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INTRODUCCION 

La imitación de las marcas notoriamente conocidas se ha visto incrementada debido a que 

el público consumidor desea adquirir productos o servicios de buena calidad protegidos por 

marcas de renombre. La gente se interesa por estas marcas porque los productos o servicios 

amparados por ellas son elaborados o prestados con un estricto control de calidad. 

Las personas que falsifican las marcas notorias, conocidas como "piratas" buscan 

beneficiarse del prestigio que los fabricantes y prestadores de servicios han adquirido 

mediante la publicidad de sus bienes o servicios. 

Estos usurpadores no invierten dinero ni trabajo y en la mayoría de los casos incurren en 

evasión fiscal, por lo que la piratería de marcas notoriamente conocidas se convierte en un 

negocio lucrativo. 

La piratería de marcas notoriamente conocidas es perjudicial desde varios puntos de vista: 

en primer lugar daña al titular de la marca pues él es quien invierte dinero, tiempo y trabajo 

para lo&orar posicionar su marca en el mercado y que ésta sea reconocida y solicitada por el 

público. También se afecta al consumidor porque es engañado al hacérscle ercer que 

adquiere una marca legítima y reconocida cuando lo que está obteniendo es una 

falsificación de la misma. 

En virtud de lo anterior, surge el presente estudio, mismo que se divide en tres capítulos. El 

primero de ellos corresponde a la parte general, dando los conceptos de lo que es una 

marca, sus funciones y requisitos. Asimismo, incluye las fuentes que dan lugar al derecho 

de la marca. Se incluye también el análisis de los principios de Especialidad y de 

Territorialidad, que rigen el Derecho Marcarlo; asi como la excepción a estos principios y 

que es precisamente la que da origen a la marca notoriamente conocida. 

En el segundo capítulo se analizan los antecedentes de la marca notoriamente conocida, 

mismas que tienen su origen en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
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Industrial, en especifico el artículo 6 bis. Incluyo las revisiones de dicho convenio así como 

lo conducente a las Marcas Notorias en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, la Ley de 

Invenciones y Marcas de 1975 y la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial 

de 1991, reformada en 1994. 

El cuarto capitulo está dedicado al análisis de la marca notoriamente conocida en nuestro 

sistema jurídico. Se incluye el estudio de la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la 

Propiedad Industrial de 1991, reformada en 1994. Posteriormente, me refiero a la piratería 

de las marcas notorias y a las acciones legales para su combate. Por último, se incluye un 

análisis de varios casos en Jos que se involucran marcas que las autoridades han 

considerado como notoriamente conocidas. 

Finalmente, realizo mis conclusiones y sugerencias para combatir la piratería de las marcas 

notoriamente conocidas. 

s 



CAPITULO PRIMERO 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA 

1) Definición 

Varias son las definiciones que se han dado de lo que es una marca, por lo que haré 

mención de algunas que han aportado tratadistas en la materia. 

M.Z. Weinstein define a la marca como "un signo utilizado para distinguir un producto o 

un servicio. con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios 

s~ministrados por los competidores". 1 

C.E .. Mascareñas. autor español, la conceptualiza como: "un signo que se usa para 

" · di~ti~~~ir en el mercado, los productos o los servicios de una empresa, de los productos o 

se~;ic.ios de las otras empresas". 2 

Los colombianos Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, definen la marca 

~orno: ·•úrí .signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se 

han servido de.ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio 

que· también 'i:e.extÍende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientcla".3 

Ahora bien. por lo que hace a los autores mexicanos, J. Rodríguez y Rodríguez nos indica 

que In marca es " la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los 

productos por él elaborados. vendidos o distribuidos o los servicios que presta, de manera 

que el adquiriente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de 

los efectos Lle la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el 

1 WeinSlein Z .... Le Regjme Fiscal de In Proprielé lndustrielle ... " citado por Nava Negrete Justo en Derecho 
de las Marca•. Edilorial Porrúa, México, 1985. P.144. 
' Mascarei\as C.E. .. Las Marcas de Fábrica. de Comercio y de Servicio" ... cilado por Nava Negrete Justo en 
Derecho de la• Marcas ... Op. Cit. P.145. 
' Carrillo llallcSleros. Morales Casas Jesús. "La Propiedad lndustrial" ... citado por Nava Negrele Juslo en 
Derecho de las Marcas ... Op. Ci1. P. 145. 
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prestigio y la solvencia de aquél. para colocar productos inferiores o no acreditados". Esta 

descripción es resumida por su mismo autor al decir que la marca " es un signo que utiliza 

el comerciante para indicar el origen de las mercancías que en su empresa se producen o 

venden. En este sentido puede decirse que la marca es un signo de origen".4 

César Sepúlveda señala que la marca es para distinguir porque señala y caracteriza 

productos o servicios, diferenciándolos de otros. Dice que "tiene por objeto la marea 

proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal 

mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan o 

los servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas 

que los prestan ... i 

Por su parte. Jaime Alvarez Soberanis opina que la marca es el signo que se utiliza para 

distinguir un producto o un servicio de otros. En ese sentido, la principal función de la 

marca es servir como elemento de ide!1tificación de los satisfactores que genera el aparato 

productivo. " 

Justo Nava Negrete define a la marca de la siguiente forma: "Es todo signo o medio 

material que permite a cualquier persona fisica o jurídica distinguir los productos que 

elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales 

o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y 

aumentarla ... 7 

Todos los autores citados definen a la marca en razón de ia función esencial que tiene, que 

es ser un signo distintivo. La distintividad es la que permite a las marcas individualizar los 

productos o servicios de un comerciante, para que puedan ser identificados por el 

consumidor. 

' Rodrlguez y Rodrlgucz Jonquln. "Curso de Derecho Mercantil", Tomo l. Editorial Porrúa. México 1999. 
P.4::?5. 
'Sepúlvedn Cé,ar. "El Sis1ema Mexicano de Propiedad Industrial''. Editorial Porrúa. México. 1981. P. t 13. 
e, Alvarcz '6oheranis Jaime. ·•La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica''. 
Editorial Porrúa. México 1979. P.54. 
7 Nava Negrete Juslo, "Perecho de las Marcas". Op. Cir. P. 147. 
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En lo que respecta a la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 y reformada en 1994, la 

misma hace mención expresa de lo que debe entenderse por marca. Dentro del Título 

Cuarto (DE LAS MARCAS Y DE LOS AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES), el 

Capítulo 1 se denomina "De las Marcas" y el articulo 88 es el precepto que establece lo que 

debe considerarse como marca al estipular: "Se entiende por marca a todo signo visible que 

distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado". 

