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En la actualidad muchos son los problemas por los que atraviesa la 

Propiedad Industrial en ·México, y en especial sus. problemas comienzan 

cuando el comerciante, ;,;I pre~tacf~r de servicios o el fab~icilnte conocen los 

trámites necesarios para el regl~tró'ciii lo~sigrios distinti~C>s:: •.. · 

El presente· trabajo. tiene como objetiv()··· n,ostrar(una visiÓn clara y 

concreta del panorama actual de la propledad'fridust~i~I en.~~?Cicb, por lo que 

pretende que cualquier persona. que'·quiera acei-car~e°'al/m~ndo''d.e las 

marcas pueda con facilidad entender los concepto~ y ·1~. ,·nd[m-;,;ti.~idad que 

establece la actual Ley de la Propiedad Industrial; ademés; pretende que 

aquellos que se interesan en la práctica de la propiedacfi~d¿~~~i~l.:~o'riozcan 
ciertos aspectos que la teoría no enseña y que sólo a través de.la préctica y 

la experiencia pueden conocerse y aprenderse. 

Con el presente trabajo, encontraremos una solución práctica ·para que 

los usuarios de los servicios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

conozcan los problemas y las posibles soluciones en el trámite del registro de 

marcas. 

La problemática que se trata en este documento -s.urge en torno a la 

ambivalencia_ que exis~C3 .. en la :a~lic.~<?i(>n. ~~qf~sional de . los servidores 

públicos del Instituto Mexicano de ~la '·Propié-clacl Industrial asl como la 

aplicación a veces er~óriea ele sus p~oplÓ~ r~c~'~sds: 

1 
r:-:¡ ·-:C('7("• 
.. .L' • ~ ' : 

T,1 ¡. T - :'\ 
L_i~-·.·· ~·:·-~ -~- - ·. --··- -- -· 
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Es muy.importante mencionar que este trabajo se basa en un estudio 

documental de literatura y teoría relacionada y basada en la materia. 

Considero . de .utilidad hacer· una breve explicación . sobre la estructura 

de la tesis, intentando con ésto dar una visión general de su contenido.· Este 
. ',· . -··¡ ·. . "' -, 

trabajo contiene cuatro capítulos fu'ndamentales, el primero está dedicado a 

exponer los antecedentes de las marcas. 

En el segundo capítulo, se presentan los conceptos fundamentales de 

las figuras relacionadas con la propiedad industrial, este capitulo ayudará ál 

lector a familiarizarse con el vocabulario utilizado y de esta manera se logrará 

un mayor entendimiento y comprensión. este capítulo se encarga de 

establecer conceptos jur!dicos que determinan los rasgos y características de 

diversas figuras relacionadas con la propiedad industrial. 

En el tercer capítulo, se establece el procedimiento en el trámite del 

registro de uoá marca de principio a fin y además. se exponen los derechos y 

obligaciones _que genera el ser titular o dueño de un titulo de registro de 

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

En el último .capítulo . se . aborda Ja· proble~áticá: ~n ·cuanto al 

procedimiento ~,'.¡ ~I trámitE:>: del registre> 'de'marcás y ~c:liimé~ estaremos 

hablando de Ja necesidad que exist~ en ei gremi~de JÓs : 
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comerciantes, industriales y prestadores de servicios de una difusión masiva 

en medios de comunicación de la importancia de los signos 

distintivos, haciendo difUsión sobre cada. uno de 'é~t6,5'.~\ia: q~e en general 

únicamente existen anuncios sobre la mal llamadf! piraterrat'ariúncios que no 

logran el objetivo primordial de la Ley de la Propiedad::;~;:; ' <? . 
Industrial, que en ocasiones únicamente pr0tege a .1éis titúla~es de las· Marcas 

Registradas, ignorando a aquellos que sin. 8ontar'. con''regÍst~o. marcarlo, 

gozan del beneficio del uso de su marca~ que ~¡ biei'{es d~riC> no le otorgan 

un derecho exclusivo a su titular si gozan deÍ: dere~ho p()iestativo ·que la 

propia ley establece. 

·---.... 



CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
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1.1 Evolución Histórica de las Marcas en México 

Cuando los españoles llegaron al continente americano, se encontraron con 

pueblos que eran muy grandes, y en todos ellos era común que tenían una 

evolución económica, política, social, histórica y cultural, por lo que sin lugar 

a dudas dentro de esa evolución percibir sin lugar a dudas, ciertos rasgos del 

nacimiento de lo que hoy se conoce como marcas. 

1.1.1 Derecho Precolonial 

Los aztecas desarrollaban importantes activl_dades comerciales e industriales, 

actividades que eran sustentadas pOrsu propia tecnología, además de que 

contaban con un régimen politico~ec;oríÓmico estable y organizado, distinto al 

que se daba en España, por. lo:_ que' a la llegada de· los españoles se 

encontraron con un campo propicio para cubrir a su vez sus necesidades e 

intereses. 

La actividad comercial de los aztecas era intensa y variada, existían 

mercancías provenientes de los pueblos que eran sometidos por ellos. 

Dichas mercancías eran traídas por los llamados pochtecas. quienes 

desarrollaban sus actividades de comercio en los mercados. La actividad 

comercial que se realizaba fuera de los mercados de otras cosas que no 

fueran comestibles estaba prohibida. ya que esta actividad mantenía el culto 

a los dioses, proveía a los sacerdotes de los medios necesarios para su 



manutención, además de ser una fuente importante de ingresos para el 

Estado, que recaudaba los tributos que entregaban los comerciantes 

mercaderes por ofrecer sus productos en los· mercados.' 

Como se ha mencionado las. mercancías ofrecidas en los mercados 

eran muy variadas, y las transacciones comerciales se realizaban por medio 

del trueque, y se utilizaban en el trueque, granos de cacao, malz, y piezas de 

tela de algodón. Los historiadores suponen que las mercanclas que se 

encontraban en el mercado no tenlan signos o medios materiales que de 

alguna forma los distinguieran. 

El doctor David Rangel Medina, señala que no existe constancia alguna 

de la utilización de la marca como tal o de alguna disposición que se haya 

dictado al respecto. ya que para su sistema comercial no era necesaria la 

utilización de las mismas o bien de medios ·materiales c¡ue distingulrlan las 

mercancías de otras d~I mismo género a··especie, ello quizá, por las 

transacciones mercantiles y comerciales se efe~t...;.;b~n . 
. - .- - -

Por lo tanto, se puede concluir que los aztecas nr:> usaban marcas para 

la distinción de sus mercanclas sin embargo. a lo largo de la historia se han 

encontrado medios materiales de distinción que los Individualizaban en 

clases sociales, asi pues se distinguían los esclavos de los militares a través 

de signos tales como sellos o pintaderas que decoraban la superficie de la 

piel humana .. Lo que más tarde dio origen al grabado de sellos. 

