una Innovación de la LPI vigente, estas formas son conocidas comúnmente 

como envolturas, envases o embalajes de productos, y para que puedan constituir 

una marca deben poseer caracterlstlcas especiales u originales; incluso puede 
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registrarse como marca al amparo do esta fracción, las formas do los mismos 

productos. 

Para ser registradas, so imponen a éstas, ciertas condiciones como: sor estáticas, 

esto \JS, no animadas, ni cambiantes, asimismo, la envoltura, envaso o el producto 

no debe ser de uso corriente o general, es decir, no será reglstrablo como marca 

la forma trldlmenslonal que haya caldo en el dominio público. 

111. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, 

siempre que no queden comprendidos en el articulo 90 do esta 

ley. 

El nombro comercial es definido como el signo distintivo del que so valen los 

industriales, comerciantes o prestadores do servicios para diferenciar su 

establecimiento de otros dedicados al mismo giro dentro do un ámbito de clientela 

efectiva. 

Con fundamento en esta fracción, existe la posibilidad de que el nombre comercial 

además do distinguir un establecimiento Industrial, comercia! o agrlcola, sea 

empleado simultáneamente para identificar las mercanclas que se expenden en él, 

dando origen a las denominadas HOUSE MARK O MARCAS DE CASA, en este 

caso el mismo signo distintivo gozarla de una doble protección, como nombre 
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comercial y como marca, la propia ley relaciona estrechamente estos dos signos 

distintivos, al disponer en su articulo 112 lo siguiente: 

"El nombre comercial se regira on lo que sea aplicable y no haya disposición 

especial, por lo establecido en esta ley para las marcas·. 

Sin que esto signifique que su regulación sea en términos ldénlicos.s3 

Concluyendo este punto diremos que podra registrarse como marca un nombre 

comercial, una denominación social o una razón social, siempre y cuando éstos no 

sean descriptivos de los productos o servicios que pretenda distinguir, o de los 

giros quo exploten, obedeciendo a la prohibición do marcas descriptivas. 

IV. El nombro propio do una persona flslca, siempre que no so 

confunda con una marca registrada o un nombro comercial 

publicado. 

El nombro propio de una persona flslca es considerado como uno de los atributos 

de la persona, también conocido como nombre civil, es definido como "el 

llamamiento que permito la Identificación social de la persona·, convirtiéndose en 

un signo lndividualizador de ésta. 

H Torres Amaro, Claudia, Las marcas rn el Tratado de libre Comrrch'i Mhjco-Costa Rjca,tcsis 
profesionol, UNAM, Moxico, 2001. p. S~. 
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El nombre se compone de apellldo(s) y nombre (s) de pila, que en su conjunto o 

separados pueden emplearse como signos distintivos de morcanclas (marcas) a 

condición de que este no sea semejante a algún otro ya registrado, o bien, a un 

nombre comercial ya publicado en grado tal que pudiera causar confusión on los 

consumidores o clientos.54 

12 Signos que No pueden constituir una Marca. 

La ley hace referencia expresa de aquellos elementos que no son susceptibles de 

constituir una marca y que se consideran como Impedimentos para la otorgación 

de su registro en su articulo 90 do la Ley de la propiedad Industrial y son: 

t. Las denominaciones, figuras o formas trldlmonslonales, 

animadas o cambiantes, que so expresan do manera dlmlmlca, 

aun cuando sean visibles ... 

A primera vista estos signos podrlan ser considerados como susceptibles de 

constituir una marca, sin embargo, si presentan caracterlstlcas animadas o 

cambiantes el registro marcarlo será negado. 

11. Los nombres técnicos o do uso común de los productos o 

servicios que pretenden ampararse con la marca, asl como 

" Véase detalladamente doctrina al respecto a los signos constilulil'os de la marca, RANGEI, MEDINA, 
Da\'ld, Tentado de Derecho Marcario, p. 259·292. 
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aquellas palabras que, en el lenguaje corrlonto o en las prácticas 

comerclalos, so hayan convertido en la designación usual o 

genérica do los mismos ... 

Los nombres técnicos a los que hace referencia esta fracción, son aquellas 

designaciones que forman parte del lenguaje empleado regularmente por un 

reducido número de personas, propios de una profesión, ciencia, arto, oficio, etc., 

o las usadas de modo común por el público en general para designar productos o 

servicios, tales caraclerlslicas las coloca en el supuesto de no regislrabilldad. 

El nombro de uso com(m, o denominación usual, vulgar o corriente, os la dilación 

o transmutación de una marca en una expresión del dominio público respecto de 

un producto o servicio, tal y como si se tratara de una palabra más dol lenguaje 

común, por ejemplo kleenex, para designar o señalar pañuelos desechables. 

Además no podrá registrarse como marca aquella palabra que en el lenguaje 

común o en las prácticas comerciales se convierta en designación usual o 

genérica de un producto o servicio; por designación genérica debernos entender 

aquella denominación que es empleada de modo general bajo el cual un género o 

especie de rnercancla es conocida en el mercado, por ejemplo: FRUTAS, 

CARNES, VERDURAS, etc. 
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Las prohibiciones mencionadas tienen como propósito ovitar ol monopolio dol 

lenguaje, ya que do otorgarse el registro marcario en contraposición a osto 

precepto, so otorgarla al titular un derecho exclusivo o privativo rospecto do un 

signo del lenguaje común, perjudicando a los demás, quedando imposibilitados 

para usar esa palabra. Poro esta disposición no serfl aplicable cuando usando una 

designación usual o genérica, ésta no tenga tal carácter frente a los productos o 

servicios que distingue, por ejemplo: HERRADURA. para designar un Tequila. 

111. Las formas trldlmonslonalos quo soan dol dominio plibllco o quo 

so hayan hecho do uso común y aquellas quo carezcan do 

orlglnalldad quo las distinga fácllmonto, asl como la forma usual 

y corrlonto do los productos o la Impuesta por su naturaleza o 

función Industria! ... 

Una forma tridimensional entra on el dominio público cuando siendo objeto de 

protección do una patente do modelo, ésta haya caducado. Al respecto la 

jurisprudencia ha dicho que no hay razón para negar el registro a una forma 

tridimensional que ha entrado en el dominio público, en tanto reúna los requisitos 

legales de los signos distintivos de mercanclas. 

De forma distinta sucede cuando una forma tridimensional sea de uso común o 

bien carezca do originalidad, porque en ambos casos pierde el carácter distintivo 

que os el elemento principal do una marca. Al convertirse en una forma común y 
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corriente, un envase o envoltura como cualquier otra, sin particularidad alguna 

frente a los consumidores, ésta figura no sera registrada como marca. 

IV. Las donomlnacloncs, figuras o formíls trldlmonslonalos que 

considerando el conjunto do sus caractorlstlcas, sean 

descriptivas do los productos o servicios que traten do 

protegerse como marca. Quedan Incluidas on el supuesto 

anterior las palabras descriptivas o Indicativas que on el 

comercio sirvan para designar la ospocle, calidad, cantidad, 

composición, destino, valor, lugar de origen do los productos o 

la época de producción ... 

Hay que diferenciar ontro una marca cvocativa y una descriptiva, las primeras 

hacen alusión Indirecta o remota do alguna cualidad o caracterlstlca del producto, 

siendo apropiadas para constituir un registro marcario, sin embargo, una marca 

descriptiva es aquella que de modo innegable, categórico, oxpllclto o directo 

denota los atributos, composición, naturaleza o propiedades de las morcanclas a 

las que se aplica. No dejará de ser descriptiva una denominación por el solo hecho 

de modificar su ortografla, o unirla a otra de igual caracter. 

Hay una excepción a este respecto, que es en el caso de que la designación, 

figura o forma tridimensional no tenga tal car.icter descriptivo frente al producto o 

servicio al que se aplica, por ejemplo: Joya, para ropa de mujer. 
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V. Las letras, los digltos o los colores aislados, a menos que estén 

combinados o acompañados do olomontos talos como signos, 

dlsof\os o denominaciones, que los den un carácter distintivo ... 

VI. La traducción a otros idiomas, ta variación ortográfica 

caprichosa o la construcción artlflclal de palabras no 

roglstrablos ... 

Esta prohibición busca evitar que usen estos métodos para obtener el registro do 

una marca que pudiera ser descriptiva, o en la que se empicaran nombres 

propios, genéricos o del uso común, o en cualquier otro supuesto en el que no 

fuera reglstrable la palabra, designación o vocablo como marca. 

VII. Las que reproduzcan o Imiten, sin autorización, escudos, 

banderas o emblemas do cualqulor pals, estado, municipio o 

divisiones polillcas equivalentes, asi como las denominaciones, 

siglas, simbolos o emblemas de organizaciones Internacionales, 

gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra 

organización reconocida oficialmente, asl como ta designación 

verbal de los mismos ... 

Como se puede apreciar estos signos a los que se hace alusión en esta fracción, 

son distintivos oficiales de carácter nacional e Internacional por lo que no pueden 
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ser registrados como marca, pues son considerados del dominio público, con lo 

cual resultarla Incongruente otorgar un derecho exclusivo quo prive a los demás 

del uso do oso signo. 

Otro inconveniente es que el consumidor al identificar una mercancla con un signo 

de carácter oficial, ya soa nacional o intornacional, puede pensar quo el producto o 

servicio es fabricado, suministrado, comprobado o validado do alguna manera por 

la entidad oficial a la quo corresponde tal signo. 

Cabe mencionar quo esta restricción no os absoluta, ya que cualquiera do estos 

signos puedo ser reglstrable con la autorización de los titulares como pueden ser: 

el gobierno federal, estatal o municipal, ()(ganismo internacional do carácter 

gubernamental o no gubernamental o cualquier otra institución con carácter oficial 

reconocido. 

VIII. las que reproduzcan o imiten signos o sollos oflclalos do control 

y garantla adoptados por un estado, sin autorización do la 

autoridad compotonto, o monedas, billotos do banco, monedas 

conmemorativas o cualquier modio oficial do pago nacional o 

extranjero ... 

Por ser cuestiones de orden público e Interés social la no reproducción de 

monedas, billetes o monedas conmemorativas nacionales o extranjeras, 
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aplicaremos a esta fracción lo referido a la anterior, respecto a la Imposibilidad do 

considerar estos signos como do una marca registrada. 

IX. Las quo reproduzcan o lmlton los nombres o la roprosontaclón 

gráfica do condecoraciones, medallas u otros premios 

obtenidos on exportaciones, ferias, congresos, ovontos 

culturales o deportivos, reconocidos oflclalmonto ... 

En este caso la prohibición es absoluta ya que no sonala como excepción la 

existencia de autorización por parte del titular, pues ostas dlstlncionos honorificas 

pueden atribuir cualidades especificas do excelencia respecto a una actividad 

particular y la fama o éxito cobrados por tales distinciones honorificas 

seguramente serian Indebida e Injustamente aprovechados por el titular de la 

marca, quien no trabajo de manera alguna para olio. 

X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los 

mapas, asl como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando 

Indiquen la procedencia do los productos o servicios y puedan 

originar confusión o error en cuanto a su procedencia ... 

La denominación geográfica es el nombre de las partes del mundo, conocidos 

como continentes; puede además referirse al nombre de paises, reglones, 
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estados, ciudades y localidades, o bien al nombre do rlos, montanas y domés 

accidentes en que se divido y clasifica la superficie terrestre. 

En cambio el mapa es la representación grafica do un lugar geografico; y el 

adjetivo gentilicio es el que identifica o clasifica a la gente, raza, nación o patria do 

la persona. 

El objetivo de esta restricción es evitar que se induzca a error al consumidor, 

haciéndole creer que los productos amparados con tales marcas provienen del 

lugar que ésta refiera, cuando en realidad la calidad de las morcanclas no 

corresponde a las que se elaboran en el lugar designado en la marca e incluso ni 

siquiera se elaboren ahi. 

XI. Las denominaciones do poblaciones o lugares que se 

caracterizan por la fabricación do ciertos productos, para 

amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad 

particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga 

el consentimiento del propietario ... 

Habrá solicitantes que busquen obtener un derecho a su f~vor, pretendiendo 

registrar como marca el nombre de un lugar en el que tlplcamente se fabriquen 

determinadas mercanclas, para distinguir esta misma clase de productos, privando 
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asl a los demás fabricantes o comerciantes do la reglón dol uso do esta 

denominación para los mismos productos. 

Por lo que una marca con lales caractorlslicas será descriptiva, por ejemplo: 

Chlconcuac, para swoteros. 

Hay una excepción a ésta roslricción, cuando so trato do denominaciones que 

versen sobro lugares de propiedad privada que reúnan caracterlstlcas distintivas, 

si el propietario lo autoriza ésta puede ser empleada como marca. 

XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos do personas, sin 

consontlmlonlo do los Interesados o, si han fallecldo, en su 

orden, del cónyuge, parientes consangulnoos on llnoa roela y 

por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado ... 

Esta fracción es muy clara al darnos las reglas a seguir para poder registrar como 

marca, un nombre civil, un seudónimo, una firma o un retrato de una persona, para 

lo cual como lo Indica la fracción se requiero del consentimiento do alguna de las 

personas Indicadas en el orden que aparecen. 

XIII. Los tllulos de obras Intelectuales o artlstlcas, asl como los 

tltulos de publlcaclones y difusiones periódicas, los personajes 

ficticios o slmbóllcos, los personajes humanos de 
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caracterización, los nombres artlstlcos y las denominaciones do 

grupos artlsllcos; a monos que el lltular del derecho 

correspondiente lo autorice expresamente ... 

La prohibición os en general a diversos derechos inmateriales que no podrán ser 

objeto de protección del derecho de la propiedad industrial a través de un registro 

marcarlo, ya que estos son protegidos por el derecho do autor. Sin embargo, 

podrá constituirse un registro marcarlo sobre ellos cuando exista la autorización 

expresa del titular del correspondiente derecho, por ejemplo, el registro de marca 

de la denominación "PANCHO PANTERA" para distinguir un shampoo (previa 

autorización del titular de este nombro ficticio). 

XIV. las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, 

susceptibles de ongaftar al público o Inducir a error, 

entendiéndose por tales las que constituyan falsas Indicaciones 

sobre la naturaleza, componentes o cualidades do los productos 

o servicios que pretendan amparar ... 

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, Iguales 

o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente 

conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o 

servicio ... 
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Este Impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por 

quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el 

titular de la 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 el titular de la marca notoriamente conocida. 

Se entiende que una marca es notoriamente conocida en México 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 o en 

el extranjero por una persona que emplea osa marca en relación con sus 

productos o servicios, asl como el conocimiento que se tenga de la marca en el 

territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad do la misma. 