Por su parte. el articulo 90 de la Ley estipula en cuatro fracciones los supuestos. En la 

primera de ellas menciona a las denominaciones y figuras visibles, suficientemente 

distintivas. susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de 

aplicarse. fre.nté a I~s de su misma especie o clase. La fracción segunda establece que 

también las formas tridimensionales pueden ser constitutivas de una marca. De acuerdo con 

la tercera fracción, también los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, 

siempre que no queden comprendidos en los supuestos del articulo 90 de la Ley, pueden 

llegar a ser una marca. Por último, también el nombre propio de una persona fisica, siempre 

que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. 

2) Funciones de las marcas 

Son variadas las funciones que se atribuyen a las marcas, y as! lo ponen de manifiesto los 

conceptos doctrinarios y legales en diferentes paises y épocas, lo que se explica fácilmente, 

ya que según sea el carácter esencial que del signo marcarlo se adopte, así será la función 

que se le asigne. K 

Es decir. que las funciones de una marca se derivan de los conceptos que de la misma se 

han da<lo. además de que el papel que desempeñan los signos marcarlos para sus 

propietarios será de suma importancia debido al uso que se le dé y de las funciones que 

desempeña la marca. 

1 Rangel Medina David ... Tratado de Derecho Marcnrjo". Editorial Libros de México, S.A. México, 1960 
P.171. 
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El Doctor D~vid Rnng~I ivtédina pla~tea- una Clasificación sistemática de las funciones de 

las murc1is. yes e~laq~e_inc.'basaré. 

A .. Función de Distinción. _: 

B. ··Función de Proicc-ción 

C. Función de Indicación de Procedencia 

D. Función Socialo i.Je Gariintla de Calidad 

E. Función de Propaganda . 

Función de l>istÍri~ión 

Esta función se deriva de la esencia misma de la marca porque· es a través de _esta función 
, , 

que la marcu ''ª a servir para diferenciar un producto o un·serVici() de otro producto o de 

otro servicio del mismo género. Podemos decir -que es por 'esta función que el público 
- ,._, - , . 

consumidor va a dirigir su atención al producto o servicio an1parado por una marca y 

tamhién por esta función va a distinguirlos de · p~~c!J~tCls cí ·sen'icios del mismo género 

pero protegidos con otra marca. 

' ' -~- .. ': · •. ' . . . : 
Esta función está claramente contemplada en: la Ley de la materia, ya que el articulo 88 

señala que s.: eutiende por marca a todo sl~nci'vi~ible-que distinga productos o servicios de 

otros de su misma especie o clase en·éf~~~~~dJ'.{ : F · 

Asimismo. la Leyvuelve a m~ncÍClna~.~·~sta:función al referirse a los medios que pueden 

constituir una maréa.'yaque I~ fracció~ 1 ~elurtículo 89 establece que podrán constituir una 

muren lus denomil~~cio1;e~ ')' (¡gú~as ~Í~ibles, suficientemente distintivas, susceptibles de 
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identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de 

su misma especie o clase. 

Función de Protección 

Esta función se puede analizar desde varios puntos de vista. En primer lugar, tiene como fin 

que el propietario de una marca se encuentre protegido en cuanto al trabajo y el dinero que 

ha invertido para lograr un prestigio y que la clientela identifique y acepte su producto o 

servicio. Efectivamente, el titular de la marca se encuentra amparado en contra de sus 

competidores de posibles falsificaciones; mismas que simultáneamente perjudican al 

público consumidor porque es engañado al ercer que adquiere productos o servicios de una 

calidad determinada, cuando en realidad no es asl. 

Esta función de protección de la marca va a permitir que el consumidor esté en posibilidad 

de que identifique productos o servicios, de otros iguales, y por ello podrá elegir 

libremente el que más le convenga, según sus necesidades. 

Función de Indicación de Procedencia 

··Esta es la esencial finalidad de la marca en el concepto clásico legal de 

la misma, en tanto que se emplea primordialmente para dar al probable 

comprador una indicación sobre la procedencia de los productos".9 

Es por medio de esta función que el consumidor conoce el origen de las mercancías que 

adquiere y que sabe quién es la persona que las fabrica o elabora. La función de señalar la 

proveniencia de las, m~rcancias se encuentra condicionada a que la marca efectivamente 

lleve a cabo"s~,"r~n~ión individualizadora, pues sin el carácter distintivo, la marca puede 

provocar cÓnl~~fones entre los consumidores acerca del origen de la mercancla. 10 

• Rangel Medina. Tratado ... '" Op. Cit. P. 173. 
'º ldem. 
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La función de indicación de procedencia va a estar ligada a la función de distinción, ya que 

al indicar In procedencia de un producto o servicio se debe cumplir primero con la función 

de distinción. pues de carecer de ésta, se puede crear confundir en cuanto al origen de dicho 

producto o servicio. 

Esta función es del interés por una parte, del industrial, en cuanto a que asegura un 

beneficio respecto a In reputación que ha adquirido; y por otra parte, va a ser del interés del 

consumidor en cuanto a que le permite comprar con seguridad un bien que ya ha apreciado 

por su cnlidad. 11 

Algunos autores piensan que esta función ha perdido importancia en virtud de que en la 

vida cotidiana fácilmente se puede observar y corroborar que una gran cantidad de las 

marcas empicadas en el mercado, son anónimas, es decir que no contienen ninguna 

referencia de In empresa que elabora o fabrica dicho producto, importando únicamente el 

cumplir con la función de distinguir los productos de otros del mismo género. 12 Dicen, los 

que sostienen esta postura. que en el mercado abundan bienes y servicios con una gran 

variedad de marcas. de las cuales son propietarios conocidas empresas transnacionales, de 

las que en la mayoria de los casos se omite indicar la procedencia, por lo que los 

consumidores al adquirir un producto o la prestación de un servicio ignoran su 

· proced~nciá. 1 J 

J.aimc Alvarez Sobcranis se pronuncia en el mismo sentido al decir que hoy en día existen 

·miles. de· productos y servicios diferenciados por marcas y una cantidad muy grande de 

· empresas. •resultando imposible que el consumidor memorice además de las marcas, el 

nombre de quien elabora o fabrique el producto. 14 

Es seguro que una gran parte del público consumidor adquiera un producto de una 

determinada marca sin detenerse a observar quien lo fabrica; sin embargo, la gran mayoría 

11 Armcngaud. AINE. "Traité Prac1ique des Marques de Fabrique et de Commerce . .''citado por Rangel 
Medina, David en "Tralado de .. " Op. Cit. P.174. 
:: Nava Negrcle Justo. "Derecho ... " Op. Cit. P. 152. 
· tdem. P. 153. 