' Albcr1o M. c.irrel'\o O. Bre"e Hlstona d~. Pt.g. 24 

,--.,.-.• ··,~ 
.'. \• 

~~~1 

' .,.,, l 
__ :.:._L_:.:'u:·~ _ .. \ 
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1.1.2 Derecho Colonial 

Una vez terminada la conquista, la Nueva España, tuvo una transformación de 

su sistema económico y: polltico, al regirse por el derecho español, por lo que 

no existía en esta época una legislación marcarla m,exicana .. -

- . . 

Se encuentra en esta época colonial la utilización-de'.marcas o signos 

distintivos y disposiciones que eran producto , de - l.;~~-t~;;in~formaciones 
políticas, sociales, culturales, comerciales. Dentro·::; de :- -~~:tcis:_.- usos se 

encuentra el uso de las filigranas o marcas transparentes{éri·:papel de la 

Nueva España asl como las marcas de fuego qué (!Í~·n', ¡:;::¡¡:>i:i~stas . a los 

esclavos y al ganado. Asimismo se usaron las marcas de pÍ~tef"la lali cuales 

distinguían las mercanclas de los artesanos plateros; dichas.marcas.deblan 

ser registradas con el escribano público. 

1.1.3 México Independiente 

El 22 de enero de 1822 la junta provisional gobernativa nombró comisiones 

para la elaboración del proyecto de leyes para todas las ramas, con lo que se 

pretendía dejar de utilizar las Leyes heredadas de lo españoles, pero no fue 

hasta el año de 1854 que se promulga el primer ordenamiento legal nacional, 

que fue el Código de Comercio. El cual reguló por primera vez la materia 

marcaría. Ya que se señalaba que las marcas tienen un medio de prueba de 

propiedad para los dueños de las mercanclas, asl como su empleo como 



medio de control y garantía en Ja circulación 

correspondientes. 

s 

de mercancías 

Para el año de 1884 se termina el proyecto de reformas del Código de 

Comercio por Jo que este Código de 1884 resulta de suma importancia para 

las marcas porque en su Libro IV titulado de Ja Propiedad Mercantil reguló por 

primera vez a las marcas de fabrica, Jos nombres y las muestras, así como 

los términos para reclamar la propiedad mercantil, asimismo reconoce el 

derecho que determinadas personas tenían en relación a Ja utilización de las 

marcas para distinguir sus productos de otros de su misma especie y clase. 

Para Ja adquisición de estos derechos era necesaria la autorización de la 

Secretaría de Fomento que concedía Jos títulos que amparaban la propiedad 

de las marcas. 

En el año de 1885 se expidió Ja Léy sobre el Reglamento Mercantil, en 

el cual Jos comerciantes debían matricularse, para que se anotaran Jos actos 

jurídicos, Jos títulos de propiedad industhal. la-p_atentes de invención y marcas 

de fábrica. Estos títulos producían efe~ibs d.,;S°de la fecha de su inscripción; 

su omisión impedía al comerciante int~riil~acfo_en,eÍ_ejercicio de sus derechos 

con relación a terceros y deb_íari -i~~'c~ibir~e\en el _ Registro Público de 

Comercio a partir de la entradá envigar_ de esta Ley. , 

En el año de 1889, se exP.iélié> el ;código;d~ Comercio. sin embargo el 

mismo no contenía disp~sicio,nes en materia c:le propiedad industrial, toda vez 

que simultáneamente. surgió Ja -Ley de l\/larca de Fabrica. 

·-~ ,,, ·-~-1 
~ ~ ..: 

--~ -- --- ·-··· 

-----~------·~- --~---------------------------------
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Para poder entender las diferentes legislaciones por las que ha tenido que 

pasar nuestro país. se debe estudiar la situación que -se vivía en ese 

momento. y de ahí determinar que de acuerdo a esta situación era la 

legislación que existía. sin embargo como en diversas materias la legislación 

marcaria, debe evolucionar continuamente, pues los avances de fa tecnología 

y la ciencia son determinantes de esta materia, así se puede considerar que 

ra legislación actual es insuficiente para los problemas actuales relacionados 

con el tema del presente trabajo así como en diversos aspectos del nuevo 

siglo, sin embargo se precisará a continuación cada una de las legislaciones, 

sus avances y la aportación que conforman a la actual Ley de la Propiedad 

Industrial, cuyas reformas son esperadas en cualquier momento. 

1.2.1 Ley de Marcas de Fábrica de 28 de Noviembre de 1889.2 

La ley de Marcas de Fábrica, fue la primera legislación autónoma de la 

materia en México, .ya (que anteriormente formaba parte del Código de 

Comercio,'· esta -ley cont~nía tan· solo 19 artículos y tenía por objeto proteger 

las marcas industriales q~e'protegían bienes-que se fabricaban o se vendían 

en el pals. 
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El titular de una marca podría ser nacional o extranjero residente en 

nuestro país y obtenía el derecho exclusivo a utilizar la marca en Ja República 

Mexicana, cumpliendo Jos requisitos y las formalidades que establecía la Ley, 

ante ía Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Y en caso de que el 

titular fuera un Extranjero con residencia en el extranjero, debía atenderse a 

Jo dispuesto por los Tratados ínternacionales. 

El derecho exclusivo a utilizar la marca se obtenía a través de su 

registro ante Ja Secretaría de Fomento, y este derecho pertenecía al primero 

que hubiera hecho uso legalmente de la marca, y si existía conflicto y el 

primero no podia demostrar tal uso, se hacia una transmisión de la propiedad 

de la marca, atendiendo a las reglas del derecho común. 

Esta Ley regulaba el procedimiento de oposición, es decir si algún 

tercero esta~a en desacuerdo conJacconce~i.óf1 del registro de la marca el 

mismo podía presentar un recurso ,d~ o'posiciÓn durante los siguientes 90 

dias a que Ja solicitud de marca f~ei;~ pubÍic~da. 
. ~--:·-{ _.,.;::_:-:·::-:;:·~~,-:~~>\_;-:~:_:_ .. :- -.:-,;:.-~;:~------- :_. __ ._ - - . - -

La vigencia que tenia el rei~istrC> 'rri'.~r~~ri.o -e;á indefÍni-do, y el mismo se 

tendrla por abandonado ya f~~·ra p~r cl~.usura o po~ falta de producción del 

producto. 

Habla falsificación de marcas cuando se hacia una reproducción exacta 

y completa de otra marca que estuviese registrada y que la misma pudiera 

confundirse con la marca registrada, y eran culpables de delito de 

~ 01ano Oficial de la Federación de 28 de noviembre de 1889. __________ .,_ .... ·1 
i 
~ F~' -
L.:=:. - ... 

1\: f 
.. ·'. I 
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falsificación. Esta ley únicamente regulaba a la falsificación como un delito y 

las figuras que hoy conocemos como- infracciones administrativas no se 

encontraban contempladas. . . . . -
' - ·, . 

Como se puede dar cuenta a -más de 1 00 años de la p~blicaclón de la 

primera Ley autónoma que ~eguló a los signos distintivo~ ~1dE3sconocimiento 
de la materia es preocupante., toda __ vez. qUe -ya esta ley · h~-bÚ;;ba de que 

comercializar productos con· una marca registrada era un delito conocido 

como falsificación, sin embargo hoy· en día mucha gente desconoce este 

hecho o simplemente lo relaciona con la falsificación de los derechos de 

autor. pero no sabe diferenciar entre una marca. un derecho de autor y en 

ocasiones hasta con las creaciones nuevas de las cuales haremos mención 

en el capitulo 11 del presente trabajo. 

1.2.2 Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de Agosto de 

19033 

Esta ley se divide en ocho capitulas y se pueden considerar como sus 

principales aportaciones las siguientes: 

Por primera vez se define la Marca como " el signo o denominación 

característico y peculiar usado por el tribunal. agricultor o comerciante en los 

articulas que produce o expende; con el fin de singularizarlos y denotar su 

procedencia." 

' Oiano Oficial de la Federación de 2 de septiembre de 1903. 
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Se establecieron los requisitos para obtener el registro de la marca, 

entre los que se encontraban: presentar una solicitud por escrito ante la 

Oficina de Patentes y Marcas; el titular de esta solicitud pÓdía ser -un 

mexicano o un extranjero, y la única condición para otorgar' el registro de 

marca a un extranjero que no residiera dentro del territorio de la República 

Mexicana, era que en su país existiera reciprocidad:" 

Se regularon por primera vez los avisos comerciales y los nombres 

comerciales. Los avisos comerciales tenían una vigel'lcia_ de 5 ó10 años a 

partir de la fecha de presentación de la solicitud del :mismo, esto quedaba a 

decisión de su titular, sin embargo, si no se r'eriovaban en el término elegido, 

pasaban a ser del dominio público, su titula_r podía renovarlos por un término 

indefinido. 

Los nombres comerciales no requerían de un registro para su uso 

exclusivo, sin embargo su titular podía _solicitar ante la Oficina de Patentes y 

Marcas su publicación en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, para 

mantener su-vigencia era necesario que la Publicación en la Gaceta Oficial 

de Patentes y Marcas se renovará cada diez años~ __ > 

Se establecieron las penas a las que se .. hácran· acreedores los que 

infringían la ley, y se señalaba que la autoridad _que conocería de estos 

delitos fuera el Ministerio Público. 

Esta ley marcó precedentes de suma importancia para lo que hoy 

conocemos en materia de propiedad· industrial,-ya que la misma habló por 
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primera vez de dos signos distintivos como los son los Nombres Comerciales 

y los Avisos comerciales. 

1.2.3 Ley de Marcas, Avisos Comerciales y Nombres Comerciales4 

Esta ley fue expedida bajo el marco jurfdico de la Constitución de 1917, y en 

la misma se adoptó un sistema atributivo declarativo, es decir no sólo podia 

adquirirse el derecho exclusivo al uso de una marca registrándola en el 

Departamento de la Propiedad Industrial, podía adquirir el derecho exclusivo 

a utilizar una marca, aquél que demostrará haber utilizado la marca por tres 

años, con lo que la Ley adopto el sistema atributivo, ya que como se ha visto 

en las anteriores leyes solo se tenia un sistema declarativo. 

Esta ley establecía la facultad que tenía el Estado para que en los 

casos necesarios declarara el uso obligatorio de las marcas para.:·artfcu.los 

que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionaran directam~r;ite con 

lo economía ~el pafs y las necesidades públicas. 
~~.: ,, 

•,.' 

Al solicitar el régistro de~un_a_ n:iarc~ .. ~n }3(º~·~~~-~T'.~~-;~-~(;j~:.r_~·):>Í~piedad 
Industrial, tenla que presentarse una des~ripciÓnde~!1iifrií'ar2a;'la~·reservas 
que se hacian sobre la misma y •ÍJ~a:~tiq;_¡~fa•66¡.; .. 12··'eje,.;.:;pla~e;, debla 

indicar si había utilizado la mrs~a. •, ; : hac~r~'·el. pago :de derechos 

correspondientes. Con el nuevo sistema ;·ciedarati'V~-;;tributivo, la solicitud 

presentada ante el Departamento de la Pr6i)Íéd~d Índust~Íal, pasaba por un 

examen de novedad para determinar sila lllar~a podla ser registrada o no. 

Existía también el procedimiento de oposféión; el cual consistía en notificar al 

• 01ano Of11:1al de la Federación de 27 de Julio de 1928. 

..--~ 
--~---·······"··· ...... t· 

í "... ~· 

t~·A:Ll.E '~~·-·-' ~ ··::?J~ J\ 
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tercero que pudiera verse afectado por este registro, para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera, si existía conflicto entre las partes, se sometían 

a una junta arbitral, la resolución arbitral era_ tomada en cuenta por el 

Departamento de la Propiedad Industrial quien se encargaba de determinar si 

procedía el registro del signo distintivo en cuestión. 

Cabe señalar que actualmente nuestra legislación no contempla el 

recurso de oposición, mas sin embargo se cree que sería importante que el 

mismo se estableciera nuevamente, por que en ocasiones el criterio de los 

dictaminadores no es suficiente para determinar la semejanza que existe 

entre dos signos distintivos, y en otras ocasiones simplemente no se percatan 

de la existencia de un signo idéntico a otro, adoptando este procedimiento de 

oposición se podrían evitar procedimientos contenciosos que traen consigo 

repercusiones económicas para el titular de la marca afectado, sin embargo 

se cree también que el implementar el recurso· de oposición traería como 

consecuencia que el procedimiento para_ otorgar el registro de una. marca 

tardaría mas tiempo del que actualmente ya tarda; 

Una vez que se otorgaba el registro de la marca, se expedía- un título en 

donde se hacian constar los datos de-la.solicitud de marca; _el registro tenía 

una vigencia de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y 

el mismo debía ser renovado por períodos diez años en forma indefinida, ya 

que de no hacerlo así, se daba la caducidad de la marca. 

Por lo que se refiere a los avisos comerciales, estos tenían una vigencia 

de 15 años improrrogables, y transcurrido este el aviso comercial pasaba a 

ser del dominio público. 
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Los nombres comerciales eran propiedad exclusiva de su titular y no 

era necesario su registro o depósito para que el titular pudiera ejercitar las 

acciones legales o penales en contra de quien invadiera sus derechos. 

El hecho de que sin contar con la publicación en la, Gaceta Oficial, el 

titular del Nombre Comercial tuviera el derecho de actuar en contra de quien 

invadiera su derecho, permite encontrar un antecedente más del sistema 

atributivo que la actual ley de la Propiedad Industrial contempla; sin embargo 

en la actualidad es necesario que para solicitar una Declaración 

Administrativa de Infracción o bien para presentar la querella correspondiente 

por un delito el titular del Nombre Comercial, cuente con la publicación del 

Nombre Comercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 

1.2.4 Ley de la Propiedad Industrial de 31 de Diciembre de 19425 

Esta ley logra codificar lo relativo a las creaciones nuevas es decir, las 

patentes de invención y de mejoras; las marcas, los avisos comerciales y los 

nombres comerciales, así corno competencia desleal, y es un precedente 

jurídico de importancia para la legislación actual. 

Se establecía que para obtener el registro de una marca, era necesario 

que se presentara una solicitud de registro ante Dirección General de la 

Propiedad Industrial, que dependía de la Secretaría de la Econornla Nacional. 

Una vez obtenido el registro de la marca, este debla de explotarse ·en la 

forma en que se habla registrado, y en caso de que la marca dejara de 

~Diario Oficial de la Fedel"'aClón del 31 de diciembre de 1942. 
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explotarse por el término de cinco años, contados a partir de la fecha de su 

expedición del registro, se tenían por extinto. El registro de una marca podía 

otorgarse en copropiedad sin que fuera necesario que se presentara el 

convenio de copropiedad, y se rigiera con lo establecido por el Código Civil 

para esta figura. Lo que sin lugar a dudas a generado diversos conflictos en 

los últimos años, puesto que al no presentar las reglas de uso del signo 

distintivo, han surgido diferencias entre copropietarios que la legislación civil 

no logra resolver, por lo que la actual legislación estipula que para la 

presentación de una marca en copropiedad es necesario que se presenten 

las reglas de uso. para que de esta forma se eviten complicaciones entre los 

copropietarios. 

Los derechos marcarios eran susceptibles de transmitirse o enajenarse,. 

cumpliendo con lo establecido en la legislación civil, y debía registrarse en la 

Secretaría para que surtiera efectos contra terceros. 

La vigencia de un registro de marca ya no era de veinte· años como en 

la ley anterior, era de 1 O años renovables en forma indefi.nida, contados a 

partir de la fecha de presentación de la solicitud de. m.arca. 

Se establecieron los signos susceptibles ;e!~ ¿~~ regist~ados como 

marca, y se determinaba la prohibición de registr~r néimbres propios, técnicos 

y vulgares, las denominaciones genéricas y: sús .traducciones,. los nombres 

que se hubieran hecho de uso común en el pa.ís: los envases que fueran del 

dominio público, las figuras, denominacione.s o frases descriptivas de los 

productos, los colores aislados, todo lo que.·.fuera contrario a la moral, a las 

buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y todo aquello que pretendiera 
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ridiculizar a las personas; las armas, escudos y emblemas nacionales de los 

Estados Unidos de la Federación, ciudades nacionales y extranjeras, los 

nombres, firmas, sellos, retratos o fotografias, el emblema de la Cruz Roja, 

las palabras de lenguas vivas extranjeras, las denominaciones, o signos 

susceptibles de engañar al público, una marca que fuera igual o parecida a 

otra anteriormente registrada en forma t.al que .pudiera confundir al público 

consumidor. 

La Secretaría de la Economía Nac!o.nal era la encargada de declárar la 

falsificación, imitación o uso ilegal de'.una marca, dicha declaración era 
. . . . . 

publicada en la Gaceta de la Propiedad 1.ndustrial, la cu.al. se editaba 

mensualmente. 
•' .... , .... 

En esta ley se estableció ~J:'.~li ~;;i¡~~·.:Lrn~;~i~l~s te'ncirran una 

vigencia de diez años contados a partir"éie'la fecha d;;:présentacióri de·'ª 

solicitud de registro, y transcurrido ();~f(3 t~~r;:i¡,.\;;; ~·lo'S'~i~mi:is p~'S:al:>a~ a ser 

del dominio público. ····•eé;',',,'"~·L>··· ': 

Los nombres comerciales eran consideraclos'0corn0:~PFºPied_8d de las 

personas físicas o morales, y estos los podrán uií1i;ié'1..-\ieníélneraéx~lusiva y 

defenderlos ante los tribunales, podían public~r~e·;~n '1a .'.Gaceta de la 

Propiedad Industrial, estaban protegido por el :·t"é.ímiño "de diez ·años 

renovables a partir de su fecha de presentación. 
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1.2.5 Ley de Invenciones Y Marcas de 30 de Diciembre de 19756 

Las marcas de productos o de servicios debían ser registradas ante la 

Secretarla de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusivo, 

el cual perduraría por cinco años renovables en periodos del mismo tiempo, 

independientemente de la renovación el uso de la marca debla demostrarse 

en un tiempo de tres años contados a partir de la fecha de concesión de la 

marca. 

' ·.·· ... , 

El uso de la marca deblaéser en la- misma forma en que se habla 

registrado, ya que si esta-variaba.-la 'marca se declaraba caduca.-

Para que una transmisión de derechos marcarios, .'surtiera efectos 
.·; ... ··:.-·. 

contra terceros debía estar debidamente inscrita en el Registro Nadonal de 

Transferencia de Tecnologla. 

Los avisos comerciales por su parte podlan ser registrados cuando eran 

diferenciables de otros de su especie, con lo que se prot~glan y adquirla su 

titular el derecho a usarlos impidiendo así el uso de terceras personas. los 

efectos del registro duraban diez años a partir que el , aví~o comercial se 

presentaba ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; una vez 

"' D1ano Oficial de la Federación del 10 de íebrero de 1976. 

\--:-Z-'.".'~--.:---_' :-:-_-;'- -·-·1 
'r:t\1 _ _.-.1_: .-~L~ 
~· --·--···----·· 
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transcurrido este término pasaba a ser del dominio público. Actualmente los 

avisos comerciales tienen una duración renovable po.r cada ·diez años. 

El nombre comercial. estaba protegido·. sin •necesidad de depósito o 

registro. en una zona geográfica en la quec·se asentaba su clientela efectiva 

siempre y cuando la posibilidad de su usO por uri tercero llevara a error. 
. -.:/ •"'· ... :<·.::-;:.:_--.:::-~~.-.·.·.:<' . ·_. 

Se protegen en esta ley las deno'miria,bf~ri~: de origen, y protege a las 

mismas de un uso ilegal el cual er~ 5'8;{C:i~nado::.;;;;tcomo las de indicaciones 

tales como género, tipo, marca, .i~it~2i6'r; ~ otras .. similares que creaban 
• ' ,. . "e,·, 

confusión o implicaban competencia desiea1:· ·• 
.'.,>-: ., '.,'e;; '-e:;',• 

La ley de invenciones y m~~cas;r~~;eienta un importe avance para la 

propiedad industrial, sin embargo no:efa un~ '1ey que estuviera adecuada al 

momento que esta vivienda· ei>pals; t.oda ·vez que en esos momentos 

empezaban a desarrollarse las~'pequeñ_as _empresas del país que tendrían 

que competir con las empresas transnacionales que estaban por llegar a 

México, por lo tanto la inversión de estas empresas se enfocaba a otros 

aspectos y en muchos de los casos las marcas que se registraron por un 

término de cinco años, no eran renovadas por sus titulares pues fueron 

tiempos difíciles para estas empresas. Por lo que respecta a los avisos 

comerciales, los mismos no tuvieron el éxito esperado, toda vez que no 

convenía a sus propietarios de servicios explotar este signo distintivo 

sabiendo que al transcurrir diez años pertenecerían al dominio público, por lo 

que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, estableció 

que el registro de los avisos comerciales es renovable por períodos de diez 

años. 
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1.2.6 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial 7 

Esta ley se dio a conocer en el mes de junio de 1991, y surge de la necesidad 

de contar con una ley que se apropiara a las necesidades de los 

comerciantes. industriales y prestadores ·de servicios, de tener una legislación 

que se acoplara al momento económico. que estaba viviendo el pals, asi 

mismo trató de adecuarse a la proyección internacional que México iba a 

tener a ralz de la firma del Tratado de Libre .. Comercio . 

. · -

La ley promulgada en el-año de 19~1,tuvo el nombre.d,.EI LEY DE 

FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, y se pueden 

destacar dentro de sus principales ~portác1~r1es1a~ 'siguientes: 

La regulación, misma podía 

establecerse. 
- - - . ,--.' ~.: ... 

Establece 1E.s diferéncias entre Infracciones Admlni_strativas y Delitos. 
' . .· -_ ·- .. - .. - .. ·-... ' 

estableciendo sanciones diferentes;pará 'cada uri·a éle estas; 
. -... ~ - - - : . .:_ .-_(;·_-\~---: ~> - ·-~ -

La vigencia del Registro de la. Marcas y. los Avisos Comerciales era de 

10 años y la Publicación de los Nombres pomerclales era de 10 años 

contados a partir de su fecha legal o_de presentación. 

' 01arto Oficial de la Federación del 27 de Junio de 1991. 
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La comprobación ·de uso de Jos signos distintivos ya no era obligatoria 

cada tres años, y se deja a libre albedrío del titular de los mismos la 

presentación de dicha comprobación de uso. 

La ley de Fomento y Protección de Ja Propiedad Industrial, introdujo 

elementos nuevos que eran necesarios para. el"'d;,,sarrollo que Méxfco 'té'nra 

en el ámbito internacional, y se facilitaron ciertos trámites:paia ía obteriéión 

de registros y publicaciones, pero sin embargo s~ .difusióÍÍ fue:tc:lrnada en 

cuenta por aquellos sectores que estaban interesados;e;; partÍCipé3r\en las 

inversiones extranjeras y macroindustrias, sin embargo''úís n::¡icioernpresas y 

los pequeños comerciantes no tomaron en cuenta las :nÜe\Ía's c:!Ísp'c;siciones 

por lo que la usurpación de derechos se incrementó en;;;'st~'S-~rio's debidó a 

la competitividad con las empresas extranjeras que ya e;a'n:~~presentadEi's en 

México por empresarios mexicanos, así mismo el desarróllo_.· de: empresas 

mexicanas en esta época estaba supeditado al éxito · que.'tuviera~ las 

inversiones que entraran al país. 

La ley de Fomento y Protección de la Propiedad l~dl¡:t.~i~I. t~~ía ciertas 

lagunas que con el precipitado crecimiento de la ec~no,-;,_r~.r1:élci~nal. :Con la 

creación de diversos sectores del comercio. asi: cenia'., el •.. 'ciesarrollo: de. la 

tecnología en el ámbito internacional. hicieron qu~<~ues1:~c:>~:1é'~isladores 
subsanaran estas lagunas, y fue el 2 de agosto d.e 199,j: se p~blicó I~ Ley de 

la Propiedad Industrial. ordenamiento que abrogaba:asr~· Ía hasta' entonces 

vigente Ley de Fomento Y Protección de la P·rapiedad· Industrial. 
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1.2.7 Ley de la Propiedad Industrialª 

Con la ley de. 1994 se reformaron diversas disposiciones de la ley de 

1991, varias de ellas relativas a los signos distintivos, mismas que se 

enunciarán a continuación. 

Dentro de las principales reformas que.se ~.ncuentran en esta ley, se 

tiene la que se hizo al articulo 90 de la ley, en la que s~ estable6en los casos 

en que una denominación no· será registrabÍ~· 
excepciones a dichos casos. ·;.·:~ .. -_'.~'--~·: ~·:-~:~-

-~.o '-~-:'- - _. 

ARTICULO 90.- Se reformaron 66t;~.c:Íe la; d(:~i~l~ie f~acclones de este 

articulo, el cual estable~e que no se regist~aré como marca: l 

Con .lo que s~~~riúe@~;q~e:·l()~·dfgitos (0, 1,2.3,4,5,6,7,8,9) son los 

únicos que no pueden,;se~\f-egis;lraé:los, a menos que los mismos estén 

combinados o acompanaé:lós:de:ot~bs~elementos como signos, diseños, o 

denominaciones que les otorguen un carácter distintivo. 

11 Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 1994. 