XVI. Una marca que sea Idéntica o semejante on grado do confusión 

a otra en trámite de registro presentada con anterioridad, o a 

una registrada y vigente, aplicada a los mismos o slmllares 

productos o servicios, Sin embargo, si podrá registrarse una 

marca que sea Idéntica a otra ya registrada, si la sollcltud es 

planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o 

servicios slmllares ... 
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A contrario sensu, si será reglstrable aquella marca que sea Jdóntlca o semejante 

a una ya registrada o en trámite de registro, aplicable a productos o servicios 

diferentes, siempre que no so trate de una marca notoriamente conocida. 

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado do confusión, 

a un nombro comercial o do servicios, cuyo giro preponderante 

sea la elaboración o venta do productos o la prestación do los 

servicios que so pretendan amparar con la marca, y slompro quo 

ol nombro comercial hay sido usado con anterioridad a la focha 

do presentación do la solicitud de registro de la marca o la do 

uso declarado do la misma. Lo anterior no será aplicable, 

cuando la solicitud do la marca la presento el lltular dol nombro 

comorclal, si no existo otro nombro comercial Idéntico quo haya 

sido publicado. 

Hay que agregar a estas restricciones para el registro de una marca lo prevlslo por 

el articulo 4 de la Ley de la Propiedad Industria!, que textualmente dispone: 

"Artículo 4 LPI: No se otorgará patente, registro o autorización, ni se 

dará publicidad en la gaceta, a ninguna de las figuras o Instituciones 

juridlcas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o formas sean 

contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o 

contravengan cualquier disposición legal". 
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Presenta cierta dificultad practica, establecer parametros precisos para determinar 

cuando se contraviene la moral, el orden público o las buenas costumbres, aunque 

claro, hay ocasiones en que se impone la obvledad por tratarse de circunstancias 

claramente obscenas, ofensivas, lascivas o perversas, siendo conceptos 

altamente subjetivos. Con lo cual resulta ser poco minucioso ol análisis que al 

respecto de una marca se realiza cuando se considere que so contraviene esta 

disposición. 

Para resumir las causales por las que un signo no puede ser registrado como 

marca enllstaremos estos criterios de la siguientes manera: 

a) Porno ser distintivas: 

b) Por ser descriptivas: 

c) Por tratarse de slmbolos oficiales: 

d) Por Inducir a error o confusión; 

e) Por estar lntimamente vinculadas a una persona o empresa; 

f) Por afectar derechos previamente reconocidos (signos distintivos o 

derechos de autor); y 

g) Por contrariar el orden público, la moral, las buenas costumbres o la ley. 

13 Registro de las Marcas. 
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Como se ha podido observar a través del desarrollo de este trabajo, para que una 

marca tenga validez jurldica y otorgue derechos y obligaciones a su titular esta 

debe sor registrada ante el IMPI. 

Anteriormente la solicitud de registro de marca se formulaba mediante escrito cuyo 

contenido, forma y dimensiones se dejaba al buen criterio de quien to redactaba; 

pero a partir de 1969 dicha práctica se ha cambiado, para utilizar un formato 

elaborado por el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), cuyo texto 

puede ser reproducido con tal do que no so altere, do conformidad con el articulo 

5 fracc. 11 y 6 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI). 

El procedimiento do registro de marca se Inicia con la presentación del formato de 

solicitud en original y tres copias ante el IMPI (organismo público descentralizado 

con personalidad jurldlca y patrimonio propio) o ante las delegaciones de la 

Secretaria de Economia, dicha forma impresa es otorgada de manera gratuita por 

el propio Instituto y debe contener los datos requeridos por el articulo 113 de la 

LPI y 56 del RLPI. 

Requisitos de la Solicitud. 

De acuerdo al articulo 113 de la LPI, para obtener el registro de una marca la 

solicitud debe presentarse ante el Instituto y contener los siguientes datos: 

1. Nombre, naclonalldad y domicilio del solicitante¡ 
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Se refiere a los datos del titular o dueno de la marca: nombro, nacionalidad, 

domicilio, con todos los datos pertinentes: calle, número, colonia, código postal, 

población, estado y pals. 

2. El signo distintivo do la marca, mencionando si os nominativo, 

Innominado, trldlmonslonal o mixto; 

Es la especificación de la marca que so va a registrar. 

3. La focha do primor uso do la marca, la que no podrá sor modtncada 

ullerlormonto, o la mención do que no so ha usado. A falla do Indicación 

so presumirá quo no so ha usado la marca; 

· Tal dato se proporciona Indicando el dla, mes y ano en que se Inició el uso. 

4. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca; y 

Se Indicarán los productos o servicios que protege la marca; debiendo mencionar 

la clase a que corresponden, asl como si se trata de un producto, o de dos a diez 

productos o si la marca abarca teda una clase (véase art. 57 RLPI). 

5. Los demás que prevenga el reglamento de la Ley. 
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"Articulo 56 RLPI. En la solicitud do registro do marca, además do los datos 

soílalados on el articulo 113 do la Ley, deberá Indicarse: 

l. Cuando se conozca, ol número de la clase a que correspondan los 

productos o servicios para los que se sollclta el registro, do 

conformidad con la claslflcaclón establecida en esto Reglamento; 

Esta clasificación esta prevista en el articulo 59 del Reglamento de la Ley de 

Propiedad Industrial. 

11. Las leyendas y figuras que parezcan en el ejemplar do la marca y cuyo 

uso no so reserva 

Por el solo hecho de presentar la sollcltud do registro, so entenderá 

que el solicitante so reserva el uso excluslvo de la marca, tal y como 

aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la 

propia solicitud, con excepción do las leyendas y figuras a que so 

refiere la fracción 11 anterior. 

Tratándose de marcas nominativas so entenderá que el solicitante se 

reserva el uso exclusivo de la marca en cualquler tipo o tamafto de 

letra. 

La solicitud se presentará en tres ejemplares. La flnna autógrafa del 

sollcltante deberá aparecer en todos los ejemplares, en su caso, un 
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ejemplar do la marca deberá adherirse en cada uno de los tantos de la 

solicitud, y 

111. Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados 

con la marca." 

En la fracción 11, so senala que en la solicilud deberán señalarse aquellas leyendas 

que aparezcan en la marca y cuyo uso no se reserva, vgr. Hecho en México, 

Ingredientes, etc., ademas dobera estar debidamente firmada en todos sus 

ejemplares, en este sentido vóase el articulo 160 de la Ley y 5 frece. 1 del 

Reglamento. 

Cuando sea una marca de fábrica, de comercio o de servicios, debo señalarse en 

la solicitud si se trota de un establecimiento Industrial, comercial o de servicios 

proporcionando el domicilio completo del establecimiento. 

Cuando se reclame la prioridad, debora Indicarse en la solicitud cual es el pals de 

origen, asl como el número y la fecha do presentación de la solicitud en el pals 

extranjero (articulo 117, 116 fracc. 1 de la LPI y 60 RLPI). 

SI en la solicitud de registro de la marca Interviene un mandatario, en la solicitud 

deberan indicarse los datos del apoderado, consistentes en su nombre, domicilio 
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en el territorio nacional, teléfono y número de Inscripción en el registro General de 

Poderes.55 

Anexos de la Solicitud. 

Conforme a lo provisto en los artlculos 114 y 160 de la Loy, asl como en los 

artlculos 5, fracc. VI y 56 trace. li del RLPI, a toda sollcllud do rogislro marcarlo 

debe agregarse el documento que compruebe ol pago do la tarifa do derechos por 

concepto de estudio de la sollcllud. 

"Articulo 114 LPI. A la solicitud do registro de marca doborá acompal\arse el 

comprobante del pago do las tarifas correspondientes al estudio de la 

solicitud, registro y expedición del titulo .... ". 

"Articulo 180 LPI. Las solicitudes y promociones deberán sor formadas por 

el Interesado o su representante y estar acompal\adas del comprobante do 

pago de la tarifa correspondiente, en su caso. SI falta cualquiera de estos 

elementos, el Instituto desechará de plano la solicltud o promoción." 

"Articulo 5 RLPI. Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el 

propio Instituto o en las delegaciones de la Secretarla y cumplir los 

siguientes requisitos: 

" lnfomiación que debe contener In solicitud, véase RANGF.L MEDINA, Dnld, Derecho lntclmual p. 66 
y 67. 
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Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares; 

11 Utilizar las formas ollclales Impresas aprobadas por ol Instituto y 

publicadas on el Diario Oficial y en la Gaceta, en ol número do ejemplares y 

anexos quo se establezcan on la propia forma, las que deberán presentarse 

dobldamonto roqulsltadas, y tratándose do modios magnéticos, conformo a 

la gula quo el Instituto omita al ofocto". 

A pesar de que al reverso de la solicitud se establece que se requeriré de original 

y tres coplas, el articulo 56 del Reglamento de la Ley establece en su fracción 11 lo 

siguiente: 

"Articulo 56 RLPI. En la solicitud do registro de marca, además do los datos 

sol\alados on ol articulo 113 do la Loy, deberá Indicarse: 

11 ....... La solicitud so presentará on tres ojemplaros. La firma autógrafa del 

sollcltante deberá aparo cor en todos los ejemplares ... ". 

Cuando se pida el registro de una marca Innominada, tridimensional o mixta 

deberá acompañarse a la solicitud las etiquetas respectivas, además de las que 

en su caso adhieran en cada ejemplar de la solicitud que se presente, de 

conformidad con el articulo 114 de la Ley y 56 fracción 11 último párrafo del articulo 

56 del Reglamento. 
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"Articulo 114 LPI. En la solicitud de registro de marca deberá 

acompañarse ..... ., asl como los ejemplares do la marca cuando sea 

Innominada, trldlmonslonal o mixta." 

"Articulo 56 RLPI. En la sollcltud de registro de una marca, adomás do los 

datos señalados on ol articulo 113 do la Ley, deberá Indicarse: 

11 ........ En su caso, un ejemplar do la marca deberá adherirse on cada 

uno do los tantos do la sollcltud." 

En cuanto a las marcas nominativas, queda claro que se requiere un ejemplar do 

la misma para cada uno de los tanlos de la solicitud (original y tres coplas), poro 

respecto de las marcas innominadas, mixtas o tridimensionales, en ninguno do los 

articules mencionados so establece el número y la forma en que habrán de 

presentarse los ejemplares adicionales, sin embargo, en el reverso del formato de 

solicitud de registro se establece que a ésta y a las copias correspondientes, 

deberá acompañarse, entre otros documentos: 

Siete etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias no mayores 

de 10x19 cm, ni menores de 4x4 cm., excepto nominativas. 

Siete etiquetas a color con las medidas reglamentarias excepto nominativas. 

Siete impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la 

marca tridimensional en los tres planos. 
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SI el registro de una marca se realiza a través de un apoderado, deberá agregarse 

a la solicitud el documento qua acredite la personalidad de éste, en atención a lo 

previsto en el articulo 161 de la LPI y 5 trace. VIII y 17 del reglamento: 

"Articulo 182 LPI. Cuando las solicitudes y promociones so presenten por 

conducto do mandatario, ósto deberá acreditar su personalidad: 

l. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante 

os persona flslca, 

ll. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el 

caso do personas morales, so trato do solicitudes de patentes, 

registros o la Inscripción do licencias o transmisiones. 

En esto caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la 

otorga cuenta con las facultados para olio y citarse el Instrumento en 

que consten dichas facultados; 

111. En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante 

Instrumento públlco o carta poder con ratificación de flnnas ante 

notarlo o corredor cuando so trate do persona moral mexicana 

debiendo acreditarse la legal existencia do ésta y las facuHados del 

otorgante; y 
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IV. En los casos no comprendidos en la fracción 11, mediante poder 

otorgado conformo a la legislación aplicable del lugar donde so 

otorgue o do acuerdo a los tratados lntornaclonalos, en caso do quo ol 

mandante sea persona moral extranjera. Cuando on ol poder se de fo 

do la existencia legal de la persona moral en cuyo nombro so otorgue 

el poder, asi como dol dercho del otorgante para conferirlo, so 

presumirá la valldoz del poder, salvo prueba en contrario. 

En cada expediento que so tramito deberá acreditarse la personalidad 

dol sollcltanto o promovente, sin embargo, bastará con una copla 

slmplo do la constancia del registro, si el poder so encuentra Inscrito 

en ol registro general do poderes establecido por el Instituto." 

"Articulo 5 RLPI. Las sollcltudos o promociones deberán presentarse ante el 

propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaria y cumplir los 

slgulontos requisitos: 

VIII. Acompallarso de los documentos que acrediten el carácter ·de los 

causahabientes, la porsonalldad de los apoderados o representantes 

legales." 

"Articulo 17 RLPI. El lnstltutuo tendrá a su cargo el registro General de 

Poderes en el que se Inscribirán los documentos originales de poderes o 

coplas certificadas de los mismos y, en su caso, legallzadas. La Inscripción 
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en el Registro General do Poderos será opcional. En cada solicitud o 

promoción bastará acompañar una copla simple do la constancia do 

Inscripción en el Registro General do Poderos." 

Cuando se trate de una marca colectiva deberá anexarse a la solicitud el 

documento en que consten las reglas de uso, licencia de la marca y transmisión 

de derechos, de conformidad con el articulo 116 de la Ley y 56 del Reglamento. 

"Articulo 116 LPI. En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o 

más personas so deberán presentar con la solicitud, las reglas sobro el uso, 

llconcla y transmisión de derechos de la marca convenidos por los 

sollcllantos." 

"Articulo 58 RLPI. Las reglas a las que so refiere el articulo 116 de la Ley 

deberán pactarse por los sollcltantos en convenio por escrito. 

Las reglas deberán Incluir asimismo estipulaciones sobre la limitación de 

productos o servicios, régimen de las licencias, cancelación a que se refiere 

el articulo 154 do la Ley y sobre la representación común." 

SI a la solicitud se acompana un documento en Idioma extranjero deberá anexarse 

la traducción al Idioma espanol, do conformidad con lo establecido en el articulo 

179 de la Ley y 5 fracc. VII del Reglamento. 

115 

--------·--~---------·----~·~--:.J. 



"Articulo 179 LPI. Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto con motivo 

do los dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, 

deberán presentarse por escrito y redactadas en idioma español. 

Los documentos que so presenten en Idioma diferente deberán acompañarse 

do su tradcclón al español." 