"Alvarez Sobcranis Jaime, "La Regulación .. .'' Op. Cit. P.62. 
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de las mercancías que consumimos cumplen con la función de indicar su procedencia, no 

solo porque es un derecho que tiene el titular de una marca, sino porque otras leyes 

independientes a la Ley de Propiedad Industrial obligan tanto a comerciantes, industriales o 

prestadores de servicios a indicar en sus marcas la procedencia del producto así como 

alguna otra información comercial complementaria. 

En el rubro de las marcas notoriamente conocidas, esta función es muy importante porque 

son marcas que por reputación, el consumidor las conserva en su mente y es de su interés 

conocer al fabricante de las mismas. 

Además, como lo expresa el doctor Rangel Medina, "la represión de ciertos delitos contra 

la propiedad industrial. y la de variadas formas de la competencia desleal; lo mismo que el 

rechazo de marcas imitadoras o la nulidad de los registros otorgados invadiendo por 

imitación. derechos de tercero, tienen como explicación fundamental el impedir la 

confusión que los signos imitadores producen acerca de la procedencia de las 

mercancías". 1 ~ 

- . Función Social o de Garantla de Calidad 

Se refiere a que en la marca se indique la calidad del producto o del servicio a que se aplica, 

por lo que es una garantía para el consumidor, ya que de esta forma va a estar seguro de la 

clase de producto o servicio que va a adquirir; pero también representa una garantía para el 

fabricante y el prestador de servicios ya que a través de la calidad de sus productos o de sus 

ser\'icios. va a encontrar un medio para distinguirse de sus competidores. 

Considero córrecta la ª~l111aeió~ dd doctor Rangel Medina en cuanto a que esta garantía se 

va a basar en el. uso y l~e~;erien~ia,ynri ~obre la ley, ya que ésta nunca puede obligar a un 

fabricante o a un pr~sí~d~; d~ ~~i·~i~~·'a ni~ntener la misma calidad de sus productos.16 
• ' ••• -''· •• ; ••• ,- ":,-;;-- .--'.'.,' •• :::,- 1 ' .,·- • ·, 

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

"Rangel Medin~; 00Tralado .... " Op. Cit. P. 176. 
1• 1dem. P. 177. ·. · 
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Este objetivo de garantía de calidad según la doctrina francesa, no tiene una significación 

jurídica; Esto se debe a que en ocasiones un fabricante utiliza una misma marca para un 

mismo producto pero con calidades diferentes, es decir que se puede vender bajo una 

misma marca productos de calidades diferentes. 17 

También puede suceder que un mismo producto o servicio sea fabricado o prestado por 

varios fabricantes o comerciantes, en virtud de licencias de uso que otorgue el titular de la 

marca que los distingue, trayendo corno consecuencia la diversificación de calidades, 18 aún 

y cuando el titular debe de cuidar la calidad en los productos o servicios de los usuarios 

autorizados. 

Justo Nava Negrete_ también afirma que en cuanto a las marcas notoriamente conocidas, sus 

titulares ernplCan ·estas marcas para otros productos que originalmente protege; y que estos 

otros producto~-d~jan mucho que desear en cuanto a calidad, por lo que los consumidores al 

estar frente a Ü~a . .;,arca de gran renombre, lo único que hacen es comprar signos. 19 

Lo ant~rior:seguramente sucede, aunque cuando estarnos frente a estos casos quien debe 

intervenir es el Estado, para que regulen o controlen la calidad de los productos ya que es el 

consumidor quien se puede ver afectado en última instancia por estas situaciones. Es aquf 

en donde. este objetivo se convierte en una función social, tal corno lo señala el doctor 

Rangel Medina, quien establece que esta característica convierte a la marca en una 

institución de orden público. 

Función de Propaganda 

Actualmente es indiscutible la importancia de esta función en las marcas. Es por ella que se 

puede dar a conocer la marca en un plazo corto, máxime con los medios de comunicación 

existentes hoy en día. Es por medio de esta función que la marca va a atraer a la clientela e 

17 Chavannc. Albert y Burts, Jean- Jacques en "Droit de la Proprieté". Citado por Nava Negrete, Op. Cit. 
P.154. 
11 Nava Negrete. Op. Cit. P. 154 y 155. 
19 1dem. 
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incluso contribuirá a conservarla porque será el medio por el que el consumidor tenga 

conocimiento de los artículos o servicios que la marca pretende identificar. 

La propaganda o publicidad se refiere al producto mismo, y si éste es de buena calidad 

merecerá la aceptación de los consumidores y será nuevamente solicitado por su marca, la 

cual. de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de difusión del 

artículo, y consecuentemente de atracción y conservación de la clientela. 20 

Asimismo. en la función de publicidad o propaganda intervienen factores como la 

originalidad. ya que existirán marcas creadas con mucho ingenio y que por la sola 

evocación resultan atractivas y por ello la inversión en cuanto a publicidad será menor que 

· una marca que no tenga la misma fuerza de atracción. 

El licenciado Nava Negrete señala que "la marca en el campo económico es un instrumento 

indispensable en la distribución de las mercancías y de la promoción de ventas; la marca 

realiza una función de reclame o publicitaria importante, de tal suerte que en la economía 

socialista. la importancia de las marcas coincide con el desarrollo de la publicidad y por 

consiguiente de una cierta concurrencia. En efecto, la marca representa el vehículo ideal 

para penetrar en los mercados extranjeros".21 

En el campo de las marcas notorias, esta función juega un papel muy importante ya que las 

inversiones que sus propietarios hacen en cuanto a publicidad son muy grandes, llegando, 

·estas marcas incluso a formar un activo valioso y que al ser aprovechadas por terceros que 

no aportan nada. y en cambio si se benefician, incurren en competencia desleal. En este 

sentido Ascarelli manifiesta: "la marca muy frecuentemente tiende a convertirse en una 

verdadera obra de ingenio producto de la publicidad, lo que constituye el problema 

planteado por las llamadas marcas supemotorias o de alto renombre, problema que, en 

definitiva. tienen un paralelo en las tendencias que en materia de concurrencia desleal 

tienden a extender el campo de la llamada concurrencia parasitaria".22 

"'Rangel Modina, .. Trnlado ... " Op. Cil. P.179. 
" Nava Negro1e. Op. Cil. P. I 59 y 160. 
" ldem. P. 159. 
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En México existen leyes y organismos tendientes a regular y controlar esta función de la 

marca, como por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaria de Salud, 

por nombrar algunos. 

3) Requisitos o Caracteres de las mucas 

Las marcas deben reunir ciertos requisitos para que puedan cumplir con sus funciones. 

Estos requisitos serán los que determinarán si dichas marcas pueden ser protegidas o no. 