• Rafael OP Pina. P~lUlS2 ... W:_p~_Q; 1984; Pág. ;t:39. 

1 TESLS Cf\N 
l_!!\LLA DE CiüGEN 

---...... 
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Algunos autores han deducido que los números iguales'o mayores a 10 

se pueden registrar sin necesidad de acompañarlos .de otros elementos 

distintivos. 9 

VII.- Se adecua el texto y se incluyó "los simbcilos o emblemas de ... " 

XII.- Se adecuó gramaticalmente para incluir.~úe; ;si{la parte interesada 

ha muerto, no serán registrab1es 1as ··nombres~ s·eGdónim'os. nrmas. y retratas 

de personas sin cansentimientc; en•. p;,~~r 1L~~r-;:~~;,~~ri·y~~e·;·~n ~égunda 
lugar, de los parientes c~nsangul_neos en ¡,,:;;;él r'e"~í~; ~ ;;..; ter'c~r-Íugar, de los 

parientes por adopción y colaterales am_b6~ ~;,;siá: e'1 cu.;rt<:>• g~acl;;,, ... ~ .. ;;n su 
,'-i'.-"· •. ,,. •. · },Ó;_ ''<;,y_¿;:_·,'_c·;.·,' ~·! 

orden". . =>-V_'~.?~'';,:: ···¡ :..; : :, <~-:.~,- •_t;•,;-.>_'-"-:~:;:. .:-:,'·:~<-- ,. 

::·::.< _/--_:'..· · '"' - -. -:,:;·:-/:''- ~:).;·: <'"-{~~,_:~·· __ \úr~~\-: 
___ - -º - (<(_'-Y:; '· :<-~>-·- -·:·.;_ ~ 

XIII.- Se precisa ;lasi obras~ inte_!ectuales irt~l~~;·de;', ~~bÍi~acÍ<:>ries y 

difusiones periódicas·· (entres 'otrasTq~e•'ya: C:<Jntenra·,1a ,leylde._.• Fomento y 

Protección de la P~oiJikci~d 1~éi~~.t~Í~l);'_a'm~,:;ó~ qÚ~ ~i~út~1af;ci~! derecho lci 
autorice expresamerí_t0. '-.. .; ·<_>,::·~\-'-· - _·,,:-- -·<,.;/· -,. 

Esta reform~~rrn~niz~ba ca~ la C~y,Fed~ralde ()L:choi~eAutor de 

1991. 

XV.- Por lo que respecta a las Marcas,Notorianíente conocidas la Ley 

de la Propiedad Industrial elimina mucha de la f~6~1tS:~ ~-~scre'pional.con que 

contaba el Instituto Mexicano de la Propiedad. lndústrial· para· determinar 

cuando una marca es o no notoriamente conocida; ~nvirtud d~ que ya nos da 

.. General Conuncnts on the "Act th.:lt Amcnds. Adds to and Repcals Varius Provision."i oíthe Law for the Promotion :1nd 
Protcction of Industrial Propcny". Arochi. Arguelles & Marroquín. México 1994. Pág. 5. 
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una definición de lo que es una marca notoriamente conocida, esto es 

cuando un sector determinado del público o de los círculos-comerciales del 

país conoce la marca como consecuencia de las· áctlvid;,¡de.s comerciales 

desarrolladas en México o en el extranjero pÓr una p~r~o'ria qué ~mplea esa 

marca en relación con sus. prod~cto~ o.sE?íVlé:i~~_:.,;sf·¿c;~() ~('cC>nócimiento 
que se tenga de la marca en el território ~orne> céiri'secuerÍciÍii de' la promoción 
o publicidad de la misma. ::' ·.e•·· <t"· 

:·.·.:. 

XVI.- Una marca que sea idé~iic~ o ~emeja~~e en grado de confusión a 

otra en trámite de registro prese;,t~da 'con anterioridad o a una registrada y 

vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. 

Anteriormente esta fracción hablaba solamente de marcas registradas y 

no tomaba en cuenta a las solicitudes en trámite previamente presentadas de 

acuerdo al principio de primero en tiempo primero en derecho. 

XVII.- El usuario de un nombre comercial ya no tiene derecho a solicitar 

el registro del .mismo como marca, este derecho únicamente pertenece al 

titular del nombre_comercial publicado siempre y cuando no exista publicado 

un nombre comercial Idéntico. 

Artículo 91 .. - Este articulo prohibe el uso de las marcas ·registradas o 

semejantes en grado de confusión como· parte de dencill'linacio~es, razón 

social o nombre comercial. 

Esta prohibición se extiende a marcas semejantes en grado de 

confusión. 

I TESIS l:ON 
LE_ALLA DE O.RIGEN 
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Articulo 92.- Se adiciona la fracción· tercera que establece que: 111.- El 

registro no producirá efecto alguno contra una persona física o moral que 

aplique su nombre, ·denominación ·a razón social a los productos que .elabore 

o distribuya a los servicios:que preste, o a sus establecimientos,.o lo use 

como parte de su nombre corn'~rci~l/siernpre que lo aplique en .la fÓrma en 

que esté acostumbrado. ·a usarlo.y. que :tenga caracteres que. lo .. disting~n 
claramente de un homónimo· ya regi~tr~do como marca o púbÍicaclo como 

nombre comercial. 

La realización de cualquier actividad. contemplada :··en ei"·:presente 

artículo no constituiré infracción admi;,lstrativa () :d~lito: en los términos de 

esta ley". 

Artículo 93.- Se elimina la posibilidad de í-eClamar todo el rubro de la 

clase, ya que ahora es necesario ·;,.sp~cificar los productos que se quieren 

proteger. 

- Sólo deberán especificarse productos o servicios de una misma clase. 

- Los productos o servicios se indicarán con los nombres o denominaciones 

que aparecen en la lista de clasificación. 

Art. 113.- La fracción tercera de este artículo. anteriormente disponía 

que, al solicitar el registro de una marca, se.tenía qüe·proporcionar la fecha 

de primer uso de la misma y, en caso de quena ~~·llegará a mencionar, se 

requería que se repusiera la solicitud indicando la fecha de primer uso o bien 
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se tenía que indicar que la misma no se había usado, actualmente esta 

fracción se reformó- y si no se menciona en la solicitud la fecha de primer uso, 

o bien la indicación de que la misma no se ha usado, se presumirá que no se 

ha usado. 

' ·:. ·- ·':'.'.. ·~,_ -

Es importante que se mencione_ que O:,~chos de los dictaminadores del 

Instituto Mexicano de la Propiedad. lnd'J;t;i;(siguleron girando oficios en 

donde se requería se señalara la fech~'dé pririier Úso o_ bien si no se había 

usado, con lo que se puede observa~ qu~ e~ el
0

p~opio medio de la Propiedad 

Industrial, existe desconocimien'to de la l~y. pJ~si6 qUe e~ muy claro que si el 

solicitante de un registro de mar~a ·;,a··~eñala I~ fectiá deprimer uso, o bien la 

mención que el signo distintivo·-no· se ·ha ~sado, . ésta consiente de que 

ulteriormente no puede maniféstar.-Jná 'fecha d~ primer uso y de que los 

dictaminadores presumirán qJe la níis;;·1á·n'ose ha usado. 

~ -.-~ .. 
ART. 11 a.- Se derogó la fÍ-a(:ciÓ¡,.t\I' qu7 establecía que, para reconocer 

y otorgar pric:>ridad, debía ~xistir'r~bip~ocida<~(en el país de origen. Es decir, 

con esta reforma' ~e'E'lstablec~-<:¡~~·auríi¡'uE; -er(urí paÍs determinado no esté 

regulado lo relativo:a1:ci·~¡~¿h·o:ci'a p;ic;~id~d ~.' i:>6r lo tanto, la misma no se 
.- -- --;.: -,---. , -,Je-,. -c,-,,-·"'7"º e , 0 -;- --, ,-,~-· ·.,-· -,-·--, - - . ,,_- _. ___ _ 

pueda rec1a¡y,ar- ni ·ótorgar,:}1"11éxico{;i¡\t~avé~ ·del Instituto Mexicano de la 

Propiedad lndustrial>s! rec~noé:ei~lf! ia'prioricÍad que se reclame con base en 

solicitudes presentadas én E'lí pai;;'é'rlcüestrón: 

Art. 120.- Se refiere-al E'lxamen de forma. Se derogó lo relativo a este 

artículo .que - estable'cra uÍl p1'~:i6 de' dos meses para cumplir con algún 

requerimiento; en' _virtud dtii _ que se pretende reunir en un solo oficio el 

resultado de los exámenes de forma y de fondo, es decir, si después del 

'f¡:i';-: ;." 1 
__ ;~--·- • 1 

FALLA 1_:::· ...:'._:.:~_:_j__\ 



24 

estudio que se hace a una solicitud el Instituto, dicha solicitud tiene requisitos 

de forma y a la vez de fondo lo notificará al solicitante en un solo oficio. 

Esta reforma tiene grandes ventajas para los solicitantes de las marcas 

y además ahorra el trabajo a los dictaminadores, sin embargo én la práctica 

poco se ha llevado a cabo toda vez que siguen girando primare> Ío~'oficios de 

requisitos de forma y después giran el oficio del resultado de .no'vedad. 

ART. 121.- Anteriormente disponla que, al momekto.~~:pi~~:~ntarse la 

solicitud para el registro de una marca, debla de cumpÚrse·1os requisitos 

establecidos por el artículo 113 fracciones I, 11 y IV de la le~;.que·~k referlan a 

proporcionar: · · ,,, .. ::·,<~·'.':'·:'·>.:· 
~"~:>: <.-~ . .' 

1.- Nombre, nacio.nalidad Y. c.lºrnicilio ~~í. ~~n~.it~~t?~/·' 
11.- El signo ··distintivo' de'. la marca',rnenCionado; si . es• nominativo 

innominado o ;.;,ixto y en su·c;¡,;~osi'~s' t..r1cii!he~i16na1'.{ .. ·.· 

IV.- Los productos o serVÍcios.a los qÚe sei áplicarén las marcas .. 

Con las reformas. de 1994/.se exlge 'ci'.Jmpil¿;~def és de _los·, requisitos 

antes señalados con i~s p~~~istos por l~s éirt1cuios 114, 179 Y: 180 de la ley, 

consistentes en: 
.. ·,. ,; ·~~·:' ·. ' 

1.- Acompáñar~ él pag'o C::orrespondlente, asl com.o ,los ejemplares de la 

marca cuando. sean .1rir1omiriada, tridimensional o mixta. 

. . 

Con esta reforma ·han surgido·conflictos, toda vez que anteriormente se 

pagaba primero la solicitud de la marca y una vez que la misma se concedla 
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como registro se requería otro pago -de derechos. ActÜalmente el pago de 

derechos que se acompaña a la solicitud, incluye el pagó por el _est_udio de la 

solicitud y el pago por la expedición del titulo, lo que~ hace que en caso de 

que el registro de la marca se niegue, el dinero que se pagó' por la expedición 

del título no sea reembolsable al solicitante, - io·':_q~e-- genera - cierta 

desconfianza por parte de los particulares que ya realizaro_n el pago por la 

expedición de su titulo. 

2.- Que la solicitud esté redactada en idioma español o, - en su caso 

acompañar tradÜcción al español. 

3.- Qué e;té firmada por el interesado -o por su repres-éntante. 

Además Ell artículo S:del reglamento a~tualmerÍte en vigor establece que 

las promociones present~das: en;;idiC>rna ciif~rente· al español, ya-· no se 

requiere que sean traducidas f:>or: perítb'a'i.ítorizado~! --
. -·- ~~'. 

De acuerdo al reglame~t6}se ~~~el:~ 'Jreient~r promociones vía fax 

siempre y cuando se p~~s;¡;'nt¿'~ al ()¡~~:~df~~hllbil 'E}i_origiri~I deL fax y sus 
anexos. ',;.-,, .,_, __ , :;',,_:-:::; -- -:~--;- _-,_,- - -:_,,,<"'_,_: :_ --

·~·.;·~._-_.-_-_._':: __ -_-_._:._: ___ :: ~ - '-;" ·,:,-'--" o•,:• l.·-,·;_;,_~:~"-~-'~-:'; ' . • ~ •· . 
'_-_-_- __ --·~;--~~_-,'. ,., - ·· .. /·'· , ;_;;\->~ ,:.,:· . :> :' .;":; !~- ::·.'~ '. 

ART. 122 BIS;- Establece una prórroga aÚtomática de'dos mésés para 

dar contestación a un ~ficio·ci~>req¡jisÍto;; és ciebi~. amplía E?1 _térrTiinC>que se 

señala en el oficio por 'das rnes~s '.:nils, slemp~e y ~~ande> SEl p~gue la tarifa 

correspondiente por l_a prórr~g~ é!E? cada unC> de) los mesEls. 

·'-

r 
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ART. 123.- Este artículo es referente a la presentación de 

solicitudes de marca y establece que se tomará como .fecha de su 

presentación aquella en Ja que sesolicite.un nuev-o trámit~.·ensu_ caso. 

ART. 125.~ Actuai!Tlente ai p~esentar ~n~ !iolicitud· de:~e'gistro de marca, 

se debe ·pagar-Ja. tarifa"có"rrespcmdie;r:iteJ~1 e~t~ci¡C>-,~e~Ja_só1iéitud·_Y a la 

expedición del.Título de.Regisfro'de>Marcá y el Instituto unávez'éoncluido el 

trámite de Ja solicitud ~x~ediré-eiut~io ~in ~~di¡;¡"rningci~ C>ficio • . · .. 
··-~~-<< ·~~;: -,· 

ART. 130~•Ariteriormeritec se estáblecía Ja posibilidad 'de solicitar la 

caducidad adrTlinistr~ti~ii-de Ja marca pC>r no haberla usado.en un periodo de 

tres años cC>ntadds é! ~Éirtir de Jafecha de conc~sión de Ja misma. 

Actualmente para que ·proceda la· caducidad de una marca, es requisito 

que Ja misma no se haya "usado·en un período de tres años-·in"mediatos 

anteriores a Ja fecha .. en-~que se -presente Ja solicitud de- "cieclaración 

administrativa de cad.:ic;id~d. sal;,o que .existan circunstancias que'.;,,s°té;, fuera 

del control del titular del registro por las que no se pueda utili¡¡¿~~\a marca, 

como restricciones - para 

gubernamentales. 

las importaciones u _ otras ' - ~~stric~iones 
º_-,.- .. ~-' ~.:\'.-, - -·: ·; 

La ley define como causas justificadas, aquellas ~ir'cunsta,ncias surgidas 

independientemente de la voluntad del titular, como ~I imp_edim'entC> para las 

importaciones, etc. 

ART. 132.- Se derogó lo relativo a las marcas vinculadas. 
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ART. 134.- Este artículo da la posibilidad de obtener la renovación de 

una marca registrada cuando no se haya usado esta si existen causas 

justificadas. 

ART. 135.- Nos explica de que manera el uso.de una marca registrada 

en relación con otras clases, surtirá efectos y beneficiará a las otras marcas. 

ART. 136.- Anteriormente, sólo se podían licenciar marcas .. registradas, 

actualmente también pueden otorgarse licencias de· uso d~ los· expedientes 

de marcas en .trámite, .las cuales surtirán efectos una· vez .que hayan sido 

inscritas ante el. IQstituto. 

Respecto:·a1 ,ccmtrato' de Licencia de Uso .de Marcas, el reglamento 

establece lo siguien!e=.· 

Se pÚeden, pre.sentar . omitiendo _las cláusulas relativas a regalías 

información co,:,ficÍencÍal económica.· 
, ,. 

' ' 

La solicitud de inscripción po'dré se.r presentada por cualquiera de las 

partes: licenciant~ o_ nbenci~t~.rio. 
. . . 

La ley de la· Propiedad· Industrial contiene también innovaciones en 

materia de procedimientos. acÍrniniStrativos en específico respecto de las 

infracciones administrativas y.IÓs.deÚtos, con lo que se ha ~agrado combatir la 

usurpación de los derechos.de propiedad industrial, sin embargo la forma en 

que los mismos se han llevado a cabo ha provocado que muchos de los 

promoventes recurran a otras instancias para combatir a la "piratería", toda 
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vez que los procedimientos· del 1 nstituto son en muchas ocasiones lentos y 

con sanciones inferiores a los gastos que generan los procedimientos 

administrativos. 

El 26 de diciembre de: .¡ 997 ·. se publica e~· el Diario Oficial de la 

Federación la adición del TITÚL.o QUINTO BIS, ;.ism~ que contiene lo 

relativo a los esque~as trazados d~ circuitos integrados. 

Se debe mencionar que la Ley de la Propiedad Industrial regula según 

lo establecido en Ja Ley Federal del Derecho de Autor. lo relativo a las 

infracciones de comercio en materia de derechos de autor. con lo que los 

procedimientos que para tal efecto se realicen estarán sujetos a lo 

establecido por lo relativo a los procedimientos contemplados por esta ley. 

Del anélisis que se ha realizado de las diversas legislaciones que han 

regulado a la Propiedad Industrial se puede observar que la misma se ha ido 

desarrollando conforme a los cambios que las propias épocas han traldo, sin 

embargo la legislación vigente es insuficiente para la acelerada evolución de 

la tecnolog!a. 

Sin embargo se debe reconocer que se han hecho proyectos para la 

evolución de la materia en todos los campos. y además existen proyectos 

que ya se han llevado a cabo, como es el proyecto ,1a,~·c::re.aci.ón de 

Delegaciones del Instituto en la República Mexicana en .cÚ~tro ·diferentes 

estados en especifico en las ciudades de León, Guadalajara, Mérida y 

Monterrey, lo que sin lugar a dudas ha dado gran oportí.midad a que se 

faciliten los trámites para los comerciantes, prestadores de servicios e 
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industriales, quienes podrán acudir a estas delegaciones.· para realizar los 

trámites de registro en sus propias localidades, sin depender de la atención 

de la Delegación de la hoy Secretarla de Economía ·de su entidad, sin 

embargo es necesario que se haga una cultura respectá:a la mate.ria, para . ·-· ' . 
que aquellos que desconocen la ley este enterados. de .los beneficios que 

obtienen de la propia ley. 



CAPlTULO 11 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
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2.1 Propiedad Industrial 

2.1.1 Concepto 

La ·expresión de la Propiedad Industrial surgió en París Francia en el 

año de 1873 y es adoptada para designar aquellos derechos que se 

adquieren .ya sea por la creación de cualquier invento relacionado con la 

industria, por la creación de signos especiales hechas por el productor de 

satisfactores de necesidades comunes, o por quien comerC:ia .con. eÍÍos para 

distinguirlos de otros de su misma especie y así evitar posibles confusiones. 

El Dr. David Rangel Medina señala que la Propiedad·· Industrial· puede 

ser identificada como" un nombre colectivo que desig·n~ •. ~I '~~~j¿~to ·de 

institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma,;:(je cl~r~chos 
deducidos de la actividad comercial de una persona y asegurar la· lealtad de 

la concurrencia industrial o comercial."'º. 

Por su parte Rafael de Pina afirma que la Propiedad Industrial " ... es 

manifestación o modalidad de la propiedad presentada al derecho al uso de 

i:i Rangel Medina, :rt:aa_ch~~cr:ho Marc~r;o; Pág.101 
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un nombre comercial, marca, patente de invención, dibujo de fábrica, etc., 

conferido de acuerdo con la legislación industrial."11 

Se dice que la propiedad industrial es producto del esfuerzo mental 

porque el inventor o creador de estos derechos debe hacer uso de su 

imaginación y crear un producto, proceso o nombre original y distinto a los ya 

existentes en el mercado. 

2.1.2 Componentes de la Propiedad Industrial 

Para el estudio.de la propiedad industrial, se puede dividir en diversas ramas 

que son principalmente: 

• Las Creaciones Industriales. 

• Los Signos Distintivos. 

• La Represión dé la Competencia Desleal. 

2.2 Creaciones Industriales.-

También son conocidas como "creaciones nuevas", y se dividen en: 

2.2.1 Patentes 
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La ley de la Propiedad lndustriál. no da una definición exacta de lo que se 

considera como una patente, sin embargo se puede mencion.ar una definición 

que diversos autores .Ütilizan para definir una Pa~ente: "lnstruniento jurídico 

de la Federación' que otorga el Esiado'al inventor o 'a su causahabiente, por 

un tiempo dete'rminado ~e explotar su invención.en ·te~ritorio ílaclonal " . 

. - . .-·,:·~,.·'>:~~/> .. _;\~·:~:. 
La definición de la patente puede variar con báse en el sistema jurídico 

en el que se analiza. 

La Organización de las Naciones Unidas, en un intento por uniformar el 

criterio existente respecto de la patente la ha definido como un privilegio legal 

concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que derivan 

sus derechos del inventor, durante un plazo fijo,. para .impedir que otras 

personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado. 

Al expirar el plazo para el que se concedió 'ese privilegio, el invento 

patentado se pone a disposición del público .en general o, como suele 

decirse, pasa a ser del dominio público12• 

En un documento posterior, la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual definió como patente: "Un documento 'emitido, a solicitud de una 

oficina gubernamental ( o una regional que actúa para diversos paises), que 

describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención 

patentada puede normalmente ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, 

importada) sólo con la autorización del titular de la patente. La protección que 

u La tunc16n del Sistema de patentes en la transmisión de tecnologfa a los paises en desarrollo. tnfonne prepar.ido 
con1untamentc por el departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, •a Secretaria de la 

, ---~TI¡;srs r:on 
~
·r.··, .. ,,. ··,1·1 ,,,. ... ,_ 

(' _,¡ ,, .. , l;'I 'J'·-' •( •1.ir,7 --=:.:.::.__ .!..,,¡ • .L d.~ J..:J l \ 
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confiere la patente esta limitada en el tiempo (generalmente de 15 a 20 

años). 13 

Para que una Patente sea considerada como tal, es necesario que cuente 

con tres elementos que son: 

Contar con el carácter de novedad; 

Que sea producto de Ja inventiva human_a; 

Que la invención tenga una aplicaci6n industrial. 

La vigencia de las patentes.·es' de ·ZO'.a,~os iri,profr()gables contados a 

partir de Ja fecha de presentació'n de'1a''solicit~d correspondiente, lo ánterior 

de acuerdo a lo establecido en el artlcuJC> ·2.3 de Ja ,-L~y dE?. la Propiedad 
.'- .. :·_').,' 

Industrial. 

La Constitución Polltica de' Jos estados. U~idos M.~>e1C:~n6;; ~:ii'I:~ Úna breve 

mención en su articulo 28 respecto á las patentes :cl.larido se refiere al 

monopolio. ya que hace la aclaración de qÚ~ ;,~ éi.::instit.'.íirá'~ mb~~poliÓsJos 
privilegios que por determinado tiempo s'e; '.c::om:i~c:l~n' ~ l~~~~to~es y artistas 

para la producción de sus obras y los que para; el .Usc:í. exdusivo de sus 

inventos. se otorguen a los inventores y perf~ccioriadores d~ ~lguna mejora. 

UNCTAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Naciones Unidas. No venta s. 75 Il. D.6. Nueva York, 
N.Y. 1975 Págs 1y 2. 
u Organlu1c16n Mundial de la Propiedad Intelectual. Pág.27. 
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2.2.2 Modelos de Utilidad 

El articulo 28 de la Ley d.e la Propiedad Industrial considera a los 

modelos de utilidad como "los· objetos, utensilios, aparatos o herrami~ntas 

que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, 

estructura o forma, presenten una función diferente respecto .. de las· partes 

que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad" 

Roberto Mario Beraldi en su libro intitulado " El derecho de la Propiedad 

Industrial y el Mercosu~·· ·comenta sobre los modelos de utilidad que éstos· 

consisten en la nueva :.fc)~~a .· de un objeto de uso práctico que méjora 

funcionalmente a este LlltiÍTlo;,pór carecer de mérito inventivo, no pued~n por 

definición ser considerada·~.)~venciones, .Pero· pueden revestir importancia 

económica en muéhos ;:;a~o's·~~~~llo ~e ha propugnado su regulación legal. 14 

Los modelos d~).;Íiliª;,i(j ;~n u ria ·~ariación que se hace a un objeto ya 

existente, siemp're y.cuandodíéha variación constituya una mejora, que como 

resultado dará un.3 f~nción y· utilidad di~tinta a la que se tenía de ese objeto. 

Los modelos de utilidad tienen una vigencia de diez años 

improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 
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2.2.3 Diseños Industriales 

Para Roberto Berldi los diseños industriales son las formas 

incorporadas a un producto industrial, con carácter exclusivamente 

ornamental15 

La ley de .la. Propiedad Industrial en su articulo 32 menciona que los 

diseños industriales se di,;iden en: 

1 '> idem 

combinación de figuras, Hne~s o colores que 

se incorpore~ a .un .pr()ciú~to industrial con 

. fines de ornamentación y que le un aspecto 

caracterlstico. 

B.- Se 

constituyen pC>r i.ma forrnatridlrnensional que 

sirva de tipo' ci patio~ p~ra la fab~ic~ción de 
,--.. _., - ••• • >. • • -

un producto' industrial,.· que le. dé apariencia 

especial en cuanto ·no implique efectos 

técnicos. 
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Los diseños industriales, tienen una vigencia de quince años 

improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

2.3 Signos Distintivos 

Dentro de los signos distintivos se agrupan todas aquellas figuras jurldicas 

que regulan a todo aquel signo visible cuya función es la de· distinguir 

productos o servicios de su misma especie. 

2.3.1 Marcas 

Existen diversos conceptos de lo que se.considera una maré:á 

: . ,::. ' ' ... 

En nuestra opinión la marca.esun 'signa·visible·disÚnti,;o.compuesto 

por una denominación,. por ur(di~~nC>:c> 'Í:iien po.r'una2denominación y un 

diseño, que va. ase~ir:para idÉ!~tlfic~r~prÍ)d~ÓtCJS a'~~~i~io~de ~tras de SU 

misma especie. .. •,. ,, · · ... · · <:· ...... ;J 
.. _.,._, ,, ''/:)~ _:.;(·> '''·· -- ~-

Cesar Sepúlv~da ~fir~a c¡ue I~ ITl.,;rc¡;i·~l>un signo para distinguir. Tiene 

por objeto prott3gei Í~s 111e~~acÍértas ~}o~ ;e~Í~ios ponÍéndolos al abrigo de la 

competencia desleaÍ medi~~t~ l~lde~tifl~aclÓn;;6 

Por su parte Jaime Alvarez. i~ll~~~ni~/c:l:aun concepto económico de la 
' '.·' i 

marca. diciendo que "marca es todosigno que se utiliza para distinguir un 

producto o servicio de otros. En este sentido, la principal función de la marca 

1
• Sepúlveda. César; El Sistema Mexicano de Propiedad Jndustrlal;Ed. Pórrua; México, 1981; Pilg 113 
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es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el 

aparato productivo" .17 

Para el autor Justo Nava Negrete una marca es "todo signo distintivo o 

medio material. que permite a cualquier persona flsica o jurldlca distinguir los 

productos ·que elabora ·o expende, asl como aquellas actividades 

consistentes en servicios de otras o Iguales o similares cuya finalidad 

inmediata es la de atraer la client~la y después conservarla y aumentarla" .18 

Según Genaro Góngora Pimentel las marcas son los signos utilizados 

por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios. en las mercanclas 

o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de 

presentarlos .gráficamente, para distinguirlos, sigularizarlos, individualizarlos; 

denotar su procedencia y calidad, en su caso de otros de su misma clase o 

especie.19 

En su obra, Tratado de Derecho Marcario, el Dr. David Rangel Medina 

afirma que son cuatro las corrientes doctrinales en relación con la definición 