"Articulo 5 RLPI. Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el 

propio Instituto o en las delogaclonos do la Secretarla y cumplir los 

siguientes requisitos: 

VI. Acompaftarso do la correspondiente traducción al ospaftol do 

los documentos escritos en Idioma distinto que se exhiban con 

la solicitud o promoción." 

14 Trámite de la Solicitud de Registro. 

Una vez presentada la solicitud de registro de marca en la oficlalla de partes del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se le otorga un número y se senala 

la fecha en la que fue solicitada, esta fecha es muy importante porque es la fecha 

que el Instituto tomará como legal para cualquier tramite posterior relacionado con 

la solicitud. 
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De oficlalla de partes la solicitud de registro va a ser enviada a la Dirección 

General de Marcas del Instituto, la cual va a llevar a cabo dos examenes: el 

examen de forma y el examen de novedad de la marca, a los cuales nos vamos a 

referir en este punto. 

Hay quo aclarar que actualmente el Instituto recomienda al solicltanto de un 

registro de marca, realizar primero un oxamon fonético, para saber si no existe 

una marca parecida en grado do confusión con la quo ól pretendo solicitar, para 

quo asl se evite el pago de una solicitud que tal voz será Improcedente. 

Pero en caso de que realice la solicitud de registro de marca sin ol examen 

fonético previo entonces, procederá por parto de la Dirección general do marcas 

los examenes siguientes: 

Examen de Forma. 

Una vez formado el expediente de solicitud del registro de la marca el IMPI, queda 

sujeto a la tramitación del llamado examen de forma o admllstratlvo. 

Este examen tiene por finalidad comprobar si la solicitud y sus anexos están 

completos y satisfacen los requisitos establecidos por la ley y el reglamento, es 

decir, consiste en la verificación o estudio formal de la solicitud y sus anexos por 

parte del Instituto. 
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El articulo 119 de la Ley señala que: "Recibida la solicitud, se procederá a efectuar 

un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida para comprobar si se 

cumplen los requisitos que previene esta ley y su reglamento". 

En esta hipótesis, el Instituto puede proceder de la manera siguiente: 

a) Puede considerar que la documentación e información proporcionada no 

cumple con los requerimientos legales o reglamentarios, en tal caso, 

recibirá la documentación más no la tendrá por presentada en los 

ténnlnos de ley, y requerirá al solicitante para que en un plazo de dos 

meses subsane el error u omisión. SI transcurrido dicho plazo no se ha 

dado cumpllmlento al requerimiento, la solicitud será desechada de 

plano (art5, párrafo tercero del RLPI), o 

b) Puede considerar que son plenamente satisfechas las exigencias 

legales y reglamentarias respecto a la solicitud y sus anexos, en tal 

caso, tendrá por presentada toda la documentación y realizará las 

anotaciones correspondientes. 

El articulo 121 de la Ley establece que si en el momento de presentarse la 

solicitud, ésta satisface lo requerido por los artlculos 113 fracciones I, 11 y IV, 114, 

179 y 180, esta será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal 

el dla en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos y señala que 

la fecha de presentación determina la prelación entre las solicitudes. 
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Estas solicitudes podrán enviarse por correo, mensajerla u otros equivalentes 

teniéndose éstas por recibidas en la fecha en que sean materialmente entregadas 

al Instituto, asimismo, podrá presentarse la solicitud por transmisión telefónica 

facsimilar, y vla fax, a condición de que al dla siguiente se presente ante ol 

Instituto, la solicitud y anexos originales y el acuse do recibo de la transmisión 

facsimilar (art. 5 RLPI). 

Cuando el Instituto haya recibido la solicitud de registro proseguirá a realizar los 

siguientes pasos. 

1. Verificará que se acompai\en los documentos y objetos que en las 

mismas so listen y hará las anotaciones correspondientes. 

2. Anotará en cada uno de los ejemplares, empicando los mecanismos que 

estime convenientes: 

- La fecha y hora de recepción; 

El número progresivo de recepción que le corresponda; 

En su caso, el número do expediente en trámite que les asigne tratándose de 

solicitudes, y 

La fecha y la hora de presentación, cuando la solicitud cumpla con lo dispuesto 

en los articulas 113 fraccs. 1, 11 y IV, 114, 179 y 180 de conformidad con lo 

dispuesto por el 121 de la LPI. 
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3. Devolverá a los solicitantes o promoventes un ejemplar sellado de las 

mismas con los anexos que sean susceptibles do dovoluclón, una vez 

hechas las anotaciones que procedan. 

Estos pasos están establecidos en el articulo 7 del Reglamento do la Ley. 

Examen de Novedad. 

Para el Dr. David Rangel Medina, 'el examen do novedad y do fondo, consiste en 

comparar el signo que se presenta a registro con las marcas ya registradas, o en 

trámite de registro, a efecto de determinar si tiene o no novedad la marca elegida, 

asl como determinar si existe algún otro Impedimento para el registro de la 

marca."56 

Al respecto el articulo 122 de la LPI dispone: "Concluido el examen do forma, so 

procederá a realizar ol examen do fondo, a fin de verificar si la marca os 

roglstrablo on términos de esta Ley. 

51 la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos 

legales o reglamentarios, si existe algún impedimento para el registro de la 

marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al 

solicitante otorgándolo un plazo de dos meses para que subsane los errores 

u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho 

" RANGEL MEDINA, DHld, Op. Cit., p. 68. 
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convenga en relaclón con los Impedimentos y las anterioridades citadas. SI 

el Interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará 

abandonada su solicitud." 

César Sopúlveda opina que "el solicitante puede alogar quo la anterioridad 

encontrada es de su misma propiedad y que en dichas marcas puedan apreciarse 

diferencias. También puedo argumentar que el Instituto ha hecho una apreciación 

estricta, y que en realidad, no existe auténtica semejanza entre ambas marcas. 

Puede suceder que el peticionario logro que el dueno de la marca semejante se 

limite a ciertos articulas, permitiendo a la vez que se conceda el nuevo registro 

para amparar morcanclas, que aunque del mismo grupo, sean diversas. 

Finalmente el Interesado puede aducir que la marca procedente esta tachada de 

nulidad o que debe aclararse su extinción porque no ha sido usada en México". 57 

Para evitar este problema actualmente se realiza un examen denominado de 

clase, el cual también realiza la dirección de marcas, en este examen salen las 30 

marcas registradas dentro do la misma clase y con una denominación parecida en 

grado de confusión a la que se solicita su registro. Ademas hay otro examen que 

es el mulllclase, este como su nombre lo Indica no sólo es dentro de la clase en la 

cual se esta pidiendo el registro sino dentro de las damas, para ver que otros 

productos o servicios no tengan ya registrada esa marca. 

"SEl'ULVEDA, C~sar, El Sis1cma Mexicano de la Pmnjajad Industria!, Ed. Pomla, 2' Edición, México, 
19891, p. 153. 
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De acuerdo al articulo 122 Bis de la Ley, se le otorga al solicitante un plazo 

adicional a su favor. 

"Articulo 122 Bis. LPI. El Interesado tondn\ un plazo adicional do dos 

meses para cumplir los requisitos a que so refiero el articulo anterior, 

sin quo modio solicitud y comprobando el pago do la tarifa quo 

corresponda al mes en que so dó cumplimiento. 

El plazo adicional so contará a partir del dla siguiente al del 

vencimiento del plazo de dos meses previsto en el articulo 122 

anterior. 

La solicitud so tendrá por abandonada si el solicitante no da 

cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo lnlclal 

o en ol adicional a que so refiero esto articulo, o no presenta el 

comprobante do pago do las tarifas correspondientes". 

Si al dar cumplimiento a un requerimiento formulado en términos de los artlculos 

122 y 122 Bis, se modifica o sustituye el signo que se pretendla registrar como 

marca, esto se considerará como un nuevo trámite de registro de marca, al 

respecto el articulo 123 de la Ley, y 61 del reglamento, disponen: 

"Articulo 123 LPI. SI al contestar el solicitante, dentro del plazo 

concedido, a efecto de subsanar el Impedimento legal de registro, 

modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, 
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debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva 

solicitud y satisfacer los requisitos de los artlculos 113 y 114 de esta 

Ley y los aplicables de su reglamento. En esto supuesto so 

considerará como fecha do presentación aquella en la que so sollclto 

el nuevo trámite." 

"Articulo 61 RLPI. SI el solicitante después do presentada la sollcltud 

do registro modifica el signo distintivo; aumenta el número do 

productos o servicios para los que se solicita el registro; sustituye, o 

cambia el producto o servicio sof\alado en la solicitud ésta será 

considerada como una nueva y se sujetará o un nuevo trámite, 

doblóndoso pagar la tarifa correspondiente y satisfacer los requisitos 

legales y reglamentarlos aplicables. En este caso so considerará como 

fecha do presentación de la solicitud modificada, la de presentación de 

la promoción por la que el solicitante hubiese modificado la solicitud 

lnlclal." 

Sin embargo podrá suspenderse el trámite de registro de marca cuando en 

relación a marcas Idénticas o similares a la solicitada, exista un procedimiento de 

nulidad, caducidad o cancelación. 

"Articulo 124 LPI. SI el pedimento se refiere a la existencia de uno o 

varios registros de marcas Idénticas o similares en grado de confusión 
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sobre los cuales exista o se presente procedimientos de nulidad, 

caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el Instituto 

suspenderá el trámite do la solicitud hasta quo so resuelva ol 

procedimiento respectivo." 

15 Formas do Terminar el Procedimiento de Registro de Marca. 

Es Importante conocer la manera en que se resuelve la solicitud de registro de una 

marca, pues el Instituto puede conceder o negar esta solicitud, y en base a la 

respuesta que obtenga del Instituto el solicitante se hará o no acreedor a la 

protección de su marca. 

Pero también el procedimiento de registro de marca se puede tennlnar por falta de 

actuación del solicitante dando lugar al abandono del registro. 

Abandono del registro. 

Se considera abandonada la solicitud de registro de marca, cuando durante la 

tramitación de éste, el solicitante desiste en su Intención de obtener tal registro, 

comunicando este hecho al Instituto, o bien, puede suceder que el Instituto haga 

un requerimiento al solicitado y que éste no dé cumplimiento a tal requerimiento 

dentro del plazo establecido por la propia ley o reglamento, en esta última 

hipótesis, si el abandono se registra durante la tramitación del examen de forma, 

se desechará de plano la solicitud, en cambio, si el abandono se registra durante 
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el examen de fondo se considerará propiamente abandonada, en términos de los 

artlculos 122 y 122 Bis de la Ley, asl como del articulo 5, párrafo segundo y 

tercero del roglamonto. 

El articulo B del Reglamento dispone: "En nlngim caso podrá roanudarso ol 

trámite o procodlmlonto terminado por abandono do la solicitud quo lo 

Inició." 

Acuerdo de Concesión del Registro. 

De conformidad con lo dispuesto en el primer pérrafo del articulo 125 do la ley, ol 

lnsllluto acordaré otorgar el registro do marca solicitado, una voz concluido 

satisfactoriamente ol examen de novedad y forma, para lo cual expedirá un Ululo 

de acuerdo a este articulo. 

"Articulo 125 LPI. Concluido ol trámite do la solicitud y satisfechos los 

requisitos legales y reglamentarlos, so oxpodirá ol titulo ... " 

El titulo del registro de marca, os un documento expedido por el Instituto Mexicano 

do la Propiedad Industrial o por el funcionario a quien se delegue dicha facultad 

(Director de Marcas), que sirve para acreditar la existencia del derecho al uso 

exclusivo de un signo marcario. 58 

"Vé11sc NA\' A NEGRETE, Ju110, Derecho de las marcas, Op. Cil. I'. SIS. 
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La resolución sobre la concesión del registro de marca deberá ser publicada en la 

Gaceta, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 127 de la Ley. 

Sólo habrá de expedirse un titulo por cada marca como consecuencia do su 

registro, y según el articulo 126 de la Ley en dicho tltulo deberá constar: 

1. Número de registro de la marca; 

2. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, Innominada, 

tridimensional o mixta; 

3. Productos o servicios a que se aplicará la marca; 

4. Nombre y domicilio del titular; 

5. Ubicación del establecimiento, en su caso; 

6. Fecha do presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de 

primer uso, en su caso, y do expedición; y 

7. Su vigencia. 

Acuerdo de Negación del Registro. 

Cuando el Instituto niegue el registro de una marca, lo comunicará por escrito al 

solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución, 

asimismo, deberá publicar tal resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial, 

(art. 125 segundo párrafo y 127 de la Ley). 

"Articulo 125 LPI. ...... 
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En caso do que el Instituto niegue el registro de la marca, lo 

comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y 

fundamentos legales de su resolución." 

Hay que señalar que conlra la negación del reglslro de marca, no está provlslo 

ningún recurso admlnlslratlvo anto la propia autoridad, o soa ante el IMPI, por lo 

que el único medio do Impugnación del acuerdo que niega el registro do marca os 

el amparo Indirecto ante el Juez do Distrito en materia admlnlstratlva.~9 

16 Principios de Territorialidad y Especialidad aplicados por la Ley Vigente 

al Registro do Marca. 

El propósito principal que se persigue al sollcilar el registro do una marca ante el 

lnslituto Mexicano do la Propiedad Industrial, prácticamente os obtener ol 

reconoclmlenlo y conservación de los derechos do propiedad lnduslrial, y con ellos 

la prolocción conlra aclos que atenlon contra estos derechos. 

Principios de Territorialidad de la Marca. 

Esle principio fue aceptado en la mayorla de los paises del mundo, se refiere al 

ámbllo de validez espacial del registro de marca, de manera que los efectos 

jurldlcos de un registro marcarlo no se limllan a una zona o reglón del pals, pero 

lampoco rebasaban sus fronteras, es decir, en principio el derecho exclusivo de 

"Véase, RANGEL MElllNA, Dnld, ()l!recho lntclectu•I. p. 68. 
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uso, asl como la protección de una marca registrada so circunscribe única y 

exclusivamente a toso el territorio nacional de aquel pals en el que so hubiera 

registrado ésta. 

Excepción al Principio do Territorialidad do la Marca. 