Abundan criterios para la clasificación de estos requisitos. El doctor David Rangel Medina 

tiene su clasificación, que es la que seguiré y que se divide en dos categorias: 

a) Caracteres y condiciones esenciales o de validez 

1) Distintividad 

2) Especialidad 

3) Novedad 

4) Licitud 

5) Veracidad 

b) Caracteres accidentales o secundarios 

1) Carácter facultativo 

2) Adherencia 

IS 



3) Apariencia 

4) Individualidad 

a) Caracreres esenciales o de validez 

1) La Distintividad 

Indistintamente del concepto que se adopte como marca, o de la finalidad que más 

justifique su protección legal, la esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo 

cual significa que a la marca debe especializar, individualizar y singularizar.23 Es decir que 

la marca sirve para identificar un producto o un servicio de los productos o servicios de los 

competidores, por lo que si las marcas no cumplieran con esta condición, confundirian a los 

consumidores con otras marcas ya existentes, es decir que, en definitiva el destino de la 

marca está en identificar. 

·La Ley de la Propiedad Industrial expresamente se refiere al carácter de distintividad, al 

establecer. en sll articulo 89 fracción I, que puede constituir una marca las denominaciones 

y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o 

servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. 

La jurisprudencia también reconoce el carácter de distintividad de los signos marcarlos, así 

como también lo hace el Convenio de París en su articulo 6 quinquies, 8) 2). 

2) La Especialidad 

Se refiere a que la marca debe ser original, esto es, que debe llamar la atención del 

consumidor y evitar que éste incurra en una confusión. Efectivamente, solo cuando la 

marca es especial ''cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se 

'-' Rangel Medina. ""Tratado ... " Op. Cit. P.184 y 185. 
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confundnn. individualizándolos, particularizándolos y atestiguando su origen y 

procedencia .. 2• 

El que una marca sea especial también significa que la misma no puede estar conformada 

por una denominación o signo elemental como lo es un número o un color aislado, o un 

nombre de uso común, etc. Esto obedece a razones de interés general ya que estos 

elementos o figuras no pueden ser del uso exclusivo de una sola persona o de un pequef\o 

sector de la población porque se estaría incurriendo en prácticas monopólicas. 

La especialidad también se refiere a que la marca únicamente se va a aplicar a la categoría 

de productos o servicios para los que ésta fue creada, es decir que la marca no puede 

proteger todos los productos o servicios contenidos en el reglamento de la Ley de la 

Propiedad Industrial, por lo que cualquier persona podrá solicitar el registro de la marca 

con la misma denominación en alguna otra categoría. Este principio no es absoluto, pues 

como veremos posteriormente, las marcas notoriamente conocidas son una excepción. 

3) La Novedad 

Es necesario que para que una marca cumpla con la función de ser un signo distintivo, no 

--- haya sido registrada o no haya sido usado. De esta manera, será una marca que no se va a 

confundir con otras marcas existentes ya registradas o usadas para los mismos o similares 

productos o servicios. "La novedad significa que el signo escogido, para ser idóneo, no 

debe ser ya comúnmente conocido como signo distintivo de empresa competidora". 25 

Tan importante es este requisito que dentro del trámite de registro de una marca, existe un 

examen de novedad, en donde el signo que se pretende registrar será comparado con 

aquellas ya registradas o en trámite que sean idénticas o semejantes y en caso de 

encontrarse alguna "anterioridad" que la autoridad considere que pueda causar confusión, 

será objetado el registro en virtud de que el signo no es novedoso. La autoridad se 

:• Descartes Drummond de MAGALHAES. ''Marcas de Industria e de Comercio" citado por Rangel Medina, 
Op.Cit. P.190. 
" Rangel Medina. 0 Tra1ado .... " Op. Cit. P. 193. 
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fundamenta en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial que 

establece que no son registrables como marca: 

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a 

otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada 

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

embargo sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya 

registrada. si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla 

a productos o servicios similares. 

En virtud de lo anterior, podemos afirmar que el examen de novedad a que son sometidas 

las solicitudes de marca, tiene como finalidad el objetar el registro de una marca cuando ya 

se encuentre registrada o en trámite de registro otra marca igual o semejante para amparar 

los mismos o similares productos o servicios, con el objeto de que no causen confusión 

entre el público consumidor. 

Lo anterior también se aplica para otros signos distintivos como son los avisos comerciales 

y los nombres comerciales, ya que si alguien adopta como marca el nombre o el aviso 

comercial de un tercero, también se puede provocar confusión. 

4) La Licitud 

Para que una marca pueda ser juridicamente protegida, es indispensable que el signo o la 

denominación susceptible de ser una marca no sea contrario a la ley, a la moral y a las 

buenas costumbres. 

Este requisito de licitud está expresamente reconocido no solo para la figura de la marca 

sino para todas aquellas reconocidas por la Ley de la Propiedad Industrial, misma que en su 

artículo 4° dice: 
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Articulo 4º.- No se otorgará patente, registro o autorización, n~ se dará 

publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas 

que regula esta Ley, cuando sus contenidos o fonna sean contrarios al 

orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan 

cualquier disposición legal. 

Este principio también está reconocido en el ámbito internacional, en el artículo 6 quinquies 

b) 3) del Convenio de París. 

5) La Veracidad 

Esta característica se refiere a que una denominación "será marca si no contiene 

indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen y 

calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en 

engaño en la selección de los productos".26 

La Ley de la Propiedad Industrial tutela este principio, en su artículo 90 fracción XIV, que 

establece que no son susceptibles de constituir una marca: 

XIV.- Las denominaciones, figuras o fonnas tridimensionales, 

susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por 

tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, 

componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan 

amparar. 

b) Caracteres accidentales o secundarios 

1) C11rácter facultativo 

,. ldem. P.197. 
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Este principio consiste en qm: el uso de una marca no es obligatorio, sino potestativo. El 

articulo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial señala: 

Articulo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios 

podrán hacer uso de marcas en In industria, en el comercio o en los 

servicios que presten. Sin embargo, el derecho n su uso exclusivo se 

obtiene mediante el registro en el Instituto. 

De In lectura de este precepto se desprende el carácter facultativo de In marca, ya que, 

independientemente del hecho de que In marca sen un instrumento de apoyo para que el 

consumidor identifique los productos o servicios de un comerciante o prestador de 

servicios. éstos pueden o no hacer uso de la marca, ellos son libres de decidir si utilizan o 
' ; ·,.. 

:. no ese medio para dar n conocer sus mercancías. 