de marca, estas son: 

a) La que señala a la marca un papel o signo Indicador del lugar de 

procedencia de la mercancla. 

b) La que considera a la marca como un agente individualizador del 

producto mismo. 

e) Una más que reúne los rasgos distintivos de las mencionadas. 

ll'' Jaime Alvarez Soberanls; La regulación da las Invenciones y Marcas v de la Transferencia Tecno1691ca; Pág 54 
11• Justo Nava Negrete. Derecho de las Marcas Pág 147. 
19 Gcnaro Góngoro Pimcntel. P. 143. 

------ -----·-

1 FALzf~b~ ~1~~~~-, 
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d) Y por último, otra que; adoptando fa tesis mixta ya indicada, enfoca fa 

esencia de fa marca en función de la clientela. 20 

De lo anterior este auto'r concluye que la marca es el signo de que se 

valen los industriales; ccom~rci~ntes;' y . prestadores de servicios para 

diferenciar sus ,rri~rcanclas o 5~A,icio~ de los de sus competidores.21 

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

Así mismo haca•·una'cfasificación .de ,las marcas 'de acuerdo con las 

siguientes·p~rsp~~¡j~ki:'.. T.·•·.•· 
,,,·. 

·. -'~':\~·, '';'. .:' ~ '• 

1 .- Desde el pu.nto eje .vista· deÍ obJe.to a distinguir fas marcas pueden 

ser: maréas;'~:¡)r§ciúC!Cis o'Cle.~éA,icios. 
;·.·~·. :_·:--:· ... '-:::;._-.'\,,:"•'.",o .. -

2.- Desde el pÍJ~tC> d~ yí~ta ciE!i.sl.Íjeto del titular de la. marca. 

3.- Consid~radá;; d~~c:ie ~{t:'ibÍl-iposición,. integración o formación, las 

marcas pue-dén,:~~i:<nó~'inativa's·a;C:tenominativas, si consisten en un 

vocablo, en , una '~~'1a't;;a::¡j , f~ase. También . pueden ser figurativas, 

innominada~ o:gráficá~';•i::uand'b .,!1 signo es un emblema, un dibujo o 

una combinación y distribÚción-de.colÓres mostrados en una superficie. 

Pero si dictia fo~ma' tiene volumen, altitud y profundidad será una 

marca tridimensional: 

:;> David Rangel Medina; op~ c1t Pág 102 
! 1 lbidem 
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4.- Por últim.o se conocen como mixtas aquellas marcas que resultan 

una combinación o vari.as combinaciones de las modalldades antes 

citadas. . . 
~ .-.::: . '..: . ' .. ' : . . , , ' 

La Ley de la Propiedad Industrial e~':su'articÚlo'88;dEifinea Ía marca 

como todo signo· visible: t'.!Ue' cíistinga "orociuctos 

misma especie 0C::1,;,5e,\~h~1 m~~C::acié>~ : .: .. ·· 
., ··<'.;::'.~ ,;:: '_-.:":,;'. -

partir E~:e~~!f E~:;·.~~~,;~zfü:1:~7:n ~~: •.~;.e~:1ii:i~:.di~z;:~;··.~:g~:::0se: 
renovable cad~ c!í.É3:Zi3no~.< 

:-.-: >:_:~·:::-: ·._· 

La clasifi~aéi¿lrí. doctrinaria de las marcas· varia· entre los ·diversos . . . . . 
autores, a continuación· se mencionarán los diversos tipos de marcas que 

actualmente se· conocen y se regulan en la Ley de la Propiedad Industrial 

vigente: 

2.3.1.1 Marcas de productos 

-- e - e . . 
Desde tiempos· muy remotos los. comerciantes distinguían : s~s mercancías 

con marcas que hicieran distinción de sus meréancias co.n las. de otros 

comerciantes, por lo tanto .las marcas ·de productos· son aquellas que 

distinguen exclusivamente productos que· pueden ser ·distribuidos, 

comercializados o en su caso fabricados .. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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2.3.1.2 Marcas de servicios 

En legislaciones anteriores no existía la protección de los servicios, sin 

embargo su regulación se hizo necesario cuando los prestadores de servicios 

distinguían los servicios que prestaban a través de una determinada 

denominación diseño o ambos, muchas han sido las corrientes doctrinarias 

que discutieron sobre la existencia de estas marcas, sin embargo los propios 

prestadores de servicios solicitaran se incluyeran las mismas, ya que la 

marca distinguía el servicio que prestaban y la calidad y prestigio que dicho 

servicios iba adquiriendo. 

2.3.1.3 Marcas Colectivas -

- -
. . 

El artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial, regula a las marcas 

colectivas y la titularidad de las mismas.de la siguiente manera: 

::.:. -

ART. 96.- Las asociaciones o sociedades. de prodúctores, -fabricantes, 

comerciantes o prestadores de servicios legalmente/co~itituicl~s. podrán 

solicitar el registro de marca colectiva para distinguir.: e~ _e( m~rcado, los 

productos o servicios de sus miembros respeCto d~ · lo's· pr9ductos o servicios 

de terceros. 

El nombre de las marcas colectivas no deriva de su propiedad 

compartida, la cual corresponde en forma unitaria a la sociedad o asociación 

rrF.~;:.-. .-. :'·· ~.: -, 
·_ .m-J 

"--'l\iU.C,~ 
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titular. sino del uso compartido que corresponde a los miembros, socios o 

integrantes de las mismas. 

El Convenio de París determina con relación a la marca colec:tiva que 

los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las 

marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea 

contraria a la ley del país de origen. incluso si estas colectividades no poseen 

un establecimiento industrial o comercíal. Cada país decidirá sobre las 

condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser 

protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés 

público. 

2.3.1.4 Marcas Genéricas 

Dentro del análisis del artículo 90 que mas adelante _se realizaran. se 

señalarán claramente los elementos que conforman a Una marca_ genérica, 

por el momento se menciona que la principal ma~ca •genérica _es aquella 

denominación que no cumple con_ el carácter_ de_ dlstintividad. principal 

característica de las marcas. 

'rESlS CON 
~ALLl\. DE ORíGEN 
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2.3.1.5 Marcas Notorias. 

Se debe entender que una marca es notoriamente conocida en México, 

cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del 

país conozca la marca como consecuencia de las actividades .com.erciales 

desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que la emplea en 

relación con sus productos o servicios, así como ·e1 conocimiento ºque se 

tenga de ella en el territorio, como consecuencia de la · promoción• o 

publicidad de la misma. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, 

podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por la Ley. 

2.3.2 Aviso Comercial 

Los Avisos Comerciales son las expresiones que sirven para promocionar 

productos o servicios. 

Para CesaL. Sepúlveda, el Aviso Comercial ."sirve para. llamar la 

atención hacia un 'astablE'lcimiento o hacia .una mercadería determinada para 

realizar las bondades::de éstos y .atraer a la clientela. Es en realidad un 

anuncio.''22 

Para el Dr. David Rangel Medina, el Aviso Comercial es el texto del 

anuncio publicitario, el slogan comercial con ·el .. que se dan a conocer al 

n César Sépulvedn. Op. Cit. Pág. 183 
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público, para efectos de su propaganda. los tres signos identificadores de 

mercancías. servicios y establecimientos comerciales ya establecidos.23 

La ley marca ria define al Aviso Comercial.· de. la siguiente forma: Se 

considera Aviso Comercial a la frase u oraciones~ que· ten·ga por. objeto 

anunciar al público establecimiento o negoclacio~eis.come'i-dales, industriales 

o de servicios. productos o servicios, para distinguirlos.de los de su especie. 

En nuestra opinión los Avisos· Comerciales son aquellas expresiones 

que generalmente el público consum.idor observa o escucha, los mismos 

hacen promoción a un producto Y. con .este l,ogran distinguir a su producto o 

servicio, dichos avisos comerciales por lo regular se acompañan de una 

Marca Registrada o bien de un Nombre Comercial Publicado. como ejemplo 

de lo antedicho podemos ·,señalar: "Sa6ritones, que ricos cliri:lianvnes• "Nívea, ta crema 

que va a áomfé quiera,. 

La vigencia del registro de ·un Aviso Comercial es de diez años 

contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y es renovable 

La doctrina acerca· cie los' nombres·. comerciales es diversa y no hay una 

unificación de c~ú:eriC:id r~sp~cto al mismo, ya que para algunos autores el 
,·~·. ' 

nombre comerdal .. es·· el ·que. identifica a un comerciante en un 

.u Duvid R.ingcl Medina. Op cit. Pág 94. 

-------........, 
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establecimiento, para otros es la razón social de la empresa o su 

denominación social. 

Entre los autores que dan una definición del nombre comercial 

encontramos a los siguientes: 

Juan Barrera Graf dispone que : "Por nombre comercial en nuestro 

derecho, se entiende tanto la razón social y la denominación de los 

empresarios como el signo distintivo de las negociaciones mercantiles"24 

El Dr. David Rangel Medina en su concepto de nombre comercial 

afirma que: "es la designación que sirve para identificar la negociación de 

otras de la misma área geográfica que se dedican al mismo género 

mercantll"25 

A su .vez, Alvarez Soberanis establece que: " El nombre comercial está 

constituido, en las sociedades, por su razón social o denominación y en las 

empresa~ o negociaciones, por las palabras y signos distintivos utilizados 

para designarlas, cuyo titular en ambas hipótesis, tiene el derecho exclusivo 

de su uso, en los casos y con las limitaciones previstas por la ley"26 

En nuestra opinión los nombres comerciales son las denominaciones 

que distinguen a los establecimientos comerciales, y protegen el giro 

comercial del mismo, y el titular del nombre comercial puede ser tanto una 

persona moral como una persona física. 

~· Jorge Barr~ra Grar,. Tratado de derecho Mercantil; Pág 249· 
.ll'5 David Rangel Medina ... La pro~1edad lndustnal en el estudio del Derecho Mercantil Mexicano'" en Revista Mexicana de 
la Propiedad lndustnal y Artlstica, Pág 15 • 

l TBSIS CCffi { 
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Los nombres comerciales se publican, a diferencia de los Avisos 

Comerciales y las Marcas, es decir se solicita su publicación ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, en la Gaceta Oficial del mismo Instituto, 

la publicación de un nombre comercial produce el efecto de establecer la 

presunción de buena fe en la adopción y uso del mismo. 

2.3.4 Denominaciones De Origen 

Las denominaciones de origen son un signo distintivo que se logró a través 

de un esfuerzo de los productores :franceses, desde, el principios del siglo 

XIX, para encontrar protección a cierta clase, de 'meréa,derías, especialmente 

vinos, productos lácteos y textiles, que alcan,z_~ban gran calidad por provenir 

de una región geográfica en donde las, características del suelo, el trabajo o 

el ingenio de los habitantes, el arte particular; -etc; comunicaban a esos 

productos elementos distintivos, que los h-a~-lan,pre~tigíados que merecían 

tutelarse, para ponerlos al abrigo de la comp.9tencia desleal y para que el 

consumidor no fuera víctima de fraude. pero ~~bre todo, lo,que se buscaba 

era proteger a esos nombres de origen contra la usurpadóíl, de ellos en el 

extranjero. 27 

En el marco internacional se encuentra que el, primer intento para lograr 

la protección de las denominacionesde'origen se di~ en iii1 Tratado de Parfs 

en 1883, pero el mismo resultó insuficiente., Por lo que para el año de 1891 

16 Jaime Alvarez Soberanls; Op clt Pág. 54 
n Sépulveda César. Op clt; Pág 15"1 



47 

se creó el Arreglo de Madrid, el cual no logró subsanar las deficiencias 

existentes respecto a su regulación. 

El Arreglo.de.Lisboa de 1964 define a las denominaciones de origen en 

su artículo 2, en el que se define a las mismas de la siguiente forma: 

"Art.2.c Se entiende por denominación de origen en el 

sentido del presente Arreglo, la denominación g~ográfica 
de un país de una región geográfica del país· que sirva 

para designar un producto originario de la misma; y cuya 

calidad o características se deban exclusivamente al 

medio geográfico, comprendiendo en éste los factores 

naturales y los humanos. 

La protección de una denominación de origen se da a través de una 

Declaración que emitirá el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la 

cual será titular el Estado Mexicano y los beneficiar_ios de las mismas son 

todas las personas individuales o colectivas que directámente s_e.dedÍcan a la 

extracción, producción o elaboración de los productos .. que· .se .. pretenden 

amparar con la denominación de origen, aunque támbién pueden serlo las 

cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y·· entid~cles o 

dependencias del gobierno federal y de los gobiernos de los estados. 

La vigencia de la Declaración de Protección de una Denominación de 

Origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la 

motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto que 

la revoque. 
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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá autorizar a 

terceras personas para el uso y explotación de la misma. quienes deberán 

cumplir con ciertos requisitos y caracterfsticas contempladas en la propia ley, 

como los siguientes: 

• Deberá dedicarse directamente a la extracción, producción o elaboración 

de los productos protegidos por la denominación de origen; 

• Deberá rea fizar dicha actividad dei:itro : del. territorio determinado en la 

declaración; 

• Deberá cumplir con las normEÍs':oficiales establecidas por la antes 

Secretaria de Comercio y For'n'~~·t6'· Industrial conforme a las leyes 

aplicables respecto de los. productos de que se trate, y 
• Las demás que señale la declaración. 

El maestro David Rangel Medina conceptualiza a .la denominación de 

origen de la siguiente manera: " La denominación de origen es el signo 

distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se 

identifican las mercancfas que tienen similares propiedades derivadas de los 

elementos naturales propios de dicha región geográfica, como el clima, tierra 

y agua, as! como de la técnica. destreza, habilidad y tradición artesanal de 

quienes habitan la propia región para producirlas"26 
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2.4.4 Secretos Industriales 

El articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece textualmente 

que considera como secreto industrial " ... a toda información de aplicación 

industrial o comercial que guarde una persona fisica o moral con carácter 

confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o 

económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y 

respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para 

preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma" 

Asi mismo la ley establece que la información relativa a un secreto 

industrial debe de constar en documentos, medios electrónicos o 

magnéticos, discos ópticos, microfilmes. pellculas u otros instrumentos 

similares. 

Del análisis de la propia Ley de la Propiedad Industrial, se observa que 

la estructura del secreto industrial se compone principalmente por elementos 

importantísimos tales como 1.- el conocimiento y 2.- El objeto sobre el que 

recae el conocimiento. 

A su vez para que esta figura pueda considerarse un secreto industrial 

el primero de los elementos debe de reunirlos siguientes requisitos: 

•~ Rangel Medma David. Colección PanorafTla del Derecho Mexicano. Pi6g.S6 
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a)Debe ser Oculto. 

b)Debe ser de interés para la empresa (elementos objetivos); 

c)EI empresario debe de manifestar su voluntad de mantenerlo en secreto 

(elemento subjetivo del secreto). 

Del segundo de los elementos se concluye que_ este puede consistir en 

ideas, productos o procedimientos industriales, 

relacionan con el sector técnico de la empresa. · 

La definición de esta figura del secreto indu~tri¡,.I :~'se e~duentra 
reglamentada en la Ley de la propiedad lndLJstri~r;y' k> 'd~fi;,·et,homo toda 

información de aplicación industrial o comercial que ·g'ua';di;;'cl.:iiia 
0
peirs'ona 

. . / .. , .. -· ' ":. ·. 
física o moral con el carácter de confidencial, que_ le signifiq.ue,:.obtener o 

mantener una ventaja competitiva o económica 'f-r~nt~-'a?t'e~"c~¡.:~·s; ~\, la 

realización de actividades económicas y respecto de la- ~ü'a1 h~yJ'a'~optado 
los medios o sistemas suficientes para preservar~u C:cmfid~nC:iaÍid~d y el 

acceso restringido a la misma (Art.82). 

De este modo cabe destacar que para que se pueda considerar.como 

tal también será necesario que la información deberá constar en 

documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes y 

pellculas u otros instrumentos similares. 

Como ejemplos de lo que en la práctica puede constituir un secreto 

industrial se tiene a: Listas de clientes y de proveedores, -formulaciones 

procesos industriales, estrategias de mercado, lanzamientos de productos, 

TL:i!:i CiJf-J 
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resultados de estudios comerciales y de mercado, sueldos, procesos legales, 

listas de precios, bases de datos y en general, cualquier información sensible 

que represente un valor económico para la empresa. 

2.5. Los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados. 

Los esquemas de trazado de circuitos integrados son creaciones del ingenio 

humano. Suelen ser el resultado de grandes invenciones e involucran el 

trabajo de expertos altamente calificados. La necesidad de crear nuevos 

esquemas de trazado que reduzcan la dimensión de los circuitos integrados 

existentes y que tengan funciones adicionales a las exister:ites, es constante. 

Cuanto más pequeño es un circuito integrado, menor es la cantidad de 

material necesaria para su fabricación y menor el espacio necesario para 

colocarlo.29• Mientras que la creación de un nuevo esquema de trazado para 

un circuito integrado implica una inversión considerable, la copia de tal 

esquema de trazado solo cuesta una fracción de esta inversión. El elevado 

costo de la creación de esquemas de trazado y la relativa facilidad para 

copiarlos constituyen las principales causas de la necesidad de protección de 

los esquemas de trazado. 

Un circuito es una conexión electrónica de dos o más elementos 

electrónicos. Un circuito integrado es un componente electrónico que forma 

_oq OMPI ... La propiedad inlclc..:tual n:spccto de los circuitos. intc:-¡;:rados ... en N<h:ioncs básicas de la propiedad industri:it. 
Principales trntaJos sobre la niatcria . .Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad lntclc-ctual para l\.tngistraJos del 
Poder Judicial. Ciudad del Este. Paraguay, 20 al 22 de octubre de 19'17, o:i.tPl/Pl/J7/CES/97/I. octubn: de 1997. p.9. 

f 'T7i: ci-r: . l:J•JÍ.~ 
T.11' T ... , .·• 
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una de las partes de un aparato electrónico; es un componente que cumple 

una función electrónica.30 

Se utilizan los circuitos integrados en una gran variedad de productos, 

incluyendo artfculos de uso diario como relojes, televisores, lavadoras, 

automóviles, etc., asf como en equipos sofisticados de tratamiento de 

datos.31 

En el artículo 178 bis Fracción 1 de la L.P.I. incluye una definición de 

circuito integrado. 

CIRCUITO INTEGRADO.- Un producto, en su forma final o en una forma 

intermedia, en el que los elementos de los cuales uno por lo· menos .sea el 

elemento activo, y alguna o todas ./as interconexi.ones/, formen parte 

integrante del cuerpo o de la superficie '·de cüriél >piE!iél · de material 

semiconductor, y que esté destinadÓ a realizar Jr:ia furi~ió'n el~ct~élnica. 

La definición de esquema de .trazado_ o topografía aparece en el art. 

178 bis, 1. 11 de la ley mexicana. 

ESQUEMA DE TRAZADO O TOPOGRAFÍA.- La disposición tridimensional, 

expresada en cualquier forma, de los elementos de los cuales uno por lo 

menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones de un 

lo El concc.-pto tCcnico legal 'iC discute m3s adelante, a propósito de la legislación mexicana sobre el tema. 
ll Véase 0!\11PI, .. La Propiedad Intelectual rcspccto ..... np cit., p.9. 

~ TESIS Cíll'.T f 
A. - T "' .. .. ··¡ 

r.LLA DE LiüiGEN : _ __.. 

--"----·---------------------------------



53 

circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un 

circuito integrado a ser fabricado.32 

La ley mexicana establece que el registro de un esquema de trazado 

de un circuito Integrado tiene una duración de diez años improrrogables 

contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro ante 

el IMPI. Transcurrido el plazo de diez años, es diseño del circuito integrado 

pasa al dominio público y puede ser explotado libremente (articulo 178 bis 3, 

LPI.) 

2.6 La Represión de la Competencia Desleal 

. . 
Los tribunales franceses fueron quienes por primera vez emplearon la 

expresión competencia desleal a principios del siglo XIX. 

. -

La competencia desleal esta prevista .dentro -de las;figuras_tjue forman 

parte de la propiedad industrial, esto se debe al hedh()~(¡~;qÚ~ el C~nvenio de 

París para la protección de la Propiedad Industrial; c:Íe~c:ie;iaconferencia de la 

revisión de Bruselas en 1900, introdujo disposiciol"le;-relátivas a la.represión 
. . ' . . .. - . '~ 

de la competencia desleal, como lo es el Artfculo.,10 bis~:.L2:ª rnvisión realizada 

a este convenio en Washington en el año de .19.11 estableció la obligación 

para todos los miembros de asegurar a los naciona1Eis de los paises de la 

unión la protección eficaz contra la competen.cía. d.esle~I.' Esta disposición fue 

reforzada con algunos ejemplos y la definición de la competencia desleal 

12 Si es tridimensional el diagrama. discñn o esquema. se C5Ú hnbl~ndo de cómo cstún dispuestos tisicarncntc i::n d 
espacio de una uña los miles de tran."iistorcs y componentes dhocnos. Véase Horado Rangcl OrtV .. L<1 protccciñn de lo.<; 
Ji.'H!lios 1/i: circuitos integrados .... op.cil. 

I TESTS rnT1r 
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incluida en Ja conferencia de revisión de Ja Haya en 1925 y Ja conferencia de 

Lisboa de 1958 añadió algunos otros elementos al concepto. 

El artículo .10 bis.del .Convenio de'Parls para:Ja protección de la 

Propiedad Industrial establece textua1.TIE!~ie i~ ~i~¡_,iente: 

1) Los paises de la unión están ~bl;~~~c)i;~ a~~'riur~~ a los nacionales de 

los paises de la Unión de la protecciÓn eficaz contra la .competencia 
-¿.~·,~· >_¡·.;,-

desleal. 

2) Constituye acto de competencia d'~[l~L:tod~c acto de competencia 

contrario ª 1os usos en matér-i~ inci~~t;1~1 C>~C>M0r~ia1. 

3) En particular deberán prohibirse: 

i· •• · . ... 

a) Cualquier acto capaz decrea~-co~fusión,·por cualquier medio que 

sea respecto del establecÍmf~nto;!16i: productos o· la actividad 

industrial o comercial de un competidor: 

b) Las aseveraciones falsas, en el .ejercicio del comercio capaces 

de desacreditar el establecimiento, Jos productos o Ja actividad 

industrial o comercial del competidor. 

c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio de 

comercio, pudiere inducir al público a error de naturaleza, el 

modo de fabricación, las características la aptitud en el empleo o 

la cantidad de los productos. 

Los comerciantes e industriales, en un esfuerzo por atraer clientela 

hacia los productos o servicios que prestan se valen de muchos medio 
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licites, como son, por ejemp.lo, .los anuncios a través de cualquier medio 

publicitario como son revistas, radio, televisión, asl como las campañas 

publicitarias o promociónales entre otras. 

De la misma manera hay ocasiones en las que los medios de que se 

valen o las actividades que realizan . para atraer la atención hacia los 

productos que comercializan o los servicios que prestan estos industriales o 

comerciantes, van en contra y lesionan los intereses de los otros 

comerciantes así como de los propios consumidores, entre los que causan 

confusión con tal conducta, implicando esto beneficios que de ninguna forma 

son legales. 

En la opinión de Cesar SepÚlveda, la represión de la concurrencia 

ilícita debe verse desde dos puntos· de vista: - . , ·. ,... -

a) Desde elgreÍTlii-~e lcis•<'iomerciantes, para proteger los: derechos 

de los rr;ie.:;,b~~~ d~ I~. co/pOr1'1cÍón .frente ·a· ÍC>s establecimientos 

rivales; y. 

b) Desde el punto de vista estatal, para. g.,irantizar ··~.los. particulares 

consumidores que no existan víctimas de en~años ni de fraude·~.33 

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.), 

los actos de competencia desleal son "aquellos. contrarios a las prácticas 

honradas. Comprenden las indicaciones o aseveraciones que en el curso del 

comercio pueden engañar al público en cuanto a la naturaleza y las 
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características de los medios de que se trate; los actos que puedan crear 

confusión con los productos o las actividades de un competidor, as( como las 

falsas aseveraciones que en el curso del comercio pueden desacreditar tales 

productos o actividades.34 