Como una excepción al mencionado principio do territorialidad, encontramos a las 

llamadas ·marcas lntornaclonalos", registradas en las oficinas de la OMPI en 

Ginebra, al amparo del Arreglo de Madrid, sobre el Registro Internacional de 

Marcas de Fábrica o de Comercio, el cual protege a las marcas a nivel 

Internacional, sin necesidad de solicitar la marca por separado en cada uno do los 

paises donde se pretende obtener el derecho exclusivo a su utilización, México se 

adhirió a este Arreglo el 26 de julio de 1909, pero esto arreglo fue denunciado por 

acuerdo del Presidente do los Estados Unidos Mexicanos el 10 de marzo de 1942, 

comunicándose tal denuncia a todos los paises miembros del arreglo por nota 

circular del 13 do agosto do 1942; dicho Arreglo do conformidad con el articulo 17· 

bis, do la Convención do Parls y 15 Inciso 3 del propio Arreglo, esto Instrumento 

continuarla en vigor en México hasta pasado un ano a partir del dla en que se 

realizó la denuncia. 

Otra excepción al principio de territorialidad la constituye las llamadas marcas 

notorias o de gran renombre que se ubican en una situación privilegiada ante a 

otras marcas,, en virtud de que éstas han alcanzado una jerarqula Importante, 

siendo fácilmente reconocidos por la clientela, por tanto reciben una protección 

128 



extraterritorial acorde a la difusión y prestigio del que gozan fuera do las fronteras 

de su pals do origen, al evitar el uso y registro de éstas en otro pals por un 

comerciante o fabricante distinto al original que pudiera incurrir en una 

competencia desleal e inducir a error a la clientcla.60 

También se podrla reconocer como una excepción al principio do territorialidad, el 

denominado derecho de prioridad contemplado en el Convenio do Parls para la 

protección de la propiedad Industrial, del 20 do marzo do 1883, revisado en 

Estocolmo el 14 do julio de 1967 (D.O.F. del 27 do julllo de 1976), del cual México 

forma parte y esta vigente, ya que on su articulo 4, A, 1) textualmente dice: •quien 

hubiere depositado regularmente una solicitud de patento do Invención, de modelo 

do utilidad, de dibujo o modelo Industrial, de marca de fábrica o do comercio, on 

alguno de ,.los paises de la Unión o sus causahabientes, gozaré, para efectuar el 

depósito en los otros paises, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados 

más adelante en el presente'. 

Disponiendo en su articulo 4, C, 1 ), que "los plazos de prioridad arriba 

mencionados serán de doce ,meses para las patentes de Invención y los modelos 

de utllldad y de seis meses para los dibujos o modelos Industriales y para las 

marcas de fábrica o de comercio". 

60 JALIFE DAIU:R, Mauricio, Aspectos lmles de las martas en México, Editorial Themis, S.A. de C.V., 
México, 1999, po.9. 
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Concluyendo este punto podemos decir que el principio do territorialidad, 

establece como ámbito de validez de un registro el territorio nacional del pals 

donde se otorgó el registro, a menos que se trato do una marca registrada en 

Ginebra por la OMPI conforme al Arreglo de Madrid, de 14 de abril de 1691, 

relativo al Registro Internacional do Marcas. 

Principio de Especialidad de la Marca. 

La marca cumple con este principio en el sentido de que sólo se aplica a la 

catogorla de productos o servicios para los que ha sido creada, de manera que la 

marca no puedo ser registrada para proteger Indeterminadamente, de modo 

indiscriminado, cualquier mercancla o servicio, ya quo ol alcance do la propiedad 

do una marca se llmila a la protección do los productos o servicios para los que 

fue registrada, quedando ableria la posibilidad de quo otra persona pueda usar 

esa misma marca para distinguir productos o servicios diferentes. 

Excepción al Principio de Especialidad de la Marca. 

El caso de las "marcas notorias" se presenta como la única excepción al principio 

de especialidad do la marca, ya que éstas gozan de un tratamiento privilegiado 

que los permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercanclas, 

de tal manera que aun tratándose de articulas agrupados en categorlas distintas a 

la que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección 

de la marca notoria se extiende a las mercanclas que formalmente correspondan a 
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otros grupos de clasificación oficial, esto previsto por el articulo 6 bis del Convenio 

de Paris, que incorpora a dicho tratado las disposiciones sobre la marca notoria, 

según el texto del citado precepto, los paises miembros do la Unión adquieren 

estos compromisos: 

a) negar el registro de la marca que sea igual o semejante a otra 

notoriamente conocida; 

b) Nullficar el registro que indebidamente haya sido concedido respecto do 

una marca notoria; y 

c) prohibir el uso indebido de una marca notoria. 

Esto se hace para evitar que un comerciante o fabricante se aprovecho del éxito 

de una marca ajena y registre esta misma para productos o servicios diferentes sin 

haber realizado trabajo o erogación alguna para disfrutar de un éxito probado que 

ha sido producido por otro. 
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CAPÍTULO TERCERO 

LA PROTECCIÓN DE LA MARCA REGISTRADA 

Una vez que se obtuvo el registro de la marca. el titular gozara como se ha visto. 

de la protección frente a terceros que pretendan aprovecharse de la misma. 

Pero para hacer efectiva esta protección, a favor de los consumidores y del titular 

de la marca la ley clasifica en dos grupos las conductas illcltas en perjuicio del 

titular de la marca, dando lugar asl por un lado a las Infracciones do caracter 

administrativo, definidas por ol articulo 213 on once fracciones, cuya comisión se 

sanciona de modo directo por el IMPI, con penas consistentes en multa, clausura y 

arresto administrativo, y por otro lado se encuentran los delitos, cuyo Inventario 

quedó consignado en el articulo 223, compuesto de quince fracciones, a los 

cuales nos referiremos en el siguiente capitulo con mas profundidad. 

1. Infracciones. 

Estaremos en presencia de una Infracción cuando se Infrinja, quebrante, 

transgreda o afecte de alguna manera los derechos exclusivos de uso derivados 

del registro de marca a favor de su titular, o bien cuando en uso de una marca se 

realicen prácticas desleales en perjuicio del publico consumidor, en términos de lo 

dispuesto por el articulo 213 de la Ley, respecto del cual citaremos las fracciones 

aplicables a la marca: 
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"Articulo 213 LPI. Son Infracciones administrativas: 

Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la Industria, 

comercio y servicios que Impliquen compntoncla dosloal y que so 

relacionen con la materia que esta Loy regula, (fracc. 1). 

Poner a la venta o on circulación productos u ofrecer servicios, Indicando 

que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. SI el 

registro do marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, so 

Incurrirá on Infracción después do un afio de la fecha de caducidad o en 

su caso, de la focha on que haya quedado firme la declaración 

correspondiente. (fracc. 111). 

Usar una marca parecida en grado do confusión a otra, para amparar los 

mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la 

registrada. (fracc. IV). 

Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante 

en grado do confusión como elemento do un nombre comercial o de una 

denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, 

denominaciones o razones sociales estén relacionados con 

establecimientos que operen con los productos o 11rvlclos protegidos 

por la marca. (fracc.V). 
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Usar como marca las denominaciones, signos, slmbolos, slglas o 

emblemas a quo so refiero el articulo 4, y las fracciones VII, VIII, IX, XII, 

XIV y XV del articulo 90 de esta Ley. (fracc. VII). 

Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de 

confusión como nombro comercial, denominación o razón socia! como 

parto do estos, do una persona flslca o moral cuya actividad sea la 

producción, Importación o comorclallzaclón de bienes o servicios Iguales 

o slmllares a los que so aplica la marca registrada, sin ol consentimiento, 

manifestado por escrito, del titular del registro do marca, o do la persona 

que tonga facultados para ello. (fracc. VIII). 

Efectuar, en ejercicio do actividades Industriales o mercantiles, actos que 

causen o Induzcan al públlco a confusión, error o engai\o, por hacer creer 

o suponer Infundadamente: 

a) La existencia do una relación o asociación entre un ostableclmlento y el 

do un tercero; 

b) Que so fabriquen productos bajo especificaciones, llcenclas o 

autorización do un tercero; 

c) Que el producto del que se trate proviene de un territorio, reglón o 

localidad distinta del verdadero lugar do origen, de modo que Induzca al 

público a error en cuanto al origen geográfico del producto. (fracc. IX). 
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- Intentar o lograr ol propósito de desprestigiar los productos, los 

servicios, la actividad Industria! o comorclal o ol estableclmlonto de otro. 

No estará comprendida on esta disposición, la comparación do los 

productos o do servicios que amparo la marca con ol propósito do 

informar al público, siempre quo dicha comparación no sea tendenciosa, 

falsa o exagerada on los términos do la Loy Federal do Protección al 

Consumidor. (trace. X). 

- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la 

licencia respectiva, on productos o servicios Iguales o slmllares a los que 

la marca se aplique. (trace. XVIII). 

- Ofrocor on venta o poner en circulación productos Iguales o almlllres a 

los que so aplica una marca registrada, a sabiendas de quo se usó ésta 

en los mismos sin consontlmlonto do su titular. (trace. XIX). 

Ofrecer en venta o poner on circulación productos a los quo so aplica una 

marca registrada que hayan sido alterados. (trace. XX). 

Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se apllca una 

marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido 

parcial o totalmente ésta. (trace. XXI). 
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Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley quo no 

constituyan delitos". (fracc. XXV). 

Cuando sé de alguna de estas infracciones, el procedimiento de declaración 

administrativa será realizado por el Instituto de oficio ó, a petición de qulon longa 

Interés jurldico y fundo su pretensión, observando las reglas generales aplicables 

a los procedimientos do declaración administrativa do nulidad, caducidad o 

cancelación, con la única observación do quo una vez que se corrió traslado al 

presunto Infractor, se le concede un plazo de diez dlas, para que rmmifiosto lo que 

a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes, esto os cuando 

no se haya realizado visita de Inspección. 

Pero cuando se haya realizado la visita de Inspección, de acuerdo a los artlculos 

209 frece, IX y 217 do la LPI, se otorgarán adlcionalemenlo diez dlas al visitado, 

para que realice las observaciones que considere oportunas. respecto do la visita 

y el acta de Inspección levantada, una voz concluido esto plazo, ol Instituto dictará 

la resolución que corresponda y on su caso, on esta misma impondrá la sanción 

que proceda, pero sólo si se trata de declaración administrativa de Infracción 

(artlculos 199, 215-217 LPI). 

2. Medidas Cautelares y Sanciones'. 
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La ley contempla en su articulo 199 bis, medidas provisionales cuya aplicación 

puede impedir un posible dano o perjuicio cuando estamos en presencia de una 

violación o posible violación de los derechos relativos a la marca. 

Medidas Cautelares. 

"Articulo 199 bis LPI. En los procedimientos do declaración 

administrativa relativos a la vlolaclón de alguno de los derechos que 

prologo esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas: 

l. Ordenar ol retiro do la circulación o Impedir ésta, respecto de las 

morcancias que Infrinjan derechos de los tutelados por esta 

Loy; 

11. Ordenar so retiren de circulación: 

a) Los objetos fabricados o usados Ilegalmente; 

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papeleria, material 

publlcllarlo y similares que Infrinjan alguno de los derechos 

tutelados por esta Ley; 

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papolerfa y similares que Infrinjan 

alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y 
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d) Los utenslllos o Instrumentos destinados o utilizados en la 

fabricación, elaboración u obtención do cualquiera de los 

señalados en los Incisos a, by c, anteriores; 

111. Prohibir, do Inmediato, la comorclallzaclón o uso de los 

productos con los que so violo un derecho do los protegidos por 

esta Ley; 

IV. Ordenar el aseguramiento do bienes, mismo que so practicará 

conforme a lo dispuesto en los artículos 211a212 bis 2; 

V. Ordenar al presunto Infractor o a terceros la suspensión o el 

ceso do los actos que constituyan una violación a las 

disposiciones do esta Ley, y 

VI. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el 

ostableclmlento cuando las medidas que se provén en las 

fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar 

la violación a los derechos protegidos por esta Ley. 

SI el producto o servicio se encuentra en el comercio, los 

comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su 
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onajonaclón o prestación a partir do la focha on quo so los notifique la 

resolución. 

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, Importadores y 

sus distribuidores, qulonos serán rosponsablos do rocuporar do 

Inmediato los productos quo ya so oncuentron on ol comercio." 

Estas medidas podrán praclicarso, cuando el solicitante afectado acredito sor ol 

titular del derecho a la marca, y que exista una violación real o Inminente a su 

derecho, de modo que pueda causarle un dano Irreparable y qua exista un temor 

fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alleren. 

El solicitante de la medida además, deberá otorgar una fianza suficiente, cuyo 

monto será determinado por el lnstiluto, para responder de los denos y perjuicios 

que pueda causar a la persona contra quien solicita la medida, asimismo, 

proporcionará al Instituto la información necesaria para llevar a cabo la medida 

(persona, bienes o servicios de que se trate, ubicación del establecimiento o lugar 

donde se comete la violación). 

Una vez que el solicilante ha aportado todos los elementos, el Instituto analizará la 

gravedad de la violación y la medida solicitada, actuando en consecuencia. 

(Articulo 199 bis 1 LPI). 
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De acuerdo al articulo 199 bis 2, de la ley, la persona en contra de quien se haya 

ordenado alguna de estas medidas, tendrá un plazo de diez dlas para presentar 

ante el Instituto las observaciones quo tuviera al respecto do dicha medida; 

asimismo el Instituto podrá modificar los términos do la medida que so haya 

adoptado tomando en consideración las observaciones que se le presenten. 

Por úllimo la persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir 

contrafianza para responder do los daños y perjuicios que se causen al solicitante 

de la misma, a efecto de obtener su levantamiento. (articulo 199 bis 1, fracc. 111, 2' 

párrafo, LPI). 

El Instituto decidirá en la resolución definitiva del procedimiento de declaración 

administrativa de Infracción, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas 

adoptadas. (articulo 199 bis 5, LPI). 

Sanciones. 

Las sanciones se presentan como la consecuencia juridlca derivada del 

incumplimiento de un deber, es decir, una vez declarada la infracción 

administrativa el Instituto podrá otorgar alguna de las siguientes sanciones: 

"articulo 214 LPI. Las Infracciones administrativas a esta Ley o demás 

disposiciones derivadas de ella serán sancionadas con: 
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l. Multa hasta por el Importo do veinte mll dlas do salarlo mlnlmo 

general vigente en el Distrito Federal; 

11. Multa adicional hasta por el Importo do veinte mll dlas do salarlo 

minlmo general vigente en el distrito Federal, por cada dia que 

persista la Infracción, 

111. Clausura temporal hasta por noventa dias: 

IV. Clausura definitiva, y 

V. Arresto administrativo hasta por 36 horas". 

En caso de reincidencia se duplicarán estas multas, sin que su monto exceda al 

triple del máximo fijado en el articulo 214, la ley defino para estos casos como 

reincidencia cada una de las subsecuentes Infracciones a un mismo precepto, 

cometidas dentro de los dos anos siguientes a la lecha en que se emitió la 

resolución relativa a la infracción. (articulo 218 LPI). 