Señnln Descartes de Magalhaes. "Tratándose, como se trata, de un derecho, no de un deber, 

y atendi.cndo 'no sólo n saludables principios que en relación con la libertad de trabajo 

. consagra" el derecho público moderno, sino también n la conveniencia del comercio, en 

··general> y. en particular, en interés de los consumidores, el uso de la marca es 

. f~cuiuitivo··. 27 

El principio consistente en que el uso de la marca es potestativo cuenta con una excepción, 

debido a que el articulo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial estipula: 

Articulo 129.- L.a ~ec.ret,nrJn podrá declarar el registro y uso obligatorio 

de mareas en ~ual.q~i~r pÍoducto o servicio o prohibir o regular el uso de 

:::::~z¡::~1~~r~~~:1;~:.de~ oficio o a petición de los organismos 

l.~ El liso de lll mi.uc~ sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, 

oligopólicas. o de competencia desleal, que causen distorsiones graves 

"MAGALHAES. citado por Rangel Medina. Op. Cit. P.200. 
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en la producción, distribución o comercialización de determinados 

productos o servicios; 

11.- El uso de la marca impida la distribución, producción o 

comercialización eficaces de bienes y servicios, y 

111.- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de 

emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o 

distribución de bienes o servicios básicos para la población. 

"Est.o cae fuera de la esfera puramente comercial de los intereses económicos, ya que la 

·razón de ser de estas marcas está en consideraciones de policía o de garantía pública, 

cuando es mayor la ocasión a fraudes o engaños a los consumidores, o en otros motivos 

iinálogos ... ~x 

e) La Adherencia 

El concepto de marca no está subordinado a la exigencia de que sea adherente al producto 

que ampara. 4ue no pueda separarse del mismo.29 Por lo que la marca cumplirá con sus 

funciones perfectamente sin que sea necesario que ésta esté adherida al producto, por lo que 

se puede conceptuar como uso de la marca, para todos los efectos legales, el empleo o 

referencia que de la misma se haga en papel de correspondencia, facturas, listas de precios, 

avisos. circulares, volantes, prospectos, folletos, calendarios, y en general toda mención 

oral o escrita que se haga de las marcas por su anuncio mural, en vehículos, aparatos de 

sonido. prensa. radio. televisión, cinematógrafo, cte. 30 

d) La Apariencia 

" Ramdla ~n ··Tratado de la Propiedad Industrial" citado por Rangel Medina. Op. Cit. P.200. 
,. Rangel Medina. ··Tratado ...... " Op. Cit. P. 201. 
-'

0 ldcm. P. 203. 
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Este principio se refiere a que la marca vaya fijada al exto..-rior del objeto. En nuestra 

legislación este elemento se relaciona con el uso de la marca, ya que éstas deben cumplir 

con una serie de leyendas obligatorias establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial y 

otras más. Asi por ejemplo, el artículo 131 de la Ley de la Propiedad Industrial establece 

que la ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo® sólo 

podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se 

encuentre registrada. 

e) La Individualidad 

Significa que la marca tiene que ser usada por una persona ya sea física o moral. Es 

individual en tanto que se trata de un signo distintivo que se forma para la defensa de un 

productor o de un co.merciante contra sus competidores. 31 

Es por esto que la marca no puede proteger a la vez productos o servicios de diferentes 

personas. ya que no cumpliría con la finalidad de determinar la procedencia de los 

productos o servicios. 32 

Este principio admite excepciones como es el caso de las llamadas marcas en copropiedad y 

que son aquellas cuya propiedad las ostentan dos o más personas físicas o morales. 

También constituyen una excepción de la individualidad, las marcas colectivas, protegidas 

por el articulo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: 

Artículo 96.- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, 

comerciantes o prest~dores de servicios, legalmente constituidos, podrán 

solicitar el registr,o de ín°llrca colectiva, para distinguir, en el mercado, los 

productos o . servicios dé sus miembros respecto de los productos o 

servicios de terc~r~s. 
,, '·" , ····: .. 

. e·:' 

"Roubier. citado por Rangel Medina, .. Tratado ... " Op. Cit. P. 209. 
"Sepúlveda César. ••El Sistema Mexii:ano ... " Op. Cit. P. 115. 
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Otra excepción es el de los usuarios autorizados de marcas, figura contemplada en el 

artículo 136 de la ley de la Propiedad Industrial: 

Artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá 

conceder. mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con 

relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se 

aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para 

4ue pueda producir efectos en perjuicio de terceros. 

4) La Fuente del Derecho a la Marca 

Son varias las fu~ntes que originan el derecho a la marca y dependen del sistema legislativo 

que cada país acoja. Podemos afirmar que son tres los sistemas que son fuente de derechos 

a la marca: 

Sistema Declarativo 

Sistema Atributivo 

Sistema Mixto 

El sistema declarativo se refiere al uso que se le da a la marca para que pueda crear efectos. 

El sistema atributivo se refiere a que es necesario el registro de la marca para que 

constituya una fuente de derechos y el sistema mixto incluye tanto el uso de la marca como 

el registro para que su titular pueda obtener protección. 

Las fuentes del derecho a la marca son, entonces, el primer uso y el registro, aunque éste 

último se ha generalizado por ser el medio más eficaz para la protección del signo 

m~cario;13 

.u Rnngel Medina David ... La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana'\ en Revista 
Mexicana de Justicia editada por la Procuradurla General de la República, número 4, Vol. 11, oct.-dic., 1984, 
Mexico, P. 359. 
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a) El uso. 

Este sistema (Declarativo) se basa en que quien primero use la marca tendrá el derecho 

exclusivo sobre ésta. es decir, que se aplica el principio general de derecho consistente en 

"Primero en tiempo. primero en derecho". 

Justo Nava Negrete dice al respecto: "Aquel que primero ha ofrecido en el mercado 

productos o servicios distinguiéndolos con una marca (no registrada) por un plazo 

determinado (varía según los paises) 34 será quien adquiera la exclusividad a usar dicho 

signo marcariu. 

Se considera que la persona que usó la marca primero, es quien debe tener el derecho 

exclusivo de utilizarla. Se supone que dicha marca es idea original de esa persona y que no 

ha sido usada por algún competidor para los mismos o similares productos o servicios. 

Ahora bien. para que adquiera este derecho exclusivo, es necesario que use realmente la 

marca y que la explote comercialmente. 