A decir del Dr. Rangel Medina,. el objetivo de la acción contra la 

competencia desleal es garantizar a cada productor o comerciante contra el 

empleo de medios desleales por medio de sus competidores.35 

La ley de la Propiedad ·Industrial considera a la competencia desleal 

como todo acto relacionado ccin la propiedad industrial contrario a los buenos 

usos y costumbres en la industria, el comercio y servicios. 

Mantilla Malina ha dicho que la regulación de al competencia desleal 

adolece de dos defectos: extrema vaguedad y excesiva remi~ió.:, ~1.criterio 
del juzgador para calificar de desleal la actuación de un competidor.36 

Lo anterior resulta ser cierto, en virtud de ~uei no e~Ís~~ ~n criterio 

uniforme para decidir lo que se considera un acto d~ ·~()r.rlp~te.~ci.; desleal, 

por lo tanto, un acto que para una persona puedeser con~iderado. como 

competencia.desleal, paras otra puede no serlo y es entonces cuando surgen 

los conflictos al respecto. 

H Cesar Sepúhrcda •. Op cit Pó.g. 233. 
, .. Organi7..ación Mundial de l:i Prupicdad lntdcctual; Guiq .Jobre /mr intcr,;.u•s v las acr;,...;Jadcs de /Gt' cnrnrera.t' dg 
rulb!:~•·.wrrolln en mqt,•rja dr nrnpicdp,/ jndu.~ag. 17 
_;' David Rangcl ~fedina; ~!L pag. 77 
·'"Roberto Mantilla Molina. Dt•reche...J~ Po\g. 146. 
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EL TRÁMITE DEL REGISTRO MARCARIO EN MÉXICO 

--------------------------
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3.1 Requisitos Para Solicitar Una Marca 

Los requisitos para solicitar una marca los éstablece el articulo 5º del 

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 
. -·, : ' . 

'', ··.·- .-· .. 
Podrán solicitar uná marca l<;>s in¡justri.;.Íes/ cbmerciantes o prestadores 

de servicios para obtener eí derecho ex~clusi~o sobre una denominación, 

según lo establece el articulo 87 de I~ Ley de' la Propied.;.d Industrial. 
, . - '-: , ... -, :: - .· ~ . 

La Le~ ~e '1a Propiedad l~dustrial ;_·s;u . reglamento establecen las 

condiciones que deben darse para la presentación de las solicitudes de 

marca. Anteriormente la persona que solicitaba un registro de marca, lo hacia 

a través de un escrito en donde redactaba su deseo de registrar una marca, 

fue hasta el año de 1989, cuando estos -escritos fueron cambiados por 

formatos de solicitudes que el propio Instituto expide en forma gratuita. 

Dichas solicitudes deben contener cierta informació_n en-~ios ,_es¡'pacios en 

blanco de las mismas, esta información consiste en los siguientes datos: 

':. - :.-.,-___ :· .. :-·.:'.::··; .. ·. 

1. Nombre, domicilio( calle, número, colonia, código· postal.: población, ciudad 
,_···- ., 

y país) y nacionalidad del solicitante. . -
2. En caso de que la solicitud sea presentada por un mandatario, se deben 

mencionar los datos de dicho apoderado; es decir- nombre, domicilio, 
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3. El tipo de marca a registrar, es decir nominativa, innominada, mixta o 

tridimensional. 

4. Debe indicarse si la marca se ha usado, día, mes y año, en la ciue la misma 

se empezó a usar y en el caso de que dicha marca·nci s'ei' haya usado 

todavía, se debe Indicar que no se ha usado. 

5. Los productos o servicios que se van a proteger con la. ;,,;,.~6a; y la él ase en 
,' '::' . . : . -.. - .- - -:,:· 

que los mismos se encuentran. .·. <· ·"'•·'•··.··:i'.i .: 
6. El domicilio del establecimiento comercial en donde .se .cé)¡:;:;~~<::ializ~n o 

fabrican los productos o bien en donde se prestan los s~rV¡~j6'~·~::~.·· "'~--. __ . 
;.·- · .. ;,·" 

7. En caso de que se reclame prioridad deberá mencionárse''el: país .de la 

solicitud original, la fecha de presentación y el núme~o ~~· serie de la .. ~ ,,, 

solicitud extranjera. ··~ ' 

8. La firma del solicitante o del mandatario en las cuatro'solÍértl.i'di,,sS 

9. El lugar, y la fecha de presentación de la solicitud. .·.· 

:_}-~:' 

Los documentos que se acompañan a una solicitud marca ·son los 
~' - ,., 

siguientes: --:~ · '··:,-::<:-(~· :::'.:< 
• El pago de aprovechamientos por el estudio yfrárnite de)a solicitud y por la 

expedición del titulo de marca. "/;_~·,_-'.'._~·e.,_ . 

• Cuando el signo distintivo sea una deno;,,i~ac:Yó~·. ac:~rnl:iañ~da. por. un 

diseño o bien si el mismo es un diseño, se deberári acornpciÍ'larsiete 

etiquetas en el caso que el diseño sea en blanc6 y J~gro'y ;,¡di:;;,,ás siete 

etiquetas a color si es a colores. ·· .• · ··. · 

• En el caso de las marcas tridimensionales deb~n .'.presentarse siete 

impresiones fotográficas o dibujos de la marca en su!i tres planos. 

co~r 

0.dGEN 
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Si la marca la solicitan dos o más perso_nas en copropiedad, deberán 

acompañarse las reglas de uso y licencia de la marca y transmisión de 

derechos. 

• En caso de que la solicitud sea presentad~ a través de un apoderado 

deberá acompañarse de una carta. pode·r:: que _deberá cumplir con los 

requisitos establecidos por el artícu10·,1a1 ·de la Ley de la Propiedad 

Industrial, en caso de que el pode~ -~ª .,;nc'ue:ntre inscrita en el Registro 

General de Poderes del Instituto; _se· acompaña una copia simple de la 

constancia de inscripción. 

3.2 Requisitos de la Solicitud efe Publi-cación de Nombre Comercial. 

- - . -
Para el trámite de publicación de un nombre -comercial, se aplican los 

requisitos que se han mencionado para la solicitud de registro de Marca con 

excepción de los siguientes: 

i • - • 

No se menciona la clase en la que se aplica el nombre comercial, se debe 

mencionar el giro comercial que ese nombre comercial protege.· 

Se acompañan además de los documentos señalado~ para la solicitud de 

marca, documentos en los que se acredite el uso~i~'ct1~C>;de-esenombre 
comercial, lo que a diferencia de la solicitud de marc::a''rió ~-~·!~'dispensable. 
Por lo tanto en una solicitud de publicación de nombr;,;·,i::o~e-rcial, siempre 

deberemos señalar la fecha en que se empezó a'-us'ar; 'y el uso efectivo, 

por Jo general se hace a través de una fe de -h'echÓs, en donde se hace 

constar la existencia del establecimiento comercial o industrial. 

TES-!S ~():t-J 

FALLA DE c.0.:JEN 
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3.3 Diferencias Entre Marca y Nombre Comercial. 

De los conceptos de Marca y de Nombre Comercial a los que se ha hecho 

mención en el capítulo 11 de este trabajo, se puede concluir que la diferencia 

substancial que existe entre ambos signos es que la marca tiene por objeto el 

distinguir productos y servicios, mientras que el nombre comercial protege 

establecimientos, negociaciones y empresas. 

3.4 Procedimiento Administrativo para el Registro de Marcas, Avisos 

Comerciales y Publicación de Nombres Comerciales. 

3.4.1 Examen de- Forma 

Una vez que la solicitud de registro de marca o aviso comercial y en su caso 

la solicitud de nombre comercial, son presentados ante el- Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial, las solicitudes son estudiadas por la Dirección de 

Marcas, la cual a través de sus diferentes departamentos realiza en. primer 

lugar el examen de forma, al cual se le conoce también como examen 

administrativo, en este primer _estudio . se establecerá si la solicitud, y los 

documentos que se acompañan a la misma se encuentran completos y si 

satisfacen los _requisitos que solicita la Ley y el Reglamento de la Propiedad 

Industrial. En el caso en que la solicitud o los documentos presentados, no 

cumplan con lo establecido, se expedirá un oficio por medio del cual se 

comunicará al solicitante para que proceda a cumplimentar todos los 
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requisitos para que la solicitud proceda a registro. Para que pue'da cumplir 

con tales requisitos se le da un plazo de dos meses a partir de la fecha de 

expedición del oficio. Una vez transcurrido este plazo o bien los dos meses 

que la Ley otorga como prórroga. En caso de que el CÍficio'de requisitos. no 

sea contestado en dichos términos la solidtud quedará aban'd,6n';icia con lo 

que también se pierde la fecha legal de la solicitlJd,.:;;: , , '":/, --
, .: ;<::_' 

.e• •• •• ·,,_{"·; 

Una vez que se ha contestado el oficio de requisitos o bil3;, ~na'vez que 

se demuestra que la solicitud y los docurrientos que se aC:C;;;,,p~ftan cumplen 

con lo establecido respecto a este ~xame;, de forma, la Dir~ccÍón de Marcas 

efectúa el examen de fondo. 

3.4.2 Examen de Fondo 

El examen de fondo, es también conocido como examen de novedad. En 

este examen se determinará si la denominación que se solicita a registro no 

se encuentre en las hipótesis señaladas por las fracciones del artículo go de 

la Ley de la Propiedad Industrial. Si la denominación solicitada a registro no 

está contemplada en el artículo mencionado, entonces procede el registro de 

la Marca y el Instituto expedirá el Titulo de Marca asignándole un número de 

registro. 

Por el contrario si la denominación se encuentra en uno de los 

supuestos que establece el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, el 

Instituto expedirá un oficio en donde informe al solicitante el resultado del 

examen de novedad y dará un plazo para que este conteste dicho oficio de 

acuerdo a lo que en el mismo se le requiere. Dependiendo del supuesto en 
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que la denominación solicita a registro se encuentre el Instituto expide 

diferentes oficios tales como: 

3.4.3 Anterioridades 

En el oficio de anterioridades, se le da a conocer al solicitante que la 

denominación que solicita se encuentra ya registrada o en trámite o bien que 

existe una denominación semejante en grado de confusión que ya se 

encuentra registrada o en trámite. A lo que el solicitante podrá contestar lo 

que a su derecho convenga. 

3.4.4 Negativas 

Dentro del procedimiento de solicitud de registro de marca, aviso comercial o 

en su caso la publicación de nombre comercial, existe la posibilidad de que 

se niegue el registro o la publicación de cualquiera de estos - signos 

distintivos, generalmente dicha negativa se dicta porque se incurre en alguno 

de los supuestos establecidos en las fracciones del artículo 90 de la L.P.I. sin 

embargo dicha negativa puede darse también cuando el titular de la solicitud 

no logro desestimar los oficios de anterioridad o de objeción. En la actualidad 

son pocos los oficios de negativa que se expiden por la autoridad, sin 

embargo a través del sistema interno del l.M.P.I. se sabe que son más de mil 

las solicitudes que han sido turnadas al departamento de negativas. 

Contra dicho oficio de negativa no existe recurso alguno previsto por la 

L.P.I., por lo que para combatir dicho oficio se deberá interponer un juicio de 

Amparo Indirecto. 



La falta de person'al en el Instituto es espec(fico en la subdirección de 

amparos es lo que ha cicasiona'do que se hay~n retrasado desde. hace más 

de tres años la exp_edición' de otiC:ios, de negátiva de marca: 

3.5 ,Análisis ci~1 :~í~ulo ~~ diliL~J~~il Propiedad Industrial. 

Ahora bien p~ra dete;~inar cu~lquiera.de los ·preceptos antes transcritos.la 

Dirección de -Marc~s estudia la solicitud con base en lo establecido en el 

artíéulo 9o'c:I~ la Propiedad Industrial, que establece entresus preceptos las 

marcas que 'no son registrables, pero a la vez señala las excepciones para tal 

efecto. 

Recientemente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha 

publicado en su página de Internet los criterios de examen que se aplican 

para el estudio de las solicitudes de marca, avisos comerciales y nombres 

comerciales. 

CRITERIOS DE EXAMEN37 

Los criterios con los que actualmente se someten las solicitudes de los signos 

se basan en cada una de las fracciones del artículo- 90 -de' la- Ley _de· la 

Propiedad Industrial, por lo que a continuación nos permitimos presentar las 

fracciones del artículo 90 los criterios de examen así ·como-: la opinión 

respecto a las fracciones del articulo y a los propios criteri~s~ -tod_a vez que 

son estos criterios los que rigen la concesión de los signos distintivos. 

I TESIS C0F 
U'l1LLA JJE UúJ.UEN 



Art. 90.- No serán registrables como marca. 

1.- Las ·denominaciones. figuras o formas 

tridimensionales animadas o cambiantes. que se 

expr.esan de i manera dinámica, aun cuando sean 

visibles;· 
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Con esta restricción se bÚsca dar la mayor seguridad en la constitución 

de derechos marcarios. en él semÚdo de que los mismos pu~dan identificarse 

e incorporarse en el registra de rnanera p~~ci,sa y n() ;;!:'jet()s",~. nuctu~cl~nes o 
cambios. · · · · · · · ··· · •;•· 

::i~.:~:;~,;~ri~Ej~~~~~itit~~i~~~¡f.): 
-~·-(.- > :~_.:/.:·_ . ; .·: .,.,,:_ -· .. ·-, "'':_ 

Esta fracción. irnpide'~ ~I, regist~6·,~~~.; Íliar~~ de , los ;lhologramas, 

independientemente : ci~1 · c¿rÍt~rilcló , de:' é~tc;~, es d~61r, , . con • la . sola 

presentación de un holograma~ 

37 http.""·ww.impi.g:ob.m.x 

11.- Los nombres técnicos o de uso común de los 

productos o servicios que pretenden ampararse con 

la marca, así como aquellas palabras que, en el 

lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se 



hayan convertido en la designación usual o genéñca 

de los mismos. 
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La principal característica que deben tener una denominación, diseño o 

forma tridimensional para que puedan ser registradas como marca es que 

sean distintivas, ya que se destinan a hacer inconfundible un producto o un 

servicio, respecto de los de su misma especie o clase. 

Si se registraran como marca denominaciones genéricas a favor de un 

particular, se lesionarían los intereses del resto de los competidores que 

tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas, lo que implicaría 

una injustificada ventaja comercial en favor del titular de dichas marcas; Por 

lo tanto, se deberá negar el registro sólo cuando se trate de nombres técnicos 

o de uso común que pretendan aplicarse a productos a· servicios designados 

así. 

Así pues, siempre que la denon:i.nación S()l~c:;itacja co.m.e.rl1a/C:a sea una 

palabra que sirva para designar el producto que sE! p~etTnde:~mparar en 

cualquiera de estos tres sentidos que.1a L~y.prevé; déb~rá sei-bbJetado su 

registro. 

Además no se pierde este "LráLt>ge·~~nco por~I ~ech~ de que la 

denominación propuesta se. componga de ·dos palabras. genéricas .completas 

(por ejemplo LIJAESPONJA, pa~él e~ponjas. con lija.) . 
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EXCEPCIONES DE LA FRACCION 11 DEL ARTICULO 90 

1) No es genérica en su conjunto una denominación compuesta por una 

combinación de términos genéricos con otros que no lo son. 

(HOTEL LAS FLORES para servicios de hospedaje, RESTAURANTE GINO'S 

para servicios de procuración de alimentos, LECHE ALPURA para leche). 

2) Tampoco se consideran genéricas las denominaciones que consisten sólo 

en una parte de un término genérico. 

(MAYO para mayonesa, ZAPA para calzado.) 

3) No se prohibe el registro de marcas evocativas qUe .·son· aquellas que 

hacen alusión o sugieren el producto o serviclo sin mencionarlo. ; . 

(PANADERO para pan, THE ·0R1GÍNALPRETZEL>para'servicios .de 

panadería, PIZZA PIZZA para servicio's d~ resl~urante~ Los- BISQUETS, 

BISOUETS OBREGON para servicios , de rest~ura~te, .'.TELEMERCADEO 

para servicios de ventas por televisión). : _ 

4) El registro como marca de la combin_aclón· de dos medias palabras 

genéricas tampoco está impedido por esta fracción: 
'' ' 

(YOGONESA para yoghurt con mayonesa, CRESO para' amparar crema y 

queso, COCO CHOCO para alimentos con coco ,y chocolate, LIJASPONJA 

para una esponja con lija, CHOCOMILK para leche con ·chocolate). 



68 

5) Del mismo modo se pierde el carácter genérico cuando se trata de 

términos que si lo son pero van acompañados de prefijos o sufijos que los 

hacen distintivos. 

(SUPERCARNE para carne, MEGAJEANS para vestuario, Mi LECHE para 

leche.) 

6) Para el caso de sufijos aumentativos y diminutivos se tendrá que ver cada 

caso en particular, ya que dichos sufijos no neéesaíiarnerite d~s;,irtúan el 

carácter genérico de un término pero s116 IÓg~~n 'eir1 ·'ü~ síghific~tlvÓ número 

de casos. Por consecuencia sólo proced~ré el r~gisÚo '·d~ ~~te 'tipo de 

denominaciones cuando, en virtud del.· dirniíluti,jo ·o ::"~u~e!íltativo,· la 

connotación genérica sea modificada (CH<iCOL)>.TÍUX para>choéolates, 

CLOROX para cloro. CATSUPCITA pa~''siii~a 'catsi'.ip; .¡;OC3U~TINO para 

yogurt, TORTILLINAS para tortillas.)-
•" :,.:."·:.,-.'.-- :-", 

111: Las ·formas . tridim~~sionaleis que sean del 

dominio público o q~e se haya~ hecho de Uso 

común y aquellas que carezcan de originalidad que 

las distinga fáciimente,·asl com'o. la:forma usual __ Y 

corriente de _los productos .º la impuesta por su 

naturaleza o función industrial. 

En esta fracción . se contemplan dos . supuestos de hecho diferentes 

relativos a las formas tridimensionales: 

1.- En primer lugar, se refi.ere la. Ley. a aquellas formas tridimensionales que, 

siendo en si mismas susceptibles de identificar bienes o servicios, es decir, 

-~-
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que pueden desarrollar plenamente las funciones de una marca, en el caso 

concreto no lo logran por dos motivos: 

Ser de uso común o de dominio público. 

Carecer de originalidad que permita distinguirlas fácilmente. 

2.- En segundo lugar, se contemplan las forma tridimensionales que no son 

aptas, en ningún caso, para realizar el papel de marca, como es la forma 

usual y corriente de los productos o la impuesta por· su naturaleza o función 

industrial. 

Por lo que respecta al primer supuesto. se debe aclarar que el concepto 

de dominio público en este caso no coincide con el ·aplicable en materia de 

patentes. Se entiende por dominio público, el conocimiento generalizado de 

que una forma tridimensional es usada habitualmente en los productos que 

se pretenden distinguir con la marca. Procederá el registro_ como marca de 

formas tridimensionales que, aunque existan en el mercado o sean de uso 

generalizado, por sus características conserven su distintividad en relación a 

los productos o servicios a que se aplican. El concepto de _dominio pú_blico se 

deberá apreciar siempre en relación al producto de que se trate.•. 

La carencia de originalidad se entenderá estrictamente_ como la falta de 

distintividad de la forma tridimensional para distinguir los productos o 

servicios. 

Aun cuando la forma tridimensionai pueda tener alguna función 

industrial, o con la misma se consiga algún efecto técnico, puede ser marca si 
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cumple con los requisitos necesarios para su registro -establecidos por esta 

fracción. 

Podrá otorgarse el registro a las formas tridimensionales que pretendan 

aplicarse para distinguir servicios, siempre y cuando_no incurran en alguna 

prohibición señalada en la Ley de la Propiedad _l~d~strial. 
' . . : ·. .' . '. . ~ 

Normalmente la marca tridimensional será un envase aunque en el 

siguiente caso se ejemplifica una r6~~ª tridimensio~al qu¡;, no es envase y 

cumple plenamente con todos los .re8uisitos al utili~a~~e para distinguir 

relojería y aparatos cronométricos. 

En segundo lugar, como ya se dijo, se prohibe también el registro como 

marca de la forma del producto que se pretende distinguir con la misma, o de 

la forma de una parte de-éste, aun cuando ésta sea original y novedosa, pues 

dicha forma siempre será la. impuesta, aunque no sea la única, por_ su 

naturaleza o función. 

Un ejel'Tlplo de esto es la forma de las papas fritas para ampar~r a éstas 

por ser el producto mismo, independienteme-nte dé que exista originalidad en 

dicha forma. 

Tampoco la forma de -una parte deL .producto aunque sea original y 

novedosa, se podrá registrar como marca trldirn~iisiona1' 

Sin embargo, en casos excepcionales podrá registrarse como marca la 

forma de alguna parte integrada al producto que tenga suficiente distintividad 

---r¡:-.~.:;·~--~·-:-:7~----! 
.!... .r:~ !).•.~, _. ~ i 



71 

y que aparezca sin excepción en todos los productos para los que se pide la 

marca. 

Ejemplos de esto son la estrella de los productos Mont Blanc y la 

coronilla de los relojes Rol ex, ya que· todos los productos fabricados por el 

titular de la marca ostentan dicho elemento tridimensional. 

IV: Las denominaciones, figuras o formas 

tridimensionales. que; considerando el conjunto de· 

sus caracterlsticas, .sean descriptivas de' los 

productos. o ''Jerviclos que trat.en de protegerse 
como ma~ca.< · ·· · ··· ... -. .-,~·"- ~~,,, 

ouedan . i~~1uicia's e11 • .. el supuesto anteHor~ las 

palabras d~sc~pti"'.ci'~ >o . indicativas, . que ·en el 

comercio siritan 'para'' designar: la e'spede~''.calidad, 

:~~:~a=~ 1::~~~~~:~~~-~~~~~f~?~Í~¡~~tl!:7~~-de 
_, ,"·, ~:;_'>-,, ,, '."~'.' :-· ;~·:_; 

La razón fundamental de la prohi~f~i6n'~~ irTípe~i~~{regist;o.de ~arcas 
que indiquen características de los prc;cl~ctc:>s i3 distinguir. 

No se debe otorgar el derecho al uso exclusivo de este tipo de términos 

a nadie en particular porque son para describir un producto y··por.lo tanto 

cualquier persona los puede utilizar, es decir, todos los productores, 

comerciantes, y prestadores de servicios pueden utilizarlos para describir sus 

productos o servicios. (Ejemplo: PURO DE GIRASOL para aceite 

comestible.) 

------··---
/ '"- ., 

1 FflLL.¡.~ L .~ 



Es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos 

descriptivos· para promocionar o presentar los· ·productos o· servicios, por lo 

que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, otorgándole a una 

sola persona el derecho a impedir' qüe l.;sdemás 1C> usen. 

Para determinar si una m~rcéJ e~ d~s~;i~tiv:a I~ regia esencial es que 

siempre se debe apreciar en' s~ conj'u~te>~·no' pb~p'artei. 
\'-,- :':';;_!'.:-._,.._ .. ;:_. -·>, 

'~).·~. ':.)·) .• .:'¿·;,.·-

V: Las h:~tras: lo~ d_fgitos C) los:colores aislados, a 

menos . que estén•· combinados .; acompañados de 

elementos 't~i~~ H c,omti• < ~i9r16s, diseños o 

denominacion~~'; 'qu~ lesderí Un·. carácter distintivo. 

Se prohíbe el registró d~·t~~~i~I~ l~t~a ai;;1:3déJ ~iempre que esté 

desprovista de cualquier diseño .; for~a·~~P~~iál de representarla. 

Ejemplo: Una "A" escrita en caractere~ d~·in1pre¡:.;ta;• 
A,A,A,A,A,A 

Se prohibe el registro de números aislados . (dígitos) del 1 al 9 

incluyendo la expresión del cero, desprovistos de cualquier diseño o forma 

especial de representarlos: 

1,2,3,4.5,6,7,8,9,0 

Aunque no lo contempla esta fracción, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 89 de la Ley, los signos de puntuación: as! como los signos 

aritméticos, .aislados serán objetables, sin que sea esta fracción el 
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fundamento de dicha objeción, sino que se objetarán por no ser 

suficientemente distintivos. 

Para efectos de esta fracción, se prohibe el registro de colores aislados 

representados en un plano, desprovistos de cualquier signo, diseño, 

denominación o forma especial de representarlos; por tanto. si serán 

registrables cuando vengan acompañados de algún otro .elemento. 

El color aislado en ningún momento será determi.nante para negar una 

marca, siempre y cuando haya elementos adicionales que lo acompañen, 

como puede ser una determinada forma. 

VI: La traducción a otros Idiomas, la variación 

ortográfica. caprichosa o.fa construcción artificial de 

palabias no registrab/es. 

En la interpretación de esta fracción, "palabras no registrables" son 

aquellas que incurren en cualquiera de las prohibiciones establecidas por la 

LPI. Por lo tanto, cuando se aplique esta fracción la prohibición deberá 

complementarse con el articulo o fracción que dé fundamento a la misma. 

La finalidad de esta prohibición es evitar que simples modificaciones 

ortográficas o gramaticales en denominaciones que no serían registrables, 

puedan justificar el registro. 

¡ ·: ;. -·----. 
' 

L Fi-i.LU~ l.Jj!, 
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A) Sólo se debe impedir el registro de las marcas que consisten en la 

traducción a otros idiomas. cuando las mismas se adecuen a alguno de los 

supuestos de no registrabilidad establecidos por la ley. Sin embargo, se debe 

valorar el hecho de que su significado sea al menos conocido por un grupo 

de consumidores, así como el idioma de que se trate, y el grado de 

familiaridad que los consumidores tengan con el mismo. (Ejemplo: CAR para 

amparar automóviles) 

Dicha valoración es importante porque existen palabras que al ser 

traducidas a otro idioma adquieren distintividad, y en estos casos será 

procedente el registro de las mismas. (Ejemplo: KONDITORI, aplicado a 

restaurantes, cuyo significado en danés es precisamente restaurante o 

cafetería.) 

B) Estaremos frente a una variación ortográfica caprichosa cuando las 