La ley en su articulo 219, nos da las reglas de cuando procederá !clausura, 

diciendo: 

"Articulo 219 LPI. Las clausuras podrán Imponerse en la resoluclón 

que resuelva la Infracción ademés de la multa o sin que esta u haya 

Impuesto. Será procedente la clausura definitiva cuando el 

estableclmlento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y 
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dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la 

infracción, Independientemente de que hubiere variado su domicilio." 

Para la determinación de las sanciones el Instituto deberá tomar en cuenta: 

1. El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la 

Infracción: 

2. Las condiciones económicas del Infractor, y 

3. La gravedad que la Infracción Implique en relación con el comercio de 

productos o la prestación de servicios, asl como ol perjuicio ocasionado 

a los directamente afectados. (articulo 220 LPI). 

El articulo 221 bis, de la Ley establece quo la reparación del dano material o la 

indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiero 

la Ley, en ningún caso será Inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al 

público do cada producto o la prestación de servicios que Impliquen una violación 

de alguno de los derechos de propiedad Industrial regulados por la Ley. 

Cuando del análisis del expediente formado con motivo de la investigación por 

infracción administrativa el Instituto advierte la realización de hechos que pudieran 
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constituir alguno de los delitos previstos por la Ley, asl lo hará constar en la 

resolución que omita. (articulo 222 LPI). 

3. Dolltos en materia de Marcas provistos en la Ley Mexicana de Propiedad 

Industrial Vlgonto. 

El delito se defino como aquella conducta do acción u omisión que es antljurldica, 

tlplca, culpable y punible. En materia de marcas, la Ley tipifica como delitos las 

siguientes conductas: 

"Articulo 223 LPI. Son delitos: 

l. Reincidir en las conductas provistas en las fracciones 11 a XXII 

del articulo 213 do esta Ley, una vez que la primera sanción 

administrativa Impuesta por esta razón haya quedado firmo¡ 

11. Falslflcar en forma dolosa y con fin de especulación comercial, 

marcas protegidas por esta Ley¡ 

XVIII. Producir, almacenar, transportar, Introducir al pals, distribuir o 

vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, 

objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por 

esta Ley, asi como aportar y proveer de cualquier forma, a 

sabiendas, materias primas o Insumos destinados a la 

producción de objetos que ostenten falsiflcaclones de marcas 

protegidas por esta Ley. 
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Los delitos provistos en esto articulo so perseguirán por querella do 

parto ofendida." 

Los artlculos 223 bis y 224 de la Ley, nos señalan las sanciones que so impondrán 

en la comisión de cualquiera de estos delitos, que serán las siguientes: 

"Articulo 223 bis LPI. So Impondrá do dos a diez años do prisión y 

mulla do cien a diez mll dlas do salarlo mlnlmo general vigente en el 

Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vlas o en 

lugares públicos, en forma dolosa y con fin do especulación 

comercial, objetos que ostenten falslflcaclonos do marcas protegidas 

por esta Ley. SI la venta so realiza en establoclmlentos comerclalos, o 

do manera organizada o pormanonto, so estará a lo dispuesto en los 

· artlculos 223 y 224 do esta Ley." 

"Articulo 224 LPI. Se impondrán de dos a sois años de prisión y multa 

por el Importo do cien a diez mll dlas de salarlo mlnlmo general vigente 

en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se 

señalan en las fracciones 1, IV, V o VI del articulo 223 de esta Ley. En el 

caso do los delitos previstos en las fracciones 11 o 111 del mismo 

articulo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de 

dos mll a veinte mil dlas de salarlo mlnimo general vigente en el 

Distrito Federal." 
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En los siguientes puntos, abundaremos en el estudio do los delitos en materia do 

marcas. 

4. Antocodontos do los Delitos en la Loglslaclón sobro Marcas. 

Para poder entender la evolución de los delitos en materia de marcas, os 

necesario hacer una breve reseña do cómo nuestra legislación, con la finalidad do 

establecer normas jurldicas para la protección y evitar la piratorla do los Inventos, 

desde el siglo pasado a comenzado a realizar los cambios necesarios para 

adaptar la protección de las marcas a la vida diaria. 

Ley de Marcas de Fábrica do 1889. 

Conocida como "Ley do 28 de noviembre do 1889, sobro Marcas de Fábrica', fue 

la primera ley especifica sobro marcas y dofinla como delito do falsificación tanto 

el uso de marcas que fueran una reproducción exacta de otra cuya propiedad 

estuviese reservada, como la Imitación susceptible de provocar confusión con la 

legalmente depositada (art. 16), y expresamente establocla que los delitos de 

falsificación de marca de fábrica quedaban sujetos a las penas senaladas por el 

código respectivo (art. 18). 

Ley de Marcas Industriales t de Comercio de 1903. 
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Se le conoció como "Ley de Patentes de Invención", expedida el 25 de agosto do 

1903, comenzó a regir el 1 ºde octubre del mismo año. 

Esta segunda Ley mexicana reguladora de signos distintivos no remite al código 

penal para la imposición de penas. Continúa considerando como delito la 

usurpación marcarla, pero con disposiciones propias que fijan como castigo prisión 

y multa o una u otra pena al usuario ilegal de la marca (art. 18). 

Ley de 1928. 

La Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928, 

seflalaba un plazo de 20 años al registro marcarlo. 

Conserva el mismo sistema de la ley anterior al establecer directamente las penas 

de carácter alternativo para los delitos de falsificación, Imitación y uso Ilegal de las 

marcas, nombres y avisos comerciales (art. 73 a 90). 

Ley de la propiedad Industrial de 1942. 

Todas las modalidades que podlan revestir las Infracciones al derecho que deriva 

de las marcas registradas eran calificadas como delitos. Esta ley de la Propiedad 

Industrial del 31 de dlclembré de 1942, estipulaba como sanción para las 

violaciones a la misma, la represión de hechos delictuosos, pues las Infracciones 

al derecho que derivaba de las marcas registradas, eran calificadas como delitos. 
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Ley de Invenciones y Mercas de 1975. 

Una de las más importantes innovaciones do la ley de invenciones y marces de 

1975, que reglamentó en Móxlco la Propiedad Industrial, fue el cambio de criterio 

para castigar las Infracciones sobro dicha materia, tanto a las que afectan el 

patrimonio do los titularos do derechos como a las que violan normas 

preferentemente dictadas para proteger a los consumidores o para evitar actos de 

competencia desleal y situaciones engai\osas o abusivas on perjuicio de la 

sociedad en general. 

En esta ley se transformó ol sistema de derecho penal especial do propiedad 

Industrial por otro mixto, consistente en dividir on dos grupos las sanciones: las de 

carácter administrativo, correspondientes a las denominadas Infracciones 

administrativas, y las de lndole penal previstas para la comisión de delitos. Las 

primeras sancionadas mediante multas, y las segundas con penas de privación do 

la libertad. 

Ley de Fomento y protección de la propiedad Industrial de 25 de junio de 

1991. 

Esta ley clasificaba en su articulo 223 el repertorio de los delitos en materia de 

propiedad Industrial, a continuación enllstaremos tos referidos a las marcas. 
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Uso Ilegal. Uso de marca igual a la registrada para distinguir Iguales o 

similares productos o servicios: 223-VI. 

Venia do productos con marca Ilegal. Ofreciendo en venta o puesta en 

circulación do dichos productos o servicios con conocimiento de que la 

marca se usó sin el consentimiento del dueno del registro: 223-IV. 

Falsificación do productos. Ofrecimiento en venta o puesta on circulación 

de productos con la marca registrada, falsificados: 223- VIII. 

Falsificación do marca. Ofrecimiento on venta o puesta en circulación de 

productos con la marca registrada despuós de haberla alterado: 223-IX. 

Rolncldoncla en la Imitación. Uso do marca Imitadora no registrada 

después do haberse aplicado la sanción administrativa con motivos de la 

Imitación: 223-X. 

Ofrecimiento en venta o puesta en circulación de productos con marca 

Imitadora no registrada, después do haber sido sancionada 

administrativamente la Imitación: 223-XI. 

El uso de marca Imitadora no registrada después de haberse aplicado la sanción 

administrativa con motivo de la Imitación, prevista en la fracción V del articulo 213 
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de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, asl como el 

ofrecimiento en venta o puesta en circulación de productos con marca Imitadora 

no registrada, previstos en las fracciones X y Xi del articulo 223 de la misma ley, 

se castigaban con prisión de seis meses a cuatro años y mullas por el Importe do 

cincuenta a cinco mil dlas de salarlo mlnlmo general vigente en el Distrito Federal. 

Ley de la Propiedad Industrial Vigente. 

Entró en vigor el 1" de octubre de 1994, dicha ley pretende la despenalización de 

los delitos de los ordenamientos anteriores, pues como se aprecia a partir de la ley 

de 1975, la tendencia legislativa, consiste en la aplicación de sanciones 

económicas y no penas privativas de la libertad o punibles en el campo penal. 

La ley vigente clasifica también en dos grupos las conductas lllcltas: por un lado 

establece las sanciones que corresponden a las infracciones administrativas, cuya 

comisión se sanciona directamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, las cuales consisten en multa, clausura y arresto administrativo, como 

vimos, y por otro lado, considera delitos, en los cuales se requiere un dictamen 

técnico por parte del IMPI (articulo 225 LPI) para el ejercicio de la acción penal. 

5. Del delito de reincidencia previsto en el articulo 213 fracca. 111, IV, V, VII, 

XVIII, XIX, XX y XXI de la Ley de Propiedad Industrial. 
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Para que se de esta figura debe haber una declaración administrativa de Infracción 

por parte del IMPI, para que pueda darse , por parto del infractor, la reincidencia 

en esta conducta. Entendiéndose por reincidencia de acuerdo al articulo 218 do la 

Ley, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas 

dentro de los dos años siguientes a la fecha en la que se emitió la resolución 

relativa a la Infracción. 

Es importante conceptuar delito dentro de nuestra legislación, teniendo asl que el 

articulo 7 de nuestro ordenamiento penal en su Capitulo 1 del Titulo Primero bajo 

la eplgrafe "Reglas Generales sobro Oe/ifos y Responsabilidad" Senala: "Delito es 

el acto u omisión que sancionan las leyes penales". 

En cuanto al delito en estudio diremos, que es un delito especial, ya que se 

encuentra contenido en una Ley Especial, que es la Ley de Propiedad Industrial 

vigente, misma que da competencia a Tribunales Federales para la persecución 

de los delitos que en su materia se cometan. (articulo 227 LPI). 

Para que se de el delito de reincidencia estipulado en la fracción primera del 

articulo 223 de la ley, el presunto reincidente, debe haber cometido anterionmente 

una Infracción administrativa, de las enumeradas en las fracciones 111, IV, V, VII, 

XVIII, XIX, XX y XXI, del articulo 213 a las que ya hicimos referencia, claro esto 

respecto a la materia de marcas que es el tema de nuestro trabajo, asl como el 

dictamen técnico emitido por el IMPI, para posterionmente hacer del conocimiento 

del Ministerio Público Federal los hechos que puedan ser constitutivos de delito. 
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6. Dol delito do Falslflcaclón do la Marca provisto on el articulo 223 fracción 

11 do la LPI. 

Como se ha podido observar, las marcas presentan una utilidad para ol fabricante 

o comerciante, para que sus productos sean identificados y adquiridos, osl, 

también presentan utilidad para el consumidor, que exige los productos o servicios 

según su conocimiento de calidad, por lo que la falsificación de una marca os un 

hecho en detrimento del titular do la marca y del consumidor. 

Concepto do falsificación. 

Falsificación, del latln falsificatio, que es falso, con falsedad o ongano; el agente 

es el fa/sarius, equivalente al falsificador, falseador, el que falsifica. 

Según Vlncenzo Monzlnl, la falsificación es lo creación Imitativo de carácter 

ilegitimo, cualquiera que sea la materia empicada y el medio seguido, sin que 

Interese su grado de perfección o la cantidad de piezas falsificadas. 

Este vocablo, entrana la lesión de lnlereses jurldicamento protegidos, bien sean 

individuales o colectivos, y tiene como objeto de tutela, la confianza de toda la 

sociedad en el valor y legitimidad de las cosas, es decir, su interés más importante 

o principal es la fe pública, que a su vez equivale a la confianza que otorga la 

sociedad en algunos actos externos, signos y formas a los que el Estado atribuye 
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valor jurldico y que, como dice Garrara, no deriva do los sentidos o del juicio de los 

individuos, sino do la determinación impuesta por la autoridad. 

La falsificación implica una adulteración, corrupción o contrahechura do una cosa 

material. Asimismo se considera como una Imitación do lo autóntico. de lo genuino 

o de ciertos signos que caracterizan un modeio.61 

7. Elementos de los Delitos en Materia de Marcas 

Es importante senalar los elementos que confonman los delitos en materia de 

marcas, para saber el alcance que tendrá su investigación y su sanción, en 

relación con las personas que hayan Intervenido en él. 

La capacidad de delinquir sólo reside en los seres racionales, pues no es posible 

hablar de delincuencia y culpabilidad sin el concurso de la conciencia y· de la 

voluntad, facultades exclusivas del hombre. 

De esta manera, el hombre es sujeto activo cuando realiza la conducta o el hecho 

llplco, anlijurldico, culpable y punible, o bien, cuando participa en la comisión del 

delito, contribuyendo a su ejecución proponiendo, instigando o auxiliando al autor, 

" lnslllulo de ln•·rsllgadon" Jurldlm, Nuevo pjccjonario Juridjco Mcxic1no, Ed. Poolia, D·ll, Móxico, 
2000, p. 1672 y 1673. 
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con anterioridad a su realización, concomitante con ella o después de su 

consumación. 

Algunos autores hablan de la "autorla y participación" y hacen comprender en las 

autorlas las figuras de la autorla directa, la autorla mediata y la coautorla; en la 

primera figura, el sujeto realiza directamente et hecho delictivo descrito en la Ley 

Penal; el autor mediato es quien realiza el delito valiéndose do otro que actúa 

como Instrumento para la comisión del mismo; la coautorla so presenta cuando el 

hecho delictivo es realizado conjuntamente con otro u otros sujetos, quienes 

también son autores. La participación está integrada por la Instigación y la 

complicidad. 

En el ámbito del Derecho Penal, nuestro Código Penal Federal, en su articulo 13, 

señala en ocho fracciones los autores o participes del delito, y senala que 

responderá cada uno en la medida de su propia culpabilidad. 