Este sistema presenta inconvenientes, como es que el uso de la marca sea limitado y 

restringido y por ello poco difundido y que únicamente la marca sea conocida por unos 

cuantos consumidores. y que posteriormente, un tercero utilice esa misma marca para 

distinguir iguales o similares productos o servicios, pero empleando una mejor publicidad a 

través de los medios destinados a ello para que la marca sea conocida por el público en 

general. invirtiendo fuertes cantidades de dinero y que por una decisión judicial tuviera que 

abandonar el uso de esa marca, simplemente por no haberla usado primero. 35 En esta 

hipótesis. habría que demostrar la buena o mala fe de quien utilizó la marca en forma 

posterior. 

b) El registro 

': Nava Negrete. Op. Cit. P. 4 t l. 
'· tdem ... P. 41:?. 
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Este sistema. llamado atributivo, se basa en que quien primero registre la marca será quien 

tenga el derecho a su uso exclusivo. El titular de la marca será aquel que primero obtenga 

su registro y no quien primero la use. 

La propiedad y exclusividad sobre una marca surge cuando la dependencia administrativa 

correspondiente. en el caso de México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

. : otorga· el registro como marca del signo solicitado para distinguir los productos o servicios 

que en la solicitud se indiquen, previo cumplimento tanto de los requisitos de forma como 

los de fondo. 

Justo Nava Negrete afirma al respecto: "este sistema al igual que el anterior, presenta 

inconvenientes. tah:s como; puede ser que alguien haya utilizado por largo tiempo Ja marca 

y hecho gastos para lanzarla, pero omitió depositarla, en este supuesto si se le da la 

prioridad al primer depositante, puede suceder que un tercero de mala fe se apresure para 

depositar la marca antes que aquél que lanzó la marca. El tercero vendrá a ser, dentro de 

éste sistema. titular legítimo de la marca, lo que es desleal". 36 

e) Sistema mixto 

"El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es 

cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, 

también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con 

posterioridad a su otorgamiento".37 

,- '-''.'· 
·'.l· 

A este siste~a iambién se le denomina Atributivo Diferido, en virtud de que quien adquiera 

el regi.stro'dé'·un~ marca, no quedará consolidada su titularidad hasta en tanto no transcurra 

un. plazo determinado por la Ley, plazo en el cual, cualquier tercero puede legalmente 

36 ldem:. P.412. 
37 Rangel Medina. "l.a Protección de las Marcas Notorias ... ". Op. Cit. P. 359. 
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--atacar u -, oponerse a dicho registro, siempre y cuando demuestre que ya usaba con 

anterioridad la marca registrada, pudiendo por lo tanto, demandar la nulidad de ésta. 38 

A través de este sistema se le reconoce un derecho de exclusividad a quien primero usa la 

mnrc~.- aÍi11-~u~rido no la haya registrado; sin embargo, también reconoce un derecho de 

~x~l~~ivida~f-~-'-~uien efectúe el registro y lo obtenga, por lo que ambos sistemas serán 

ac~gid~s ~~/1i ley de la materia, a través de plazos, comprobaciones de uso previo, y la 
' ~ . ~ , .. 

-:: fomill' de resolver los conflictos que surjan entre usuarios o titulares de las marcas cuyos 

---•. -i~te~es¿~ se· contrapongan. 

Estamos ante una fórmula más justa y que contrarresta los inconvenientes tanto del sistema 

''deélarativo como del sistema atributivo. 

La Ley de In Propiedad Industrial establece que el derecho al uso exclusivo de una marca se 

obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin 

embargo dicho registro no producirá efectos contra un tercero que de buena fe explotaba en 

territorio nacionai la misma marca u otra semejante en grado de confusión. para los mismos 

o similares productos o servicios, siempre y cuando dicho tercero hubiese empezado a usar 

la marca. ininterrumpidamente, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro 

o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho de solicitar el registro de la 

marca. dentro de los tres años siguientes al día en que fuere publicado el registro, en cuyo 

caso debe tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste. 39 

d) La notoriedad 

Existe otro sistema por el cual se obtiene el derecho a la marca y que surge a raíz del 

anículo 6 bis de la Convención de París. Se trata de la notoriedad. 

31 Nava Negrete,-~ ... " Op. Cit. P. 4t3. 
39 Artículos 87 )' 92 fracción 1 de la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 2 de agosto de 1994 
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·La notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una marca, el cual no se 

limita al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, 

características y uso de los productos que la llevan. La notoriedad es lo que permite a una 

marca pertenecer al vocabulario de los consumidores. 40 

"La notoriedad es una prueba resplandeciente de la utilidad económica de la marca porque 

significa que Ja marca he tenido un gran éxito y ha sido apreciada por Ja clientela". 4
t 

Es justo que a quien ha logrado que su marca goce de notoriedad se le proteja y se le 

concedan derechos sobre la misma, precisamente por el esfuerzo que implica que dicho 

signo marcario sea identificado por Jos consumidores. El nivel de notoriedad de la marca 

., es determinante para que se coloque en el supuesto de que sea una fuente de derechos. 

''Siempre que de uno u otro modo una marca se utilice intensamente en el mercado, acabará 

por co~vcrtirsc en una marca notoria o notoriamente conocida". 42 

La ncit~~iedad se refiere a que la marca sea conocida por consumidor en general, pero 

también se. puede referir a un grupo determinado al que se aplique dicha marca. "La 

difusió~ de fo marca puede referirse tanto al público en general como al circulo de 

ccin~umidores del género de productos a los que se aplica la marca correspondiente".43 

· El Profesor argentino Jorge Otamendi, señala: " ... para que haya notoriedad, la marca debe 

ser reconocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto"44 

El francés Yves Saint-Gal dice: "Se entiende por marcas notorias aquellas que son 

conocidas por una amplia proporción del público y que gozan de una reputación importante 

"' Pillet Antoine. citaºdo por Rangel Medina en "La Protección de las Marcas Notorias en ... " Op. Cit. P. 366. 
" Roubier. citado por Alben Chavanne en .. Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre" en 
Revista Me\icana de la Propiedad Industrial y Anlstica'', Ano IV, número 8. Julio-diciembre 1966, P. 341. 
"

1 Pacón Ana M¡1ría. ··Marcas Notorias. Marcas Renombradas. Marcas de Alta Reputación''. en la Revista: 
Derecho editada por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Número 47, 
Diciembre l 'l<lJ. Lima. Perú. P. 3 tO . 
.a; ldem. 
"Otamendi. Jorge. "Derecho de Marcas". Editorial Abcledo-Perrot, 1989, P. 330. 
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, sin que se trate obligatoriamente de una celebridad enteramente excepcional".45 

En el caso de la legislación mexicana, existe disposición expresa de lo que debe entenderse 

como notoriedad. El segundo párrafo de la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la 

Propiedad Industrial establece que se entiende por marca notoriamente conocida en 

México. cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, 

conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en 

México o en el extranjero por una persona que empica esa marca en relación con sus 

prodÜctos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, 

. como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. 