palabras estén escritas indebidamente de acuerdo a las reglas ortográficas 

del idioma español, (Ejemplo: CHOKOLATE para amparar precisamente 

chocolate, PA' PAS para papas fritas). 

C) Y frente a una construcción artificial. cuando se divid~,~·n:<:f<J~o_tres partes 

una palabra no registrable o se construye de una fo~rr:;ii;·f;¿¡-~ó-r'riala sin que 

resulte alterado el aspecto fonético (Ejemplo: TKT- ~6-.-~e~á registrable por 
. '",.,t, 

existir la marca registrada TECATE). 
·--;;.-,:· 

VII: Las que reproduzcan o imiten; _sin autorización, 

escudos, banderas o ernblemas de cualquier pals, 

Estado, municipio, o divisiones políticas 



equivalentes, asf como las denominaciones, siglas, 

símbolos o emblemas de organizaciones 

Internacionales, gubernamentales. no 

gubernamentales. o de cualquier otra organización 

reconocida oficialmente. así como la designación 

verbal de los mismos; 
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Si únicamente se manejan los colores de una bandera, ello no implica la 

negativa del registro siempre que dicha combinación dé-colores se acompañe 

de otros elementos que le impriman distintividad. 

Para que sea operante esta prohibición debe tratarse de escudos, 

banderas o emblemas que se encuentren vigentes o en uso, conforme a la 

legislación que regule dichos simbolos en cada jurisdicción. Asimismo caen 

dentro del alcance de esta prohibición los emblemas o escudos de cualquier 

corporación, agrupamiento o institución que sean dependientes del gobierno 

del país o de la respectiva división polltica. 

B) En el caso de las denominacionE!s. siglas. - símbolos -o- errÍbÍemas de 

organizaciones internacionales. gubernamentales. no'gubE!rnaméntáles o de 

cualquier otra organización reconocida oficialme-nte. así c~mo la- dE!sig-na-ción 

verbal de los mismos. se aplicará el mismo criterio lo cual significa que sólo 

se negará el registro si se usan exactamente dichas siglas o slmbolos tal y 

como son usados por el legltimo titular de las mismas. 

En los dos casos que contempla esta fracción se puede salvar el 

impedimento si se cuenta con el consentimiento del correspondiente titular. 

-.- -------¡ 
¡ 

0.tüGEN j 



76 

VIII: Las que reproduzcan o Imiten signos o sellos 

oficiales de control y garantla adoptados por un 

estado, sin la autorización de la autoridad 

competente, o monedas, billetes de banco, 

monedas: conmemorativas o cualquier medio oficial 

de pago· nacional ó extranjero; 

Por "medio oficial de pago" se· debe entender,: aparte de monedas y 

billetes, otro~ documf3nt6s ~ec:onocidos como mediosde pago, por ejemplo, 

cheques. _. \_ , } ; 

Esta prohibiciÓri; ~I lg~~I que _la ~nterior es exchisiva para el caso de 

que no se presente I~ :au.torización~·éorrespondiente, .'ª · gual podrá ser 

otorgada por la autC>ridad c;;,~~~t~nte en cada c~;º/ pe~~Ítie.ndo el. r~glstro 
como marca á f~vci-ii!e ·Jr'i té~c;~rc'.,\ie(s'19n,j 1iiiéialmei:ii~ ~rcihÍbid~: . ·.e ·. 

-e,_!.-

IX; Las que reprÓduzca~ o im)ien los no~bres ó la 

represe~tación .• gráfica .. de:c'- córié:lecoraéiones, 

medallas u otros prerni~~ ; obtenidos en 

exposiciones, . ferias,···con9~f3~os) k~liint<is :gult~rales 
o deJortiv6s. recon;;,;;idos oficial;n;;nte~- ( · .. 

<""'.::~.:. ,·.·_-,_-.. >~-:~:~":::: -~\;·;:·;{:·- -
En caso de desconocer si la representación gráfica de una 

condecoración, medalla o premio presentados :a 'registro, están reconocidos 
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oficialmente, se podrá realizar una consulta a la autoridad respectiva a efecto 

de corroborarlo. 

Aunque esta fracción no constituye fundamento para ello, en caso de 

que se presenten a registro representaciones gráficas de condecoraciones, 

medallas o premios que aún cuando no cuenten con reconocimiento oficial 

sean notorias o puedan crear confusión en el público consumidor respecto a 

la naturaleza, componentes y/o cualidades de los productos o servicios a 

distinguir, podrá ser objetado su registro conforme a otras fracciones (fr. XIV, 

fr. XV. etc.) 

Esta prohibición a diferencia de las dos anteriores, es absoluta, ya que 

no procede el registro ni siquiera con autorización, atendiendo al sentido 

estricto de la norma, pues se trata con ella de dar seguridad a este tipo de 

condecoraciones y premios y de proteger al público consumidor para que no 

sufra el engaño de creer que un determinado producto o servicio fue 

merecedor de un reconocimiento cuando en realidad no lo es. 

X: Las denominaciones geográficas, propias o. 

comunes, y los· mapas, as! como los gentilicios, 

nombres y adjetivos, cuando indiquen la 

procedencia de los productos· o .servicios y puedan 

originar confusión o error· en· cuanto a su 

procedencia; 

Tz> .. 13 c;:··"\1 

FALLA IJl~ \,:.tüGEN 
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No deberán registrarse como marcas las denominaciones geográficas, 

los mapas y los gentilicios cuando· hagan referencia a un lugar distinto al de 

procedencia u origen del producto o servicio a proteger con la - marca. 

Únicamente estarán prohibidas en. I~ medida en que induzcan a error en 

cuanto a la procedencia del producto ·o s~rvicio: 

Al aplicar esta prohibición deberá_ tenerse presente que las 

denominaciones geográficas no están. prohibidas más que cuando son al 

mismo tiempo marcas engañosas por ser falsas.- indicaciones de procedencia, 

o pueden inducir al público a error sobre la proce_dencia geográfica de los 

productos. (Ejemplo: GRAN COLOMBIANO. o LA FLOR DE COLOMBIA para 

todo tipo de cafés, CARIBEl\IO para ron en general) .. 

En los demás casos, y con la salvedad-·de la fracción siguiente, las 

denominaciones geográficas no están en sl-_mismas- prohibidas. (Ejemplo: 

LONDON para perfume, BRASIL para calzado.) 

XI: Las denominaciones de poblaciánes o lugares 

que se caractericen por la fab'ricación de 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. 

·-~-.. , ____ •··· 
¡ ~ ~ .~-~·: -~~~¡ 
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La prohibición que contempla esta fracción está ligada a la de la 

fracción anterior y es el otro caso, junto con aquél, en que se prohibe el 

registro como marca de.una denominación geográfica,.:·. 

El supuesto que .la fracción prohibe .es el. registro como.marca de la 

denominación de una población o fugar que se caract~~i~a por.I~ producción 

de ciertos productos y fa marca pretende . am~~ra.r. éstos. Ejemplo: 

YECAPIXTLA para cecina, LEON para calzado, OAXACA para mezcal. 

El fundamento de fa prohibición es que todos los productores de ese 

lugar tienen derecho a indicar que su producto es de ahl sin que dicha 

indicación pueda ser monopolizada por ninguno de elfos. 

Pero se establece una excepción a la prohibición y es cuando el lugar es de 

propiedad particular y especial e inconfundible, y el solicitante de la marca 

cuente con el consentimiento del propietario de dicho lugar. 

Fr. XII: Los nombres, seudónimos. firmas y retratos 

de personas, sin consentimiento de los interesados 

o. si han fallecido, en su orden, del. cónyuge; 

parientes consanguíneos en linea recta y por 

adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto 

grado. 

El fundamento de esta fracción es la protección de los derechos 

morales de la persona con respecto a su nombre y su propia imagen; es por 

eso que se prohibe el registro de nombres, seudónimos, firmas y retratos de 

personas sin su consentimiento. 
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Asl pues, para efectos de esta fracción, se objetarán los casos en que 

se presente a registro un nombre propio completo: (entendiendo como tal. 

aquel en que s~ utilicen por lo menos el nombrey' el primer apellido), que sea 

presentado por una persona (¡Ue no lle~a ese nombre. 

Tampoco será r~gistrabl~ u_n nci~~~e propio com~let~ que sea conocido 

y famoso y que no es utilizado cci~o mar~a. Ejemplo: Francisco Villa. 

Es importante resaltar que si el nombre o apellido presentados a 

registro constituyen una marca notoria, o coinciden con una marca 

previamente registrada, serán objetables conforme a las fracciones relativas 

a la notoriedad y anterioridad según el caso. 

Tampoco procederá el registro de fotografías o retratos de personas. 

solicitado por un tercero, lo que obligará,. en estos casos; a .requ,erlr el 

consentimiento de la persona cuya Imagen se solicita. 

La fracción maneja una excepción a la prohibición consistente.:en la 

posibilidad del registro de los nombres. seudónimos, firmas y retrat,os de 

personas, cuando se tenga el consentimiento de los interesados .º• si han 

fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y 

por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado. 

Para determinar el grado de parentesco que establece esta fracción 

habrá de estarse a las disposiciones de la legislación civil en esta materia, 

como son los siguientes artículos del Código Civil: 



XIII: Los tftulos de obras intelectuales o artfsticas, 

así con10 los títulos de publicaciones y difusiones 

periódicas. los personajes ficticios o simbólicos, los 

personajes humanos de caracterización, los 

nombres artislicos y las denominaciones de grupos 

artísticos. a menos que el titular del derecho 

correspondiente lo autorice expresamente. 
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Para la aplicación de esta fracción es necesario tomar en consideración 

las disposiciones en materia de derechos de autor para verificar algunas 

cuestiones como, por ejemplo, que estén vigentes los derechos conforme a la 

Ley Federal del Derecho de Autor. 

Al igual que en la fracción anterior, aqui el impedimento se puede salvar 

con la autorización por parte del titular del derecho correspondiente, para lo 

cual se observará lo explicado en la fracción anterior respecto a las personas 

que podrán dar esa autorización en caso de que el titular hubiera fallecido. 

En el caso de los nombres de grupos artisticos se requerirá la 

presentación de un documento expedido por el Instituto Nacional del Derecho 

de Autor (INDA) a través del cual se acredite que se ha solicitado la reserva 

de dicho nombre ante esa dependencia pública, no siendo fundamental que 

la reserva se haya otorgado. 

XIV: Las denominaciones, figuras . o formas 

tridimensionales, susceptibles de engañar al público 

1 '?"':'.- ·. ¡, t 4 ~· •. 

j 'FALLA llE --~ '_:.c'_;'S _\ 



o inducir a error, entendiéndose por tales las que 

constituyan falsas indicaciones sobre Ja naturaleza, 

componentes o cualidades de Jos productos o 

servicios que pretenda amparar; 
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Se prohibe en esta fracción el registro de marcas que puedan inducir al 

público a error sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los 

productos o servicios que pretendan amparar. Es por eso que la prohibición 

del registro en el caso de marcas engañosas debe basarse en datos objetivos 

que resulten del propio signo distintivo y no en juicios de intención o 

presunciones especulativas, es decir, es necesario que Ja posibilidad de error 

resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el 

signo distintivo y las caracteristicas de los productos o servicios a los que 

pretende aplicarse. 

De esta manera para que una marca sea considerada como engañosa, 

o que in~uce a error, es necesario que genere unas expectativas sobre el 

producto capaces de influir en la decisión de. compra del consumidor y que no 

respondan a la verdad, por lo que deberán réferirsé al proC!Ucto a· servicio en 

cuestión y deberán ser creibles .. 

Esta fracción contempla que la posibilicléld del engaño se de ria sólo con 

las denominaciones, sino también con figUras y formas tridimensionales. 
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En el caso de las marcas Innominadas o mixtas se deberán analizar 

también las leyendas no reservables''si éstas, en conjunto con el resto de la 

marca, pueden contribuir ·ar. engaño o error. 
,· •, .; ,:' : 

Ejemplos .. d.;, .formas .. fri~Ímensioriaies que.resulten engañosas podrfan 

ser un envase e~ form~ de únél inazC.~ca para aceite 'de.giras_o.I o un envase 

en forma de agave para éltiip~,Óél/i6n. 

XV: denominaciones, · figuras o formas 

tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el 

Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser 

aplicada a cualquier producto o servicio .. 

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en 

México, cuando un sector determinado del público o de los 

cfrculos comerciales del país, conoce la marca como 

consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas 

en México o en ér extranjero por una persona que emplea 

esa marca en relación con sus productos o servicios, as! 

como el- ~onociriiiento. que se tenga de la marca en el 

territorio, 'com_o ~orísecuencia de la promoción o publicidad 

de la misma, 

A efecto· de demostrar la notoriedad de la marca, __ 

podrán emplearse todos los medios ·probatorios 

permitidos por esta Ley. 

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. 
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Esta prohibición . no sólo protege los intereses del propietario de la 

marca en cuestión sino también los del público consumidor y es una 

excepción a los ¡:>rincipios de territorialidad y especialidad ya que, para el 

caso de marcas notorias, la ley extiende la imposibilidad de registro a 

cualquier prÓductÓp ;;E3rvicio, lo cual es una condición de privilegio. 

La determinación de notoriedad de una marca compete al IMPI, por lo 

que debemos necesariamente recurrir tanto a las resoluciones contenciosas 
" . .'- . '·-' -

emitidas por esta autoridad como a las distintas decisiones. de la Corte al 

respecto. 

Se debe considerar siempre que la notoriedad es una condición variable 

a través del tiempo, en función a la influencia, presencia y publicidad de la 

marca, que viene de la percepción de los consumic!óres,· por lo que dicha 

condición no es perpetua. El Convenio de París en su artículo 6 Bis establece 

que: 

El examinador podrá allegarse de todos los medios de prueba que sean 

necesarios para apoyar su estimación de notoriedad. 

TESIS rn ·r 1 

FALLA DE G.túU.ó 1, 
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La estimación inicial debe hacerse como la que se hace en la cita de 

una anterioridad, esto significa que si la marca se estima notoria, esto se hará 

para que se niegue en definitiva la solicitud de marca, sin dar lugar a la 

desestimación de la objeción. 

Hay que hacer una distinción entre una marca - notoria y_ una 

denominación notoria que no se usa como marca. Ejemplo:.Ia denominación 

EL BARZON se objetaría por la fracción XIV o por la i~acción VII del articulo 

90 de la LPI, no por notoriedad, pues es una denominación que, aunque es 

notoria, no es una marca y nunca se ha utilizado comí:> tal."'. 
~º ,,' : .. ~.- . . ~· . 

XVI: Una marca que ~ea idé~tlc~º'é) ~~mejante en 

grado .de confusión a otra :0n':trá.mit~-;de re~istro 
presentada con anteriorldad.o.a?t.i_ria.·r~gistrada y 

vigente, aplicada a los - mismos : . o; : ~irniÍares 
productos o servicios. .Siri >~¡,:;b.;¡-rgo, si podrá 

registrarse una marca que -s~'a ·idéntica a otra ya 

registrada, si la solicitud es planteada por el mismo 

titular, para aplicarla a productos o servicios 

similares; 

Esta fracción se refiere al caso de que al estudiarse la solicitud se 

encuentre que ya existe un derecho de exclusividad otorgado, o un derecho 

de preferencia determinado por una marca registrada o en trámite, que ver!an 

su derecho o su expectativa de derecho afectados, en el caso de otorgarse el 

nuevo registro. 
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Asf pues, son dos los supuestos que _impiden otorgar una marca: 

1.- Que exista una marca registrada' y vigente, y· 
- . - ... ~ ,. ·- - . . , 

2.- Que exista un expediente de marca quéingresó primero. 

La prohibición de esta fracción ()Pera cl.l~~éÍI'.> «31 ~i9~() no e's genérico, ni 

descriptivo, ni engañoso, ni ilegal péro:;,('.) ~~t'é'''cli~po~ible;·ya ql.le sobre el 
mismo existen derechos anteriores dÉrt~~C:E:l;C:is:':' .. -· . . . 

. :·.,,;' 

El estudio debe hacerse de la siguiente' manera: 

-Cuando se trate de marcas idé~tlca~ ·5~ h~~Íli .una comparación de los 

productos o servicios. 

La similitud de productos debe considerarse independientemente de las 

clases a las que pertenezcan. Ejemplo:_ Los bronceadores pertenecen a la 

clase 3, pero descritos como filtros solares podian pertenecer a la clase 5, sin 

embargo son similares y se venden a través de los mismos canales de 

distribución. 

-Cuando se trate de marcas semejantes en grado de confusión primero se 

realizará la comparación entre los dos signos distintivos desde el punto de 

vista ideológico, gráfico y semántico y posteriormente se llevará a cabo la 

comparación de los productos o servicios que las marcas en estudio 

amparen. 

-------- ·----- ------
-.-,,,"f 

•.. ._,;·.:._~.!.'.l.. •• 
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La segunda parte del articulo maneja una excepción que se aplica a los 

dos supuestos anteriores. 

Solo se citará una anterioridad cuando ésta realmente sirva para fundar 

una negativa. 

En función de cada caso se decidirá qué criterio prevalecerá para 

determinar la posible confusión entre dos marcas, ya sea el ideológico, el 

gráfico, el semántico o los tres. 

Siempre para el análisis de una marca se tomarán todos los aspectos 

en su conjunto, pudiéndose desestimar individualmente unos en relación a 

los otros. 

La posibilidad de confusión se dará únicamente al primer golpe de vista, 

siendo importante resaltar que es necesario valorar esos tres aspectos y 

reconducirlos siempre a que realmente se vaya a crear confusión en el 

público consumidor o se afecten los intereses del titular de la marca 

presentada primero. 

También es importante atender a los antecedentes que aparecen en el 

estudio fonético; ello significa que si existen varias marcas que estén 

conteniendo una palabra en común se puede otorgar el registro a alguna otra 

que pretenda utilizar esa palabra acompañada de otra que le imprima 

distint!vidad. 

Tf•,·_;L~·. 
------- ------··--

FALLA LJJ!, 
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Es muy importante mencionar que se pueden citar marcas entre sí 

cuando los productos o servicios que se pretendan amparar guarden relación, 

aún cuando estén en clases distintas. 

En el caso de las marcas tridimensionales se citárá ant'3rioridad cuando 

la forma sea idéntica o semejante . en . g~¡;¡d~ie'cie/::: confusión, 

independientemente de que manejen colores o támañc)s ·distintos'. . 
. -, . S· '" ·•' ~ . 

XVII: Una marca qu(3. sea i~~,~~id~,·~s z~2~1L~tl3 en 

grado de confusión, á un' nombre co;,;erclal aplicado 

a una empresa o a•. un >est~ble~i~iÉi~tC> i~du;;;trial, 
comercial o ele l;ie~i6ib~' 6uy.6gi~,·~ ... '.•· .. •p··.·~ ... ª .. ·•.•P···c)·~··.d .. e.r.·~ .. ~te 
sea la elabora~ión ~·-;:,~~~i;;'.ci; los 'produ~íos o la 

prestación de los ·servicios· que•··· se pretendan 

amparar con la marca; siempre e¡Je~ el nombre 

comercial haya sido usado co;, cin~erioricl~d: a la 

fecha de presentación de la solicitud de registro de 

la marca o la de uso declarado, de la misma. Lo 

anterior no será aplicable, cuándo la• solicitud de 

marca la presente el titular. deJ nombre cornerc.ial, si 

no existe otro nombre comercial idéntico que· haya 

sido publicado. 

Lo importante a destacar en est.i;fr"1cci6~ (35 que para que un· nombre 

comercial impida el registro de uri~lrTiciri::a. no ·~5 neces¡;¡rio que haya sido 
. ·., ,,._ .. ,, -.- . ·' •,, .-·.· ··.·. ,.··· ' . ··.:. 

publicado, sino que basta que'se"ten·ga:e1 .conocimiento de su existencia para 

que se pueda citar como Impedimento ál registro de marca solicitado. 
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La otra nota que destaca en el texto de esta fracción es· que se van a 

comparar las fechas de primer uso declarado, de tal manera que si la 

solicitud de marca declara una fecha de primer uso anterior· a la que se 

declare en el nombre comercial, incluso aunque éste está publicado, no 

podrá impedir el registro de la marca solicitada. 

NOTA EXPLICATIVA, ALCANCE DE LA INTERPRETACIÓN Y EJEMPLOS 

La prohibición de otorgar registros que contravengan cualquier 

disposición legal abre la puerta para, con base _en la propia Ley de la 

Propiedad Industrial, negar la concesión de marcas cuyo registro está 

prohibido por otras disposiciones legales que no estén incluidas directamente 

en alguna de las prohibiciones del articulo 90 de la L.P.I. 

La noción de orden público se incluye dentro de la legalidad 

constitucional. por lo que no serían registrables el emblema o las siglas de 

organizaciones ilegales ( Ejemplo: EZLN ), los símbolos o denominaciones 

denigratorios para la persona, símbolos racistas, xenófobos, antidemocráticos 

o que supongan apología del terrorismo y otros que de algún modo atenten 

contra los principios que están en la base del orden constitucional vigente. 

Ejemplo, por incitar a la violencia. 

Por último, los signos contrarios a la moral y las buenas costumbres son 

más difíciles de precisar porque dependen de un criterio que está basado en 

la vigencia social de determinados valores y en la mayor o menor 

permisividad social. El ejemplo más claro es lo que en cada momento se 
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consideran sfmbolos o representaciones de contenido erótico, pero admitido, 

y signos directamente pornográficos y no admitidos, porque la marca se 

difunde en la publicidad fuera de los canales restringidos de comercialización 

de este tipo de productos. 

3.6-Concesión de la Marca-

Como ya se mencionó con antelación la solicitud de una marca se concede 

una vez que ha pasado satisfactoriamente el examen de forma y el examen 

de fondo, anteriormente la Dirección General de Desarrollo Tecnológico 

informaba al solicitante sobre el resultado satisfactorio y le otorgaba uri plazo 

para que pagará por la expedición del titulo de Marca, y en caso· de.'que el 

solicitante no realizará el pago el trámite se abandonaba. Actúaim~Í'Íte el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial recibe el pagp por la e;p~dición 
del titulo de marca en el pago de aprovechamientos que se hace.al p~~;;entar 
la solicitud, por lo que una vez que los exámenes de forma. y'C:fe'f~n~(:, han 

terminado satisfactoriamente expide el titulo de Marca. . . · ... ··> •. ,·. 

El titulo de Marca indica el nombre, nacionalidad .y domicilio del 

solicitante, la fecha legal del registro, el domicilio del establecimiento, el 

número de Registro de la Marca, la fecha de primer uso si esta lo tuviere, y 

la denominación que se registró. 

3.7 Duración del Registro de las Marcas, Avisos Comerciales y en su 

caso la Publ.icación del Nombre Comercial. 

-------·---·------. 
, ~~.;~;~~}~ CJ':~) t 
1 FALL\ DE ui~d:GENj 
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3.7.1 Vigencia 

Los efectos del registro de las marcas y los avisos comercial y de la 

publicación en fa Gaceta de los Nombres Comerciales tienen una vigencia de 

diez años contados a partir de su fecha legal o fecha de presentación. Plazo 

que es renovable de modo indefinido por periodos de diez años. 

3. 7.2 Renovación 

Como hemos mencionado la renovación de un registro de marca y de aviso 

comercial asr como la publicación de un nombre comercial, deberá realizarse 

cada diez años a partir de su fecha legal o de presentación. Esta renovación 

deberá de presentarse en los términos que establece. el articulo de la 

Propiedad Industrial y el articulo de su reglamento. y deberá realizarse dentro 

de los seis rneses anteriores o seis meses posteriores a esta fecha, cabe 

mencionar que para este caso además de realizar el pago de derechos por 

renovación se tendrán que pagar derechos por cada mes que transcurra, 

posterior a esta fecha. 

": ' ' 

Ahora bien' algunos áutores como Cesar Sepúlveda,' afirm.an .ciue" el 

propósito de estab1éd~r 6bligatÓ~ia,,:,~¡,té la renovaciÓn dE! (as marcas es 

limitar el númerc:i de I~~· ~xiitente~ a l~s q~E! efectivan:.ente hay~ lnt~rés en 

conservar, a. la vez que' permite ,;,,; adqui~ición. de, ma.rcas. a quienes no 

F.ALLA DE G1üGEN 
------......... 



tuvieron la oportunidad de registrarlas a su nombre, por existir otras 

concedidas"38 

En efecto la renovación de la marcas, los avisos comerciales y los 

nombres comerciales tiene como propósito de conservar aquellas marcas, 

que permanecen como activo del titular de la misma y que por ende se 

siguen utilizando. 

3.7.3 Declaraciones de Uso 

Aún y cuando la ley no contempla la obligación al titular de un signo distintivo 

de informar al Instituto si este· se utiliza para los efectos para lo que fue 

concedido, en la práctica se acostumbra que dentro de los tres años después 