El sujeto activo 

Como persona humana se ha clasificado en varias categorlas, de las cuales solo 

estudiaremos tres, toda vez que se considera tienen relevancia en los delitos que 

analizamos: 

a) Autor material. Quien flslcamente realiza el evento delictivo y lo ejecuta 

directamente, en este caso el empresario o fabricante que en forma 
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dolosa reincide en una infracción administrativa; o bien falsifica morcas 

que son las originales para obtener un provecho y asl causar un 

perjuicio en detrimento del titular de la marca real. 

b) Autor Intelectual, se le ha considerado en la fracción 1, del articulo 13 de 

nuestro ordenamiento penal, al decir que son los responsables del 

delito, 'los que acuerden o preparen su realización", en ésta selección 

se Incluyen a los abogados, economistas, financieros, empresarios y 

ejecutivos de compañlas que al evaluar las ganancias que obtendriln 

por el uso de una marca falsificada, o por el uso de una marca 

registrada sin permiso de su titular, etc., elaboran métodos tendientes a 

obtener altas utllldades, en este aspecto, es necesario definir lo que 

Implica la valoración de una marca, lo que consiste no sólo en 

determinar las ventas de la empresa que la comertializa, ni sus 

utilidades o sus activos, sino también considerar su penetración en el 

grupo social, la Incidencia de sus competidores, la percepción del 

distintivo y otros factores. 

El autor Intelectual no tiene el dominio del hecho, sólo actúa culpablemente, ya 

que para obtener un resultado se vale de otra persona, quien puede cometer o no 

otro hecho delictivo, por esto únicamente lo motiva y lo Induce a cometerlo, siendo 

dicha motivación subjetiva e individual, por lo que no nos puede dar el dominio del 

hecho. De esta forma quien tiene dicho dominio es el inducido a cometerlo, en 

virlud de que éste puede o no realizarlo. 
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c) asociación o banda Delincuente, es cuando un grupo do sujetos se une 

para delinquir, poro supone una prolongación en el tiempo, es decir, 

para que sea una asociación requiere permanencia. Para un sector 

doctrinal, estas asociaciones delictuosas han quedado en el pasado, 

cuando tenlan estabilidad y una disciplina, en la actualidad sólo so 

forman eventualmente para la ejecución do determinados lllcltos, pero 

una vez que son realizados, se disuelven. Do lo expuesto so desprende 

que bajo esta categorla se encuentran los comerciantes o vendedores 

ambulantes, que adquieren los productos a bajo costo y los distribuyen, 

sabiendo que el producto es alterado y no os el original, como sucede 

con marcas como Dove, Caprlce, etc., principalmente productos do 

belleza, que se comercializan a gran escala, la cual entenderlamos 

como 2escala comercial', actuando dolosamente o con Intención. 

Sujetos Pasivos. 

En cuanto a los sujetos pasivos, diremos que son quienes sufren directamente la 

acción, son sobre quien recaen todos los actos materiales utilizados en la 

realización del lllcito, por un lado está el titular del derecho danado o puesto en 

peligro, que en las figuras en cuestión son los titulares de cada una de las marcas, 

y los otros sujetos pasivos, son la colectividad o consumidores, al ser engai\ados 

al adquirir productos alterados o no originales. 
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El objeto jurldlco, es el bien jurldicamente tutelado, es decir, el bien o el derecho 

que es protegido por las leyes penales, el cual puede ser la vida, la libertad 

corporal, la propiedad privada, el patrimonio, entre otros. En ol presente delito, 

consideramos que el objeto jurldico de estos delitos es el patrimonio que consiste 

en la propiedad y posesión do una marca. 

Antiluridicldad. 

La antljurldlcidad la podemos considerar como un elemento positivo del delito, es 

decir, cuando una conducta es antljurldlca, es considerada como delito. 

De esta forma se considera la antljurldlcldad como el choque de la conducta con el 

orden jurldico, el cual tiene además del orden normativo, los preceptos permisivos. 

La antljurldlcidad es lo contrario a Derecho, por lo tanto, no basta que la conducta 

encuadre en el tipo penal, se necesita que ésta conducta sea antijurldica. Algunos 

autores estiman que la antljuridicldad es la esencia misma dol delito, como su 

naturaleza lntrlnseca, es decir, sin la existencia de ésta, no podrla considerarse 

una conducta como delito, es lo contrario a lo que la ley establece. 

Culpabilidad. 

La culpabilidad es un elemento básico del delito y es el nexo intelectual y 

emocional que une al sujeto con el acto delictivo. 
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El nexo es el fenómeno que se da entre dos entes, en la culpabilidad es la relación 

entre el sujeto y el delito y el delito, este es el nexo Intelectual y emocional entro el 

sujeto y el delito. 

La c~lpabllidad lleno cuatro importantes elementos que la conforman y son: una 

ley, una acción, un contraste entre esta acción y esta ley, y el conocimiento de 

ésta situación. 

De acuerdo al psicologismo, las especies o formas de la culpabilidad son dos: el 

dolo y la culpa. 

El dolo consiste en el conocimiento do la realización de circunstancias que 

pertenecen al tipo, y la voluntad o aceptación del mismo. Afirmándose asl que el 

dolo está compuesto por los siguientes elementos: 

Intelectual. Implica el conocimiento por parte del sujeto que realiza 

circunstancias pertenecientes al tipo; en este sentido, nos referimos al 

conocimiento que debe tener el sujeto activo del illcito que está cometiendo, 

o sea el saber que su conducta es contraria al orden y a la paz social, y 

Emocional. Es la voluntad de la conducta y del resultado. Es la voluntad y 

conciencia de ejecutar un acto contrario a la ley. 
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En cuanto a la culpa, que es la otra forma de culpabilidad, podemos decir 

que existe culpa, cuando obrando sin intención y sin diligencia debida se 

causa un resultado dañoso, previsible y penado por la ley. 

Penalidad. 

Ahora corresponde ver la pena Imponible al sujeto activo de los presentes illcitos, 

la pena establecida por la Ley de la Propiedad Industrial, en el Ululo séptimo, bajo 

el eplgrafe: 'De la Inspección, de las Infracciones Administrativas y Sanciones 

Administrativas y de los Delitos', Capitulo 11, rubro: Do los Delitos, numeral 224, 

señala, que para el delito de reincidencia se castigará con prisión de dos a seis 

años y multa por el Importe de cien a diez mil dlas de salarlo mlnimo general 

vigente a quien cometa este delito. Y en caso de que se trate del delito de 

falsificación , se Impondrá de tres a diez anos de prisión y multa de dos mil a 

veinte mil dlas de salario mlnlmo general vigente en el Distrito Federal. 

Para la Imposición de estas penas y de la tipificación del delito es necesario que 

se reúnan los elementos citados anteriormente. 
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CAPITULO IV. 

ASPECTOS PROCESALES DE LAS INFRACCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y DE LOS DELITOS CONTRA LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO. 

Cuando algún titular de una marca quiera iniciar un procedimiento de declaración 

administrativa de infracción, debe seguir una serie de pasos ante el IMPI, para que 

se declare ésta. 

Los artlculos 187 y 188 de la Ley, nos dan las bases sobre las cuales se 

substanciará el procedimiento, los cuales a la letra dicen: 

"Articulo 187 LPI. Las sollcltudos do declaración admlnl1tratlva de 

nulidad, caducidad, cancelación o Infracción administrativa que 

establece esta ley, so sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento que sel\ala esto capitulo y las formalidades que esta 

Ley prevé, siendo aplicable supletorlamonte, en lo que no se oponga, 

el Código Federal de Procedimientos Civiles." 

"Articulo 188 LPI. El Instituto podrá Iniciar el procedimiento de 

declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga Interés 

juridlco y funde su pretensión." 
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Otra regla Importante que debo tomar en cuenta el titular de una marca antes de 

iniciar el procedimiento, es la que se refiere a los términos, dicha regla esta 

contenida en ol articulo 184 do la Loy, que a la letra dice: 

"Articulo 184 LPI. En los plazos fijados por esta Ley en dlas, so 

computarán únicamente los hábiles; tratándose de términos referidos 

a meses o años, el cómputo so hará de fecha a fecha, considerando 

Incluso los dlas hábiles. 

Los plazos empozarán a correr al dla siguiente do la notificación 

respectiva. Las pubilcaclones en Gaceta surtirán efectos de 

notificación en la focha que en la propia Gaceta so Indique o, en su 

defecto, al dla siguiente de aquél en que se ponga en clrculaclón." 

Requisitos do Procedlbllldad. 

Al dar inicio cualquier tramitación, destinada a obtener la protección de los 

derechos de propiedad Industria!, es necesario cumplir con requisitos previos, los 

cuales son comunes a lodos los casos. En cuanto al aspecto procesal referente a 

las Infracciones administrativas será necesario cumplimentar de acuerdo con los 

articulas 229 y 131 de la Ley los siguientes requerimientos: 

"Articulo 229 LPI. Para el ejercicio de las acciones clvlles y penales 

derivadas de la vlolaclón de un derecho de propiedad Industrial asl 
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como para la adopción do las medidas provistas on el articulo 199 bis 

do esta Loy, será necesario que el titular dol derecho haya aplicado a 

los productos, envases o embalajes do productos amparados por un 

derecho do propiedad Industrial las Indicaciones y leyendas a quo so 

refieren los articulos 26 y 131 do esta Ley, o por algún otro modio 

haber manifestado o hecho del conocimiento público que los 

productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de 

propiedad Industrial. 

Esto requisito no será oxlglblo on los casos do Infracciones 

administrativas quo no Impliquen una violación a un derecho do 

propiedad Industrial." 

"Articulo 131 LPI. La ostentación de la leyenda "marca registrada", las 

siglas "M.R." o el slmbolo ® sólo podrá realizarse en el caso de 101 

productos o servicios para los cuales dicha marca &e encuentre 

registrada." 

Hay que recordar que el articulo 199 Bis, al que se refiere el articulo 229, regula 

las medidas que el IMPI puede imponer, en caso de una declaración 

administrativa relativa a la violación de alguno de los derechos de propiedad 

industrial. 

1. Aspectos Procesales de las Infracciones Administrativas. 
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Como en todo asunto, es necesario que exista un Interés jurldico del promovente, 

para que emprenda la gestión, o bien su representante legal, cuya calidad de 

apoderado se puede comprobar de acuerdo al articulo 181 de la Ley de la 

siguiente manera: 

1. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es 

persona flslca; 

2. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el 

caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, 

o la Inscripción de licencias o sus transmisiones. 

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga 

cuenta con facultades para ello y citarse el Instrumento en el que 

consten dichas facultades. 

3. En los casos no comprendidos en la fonma anterior, mediante 

lnstrument9 público o carta poder con ratificación de firmas ante notarlo 

o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo 

acreditarse la legal existencia de esta y las facultades del otorgante, y 

4. En los casos no comprendidos en la segunda fonma, mediante poder 

otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue 

o de acuerdo a los tratados Internacionales, en caso de que el mandante 

sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la 
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existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el 

poder, asl como del derecho del otorgante para conferirlo, so presumlril 

la validez del poder, salvo prueba en contrario. 

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del 

solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copla simple de la 

constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de 

poderes establecido por el Instituto. 

El articulo 181 de la Ley se relaciona con los artlculos 16 y 17 del Reglamento de 

la Ley. 

La solicitud de declaración administrativa confonno a la ley, debo contener los 

siguientes requisitos. 

"Articulo 189. LPI. La sollcltud de declaración administrativa que se 

Interponga deberá contener los siguientes roqusltos: 

l. Nombro del solicitante y, en su caso, do su representante; 

11. Domlclllo para olr y recibir noliftcaclonos; 

111. Nombro y domicilio do la contraparte o do su representante¡ 

IV. El objeto do la solicitud, detallándolo en términos claros y 

precisos; 

V. La descripción do los hechos, y 
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VI. Los fundamentos de derecho. 

Además de estos datos, de acuerdo al articulo 69 del Reglamento de ta Ley, 

deberán mencionarse en la solicitud de declaración administrativa, tratándose de 

infracción administrativa, la ubicación do ta empresa, negociación o 

establecimiento en donde se fabriquen, distribuyan, comercialicen o almacenen los 

productos o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presuntamente se 

cometa la Infracción denunciada. 

La demanda se ha de formular por triplicado, para conservar una copia sellada y 

para que se dé traslado con la otra, debe agregarse a la demanda el comprobante 

de pago correspondiente. 

Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y 

cancelación, el Instituto la notificará al titular afectado, concediéndolo un plazo de 

un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, la 

notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración 

administrativa. (articulo 193 LPI). En los procedimientos de declaración 

administrativa de infracción se estará a lo dispuesto por las reglas para la 

inspección señaladas en el articulo 209 fracción IX de la Ley y 216. 

En cuanto a la contestación, esta debe ajustarse en lo general a la misma forma 

que la solicitud, el articulo 197 de la Ley establece que el escrito en que el titular 
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afectado o en su caso el presunto infractor formule sus manifestaciones debera 

contener: 

1. Nombre del titular o afectado o del presunto infractor, y en su caso, de 

su representante; 

2. Domicilio para oir y recibir notificaciones; 

3. Excepciones y defensas; 

4. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la 

solicitud de declaración administrativa, y 

5. Fundamentos de derecho. 

Para la presentación del escrito y ofrecimiento de pruebas seré aplicable lo 

dispuesto en el articulo 190 de la Ley, que a la letra menciona: 

"Articulo 190 LPI. Con la sollcttud de declaraclón administrativa 

deberán acompañarse, en orlgtnalos o coplas debidamente 

certificadas, tos documentos y constancias en que se funde la acción 

y ofrecerse las pruebas conespondlentes. Las pruebas que se 
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prosonton posteriormonto, no serán admitidas salvo que fueron 

suporvonlontos. 

Cuando so ofrezca como prueba algún documento quo obre en los 

archivos del Instituto, bastará que el sollcltanto preciso ol oxpodlonto 

on ol cual so oncuontra y solicito la expedición do la copla certificada 

corrospondlento o, on su caso, ol cotejo de la copla simple que so 

exhiba." 

Cuando el solicltanle no cumpliere con los requisitos a que so refiero el articulo 

189, el IMPI, lo requeriré, por una sola vez, para que subsano la omisión o haga 

las aclaraciones que corresponda, par lo cual el Instituto, lo daré un plazo de 8 

dlas y do no cumplirse en el plazo otorgado el requerimiento, so desechara la 

solicitud. Además, la solicitud también so desechara por falta de documento que 

acredite la personalidad o cuando el registro en que so baso la acción no se 

encuentre vigente. (artlculo 191 LPI). 