Anteriormente, la notoriedad cra·e1 fruto de la antigüedad. Actualmente, con la moderna 

vida comercinl la duración no es condición ineludible de notoriedad, ya que un producto 

lanzado con una publicidad impactante. podrá rápidamente, colocarse en el gusto del 

consumidor. También antiguamente el carácter de notoriedad estaba muy ligado a la 

calidad del pro~ucto o servicio protegido por la marca. Hoy en día. la notoriedad es "el 

fruto de una técnica de lanznmiento y de una técnica de publicidad" siendo que ahora la 

noción de producción en masa y de la publicidad masiva son inseparables de la 

notoriedad.~" 

En mi particular punto de vista, In notoriedad es un concepto que puede revestir un alto 

grado de subjetividad, y por ello las autoridades deben actuar cuidadosamente. Ante el 

estudio de un caso en concreto, deben allegarse de todos las pruebas necesarias para 

determinar si una marca debe considerarse o no notoriamente conocida. 

e) Principio de la Especialidad de la marca 

Como ya se comentó, dentro de los requisitos esenciales de la marca encontramos la 

novedad. la licitud, la veracidad y la especialidad. 

·
15 Saint·Gal Vves .• :Las Marcas Notorias en Derecho Comparado" en Revista Mexicana de la Propiedad 
Industrial y Anistica. número especial 21-22, enero-diciembre 1973, P. 390. 
•• Chavanne Albert. en ··Las Marcas Notoriamente Conocidas o de Alto Renombre" Op. Cit. P.341. 
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.. La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para 

los que ha sido creada. De aquí surge la regla general según la cual la marca no puede 

registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancía, ya que el alcance de la 

propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue 

registrada. Ello quiere decir, en principio, que esa misma marca puede ser registrada por 

cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase".47 Este principio es 

restrictivo al limitar a la marca su protección única y exclusivamente para los productos o 

servicios que su titular desea amparar. 

La Ley de la Propiedad Industrial hace referencia a la especialidad como requisito para que 

un signo sea considerado como marca, al establecer en la fracción 1 del artículo 89, lo que 

puede constituir una marca 

1.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, 

susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o 

traten dt: aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. 

El doctor Rangel medina señala: "En su significado de que la acción del signo se limita al 

campó de las mercancías iguales o similares, o pertenecientes a un mismo género o a una 

misma especie. el carácter especial de las marcas también lo adopta la ley mexicana cuando 

exige que los registros de marcas se efectúen bajo el cumplimiento de las reglas 

concernientes a la clasificación tradicional de productos".48 Esas reglas son las siguientes: 

Artículo 90.- No será registrables como marcas: 

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a 

otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada 

"Rangel Medina David. ""la Especialidad de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana" en Revista Mexicana 
de la Propiedad Industrial y Artlstica. A~o X, número 20,jul-dic. 1972, P. 183. 
" Rangel :\1edina David. ··El Derecho de Marcas Mexicano" en Revista Jurldica. Anuario del Departamento 
de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Número 22. México, 1993. P. 280. 
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y vigente, aplicada a los mismo o similares productos o servicios. Sin 

embargo si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya 

registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla 

a productos o servicios similares. 

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a 

un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento 

industri~I, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la 

elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que 

se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial 

haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la 

solicitud de registro de la marca o la del uso declarado de la misma. Lo 

anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el 

titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico 

que hay¡¡ sido publicado. 

Artículo 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o 

servicios determinados según la clasificación que establezca el 

reglamento de esta Ley .. 

' .. ,·- <- . ' -

Artículo 94.- Una vez· efécíuado: el registro de una marca, no podrá 

aumentarse el número 
0

d~ ~ii;ci~c~~~ o servicios que proteja, aún cuando 

pertenezcan a la misma ·Clase;· pero sí podrá limitarse a determinados 

productos o servicios cuantas veces se solicite. 

Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una 

marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro. 

Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse 

solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos: 
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IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca. 

Artículo 213.- Son infracciones administrativas: 

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, 

para amparar los mismo o similares productos o servicios que los 

protegidos por la registrada; 

"En el plano profesional, la marca sólo crea un derecho exclusivo en el campo de 

productos o servi~ios idénticos o similares. Un tercero podrá adoptar la misma marca para 

productos enteramente distintos, porque de tal elección no podrá resultar ningún peligro de 

confusión""~9• En esto consiste el Principio de la Especialidad de la marca. 

Ahorn bien. este principio no es absoluto ya que si se intentara aplicar estrictamente, se 

darla lugar a fraudes y abusos porque terceras personas tratarían de aprovecharse de la 

fama de álgu.na marca registrnda para aplicarla a productos o servicios de una clase 

distinta. lo cual .resulta ser perjudicial para el propietario de la marca registrada con 

anterioridad. De ahí que "entre más conocida es una marca, es más extenso el derecho a su 

protección··.io 

1) Principio de la Territorialidad de la marca 

También rige en materia de marcas el principio llamado de territorialidad: "en el ámbito 

territorial. una marca sólo está protegida en los limites del territorio del país donde ha sido 

depositada. Fuera de ese territorio, es un res nullius que no importa quien se pueda 

apropiar··.~ 1 

De acuerdo con este principio, la protección de la marca está delimitada a los límites del 

paisen donde se efectuó el registro, por lo que si se registra una marca en México, los 

•• Chá~annc Alb<rt ••Las Marcas Notoriamente .. .'' Op. Cit. P. 339. 
'" ldem ... P. 344. 
" ldem ... P. 339 
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efectos de dicho registro se extenderán únicamente a la República Mexicana. Si se quiere 

que el derecho sobre esta marca sea respetado en Estados Unidos o en Japón, se tendrá que 

registrar la misma marca en cada uno de dichos países. Por lo que el principio de 

territorialidad delimitará el ámbito de validez de la marca a las fronteras del país donde se 

tiene registrada.~i Por lo tanto el derecho al uso exclusivo de una marca únicamente se 

tiene dentro del territorio del país en el que se protegió dicha marca. 

Tal como ocurre con el principio de la especialidad. también la rigurosa aplicación del 

principio de territorialidad provocaría conductas fraudulentas y abusos, por ejemplo 

cuando un comerciante intenta aprovecharse del prestigio de una marca registrada en el 

extranjero. más ~o en México y que en este país solicitara dicho registro. Este acto no 

puede permitirse ya que es perjudicial tanto para el dueño de la marca extranjera y para el 

consumidor. 