de concedido el registro o en su caso, la publicación se presente una 

declaración en donde se manifiesta que la marca se sigue utilizando, lo que 

tiene por objetivo dejar un precedente en el expediente para que en caso de 

que algún tercero de mala fe se interesase en el registro. este enterado de 

que el signo se sigue utilizando. 

3.8-Derechos .del Titular de la Marca Registrada 

1 .- Por virtud del registro de la marca su titular goza de las siguientes 

prerrogativas: 

Derecho al uso exclusivo de la marca. 

n Cesar Sc.."Ptih.·cda. Op cit p.:ig 81. 

FALLA l)t; uruGEN 
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Derecho de persecución a los infractores mediante la solicitud de 

declaración administrativa de infracción. 

Derecho de ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de declaración 

adminsitrativa de infracción. 

Derecho de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dicte la 

declaración adminsitrativa de infracción previo desarrollo del 

procedimiento consistente en emplazamiento al presunto infractor y la 

contestación y pruebas que este aporte. 

Derecho de solicitar se impida la circulación de mercancías con la marca 

infractora. 

Derecho de solicitar se prohiba la comercialización de productos 

ilegalmente marcados. 

Derecho de solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente 

marcados. 

Derecho de señalar el destino de los bienes asegurados. 

Derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar 

los hechos que puedan ser constitutivos de la infracción al · de;ec;ho de 

exclusividad del propietario de la marca registrada. 

Derecho de solicitar la aplicación de las sanciones 'administrativas 

establecidas por la ley contra los Infractores. 

Derecho de exigir la indemnización que corresponda po~ daños y 

perjuicios que le sean causados por la infracción. 

Derecho a la reparación del daño material o la indemnización de daños y 

perjuicios por la violación de sus derechos, en la inteligencia de que dicha 

reparación en ningún caso será inferior al cuarenta porciento del precío de 
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venta al público de cada producto o la prestación de servicios que 

impliquen una violación al derecho de exclusividad de uso de la marca. 

El derecho de solicitar del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la 

investigación de las infracciones administrativas. 

Derecho de conceder licencias de uso de la marca ya sea de carácter 

oneroso o a tltulo o gratuito. 

Derecho de conceder franquicias mediante el convenio respectivo. 

Derecho de transmitir los derechos que confiere la marca registrada. 

3.9 Obligaciones del Titular de una Marca Registrada 

Usar la marca en territorio Nacional por lo menos en uno de los productos 

o servicios consignados en el registro, de manera continua y sin 

interrupciones de tres o más años consecutivos. El incumplimiento de· esta 

obligación trae consigo la caducidad del registro, a menos que existan 

impedimentos para el uso de la marca, independientes de la voluntad de 

su propietario que justifiquen la falta de uso de la marca. 

Usar la marca tal como fue registrada. Sin embargo puede quedar 

satisfecha esta obligación cuando la marca se une con modificaciones que 

no alteren su carácter distintivo. 

Usar la marca precisamente como signo distintivo de los productos o 

servicios para los que se registró y no como denominación genérica da los 

mismos. Si el propietario de la marca provoca o tolera que está haya 

perdido su función diferenciadora e identificadora de los productos o 

servicios procederá la cancelación de los registros. 

1 ~('7_-::' ~,-, -.~ l 

! JJm,ü:"Sz Ü~~~¡úEN J 
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Dejar de usar la marca registrada cuando así lo declare el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial. Esta prohibición de usar la marca se 

decretará cuando su uso sea un elemento asociado a prácticas 

monopólicas o de competencia desleal; cuando el uso de la marca impida 

la distribución, producción o comercialización de los bienes y servicios que 

distinga; y cuando dicho uso entorpezca o encarezca la producción, la 

prestación o la distribución de bienes o servicios básicos en· casos de 

emergencia nacional. Esta prohibición será sancionada como Infracción 

administrativa. 

Usar la leyenda Marca Registrada o las siglas M.R. o la letra® únicamente 

en los productos o servicios amparados por el registro. El incumplimiento 

de esta disposición será sancionado como una infracción administrativa. 

Aplicar a los productos, envases o embalajes de productos amparados por 

la marca las leyendas Marca Registrada, M.R. o®, o por algún otro medio 

hacer del conocimiento del público que los productos o servicios que se 

encuentran por la marca registrada. El incumplimiento de esta obligación 

origina la pérdida de la acciones civiles y penales derivadas de la violación 

del derecho exclusivo sobre la marca, así como el derecho de solicitar la 

práctica de medidas precautorias en el procedimiento de declaración 

adminsitrativa de infracción de derechos por parte del IMPI. 

En los casos en que se solicite que el IMPI adopte las citadas medidas 
. ' . . . 

precautorias. Comprobar ante dicha autoridad: la violac_ión. a su. derecho 

que tal violación es inminente; la posibilidad de sufrir daflo irreparable y el 

temor funpado de que las pruebas desaparezcan o alteren;: 11. Otorgar 

fianza, y 111. Proporcionar la información necesaria para _la identificación de 

los bienes, servicios o establecimientos relacionados con ·1a violación del 

derecho de exclusividad. 
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Inscribir en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el documento 

en que conste un gravamen de los derechos de la marca registrada. El 

incumplimiento de este requisito registra! ocasiona que el gravamen no 

produzca efectos en perjuicio de terceros. 

Inscribir en el Instituto Mexicano de la Propiedad lndustriál i'~ li~enc;a de 

uso de la marca registrada. El incumplimiento de este;requisitCi' registra! 

impide que la licencia produzca efectos en perjúicio de- te~i::ei'o~. ,'_,<' 
~.. ' - .- ;.• . -

• Antes de la celebración del convenio de franqUicia;':proporcionar a quien 

se le pretenda conceder, la información sobre el E!sta:ei6<c{t;k 9.'..'a'rda su 

empresa, así como la información técnica, ec.;nó;n-i.;a:·;; fÍn~nclera dk la 

misma, y las obligaciones y derechos del fr~nqulcl~t.il~io'~íJ?_~dElri~El¡, de la . 
.... -- .;:·,, 

.,-,· .. --> celebración del contrato. 

Inscribir la franquicia en el Instituto Mexicanc:i'dk'1ap~(:;p1eéia'c!ú1du~trlal. La 

omisión de este requisito determina que la fran~.:.i~ia n.;prbcluzca E!tectos 
enperjuiciodoterceros. -., -_:..-,=~- ---~--.-.:;.-,:·-

Renovar el registro de la marca. La: faÍta ·i:ié' renova;i~~:s ~Jo"V~ca la 

caducidad del registro. ">·e·" 

Como se pudo ver en este capitulo, él'pes~:~~qJ~'1aL~~d¡ r~ r:>ropiedad 

Industrial es una ley a la que toda1-'.ia le tE!Ít~-e~c;l~t;iÓg~ a~lica:~ró~; se puede 

pensar que por el momento es una ley i:ori:ípiéia y ¿ue ¡,'Q se;rJÜÍ1 pr.;blema 

mayor siempre que esta se adecuara y se acatara al ple de la 1E!tra. 

------......... 



CAPÍTULO IV 

PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL REGISTRO DE LAS 

MARCAS 

-- ---·-- ----------------------
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4.1 Problemas que Ocasionan que el Procedimiento del Registro de 

Marca Sea Deficiente o Menos Efectivo 

Dentro de los problemas que existen en el Instituto Mexicano Propiedad 

Industrial para el registro de una marca se puede· ver en primer lugar la 

lentitud con la cual se capturan las solicitudes de marca en dicho instituto. 

En la práctica del derecho marcarlo hoy en día una solicitud de registro 

de marca se tarda minimo 3 meses en ser capturada es decir en que 

aparezca dentro del sistema del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

y esto representa dos grandes problemas: 

1 ra. Que dentro de los formatos de solicitudes de marca del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial el Instituto tiene una leyenda expresa en 

la cual dice que el plazo máximo de primera respuesta es de 6 meses, lo cual 

no se cumple tomando en cuenta que las solicitudes se tardan 3 meses en 

ser capturadas. 

Efectivamente, el contenido que la leyenda expresa, rara vez se 

cumple. ya que si se toma en cuenta que la solicitud de marca se tarda unos 

tres meses en ser capturada en el sistema de datos del Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial y una vez capturada tiene que esperar a que se le dé 

un dictamen debido a la carga de trabajo que tiene, estamos hablando de que 

en lo que a los examinadores se les turna, el trabajo que deben de 

desenvolver y estos solicitan al archivo de marcas el expediente se tarda esto 
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un mes más por lo que además en lo que tienen en sus manos ya 

físicamente el expediente oficial de marca la solicitud de marca e inician a 

hacer las búsquedas para el examen de fondo ya pasaron los seis meses, 

esto sin contar que los oficios cuando son entregados a los abogados co­

postulantes o al interesado tienen fecha de dos meses antes de que se 

entregara el oficio esto quiere decir que en el momento que está hecho el 

oficio por el cual dan alguna comunicación por primera vez al interesado en el 

momento que este oficio está hecho para que se imprima. p.asa uno o dos 

meses más. 

Desencadenado de éste mismo problema . y . que ·. ríos .. ' referimos 

especfficamente al tiempo que se tarda una ·soliCil~~~t;··d-~ ·:·m~;da:::.en ~-ser 
capturado en la base de datos, definitivamente es müy gr~\/¡;; y~ tj(iE} ~liando 
algún interesado o un abogado postulante realiza ante Ell l~stit;:¡:t¡j fliiexiC.:ano 

de la PropiE\dad Industrial una búsqueda previa fonética p~ra;·~ab~Í- que 

antecedentes o que impedimentos legales se encuentran para"}e~i~t~ar una 

marca, el resultado de esta búsqueda no es objetivo. ya que en virtud de I;;, 

anterior el resultado de la búsqueda que emite el Instituto· Mexicano. de la 

Propiedad Industrial no está actualizado ya que todas las solicitudes que.han 

sido metidas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aún no se 

encuentran capturados dentro de su base de datos es decir, si alguien quiere 

registrar la marca "SOFECO" P.ara la marca de zapatos y hace 2· meses un 

tercero solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca 

"SOFECO" para zapatos la persona que realiza la búsqueda pensará que no 

existe impedimento legal alguno ya que la marca que fue solicitada ante el 

IMPI hace 2 meses no aparecerá en los resultados de esta búsqueda porque 

aún no ha sido capturada en el sistema del Instituto Mexicano de la 

; ;· ;'·FIGk'N . ._,_i ,;r..,. 
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Propiedad Industrial. Por lo anterior, el resultado de las búsquedas que emite 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tienen un gran margen de 

error y muy poca objetividad que al abogado postulante no le garantiza que el 

registro de la marca vaya a ser otorgado a nivel abogado puede causar 

graves problemas con su cliente. 

Por otro lado otro gran problema es que cuando los examinadores 

llevan a cabo el estudio de fondo de las solicitudes de las marcas únicamente 

lo que hacen es buscar en la base de datos marcas semejantes o parecidas 

en grado de confusión y si estas existen simplemente la citan como 

anterioridad o como impedimento legal ante la persona que tiene interés en 

registrar su marca; esto ocasiona graves problemas ya que si alguien solicita 

un registro de marca y tiene otras ya registradas el Instituto Mexicano las 

citara como anterioridades a pesar de que el titular es el mismo y esto va en 

contra de la Ley de la Propiedad Industrial ya que si las marcas tienen algo 

que las diferencie y pertenecen al mismo titular las marcas son susceptibles 

de registro. 

Además la persona interesada o el abogado postulante tiene que estar 

periódicamente verificando ante Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

el estado que guarda su solicitud dentro del sistema de dicho Instituto, esto 

quiere decir que el interesado puede ir los primeros seis meses a checar el 

estado dentro de su marca y posiblemente la marca no se encuentre aún ni 

siquiera capturada dentro del sistema de datos, sin embargo de acuerdo a 

politicas internas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la única 

forma de acelerar el procedimiento de la concesión del registro de una marca 

es mandar por medio de e-mail los números de las solicitudes de marca en 
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las cuales uno está interesado, sin embargo por este medio electrónico el 

interesado no tiene ningún comprobante físico de que dicho e-mail fue 

recibido y de igual manera el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

muchas veces aduce que no recibió los e-mail o que_ se : traspapelaron e 

inclusive uno no puede mandar más de 10 marcas por e-mail, .lo cual se 

puede establecer que no es un método realmente efectivo para que las 

marcas tarden un poco menos del tiempo en ser otorgadas. 

Además a pesar de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

cuenta con demasiada gente a su disposición es decir, demasiados recursos 

humanos para desenvolver su empleo, únicamente son 4 encargadas de área 

y estas a su vez reparten el trabajo ante la demás gente sin embargo en caso 

de alguna cita o algún problema únicamente se tiene acceso a las 4 jefas 

dictaminadoras, lo cual si tomamos en cuenta que es una materia bastante 

solicitada, 4 personas para ver a todas las personas que tienen una inquietud 

acerca del registro de marca no son suficientes por lo que siempre su citas se 

encuentran saturadas y cuando alguien tiene una urgencia de tratar algún 

asunto las citas que se dan más próxima es mínimo 1 mes después del día 

en que uno solicita la cita. 

- --
Por otro lado y como se ha dicho en capítulos anteriores, el registro de 

la marca se divide en un examen de forma y u6 examen de fondo. El primer 

examen en llevarse a cabo es el examen de forma, que es un estudio de los 

documentos con los cuales se acredito personalidad por parte del apoderado 

o por parte de la persona que firma la solicitud. 

CfYfJ ' 
-~ -~-: --?--\~°[~fJ i 



102 

Una vez satisfechos estos puntos se continúa con el examen de fondo y 

cuando en el examen de forma existe alguna falta o alguna anomaHa se. le, 

expide un oficio al interesado para que satisfaga estos requisitos; este oficio 

para empezar ya se está hablando de que hay que esperar 3 6 4 meses en la 

que se captura la solicitud de la base de datos, en lo que· se estudian los 

documentos, en lo que emite el oficio y en lo que se imp,rime ·estamos 

hablando de más de 6 meses, una vez que se imprime este oficio y se manda 

por correo estamos hablando de 20 días más y cuando la persona recibe el 

oficio de requisitos cuenta con un plazo establecido por la Ley que es de 2 

meses mismos plazo que se puede prorrogar por 2 meses más, es decir el 

interesado cuenta con 4 meses oficialmente para contestar estos requisitos. 

Cuando se habla de una solicitud de marca de un cliente extranjero, 

posiblemente este plazo sea benéfico. Sin embargo, se critica el tiempo que 

tarda el estudio .del examen de forma de la solicitud de marca ya que si se 

espera a que se satisfaga el examen de forma y se entregue y el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial capture en la base de datos y vuelvan a 

pedir los dictaminadores el expediente oficial, entonces empieza en el 

examen de fondo. 

El examen mencionado se hace con el objeto de saber si existen 

marcas similares en grado de confusión o existan como anterioridades, 

marcas notoriamente conocidas. 

En este caso ya se habla de que la solicitud de marca ya lleva 8 6 9 

meses en trámite y aún no existe un otorgamiento de titulo o una negativa de 

registro de marca ya que si también existen requisitos por parte del examen 
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de fondo se estará hablando de otros 4 ó .6 meses para que se expida el 

oficio y se satisfagan nuestros requisitos. 

En este caso, la marca ya tardó más de un año y aún no ha sido 

otorgada ya que en el momento que se satisfacen los exámenes de forma y 

de fondo entonces empieza el estudio real con el objetivo de saber si la 

marca es susceptible de registro o no. 

Como se puede ver, el trámite de registro de marca, no tiene una 

duración de 6 meses y si, una marca se puede tardar años en ser negada o 

concedida y eso de ninguna forma beneficia a nadie ya. que aden1.ás' de ser 

tardadas implica más carga de trabajo para el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial y sin embargo el en capitulo - de c6nClusiones y 

aportaciones, manifestaré los puntos que a nivel personal· cre_o ·.qu_e- pueden 

ayudar a que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mejore y 

garantice en un tiempo de 3 meses un dictamen de marca._ 

Un problema serio que tiene el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial para otorgar el registro de marca o para llevar a cabo el trámite 'del 

registro de marcas es la enorme carga de trabajo que. arrastra desde hace 

años, esto obviamente es causa del sistema de cómputo el cual ya se criticó 

anteriormente sin embargo el IMPI cuenta con una gran carga de trabajo 

debido a numerosos litigios en materia administrativa que se refieren a 

nulidades de marcas, caducidades de marcas y además numerosos amparos 

ante juzgados de Distrito debido a la inconformidad del ,interesado cuando 

una resolución no salga a su favor. 
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Por otro lado, el Instituto Mexicano de la Industrial ha emitido 

resoluciones declarando la caducidad de procedimientos lo cual es 

absolutamente anticonstitucional ya que la caducidad de un procedimiento no 

se encuentra contemplada dentro de la Ley de la Propiedad Industrial y por lo 

tanto no puede ser aplicado supletoriamente, sin embargo el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial con el objetivo de disminuir la carga de 

trabajo y sacar números, ha emitido resoluciones en las que declara el 

procedimiento caduco, toda vez que en los últimos seis meses no existió 

promoción alguna por parte de las partes, sin embargo todos y cada uno de 

estos amparos son ganados por el interesado. 

Esto no sólo afecta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y 

algunas de las partes también afecta al abogado postulante el cual puede 

entrar gravemente en conflicto con su cliente cuando le hace conocedor de 

una resolución declarando la caducidad de su procedimiento ya que puesto 

implica un gasto más que el cobrar los gastos de honorarios por juicio de 

amparo y aún asl cuando se le hace énfasis al cliente de que ese juicio de 

amparo se ganará el cliente estar renuente a pagar debido a que se le .hace 

inconcebible que una autoridad de la magnitu.d .. de. e.ste mercado de la 

Propiedad Industrial se atribuya facultades que no le pertenecen. 

Esto sin tomar en cuenta que muchas veces el cliente con tal de no 

gastar más dinero abandona el asunto y deja que la resolución por la cual se 

declaró improcedente el procedimiento quede firme y por lo tanto pierde sus 

marcas. 



105 

Con relación a lo anterior es necesario mencionar que cuando una 

marca, o cuando una resolución queda firme, se declara la nulidad o la 

caducidad de algún registro de marca también es altamente tardado· el tiempo 

en que el Instituto Mexicano de Ja Propiedad Industrial depura su sistema de 

cómputo o su banco de datos del sistema de cómputo: Por _Jo ... tanto, 

solicitudes de marca del año 2000 siguen teniendo como antE!rioridades 

marcas de 19g2, las cuales hace 5 años que han dejado de. estar vigentes y a 

pesar de que ya las marcas fueron declaradas como nulas'o cad~cas y·n·o 

pueden constituir un impedimento legal, siguen siendo citada!;¡ como taL 

.. ,:'(~,;··::.: :. ,. __ ·, 

Lo anterior repercute una vez más en el examen. 'de- fo.ndo. ya que 

perderá tiempo en emitir oficio y también de esta forma perd_erá tiempo y 

dinero el interesado en ir a estudiar Jos expedientes oficiales y darse cuenta 

que ya están caducos o declarados nulos. 

De esta forma, tendrá que dar contestación y una vez que de 

contestación, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tardará en 

capturar ese escrito de contestación y despué_s de emitir su fallo 

correspondiente Jo cual efectivamente también es carga de trabajo, una vez 

al Instituto y hace más largo cada solicitud de marca. 

Como se puede observar existen diversos problemas que no son 

únicamente del departamento de Marcas sino del departamento contencioso, 

un departamento jurldico, un departamento de sistemas, un departamento de 

conservación de derechos que sino trabajan de forma conjunta y organizada 
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sin querer unos a otros se van obstaculizando el trabajo afectando 

directamente al interesado y al mismo Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial. 

Es claro que todo lo . anterior .. ·· tiene'"· como · resultado graves 

consecuencias en cualquier niJei .y. en ~cÍ.Jalqllie; émbitcí;ésin; embargo se 
• ' . - •. , '.' • . . • • ' • ' ·;'< l' ·- . ' ·,,,. :. ' ··~ • 

tratarán las consecuencias qüe' 'ocasiona·' el .''.ineficaz:. procedimiento del 

registro de marca dentro de los aspe~tÍ>s ~ue Ciei rili pu~tb'' d;,, vi~tá considero 
-· ' .. - ., .. -. '.'. -· ·'-"' . - -

lo más importantes y que son consecueriCíás 'páráfe1) propio . Instituto 

Mexicano de la Propiedad 1ñ.du~trla1· consecuencias '. p~·ra«~'el abogado 

postulante, consecuencias para · el int~'re's~c:f b· V ~()';,5ecuericia~ . para la 

sociedad. ·.;:;_ - .. -

~., - ·.'.;:·_ }--~-: -: 

En primer lugar y dentro de las éo~~ebuendas; que~ el trémite del 

registro marcario causa al Instituto MexiC:¡ri6 de ·la Propi~d~d: i~dustrial 
podemos ver en primer lugar. que:131}1nsiitJt¿:,Me~l~a~,cí,de\la•pr'opiedad 
Industrial tardarse más de tres o cuatro'~es~; ~ar~ captu~~i~n sitbase de 

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

datos las nuevas solicitudes de marca, significa úria gran pérdida de tiempo. 
:-:_-": ( ;'.-7 - - - :'.:~.~~-:-: ;· - -- : '.'\ ·- - ;·~·:·_:~-L:~::;:. ""··-, ... 

,· 
En primer lugar, una saturación ci.ei su t>,ase Cié:dato~.ya:·qúe'se.esperan 

a acumular un cierto número de solicitudes p~ra' errÍpezarlas cí'¡;apturar~ 
' - - ·:·::; -·' --:;,--

Por otr~ lado y como ya s~ 'ti~ trat~db ~n~~i ~I tié.chode q~e se tarden 

tanto tiempo en capturar, gener~:, un~ cCJ~s~cG1'.r'..cÍa ~;;alment.;. ·grave en la 

base de datos del IMPI ya qu.;. cuando. alguna pe'rsona antes de solicitar un 
' ... · ·, .. : .... -: - ' . -

registro de marca solicita Una' búsqÚéda fonética previa para saber si existe 

alguna anterioridad o algún impedimento legal para la concesión de su 
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marca, es posible que no aparezca nada en el resultado de dicha búsqueda 

ya que las solicitudes de marca que entraron en los últimos tres meses no 

han sido capturadas, esto ocasionara que en el momento en que la persona 

confiada en que no existe algún antecedente previo para su registro de marca 

ingrese ante dicho instituto su solicitud de marca confiado de que el registro 

de marca será concedido. 

Sin embargo y como ya sabemos, en el momento en que el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial lleve a cabo el examen de fondo de 

dicha marca sorpresivamente emitirá un oficio al interesado en el cual le 

comunique que existen anterioridades, es decir registros de marcas 

anteriores al solicitado y que por lo tanto su marca pues no se le debe de 

conceder. 

Lo anterior ocasiona en primer lugar que el IMPI se encuentre saturado 

de trabajo, es decir si en el momento de la búsqueda fonética la base del 

resultado de la búsqueda fonética la base de datos hubiera arrojado que ya 

existían marcas previas seguramente el interesado no hubiera metido esa 

solicitud de marca y por lo tanto el IMPI no emitiría un oficio requiriendo_ a la 

persona e interesada además si la búsqueda saliera en otro sentido es decir 

que si hubiera estado capturada pero que no hubiera habido anterioridad el 

IMPI en vez de emitir un oficio manifestando al interesado que hay marcas 

similares lo que hubiera hecho es emitir el titulo de registro de marca lo cual 

definitivamente simplificarla el trabajo en el IMPI. 
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Esto además no únicamente genera consecuencias de las que hemos 