En los procedimientos de declaración administrativa se admiten toda clase de 

pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimoolo o la 

confesión estén contenidas en documental; asl como las que sean contrarias a la 

moral y al derecho tampoco serán admitidas. 

La Ley les otorga valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios 

elaborados por el titular o su llcenclatario. (articulo 192 LPI). 
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Otra regla general en cuanto al procedimiento, consiste en que toda solicitud o 

promoción dirigida al Instituto, deberán presentarse por escrito y redactadas en 

idioma español, los documentos que se presenten en Idioma diferente deberán 

acompañarse de su traducción al español. (articulo 5 fracción VII RLPI). 

Las solicitudes y promociones además deberán ser firmadas por el interesado o su 

representante y estar acompañadas del comprobante del pago de tarifa 

correspondiente, si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechará de 

plano la solicitud o promoción. 

De acuerdo al articulo 195 de la Ley, en el procedimiento de declaración 

administrativa no se sustanciarán Incidentes de previo y especial pronunciamiento 

sino que se resolverán al omitirse la resolución que proceda. 

Tratándose de procedimientos de declaración administrativa de Infracción, en la 

misma resolución se Impondrá la sanción, cuando ésta sea procedente. (articulo 

199 LPI, último párrafo). También el Instituto en estos procedimientos de 

declaración administrativa de infracción, buscará conciliar los intereses de los 

Involucrados. (articulo 199 bls-8 LPI). 

En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de 

alguno de los derechos que protege la Ley, el IMPI, puede adoptar las medidas 

establecidas en el articulo 199 bis, al que ya hemos hecho referencia; la persona 

en contra de quien se haya ordenado alguna de ests medidas tiene un plazo de 
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diez dlas para presentar ante el Instituto, las observaciones que tuviere respecto 

de la medida y el Instituto puede modificar la medida tomando en consideración 

las observaciones que so le presenten. (articulo 199 bis-2 LPI). 

El articulo 199 Bls-3 señala que ol solicitanto de las medidas provisionales seré 

responsable del pago de daños y perjuicios causados a la persona on contra de 

quien se hubiesen ejecutado cuando la resolución definitiva que hubiese quedado 

firme sobro el fondo de la controversia declare que no existió violación ni 

amenaza do violaclón a los derechos del solicitante do la medida y cuando no se 

hubiese presentado la demanda o solicitud de declaraclón administrativa de 

infracción ante la autoridad competente o ante el IMPI, respecto del fondo de la 

controversia, dentro do un plazo do veinte dlas contados a partir de la ejecución 

do la medida. 

El Instituto decidirá en la resolución definitiva del procedimiento do declaraclón 

administrativa de Infracción, sobre el levantamiento o definltlvldad de las medidas 

adoptadas. 

2. Aspectos Procesales del Procedimiento Penal. 

El articulo 227 de la Ley determina que son competentes los tribunales de la 

Federación para conocer de los delitos en materia de Propiedad Industrial. 

168 



Una voz transcurrida la rase administrativa, si se considera, previo dictamen 

técnico del instituto, la comisión de un delito, so dará conocimiento al Ministerio 

Público para resolver conformo a derecho, dando paso do ésto modo a la faso 

penal, la cual se detalla a continuación. 

Un requisito fundamental, para poder remitir a una ley especial, os lo previsto por 

ol articulo 6º del código penal on ol Libro Primero, bajo el rubro Titulo Preliminar, 

que a la letra dice: 

"Cuando se cometa un delito no provisto on éste Código, poro si on una Ley 

especial o on un Tratado Internacional de observancia obligatoria on México, se 

aplicarán éstos, tomando on 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 sobro la general". 

Una vez expuesto lo anterior en este punto especial de nuestro trabajo, relativo al 

aspecto procesal, veremos grosso modo la etapa de la averiguación previa para 

después continuar con el proceso penal. 

En la etapa de averiguación previa para que se Inicie una Indagatoria, se requiere 

presentar una denuncia, acusación y/o querella de un hecho determinado que la 

ley señale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad. 
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De esta manera se prohibe por la Constitución, pesquisas y la aprehensión o 

detención, con excepción de la flagrancia de las personas si no existe una orden 

emitida por una autoridad competente para tal fin. 

La denuncia se puede definir como la comunicación sobre algún hecho que podrla 

considerarse dellctuoso, que una persona realiza ante la autoridad facultada para 

ello. 

La acusación de acuerdo con el articulo 16 constitucional, puede considerarse 

como querella y opera en los delitos de carácter privado para que so persiga al 

delincuonle. 

Asl el requisito de la querella del ofendido, solo se hace necesario en los casos 

que asl lo determine el Código Penal. 

La querella es un requisito de procedibllldad para poder movilizar la institución 

investigadora del Ministerio Público o Representante Social Federal quien es el 

litular del ejercicio de la acción penal, pues se afinna la existencia del delito con 

independencia de ella, la querella no es una condición de derecho sustantivo, sin 

embargo, tiene existencia en el ámbito del proceso por ser una institución. 

Los artlcuios referentes a la denuncia o querella son: 2, 113, 114, 116-120, 148 y 

149 del Código Federal de Procedimientos Penales, mismos que se relacionan en 

virtud del estudio abordado. 
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La Ley Orgánica de la procuradurla General de la republica establece en su 

articulo 8, fracción, 1, Inciso m, lo siguiente: 'Articulo 8. La persecución de los 

delitos del orden federal a que so refiere la fracción V del artlculo 2 de esta ley 

comprende: 

l. En la averiguación previa ... 

m) Las demás que determinen las normas aplicables. 

'Cuando el Ministerio Publico Federal, tenga conocimiento por si o por 

conducto de sus auxiliares de la probable comisión de un delito cuya 

persecución dependa de la querella o do cualquier otro acto equivalente, 

que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de 

Inmediato a la autoridad legltlmada para presentar la querella o cumplir con 

el requisito oqulvalonto a fin do que so resuelva con el debido conocimiento 

do los hechos, lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. 

Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Publico Federal, la 

determinación que adopto."62 

Una vez que se cumple con el requisito de procedibllidad que marca la ley, se 

inicia la llamada trilogla del Derecho penal, formada por los actos de acusación, 

los actos de defensa y los actos de decisión. Los primeros corren a cargo det 

" LEY ORGÁNICA DE 1.A PROCURAllURIA GENERAi, DE LA REPÚBLICA, ll11culo 8., M~xico, 
1996. 
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Ministerio Público, los segundos a cargo del acusado y los terceros a cargo del 

juez, estos actos constituyen el proceso penal. 

El procedimienlo penal inicia con la averiguación previa, en la que el Ministerio 

Público realiza las Investigaciones para buscar el nexo de causalidad entre el 

presunto responsable y el acto o hecho constitutivo de delito para establecer la 

verdad hislórica.63 

La averiguación previa es el periodo de la acción, también llamada etapa pre­

procesa! que tiene por objolo Investigar el delito y recoger las pruebas 

indispensables para que el Ministerio Público se encuentre on condiciones do 

ejercitar o no la acción penal, asimismo practica diversas diligencias ministeriales 

dentro do las que sobresalen ol asegurar los objetos e instrumentos del delito, que 

en malaria de violación do derechos de propiedad industrial es fundamenta para 

combatir a los delincuentes que por ejemplo, se dedican a la falsificación dolosa 

de marcas do productos o servicios, asl como a ilicitos referentes a secretos 

industriales. 

En todas y cada una de las diligencias que se llevan a cabo para la Integración de 

una averiguación previa, se busca comprobar la posible responsabilidad penal de 

quien o quienes resulten responsables en la comisión de los delitos, para que 

dicha conducta se ajuste a algún tipo penal descrito en la Ley en la materia en el 

capitulo 111,' bajo el rubro de los Delitos, de la Ley de la Propiedad Industrial. 

•i CÓDIGO FEDERAL DE PROCEl>IMIENTOS PENALES, anlculo I ', fracción 11. 
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La averiguación previa termina en caso de reunirse los requisitos exigidos 

por los ordenamientos legales pertinentes, con la consignación (articulo 

134, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales). Asl el 

Ministerio Público, pone a disposición de la autoridad judicial las diligencias 

y al presunto responsable. 

En caso do no acreditarse la presunta responsabilidad del inculpado por 

falta do elementos para comprobar la existencia del delito, so procedo a 

resolver la Indagatoria remitiéndose a consulta do no ejercicio de la Acción 

Penal, pero si postorlormonto pudieran surgir dichos elementos se onvla a 

la reserva o archivo (articulo 131 C.F.P.P). En caso do no reunirse dichos 

elementos en el expediente, se resolverá mediante consulta de No ejercicio 

do la acción penal o su archivo definitivo, (articulo 137 C.F.P.P.). 

La segunda fase penal es la Instrucción, en ella después de ejercitarse la 

acción panal el juez ordena la radicación del asunto y lleva a cabo los actos 

procesales encaminados a la comprobación de los elementos del delito y al 

conocimiento de la responsabilidad o Inconsciencia del presunto sujeto 

aclivo64 

La Instrucción a su vez se divide en tres partes: 

"Articulo 1°, íracclón 11, del CODIGO FEDERAi. DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
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1ª. Comienza desde la resolución judicial conocida como auto de Inicio do 

radicación o cabeza de proceso, hasta el auto do formal prisión. 

2°. Principia desde el auto de formal prisión o con el de sujeción a proceso y 

concluye con el auto que declara agolada la Averiguación. 

3ª. La última, da inicio con el auto citado y termina con el auto que declara cerrada 

la instrucclón.55 

En términos generales la instrucción comprende todas aquellas diligencias 

realizadas por los tribunales, toda voz que se ha ejercido la acción penal con el fin 

de esclarecer la existencia de los delitos, la circunstancia en que hubieren sido 

cometidos y la responsabllldad o falta de responsabilidad de los participantes. Las 

prácticas Instructoras están reservadas por regla general al juez, regidas por el 

principio de autonomla en las funciones procesales. 

El titular de la acción penal (Ministerio Público), la conduce a los tribunales y al 

hacerlo se convierte en parte. En el juicio que es la tercera etapa correspondo al 

juez, después de haber recibido y practicado las pruebas conducentes al 

esclarecimiento de la verdad histórica, las evalúa para detennlnar la culpabilidad o 

inculpabilidad del supuesto sujeto activo del delito. 

"Apuntes de Der<eho Prom•I Ptnal, Sllvo llrmindtl Prdro. 
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En la cuarta y última etapa, que es la sentencia que no es más que la resolución 

judlclal que fundada en los elementos del Injusto posible y en las circunstancias 

objetivas y subjetivas condicionales del delito, resuelvo la pretensión punitiva 

estatal, Individualizando ol derecho poniendo con ello fin a la lnslancla. 

En todo procedimiento judicial, oxlslen Incidentes que so ventilan denlro del mismo 

procedimiento y el penal no es la excepción, también existen recursos como el de 

apelación a los autos o resoluciones emitidas por ol órgano jurisdiccional, y por 

último en caso de que estos sean contrarios a las garantlas Individuales del 

procesado o Inculpado se recurrirá al juicio de Amparo. Dichos recursos se 

tratarán más detalladamente en el siguiente punto dentro de esto trabajo.56 

Finalmente el periodo llamado de ejecución on realidad no forma parte del 

procedimiento penal, sino del derecho Penitenciario y tiene como objeto que el 

órgano encargado de la ejecución de las sanciones Impuestas en sentencia firma, 

señale el tratamiento y los lugares on que han de cumplirse las condonas. 

Las penas y medidas de seguridad, que senala el Código Penal en su numeral 24, 

son: 

1. Prisión; 

2. Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comunidad; 

"Ar1fculos 361)'361, CÓDIGO FEDERAi, DE rROCEDIMIENTOS PENALES, Tflulo Dicimo, 
Recursos, Capitulo l, Rcvoonción. Y Cepftulo 11, e~fculos 363·391. 
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3. Internamiento o tratamiento en libertad de lnimputables y de quienes tengan el 

hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o pslcotrópicos; 

4. Confinamiento; 

5. Prohibición de ir a lugar determinado; 

6. Sanción pecuniaria; 

7. Se deroga; 

8. Decomiso de instrumentos, objeto y productos de delito; 

9. Amonestación; 

1 O. Apercibimiento; 

11. Caución de no ofender; 

12. Suspensión o privación de derechos; 

13. Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos; 

14.Publicación Especial de sentencia; 
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15. Vigilancia de la autoridad; 

16. Suspensión o disolución de sociedades: 

17. Medidas tutelares para menores; 

18. Decomiso do bienes correspondientes al enriquecimiento lllcllo.57 

Analizando lo anterior, se aprecia que en delitos cometidos en materia do 

propiedad Industrial, on ol caso de los procesos penales y para la aplicación de las 

penas y medidas do seguridad a los culpables do dichos lllcltos, es de vital 

Importancia ol peritaje rendido por expertos en ésta materia, ya quo es una de las 

pruebas fundamentales que se aportan para estar en posibilidad do resolver los 

mismos, una vez hecho esto, dará lugar n quo el órgano jurisdiccional en baso a 

los elementos quo integran ol oxpedlonto, para dictar las penas o medidas de 

seguridad que considero pertinentes según el caso. 58 

En estos delitos en especifico, so Impondrán de dos a seis anos de prisión y multa 

por el importe de cien a diez mil dlas de salarlo mlnlmo general vigente en el 

Distrito Federal, aspecto que ya se trató con detenimiento en los capitulas 

anteriores. 

"Articulo 528, dtl CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDl~llEl'\IOS PENALES, Titulo llccimocm:ero, 
Ejecución Capitulo l, Disposiciones Gcncmlcs. 
58.Lkcnclado •"rllpc d• J01ú1Ch1mbon Chhn, Subdlmlor DM1lon1I de Prnea1ldn de i. 
Comp<lencl1 llt1lt1l, IMPI. 
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En slntesls, para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las 

fracciones 1 y 11 del articulo 223 de la Ley en comento, se requeriré que el Instituto 

emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgue sobre las acciones civiles o 

penales que procedan. Independientemente del ejercicio de la acción penal, el 

perjudicado por cualquiera de los delitos referidos por la ley se podré demandar 

del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y 

perjuicios sufridos con motivo de los mismos, siendo competentes los tribunales 

de la federación para conocerlos, asl como de las controversias mercantiles y 

civiles y de las medidas precautorias que se susciten, cuando dichas controversias 

afecten los Intereses particulares, podrán conocer a la elección del actor, los 

tribunales del orden común, sin perjuicio do la facultad de los particulares de 

someterse al procedimiento de arbltraje.59 

En los procedimientos judiciales, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas 

previstas en la Ley de la Propiedad Industrial vigente, asl como en los tratados 

internacionales de los que México sea parto. 