hablado sino que también genera una gran carga de trabajo ya que el 

ejemplo anterior lo podemos multiplicar por mil además genera problemas en 

el departamento contencioso del IMPI. 

Seguramente se iniciaran varios procedimientos administrativos en 

contra de marcas que no aparecieron en las búsquedas, lo cual si lo vemos 

desde un punto de vista practico estos procedimientos no tienen un principio 

ni debían de comenzar ya que si la base de datos del IMPI estuviera 

actualizada se evitarían muchos de estos procedimientos. A su vez esto es 

una cadena y el procedimiento contencioso pues ya implica mas trabajo para 

el IMPI es decir ya no solo involucra examinadores de marca sino involucra a 

proyectistas y examinadores de contencioso, vistas de inspección, 

notificaciones. 

Por supuesto que lo anterior causa un gasto de recursos humanos que 

un momento dado es innecesario y que podía haber sido utilizado para otros 

fines. 

Además personalmente, en la práctica se han tenido asuntos en los 

cuales después de ingresar una solicitud de registro de marca ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial y después de que ese instituto tres o 

cuatro meses posteriores lleva a cabo el examen de fondo y emite un oficio 

en el cual se cita como anterioridad dos marcas las cuales yo en contestación 

a ese oficio logro desvirtuar, lo más común en un caso de estos es que el 

paso siguiente sea la emisión del registro de marca, sin embargo ha habido 
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casos en los que se me ha emitido un segundo y a veces hasta un tercer 

oficio en el cual el Instituto me comunica que por un. error involuntario se 

citaron con anterioridades otras tres o cuatro marcas·~ 

Lo anterior se debe a que cuando el .dictaminador llevo a cabo el 

estudio a fondo muchas marcas no estaban todavía capturadas en el sistema 

o debido a su saturación no fueron arrojadas en el resultado. 

De esta forma se puede ver que de acuerdo a las criticas que se le ha 

hecho al trámite del registro de marca en el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial el IMPI realmente es perjudicado directamente y no solo 

en el departamento de marcas, se puede ver que Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial debido a no solo la critica de la base de datos sino a la 

critica de que el examen de forma que se hace en un principio después del 

examen de fondo y no todo a la vez el IMPI ha hecho que el trámite del 

registro de marca sea mucho más largo de lo que deberla ser. 

Además de que los dictaminadores no son los mismos, es.:decir:unos 

llevan a cabo el examen de forma y otros el examen de fondo:/est~ genera 

desconfianza entre el público además de que el tiempo. Cll:'~·~s'..r;;almente 
largo en que el IMPI de respuesta, por lo que debido a lo anterÍor el. IMPI 

resulta seria,mente afectado desde el punto de vista 'p~áC::ti~C:>; Íaboral, 

recursos humanos y administración del tiempo así como· se: ha mencionado 

en sucesivas ocasiones la carga de trabajo cada· vez es más excesiva y más 

difícil de hacerla desaparecer. 
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En cuanto a las consecuencias para Jos abogados postulantes se puede 

decir que estas también son de gran importancia ya que definitivamente 

ponen en conflicto al abogado con su cliente, ya que no es posible que el 

abogado Je cobre a su cliente derechos y honorarios por llevar a cabo una 

búsqueda fonética, Je entere de los resultados y después de meter la solicitud 

de marca y una vez hecho el examen de fondo Je cambie Ja jugada al cliente 

diciéndole que siempre si hay anterioridades esto hace que el cliente pierda 

la credibilidad en el abogado y tenga la desconfianza de que el abogado este 

haciendo las cosas como las prometió hacer. 

Esto también ocasiona que el abogado postulante trabaje en exceso, es 

decir no se hace referencia al hecho de que un abogado se qu~l~.r.C.rtrabajar 
más sino que un abogado dedicado a marcas sabe cuai:·es"'efcamino ha 

seguir y prepara todo para que el otorgamientó del ~egi:str¡,,.c:i;;, íllarca saÍga Jo 

más pronto y lo menos complicado posible.sin E!niba'rgofá ·pesar de que un 

abogado prevea todo esto es muy posibÍeque p~~~Jgi:ln'~rro;::delinstituto·o 
por alguna anomalía en Ja base dedatos·d.el.IMPÍtodo'lo;~l~~;;,élcioqu;;,d~ sin 

efectos debiqo a todo lo que se ha platicad~ ant;,;rio~nie~t~: ,· . . . 

__ ... , ·-. ~-'- {~<~·,_~ < :·,2;: ,,,~}: ::;:~:~~-~;~_;f( 
Todo lo anterior también va a tell~r uñ~ éonsec~e~cia ~c~nómlcCl en 

cuanto al abogado como a su cliente ya que el ab()gadó'en Ún principió hace 

un estimado o de hecho cobra la solicitud o cÓbra todo ~I :t~é~it0' de la marca, 

sin embargo no prevée que posiblemellte hal:>ré'.·~o~ ~ tres;C>fi6i()S demás en 

los cuales se tendrá que pagar derechos y t;;,nd~á. é1 .• abógélci~ ~ue. redactar 

dos o tres promociones como contestaciones' de. anterio~idad que se pueden 

equiparar a una demanda y todo se tendrá que cobrar. sin embargo eso no 



111 

se le habla contemplado al cliente porque de acuerdo a los datos que nos ha 

dado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no serian necesarios. 

Por otro lado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no ha sido 

realmente confiable en los exámenes de fondo y en diversas ocasiones ha 

otorgado marcas que son similares en grado de confusión a veces hasta casi 

idénticas y son marcas que protegen los mismos o similares productos y 

servicios, es decir puede haber la marca conocida TOPEKA con K y la marca 

TOPECA con C y las dos otorgadas como registro dé marca, esto como ya se 

ha dicho antes genera procedimientos contenciosos y genera gastos en los 

titulares de ambas marcas titulares que hasta que se presentó el 

procedimiento contencioso pensaban que su marca habla sido otorgada 

conforme a derecho y que ellos no tendrlan nunca más problemas de 

acuerdo a la ley ellos eran titulares de una marca registrada y gozaban del 

uso exclusivo de dicha marca, sin embargo al existir dos marcas semejante el 

primero en darse cuenta seguramente demandará al segundo ~Y esto se 

traduce en numerosos procedimientos contenciosos los cuales aunados a la 

carga de exceso de trabajo. que ya hablábamos antes. muchas veces 

terminan por ser declarados procedimientos en los cuales ya opero la 

caducidad por no haber promovido en el último año sin embargo como todos 

los sabemos esta declaraciones de caducidad y procedimientos, son 

improcedentes y anticonstitucionales ya que el Instituto Mexicano de la 

Propiedad ln.dustrial cuenta con las facultades para declarar una caducidad 

de un procedimiento. Además de que esta caducidad no se encuentra 

contemplada dentro de la Ley de la Propiedad Industrial. por lo tanto no 

puede ser aplicada supletoriamente por la ley adjetiva, sin embargo y con tal 

de aminorar esa carga de trabajo el Instituto Mexicano de la Propiedad 
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Industrial se ha dedicado a emitir resoluciones en las cuales declara la 

caducidad del procedimiento, lo cual también genera gastos en cuanto a los 

abogados y en cuanto a sus clientes y muchas veces el cliente no se quiere ir 

a un amparo por el gasto a pesar de que es 1 OOo/o seguro que el ampa.ro se 

gane ya que el acto que se reclama fue un acto anticonstitucional; -

En cuanto a las consecuencias negativas que genera el trámite de 

registro de marca a nivel sociedad creo que todo lo que he manifestado a 

través de este escrito de tesis podrla ser aplicado ya que el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial el abogado, postulante, el cliente, el 

interesado son parte de la sociedad, sin embargo con el objeto de ser más 

claros en este punto aclararemos que el Art. 1° de la Ley de la Propiedad 

Industrial nos dice que la disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial 

son de orden público y de observancia general en toda la república sin 

perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales de los que México 

sea parte entre otras cosas, para ser más preciso en este caso primero 

señalaremos lo que es orden público: 

Es muy importante que quede claro que según Rolando Tamayo 

Salmaran, Diccionario Jurldico Mexicano; definen al orden público como el 

estado de coexistencia pacifica entre los hombres de una comunidad_ esta 

idea desde luego tiene que venir asociada con la noción de la paz pública ·y 

Bernard señala que el objetivo especifico que la paz pública es el objetivo 

especifico de la medidas de gobierno y policla es importante recalcar que el 

hecho de que las disposiciones de orden público no se encuentren bajo el 

imperio de la autonomia de la voluntad quiere decir que por encima de los 

intereses individuales se encuentran los de la colectividad, es decir cuando el 

---------- - - --- ·- -----. 
TES·:'. ·' 
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IMPI otorga dos marcas que son semejantes en grado de confusión y que se 

aplican a los mismos o similares productos y servicios simplemente ya se 

esta viendo por el beneficio individual es decir los titulares de las marcas o 

uno de los dos titulares de las marcas y se esta dejando a la deriva la 

protección al orden público y que son intereses de la colectividad esto es que 

si existen dos marcas semejantes en grado de confusión aplicándose a los 

mismos o similares productos y servicios significara una real confusión entre 

el público consumidor, es decir el hecho de que sean dos marcas en grado 

de confusión podrán hacer que el público consumidor se confunda e inclusive 

caiga en un error en el momento de escoger algún objeto algún producto o 

algún servicio ya que muchas veces podrá pensar que el servicio o el 

producto que identifica alguna marca posiblemente sean de la otra marca que 

también esta registrada y que es similar en grado de confusión es decir 

muchas veces la marca que tenga más publicidad, la marca que sea más 

conocida la .marca que sea de mayor prestigio tendrá la oportunidéi.d de 

imperar sobre la nueva, es decir sobre la otra marca sobre-.la·c·m_enos. 

conocida, es decir la gente a pesar de que compra un_ producto que no _es de 

esa marca pensará que es de esa marca y lo comprará· sin embargo esto 

tiene dos situaciones, la primera que la marca que tiene _gran pres_tigio, 

venderá un producto que nunca fue de ella, es decir la gente lo comprará 

pensando que es de ella sin embargo es muy seguro que la calidad de este 

sea inferior a la que verdaderamente tiene la marca famosa, por lo tanto esto 

podrá generar consecuencias en sentido negativo ya que la gente comprara 

algún producto o algún servicio con una marca y sin embargo la calidad de 

ese producto o servicio no será el que efectivamente brinda la marca más 

famosa. 



114 

Finalmente podemos decir que la sociedad es la persona más 

afectada de acuerdo al eficaz trámite de registro de marca ya que a cualquier 

nivel económico social y cultural se ve seriamente afectado y si nosotros nos 

ponemos a pensar que hay millones de marcas registradas por las pérdida o 

ganancias en base a esa ineficacia en el trámite del registro de marca 

también serán millonarias seguramente serán ganancias millonarias para 

unos y también pérdidas millonarias para otros. 

4.2.Ventajas y Desventajas del Registro de las Marcas 

No obstante los diversos problemas a los que se encuentra expuesto el 

solicitante del registro de una marca, o de cualquier signo distintivo, se deben 

mencionar las ventajas y desventajas que trae consigo el registro marcario: 

La ventaja primordial que se deriva del hecho de registrar una marca o 

aviso comercial y en su caso la de publicar un nombre comercial es elque su 

titular tiene el derecho exclusivo del signo distintivo. Con lo que se .Cluiere 

decir que el ~itular será la única persona que pueda emplear liCi,támente _esa 

marca dentro del territorio mexicano, para distinguir los productos o servicios 

para los que obtuvo el registro de la marca o de su aviso' co.rnerCÍ;,,l '.y para 

distinguir su giro comercial en el caso de la publicaciÓn 'del no~br~· comer~ial 
y por tanto, oponer su registro o su publicación c<:lnt~~· i.i(~tÍ1if~ch:i~ de los 

mismos que realice un tercero que obviamente no cuén-te. con su. autorización 

para su uso. 
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Las ventajas del registro o de la publicación comienzan desde que se 

presentan a registro o publicación, porque desde el momento en que la 

solicitud es admitida por el lnslituto se logra un mejor derecho respecto de las 

solicitudes que terceras personas presentaran posteriormente para un signo 

idéntico o parecido en la misma clase evitando que dicho tercero ob.tenga el 

registro o la publicación antes que la solicitud presentada con anteri.oridad. 

Una vez que se obtiene el registro de la marca o del aviso ~omercÍal, o 

que se realiza la publicación del nombre comercial en la .Ga.cetaiél titular 

recibe el recorocimiento oficial de que el signo no invade: derechos 

previamente ac'quiridos por terceros, y que el uso del mismo no provoca la 

comisión de uria infracción administrativa o de un delito. 

Otra de las ventajas que se puede señalar es que cuando se obtiene el 

registro de una marca, dicho registro o publicación repercute en forma 

favorable en la valoración económica de la empresa. por que cuenta con.el 

reconocimiento de la autoridad respectiva de la titularidad del derecho al uso 

exclusivo de las marcas propiedad de la negociación. La marca, el .. aviso 

comercial y el nombre comercial forman parte del activo de su titular y son 

muchos los casos en los que se podría considerar que cualquiera de los 

mismos tienen un valor económico que puede sobrepasar el total de activos 

de otra persona. 

Asi mismo dentro de la ventaja anteriormente descrita, se deriva una 

mas. que es la que se genera cuando el titular otorga mediante licencias o 

franquicias a terceros de manera gratuita o mediante percepción de regaifas 

por la utilización de cualquiera de los signos en comento. 
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El Licenciado Mauricio Jalife, señala como ventaja del registro en 

específico de marca que: se otorga el derecho a su titular de usar las siglas 

M.R. o del símbolo Ro bien de la leyenda Marca Registrada lo que constituye 

una advertencia general del respeto que merece el derecho exclusivo 

existente sobre esta marca desalentado su imitación por parte de terceros.39 

Sin embargo se cree que cualquier tercero utiliza estos slmbolo aun y 

cuando los productos son imitación de los protegidos por una marca 

registrada. En general cualquier producto o servicio utiliza las mismas, sin 

saber que el uso de estas leyendas sin contar con un registro es una 

conducta que se contempla como una Infracción administrativa, por lo tanto 

es una conducta que puede ser sancionada. 

Dentro de las desventajas se pueden citar las siguientes: 

;. El registro de una marca en México hace que su titular. tenga el derecho 

exclusivo de uso en el pais, pero no en el extranjero, es d.ecir si.el .. titular de 

una marca registrada quiere obtener el derecho exclusivo en ótro."pals tendrá 
,··., 

que solicitar el registro en ese país. ' ·. ~·· .· -

:,~~~-:~·:/> : .. :'. ·:, ·.-
En este rubro se debe mencionar que cuando una Marca· es· r~gl~trada en 

México estará sujeta a las disposiciones que establee~ la L~y ci~· la.Propiedad 

Industrial, por lo que en el caso en el que un titularé:!~ ~ria·M~réa Registrada 

en el extranjero demuestre que tiene un mejor derectío' sobre la misma en su 

pais, podrá declararse nula la Marca Registrada Mexicana. 
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,.. El Registro de Ja marca o de aviso comercial. asl como Ja publicación en la 

Gaceta, tiene una vigencia determinada que al concluir provoca su 

caducidad, en el caso en que no se paguen Jos derechos correspondientes 

para mantener dicha vigencia. Así mismo debe de ·.usarse. tal y como fue 

registrada ya que de lo contrario estaría utilizando otra marca susceptible de 

registro. 

,.. La exclusividad que otorga el registro de una marca se limita a los 

productos o servicios para Jos que se obtiene, así como respecto del diseño o 

denominación materia del mismo. Con Jo anterior se debe comprender que 

las marcas protegen los productos o servicios que solicitarán en un principio y 

que sí con el paso del tiempo se comercializarán o produjeran otros 

productos o bien se prestaran otros servicios diferentes a los que están 

protegidos será necesario solicitar otro registro de marca para amparar estos. 

De igual manera en Jos nombres comerciales si se publico para distinguir un 

giro comercial en específico y después el establecimiento tiene otro giro 

comercial, se deberá solicitar otra publicación de nombre comercial. 

,.. En ocasiones los comerciantes, industriales y prestadores de servicios, 

invierten mucho dinero en Ja protección de Jos signos distintivos que utilizan y 

los mismos son copiados con facilidad, es decir además de que son copiados 

por terceros, hay ocasiones en que Ja demanda del producto de la marca 

copiada es mayor que el de la marca original, lo que es una desventaja para 

aquel que invierte cantidades fuertes en Ja protección y además en la defensa 

l" Mauncio Ja11re Oaher. Comentarios a la Ley de la Pr-opledad Industrial. Pág 31. 
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de sus derechos. Asl pues Jos procedimientos contenciosos son lentos y no 

recompensan de manera económica al titular de los derechos marcarios. 

¡;.. Un tercero de buena fe, puede solicitar el registro de una marca o aviso 

comercial, o la publicación de un nombre comercial, sin saber que existe 

otra persona que tiene un mejor derecho que el su marca, en este caso 

dicha persona podrá solicitar la nulidad de su registro y el tercero titular del 

mismo, tendrá que erogar gastos en la defensa de su registro o 

publicación y puede perder todo lo que habla invertido en la protección, 

quedando sin derecho alguno sobre su derecho. 

4.3- El Papel del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el 

Registro de las Marcas 

El Instituto Mexicano de Ja Propiedad Industrial, es el organismo 

descentralizado que se encarga a de la difusión de esta materia tanto en 

México coma en el extranjero, si bien es cierto la publicidad y promoción de la 

propiedad industrial ha aumentado en los últimos años, sin embargo es 

necesario que la tarea de promoción se acrecenté en Jos medios de 

comunicación, tal y como lo hacen otras instituciones de este nivel. Asl pues 

el Instituto ha desarrollado medios de propaganda y difusión tal y como lo ha 

hecho con la página en Internet y con los diversos instructivos y boletines que 

en forma gratuita reparte entre los usuarios. No obstante es necesario como 

hemos mencionado que Ja difusión se haga de tal manera que cualquiera 

ciudadano conozca los aspectos primordiales de la materia. Asi pues como 

ejemplo podemos mencionar que otros organismos como Ja Procuraduría 

Federal del Consumidor hacen propaganda en medios de comunicación, lo 
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que permite que cualquier consumidor que sienta que . han afectado sus 

derechos como tal, sabe que puede acudir ante dicha Institución para 

defender sus derechos. 

No obstante como se ha mencionado, se debe_ reconocer el papel el 

Instituto ha desarrollado 

En 1998, estas actividades estuvieron enmarcadas en tres principales 

proyectos: a) Promoción del Conocimiento y uso del marco legal e 

institucional del sistema de protección industrial, entre los sectores 

empresarial, académico, de investigación y público en general mediante 

cursos talleres, seminarios y exposiciones en ferias tecnológicas, b) Difusión 

de diferentes materiales de divulgación escrita; c) Vinculación con 

asociaciones empresariales, universidades e institutos para difundir el uso de 

los acervos de información tecnológica contenida en los documentos de 

patente que resguarda y administra el Instituto. 

Sin embargo pese a los avances que ha tenido el Instituto es necesario 

apuntar que la modernización que el Instituto ha desarrollado no ha sido del 

todo favorable para el registro de las marcas. ya que sus procesos se .hacen 

cada dia mas lentos y la preparación de su personal no es totalmente la 

adecuada, si bien es cierto pretenden preparar al personal para un ·mejor 

conocimiento de la materia, pero los tropiezos propios _de los que ·comienzan 

tienen consecuencias jurídicas para los usuarios, siendo que debía de ser 

totalmente al contrario, deberían ayudar a los usuarios y no complicarles mas 

el registro de las marcas. 

-----------------;¡, i T"P.~~t~. 0r· ... _~ ~\ 
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La propiedad industrial en México ha tenido en los últimos años un 

crecimiento mayor al que ha tenido la legislación actual, por lo que en 

muchos casos la legislación es insuficiente para resolver los conflictos que se 

dan entre empresas que están a la vanguardia de la tecnología. 

Los trámites burocráticos que se dan el Procedimiento del Registro de 

las Marcas han hecho que muchos usurarios realicen gastos innecesarios y 

abandonen sus trámites,. por falta de tiempo y de dinero, toda vez que solo 

aquellos que viven de la materia se acostumbran a ineficacias del registro. 

Las Marcas Registradas y los Avisos Comerciales son registrados ante 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mientras que los nombres 

comerciales se publican en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en caso de 

que dichos signos no sean registrados o publicados. pueden utilizarse 

libremente por su titular, pero el derecho exclusivo a su uso se adquiere 

mediante su registro y en su caso mediante el depósito del mismo para su 

publicación. 

El uso de un signo distintivo otorga un derecho declarativo a favor de su 

titular, sin embargo la Ley de la Propiedad Industrial otorga un derecho 

exclusivo a favor de su titular una vez c;:¡ue dicho'si~ilo ha sido registrado y en 

su caso depositado. 

El derecho exclusivo a utilizar el.signo distiilti;,o además trae consigo el 

derecho de oponibilidad frente a terce.ros; lo que '6omo ,consecuencia trae que 

ningún tercero puede utilizar un mélrca registrélda, un aviso comercial 

\ 
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registrado, un nombre comercial publicado idéntico o similar en grado de 

confusión al registrado y en su caso publicado. 

Existen mecanismos de defensa establecidos en Ja Ley de Ja Propiedad 

Industrial, en contra de aquellos que hacen un mal uso de los derechos 

derivados de un registro o de una publicación. sin embargo las 

consecuencias de este mal uso no son por todas conocidas, ya que existe 

una falta de publicidad de Ja Propiedad Industrial. 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha hecho esfuerzos por 

la promoción y publicidad de Ja materia en México y en el extranjero, sin 

embargo los mismos no son suficientes y deben incrementarse ya que Ja 

tecnologfa se desarrolla dfa con dfa, dejando atrás a lo establecido por la 

propia ley. 

En un futuro cercano se esperan las reformas.de iaÍ:.ey de Ja p-ropiedad 

industrial, las cuales han sido estudiad~s . por f1~ .: ~~toridad y ·.por los 
. ·" '>·'" ·- .. 

particulares. lo importante es que al momento en que. se· entregue. al poder 

legislativo ef mismo se asesore de terceras':personÉ!s:_qué, auxilien· af 

legislador para que la ley este a la altura d~ la situaci.ón·'qi:e:.-a· i:u"ario vive 

nuestro pafs y no existan las lagunas que se han venido sutiiianado con la 

práctica, y que han retrasado el registro de los signos clistin.tiJos:·· 
. . ·_: .. :_'.' .. -·>. 

En virtud de lo anterior. se puede con6r~il' qu~ :se··~umple con Jos 

objetivos señalados a fo largo de este documento, toda vez que después de 

leer este documento se ha explicado claramente .todos· y cada uno de los 

conceptos y normas que se establecen en el ampfio mundo de las marcas. 

1 TESIS CON i 
~LLA DE CillGEN ~ 
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Asimismo, después de leer este documento será posible que cualquier 

persona haya comprendido con claridad los aspectos que ni la Ley de la 

Materia ni la teoría explican, dichos ·aspectos únicamente los conoceremos a 

través de la practica. 

Por otro lado, con este documento se deja establecido un precedente 

para aquellas personas que no son especialistas en la materia y así tengan 

un amplio conocimiento de los lineamientos de la misma. 

Finalmente, también queda un precedente para el Instituto.Mexicano de 

la Propiedad Industrial invitándolos a conocer las Ineficacias· que existen en 

dicho Instituto e invitarlos a disminuirlas o bien desaparecerlas. 
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