En los últimos años, el tema de los delitos contra la propiedad industrial y los 

derechos de autor han llamado la atención tanto de los abogados postulantes 

especialistas en la materia, como de funcionarios y empleados de la Procuradurla 

General de la República y de la Secretarla de Economla, ésta ha culminado con la 

"Aniculo 227 de lo Ley de lo rropicdmd lndus1riml. 
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creación de la Comisión lntersecretarial para la Protección, Vlgllancla y 

Salvaguarda de los Derechos de Propiedad lndustrial.00 

3. Recursos. 

Tradicionalmente se ha designado como recurso aquel medio establecido por la 

Ley para impugnar una resolución, pudiendo esta revocarse, confirmarse o 

modificarse. 

La Ley de la Propiedad Industrial no prevé recurso ordinario alguno para impugnar 

las resoluciones que emita en definitiva el Instituto respecto de los procedimientos 

de registro de marca, declaración administrativa de infracción, declaración de 

cancelación, caducidad o nulidad de la marca, en tales casos la única forma de 

impugnar una resolución es la interposición del juicio de amparo indirecto ante un 

Juez de Distrito en materia administrativa, sin embargo, debemos advertir que el 

juicio de amparo no es un recurso, sino un juicio a parte. 

Amparo indirecto o bl-lnstanclal se divide en las siguientes etapas 

procesales: 

1. Interposición de la demanda ante Juez de Distrito: dentro de un término de 

quince dlas hablles, contados a partir del dla siguiente a aquel en que haya 

surtido electos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame. 

"'VCase Acuerdo Presidencial de 1° de oclubrcde 1993, publicado en el 0.0.f., del 4 de octubre de 1993. 
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2. Auto adm/sorio de la demanda de Amparo: oste deberé ser dictado dentro del 

término de 24 hrs. Contadas desde la quo fuo presentada la demanda. 

3. Informe Justificado de la Autoridad Responsable: en este caso, el IMPI, deberé 

presentar el informe justificado dentro de los cinco dlas que siguen al 

emplazamiento, pudiendo prorrogarse esto tórmino por cinco dlas mas, si el 

Juez de Distrito asl lo estimara por la importancia dol caso. 

4. Celebración de la Audiencia Constitucional: cuya lecha sera fijada en el auto 

admlsorlo do la demanda de amparo a más tardar dentro del término de treinta 

dlas, esta etapa consta do tros periodos: 

a) Periodo Probatorio: consta de tres sub·perlodos que son ofrecimiento de 

pruebas, admisión de pruebas y desahogo do pruebas. 

b) Periodo de Alegatos: estos podran presentarse por escrito o expresarse 

verbalmente. 

c) Periodo de Pronunciación de Sentencia. 

En contra de esta resolución del Juez de Distrito procede el recurso de Revisión 

que habrá de resolver el tribunal Colegiado de Circuito, este recurso deberá 

interponerse por escrito dentro de los diez dlas siguientes a que surta efecto la 
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\ 
''l. .solución impugnada, admitido este recurso se notificaré al 

Ministerio Público y so resolverá en un término de quince dlas. 

En cambio, en los casos en que la Ley do la Propiedad Industrial reconoce el 

ejercicio de acciones do tipo penal, civil, mercantil o administrativa ante 

autoridades propiamente jurisdiccionales, si podré hacerse valer en el momento 

procesal oportuno algún recurso ordinario como son: 

Recursos ordinarios guo en estos procesos pueden hacerse valer. 

1. Revocación: modio do Impugnación ordinario que procedo cuando ol auto o la 

resolución do que so trate no pueda ser apelada, siempre y cuando no so trato 

do la sentencia definitiva, esto recurso habrá do resolverlo el mismo trtbunal 

que dictó la resolución Impugnada. 

Tratándose do procesos civiles: La revocación deberé Interponerse dentro de los 

tres dlas siguientes a la notificación, el juez dará vista a la contraria por tres dlas y 

pronunciará la resolución dentro de los Iros dlas siguientes. 

Tratándose de procesos penales: La revocación habrá de Interponerse dentro de 

un plazo de cinco dlas, contados a partir de que surta efectos la notificación de la 

resolución que se impugna, se notificará a la otra parte la Interposición del recurso 

y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes so celebrara una audiencia en la 

que oyendo a las partes resolverá el recurso. 

181 



2. Apelación: medio de Impugnación ordinario do una sentencia o auto dictado en 

primera instancia que cause al apelante algún agravio, este recurso será 

resuelto por el tribunal Superior al de primera Instancia. 

Tratándose de un proceso civil: las apelaciones deberán Interponerse ante el 

tribunal de primera Instancia, cuando so Impugne un auto o sentencia 

interlocutoria en un término de seis dlas y en contra de sentencia definitiva dentro 

de un plazo de nueve dlas contados a partir del dia siguiente a aquel en que 

surtan efectos las notificaciones de talos resoluciones, una vez admitido el recurso 

se dará vista a la parte apelada para que en el ténmino de tres dlas conteste los 

agravios si se trata de un auto o sentencia interlocutorfa, y de seis d las si se trata 

de sentencia definitiva, transcurrido este plazo, se fonmaré testimonio de apelación 

y se remitirá a la Sala que corresponda dentro del término de cinco dlas, ésta 

formará el toca y emitirá un auto en el que citará a las partes para o olr sentencia, 

la que pronunciará y notificará por Boletln Judicial dentro del término de ocho dlas 

si se trata de auto o Interlocutoria y de quince dlas si se trata de sentencia 

definitiva, este plazo podrá prorrogarse por ocho dlas más si el expediente es muy 

voluminoso. 

Tratándose de un proceso penal: las apelaciones podrán lnterpone5rse en el acto 

de la notificación o por escrito o comparecencia dentro de los cinco dlas siguientes 

si se tratare de sentencia, o de tres si se Interpone contra un auto; admitido el 

recurso se remitirá al tribunal de apelación el duplicado del expediente o 

testimonio de apelación dentro de un plazo de cinco dlas, éste lo pondrá a la vista 
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de las partes por el plazo do tres dlas para que manifiesten lo que a su derecho 

convenga, si concluido esto plazo no se presenta Impugnación alguna al recurso, 

se señalara dla para la vista dentro de los treinta dlas siguientes si se tratara do 

sentencia definitiva y dentro de tos cinco dlas si se tratara do autos, en esta 

audiencia realizaran las atogactonos que estimen pertinentes el apelante y las 

demas partes, declarado visto el asunto, quedara cerrado et debate y et tribunal de 

apelación pronunciará el falto que corresponda dentro de tos ocho dlas siguientes. 

3. Queja: recurso procedente en contra del juez civil que se niega a admitir una 

demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes del 

emplazamiento, contra la denegación do apelación, contra las sentencias 

Interlocutorias dictadas en ejecución do sentencias y demás casos que lijo la 

ley, se Interpondrá ante el mismo juez de primera Instancia, dentro de los tres 

dlas siguientes al acto reclamado y se daré un plazo Igual para que éste remita 

al Superior un lnfomie justificado, y en su caso, las constancias procesales 

respectivas, recibida tal documentación el Superior resolverá dentro de los tres 

dlas siguientes. 

En materia penal, la queja procede contra las conductas omlslvas de los Jueces 

de Distrito que no emitan las resoluciones o no senalen la práctica de diligencias 

dentro de los plazos y términos dispuestos por el código, o cuando no cumplan 

con las formalidades o no despachen los asuntos de acuerdo a la ley, podrá 

Interponerse en cualquier momento a partir de que se produjo la omisión, 

mediante un escrito ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, éste 
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admitirá el recurso en un plazo do cuarenta y ocho horas y requeriré al Juez de 

Distrito para que rinda Informe dentro de un plazo do tres dlas, concluido este 

plazo, habiendo o no recibido el Informe, dictará la resolución que proceda. 

4. Apelación extraordinaria: es aquella apelación que por circunstancias 

especiales es admitida dentro do los tres meses que siguen a la notificación de 

la sentencia y sólo os prevista en materia civil. 

a) Cuando se hubiere notificado el emplazamiento al responsable, por edictos y el 

juicio so hubiere seguido en robeldla; 

b) Cuando no estuvieren ro presentados legltimamente el actor o ol demandado, o 

siendo Incapaces, las diligencias se hubieran entendido con ellos, 

e) Cuando no hubiere sido emplazado el demandado conforme a la ley; 

d) Cuando el juicio se hubiere seguido ante un juez Incompetente, no siendo 

prorrogable la jurisdicción. 

5. Denegada Apelación: este recurso se interpone ante el tribunal de primera 

instancia y es resuelto por el tribunal de apelación, es procedente en procesos 

penales de competencia federal en contra de las resoluciones en que se haya 

negado la apelación o cuando ésta se conceda sólo en efecto devolutivo, 

siendo procedente en ambos, pudiendo Interponerse verbalmente o por escrito. 
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dentro de los tres dlas siguientes a aquel en que se notifique tal resolución, el 

tribunal de primera Instancia deberá expedir dentro de los tres dlas siguientes 

un certificado en el que expondrá el estado de las actuaciones, el punto sobro 

el que recayó el auto apelado y el texto del auto que lo declaró inapelable, este 

certificado deberá ser presentado por el promovonto ante ol tribunal de 

apelación dentro do un plazo do tres a treinta dlas siguientes a aquel en que lo 

fue entregado por el tribunal de primera instancia olio on atención a la distancia 

y los medios de comunicación, recibido este documento el tribunal de 

apelación pronunciará la sentencia que corresponda dentro do los cinco dlas 

siguientes. 

6. Recurso de responsabilidad Civil: Procedo contra jueces y magistrados cuando 

en el desempet\o de sus funciones Infrinjan las leyes por negligencia o 

Ignorancia Inexcusables, debiendo Interponerse dentro del at\o siguiente al die 

en que se hubiere dictado la sentencia o auto firme que puso término al plelto. 

No será procedente cuando el recurrente no haya utilizado en su tiempo los 

recursos legales ordinarios contra la sentencia, auto o resolución en que se 

suponga el agravio. 

Cuando se Interpongan contra los jueces conocerán las salas del tribunal Superior 

y en contra de magistrados conocerá el Tribunal Pleno.61 

61 Para un csludio más profundo de los aspcclos abonbdos en csle apartado, \'.!ase Buran Oriburla, 
Ignacio, El Juicio de Anmaro. lrigcsimoicrcera Edición. Ed. Pomia. S.A., Mbico, 1997; y Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, arts. 683 al 737, Código Federal de Proccdimicnlos Penales., 
Arts. 361 al 398·bis. 
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CONCLUSIONES 

Realizado el estudio de la teorla, legislación y jurisprudencia relacionada con la 

marca y su protección, llegamos a las siguientes conclusiones. 

PRIMERA. El derecho intelectual esta constituido por los derechos do autor y la 

propiedad Industrial. 

SEGUNDA. Los signos distintivos y las creaciones industriales nuevas 

comprenden los objetos de estudio de la propiedad industrial. 

TERCERA. La marca es un signo distintivo, que tiene como fin, diferenciar los 

productos o servicios de un establecimiento de otros de la misma clase o especie. 

CUARTA. El fundamento constitucional do la propiedad industrial os el articulo 73 

fracción X do la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en la que 

se faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre materia de comercio. 

QUINTA. Es hasta 1890, cuando encontramos las primeras disposiciones 

destinadas de manera especial a regular el derecho de marcas, sin embargo 

podemos observar indicios del control que se tenia respecto do las marcas en los 

pueblos del Anáhuac y en la Nueva España, en donde se empleaban distintivos o 

marcas, con funciones distintivas y no con fines de protección frente a terceros o 

de uso exclusivo como se aplica en el régimen actual. 
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SEXTA. Una persona puede hacer uso de una marca, sin que para ello tenga que 

registrarla, sin embargo a fin de protegerla frente a terceros deberá obtener su 

registro, lo cual no significa que el derecho a hacer uso do una marca exista 

debido a su Inscripción, sino que el derecho es propio de quien hace uso do la 

marca, aun sin su registro 

SÉPTIMA. El registro marcarlo, es la forma jurldica que establece la ley, para la 

protección de las marcas en México. 

OCTAVA. El derecho al uso exclusivo de la marca se confiero a lravós del registro 

de dicha marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, siempre y 

cuando se haya otorgado conforme a los establecido por la Ley de la Propiedad 

Industrial, sin que exista un derecho previo por uso anterior, en cuyo caso el 

tercero de buena fe que explotaba dicha marca dentro del territorio nacional , 

tendrá derecho a solicitar su registro dentro de los tres anos siguientes al dla en 

que fue publicado el registro, tramitando previamente la declaración de nulidad del 

registro otorgado. 

NOVENA. El dueño de la marca no debe permitir, si asl lo considera oportuno, que 

su marca caduque, par poder seguir obteniendo beneficios de la misma. 

DECIMA. La ley ha aumentado el monto de las multas que como sanción se 

pueden imponer a quien infrinja un derecho de propiedad Industrial, y en 

especifico en materia de marcas, como medida para hacer mfls efectiva su 
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protección, ya que se piensa que para un Infractor, puede ser mils grave y 

doloroso una multa, que afecte su economla, para que asl no vuelva a cometer 

una Infracción administrativa tan fácilmente. 

DÉCIMO PRIMERA. En los úlllmos años ha existido una tendencia a despenalizar 

el mayor número do conductas violatorias de los derechos de propiedad Industrial, 

on la materia de marcas que es el tema principal de este trabajo, para pasar a ser 

infracciones administrativas, lo cual considero que es aceptable, porque es más 

ágil el procedimiento para declarar una infracción administrativa quo para 

perseguir un delito. 

DÉCIMO SEGUNDA. Para hacer más efectiva y extensiva la protección de la 

propiedad Industrial en el pals y como consecuencia de las marcas, se han creado 

cuatro Oficinas Regionales que sirven do ventanillas de recepción para poder 

hacer más fácil la tramitación de cualquier registro o asunto ante ol IMPI, la Oficina 

Norte tiene sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual atiende a todos 

los estados del norte de la República, la Oficina Regional Mérida, la Oficina 

Regional Oriente con sede en Guadalajara Jalisco y próximamente la Oficina 

Regional en León, Guanajuato. 

DÉCIMOTERCERA. Se debe seguir capacitando a los funcionarios encargados de 

la procuración e lmpartición de justicia en materia de propiedad industrial a efecto 

de lograr una eficaz protección al contenido de la misma. 
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