En virtud de lo anterior, también el principio de la territorialidad admite excepciones en el 

caso de las marcas notoriamente conocidas. "La notoriedad de la marca hace que se rompa 

el marco estrictamente territorial de ésta. Su irradiación traspasa las fronteras del pals 

donde ha sido di;positada y apropiada regularmente. para conferir del mismo modo un 

monopolio en el país donde su notoriedad la ha dado a conocer, incluso cuando no se 

hubiese realizado en él ningún acto de apropiación por su titular 'º.51 

Cabe señalar que la prerrogativa de ser titular de una marca notoriamente conocida debe 

adaptarse a la ley del pais donde esté registrada o en donde pretenda ejercer alguna acción 

de nulidad para reprimir el uso indebido que se le dé a dicha marca. 

g) Excepción de los principios de especialidad y territorialidad de la marca: La 

marca notoriamente conocida 

" Rangel Medina. en .. La Protección ... " Op. Cit. P. 361. 
"Chavannc Al ben e.n .. Las Marcas ... " Op. Cit. P. 344 
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La rigidez de los principios de la especialidad y territorialidad de la marca se rompe en el 

caso de las marcas notoriamente conocidas, mismas que cuentan con un trato privilegiado. 

Efectivamente. "ia institución de la marca notoria funciona sobre la base de excepción a 

los principios de la territorialidad y de la especialidad que tradicionalmente han regulado la 

adquisición de derechos marcarios".s4 

Efectivamente. asf se desprende del artículo 6 bis del Convenio de Parfs, cuyo fin es evitar 

el registro > uso de una marca que pueda confundirse con otra notoriamente conocida en el 

país en que se pretende registrar o usar, aunque esta última no se encuentre aún protegida 

mediante el registro. 

Hasta ahora. hemos hecho mención de que las marcas notoriamente conocidas son 

e~cepciones a los principios de especialidad y territorialidad de las marcas, pero ¿en qué 

consisten estas marcas? 

Me referiré a alg~nos conceptos que los estudiosos de la Propiedad Industrial dan dado en 

este sentido: 

Yves Saint-Gal propone que "Se entiende por marcas notorias aquellas que son conocidas 

por una amplia proporción del público y que gozan de una reputación importante, sin que 

se trate ohligatoriamente de una celebridad excepcional. Sin embargo, deben ser conocidas 

de manera que disfruten de un renombre suficiente acusado ante una amplia clientela (o si 

se prefiere el ··gnm público") cuando se trata de productos de consumo corriente, o cuando 

menos ante la clientela, de un cierto circulo cuando se trata de productos considerados de 

lujo o de alto tecnicismo··. ss 

~"' Rangel Oniz 1 loracio en ºLas marcas notoriamente conocidas: El Convenio de Parfs La Decisión 344. 
NAFTA' rn.IPS ... Revista El Foro. Órgano de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, A.C. 8' Epoca. 
Tomo l. ~té~ico. D.F. Primer Semestre, 1995. P. 24. 
"Saint-Gal y,cs. en 00 Las Marcas Notorias en .... " Op. Cit. P. 390. 
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En 1948. la C.C.I. (Cámara de Comercio Internacional) consideró que: "Es notoriamente 

conocida una marca que, por la intensidad del uso o de la publicidad de que ella es objeto, 

se ha impuesto a la atención del gran público". 56 

El Tribunal de Alta Instancia de París en 1970 la definió de la siguiente manera: "La 

marca notoria es una marca que tiene por objeto, en todos los países, un uso de larga 

duración. que ha gozado de una explotación constante, masiva y que, más generalmente, es 

cónocida por una amplia fracción del público como gozando de una reputación de primer 

orden".~7 

En el plano ecoriómico, A. Pillet, estima que "La notoriedad es factor del conocimiento 

que·' los consumidores tienen de una marca: el hecho de pertenecer una marca al 

vocabulario de los consumidores y de permitirle, en consecuencia, cambiar sus puntos de 

vista Ót respecto". 58 

Armando Seiarra Quadri, autor uruguayo, nos dice: "La notoriedad debe considerarse en 

fÓrma rcláti\'a al grupo de personas interesadas en los productos que esa marca distingue, 

ya ·sean consumidores o no, o industriales o comerciantes del ramo .... También incide en 

ese concepto. el grado de educación e información de la persona. En consecuencia creemos 

que este concepto de notoriedad debe ser manejado con prudencia, teniendo conciencia de 

su relatividad y por tanto del tipo de actividad y producto de que se trate, el medio, el tipo 

de consumidor. etc.''59 

Algunos autores establecen diforencias en cuanto a tcrminologla, ya que llaman a estas 

marcas .. notoriamente conocidas", otros las señalan como "marcas de gran renombre", 

"marcas de renombre universal", "marcas mundiales", "marcas famosas" o simplemente 

""marcas notorias··. 

,. ldem. P. 390 
'' Senlencia del 7 de noviembre de 1970 (cf. P.l.B.D. 1971, ttl,99)cilada por Saint-Gal, Yves, Op. Cit. P. 390 
51 Pille! a. ""Les grandes Maroues" citado por Saint-Gal Yves, ldem 
,. Sciarra Quadri. Armando "Regulación de La Marca Notoria en el UJ:lli:!!l!X" en Revista de Derecho 
Comercial) de la Empresa. ailo XIV, Números 57-58, enero-julio 1992, Montevideo, Uruguay. P. 11y12. 
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Me adhiero al doctor David Rangel Medina al afirmar que "tal controversia no es relevante 

y se tratn. en rigor. de una cuestión de semántica. ya que en últimu instancia, todas esas 

locuciones y otras parecidas, son sinónimas, y así deben manejarse, sin restringir su 

empleo a nada que no implique la popularidad de la marca".60 

Cabe mencionar que la Convención de París no define lo que debe entenderse por marca 

notoria. Sin embargo. nuestra Ley de la Propiedad Industrial sí lo hace en el segundo 

párrafo de la fracción XV del artículo 90, al estipular: "se entiende por marca notoriamente 

conocida en México, cuando u~ sector determinado del público o de los círculos 

comerciales del país. conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales 

desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en 

relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca 

en el territorio. como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma". 

Ahora bien. la protección que la ley otorga a las marcas notoriamente conocidas encuentra 

su fundm~e~to.en varios aspectos . 

. ·ia teo~Íií d~ la marca de gran notoriedad postula una protección amplia para aquellos 

sign~s que. gracias a un uso intensivo y a una publicidad considerable, son conocidos en 

_lln pais:uado~omo designando un producto preciso y bien deterrninado".61 

Corno ya· dijimos anteriormente, la justificación para ampliar In protección de las marcas 

notorias se basa en evitar actos de competencia desleal y abusos que afectan tanto a los 

titulares de dichas marcas como al consumidor. Esta protección excepcional de una marca 

notoriamente conocida está justificada porque "el registro o el uso de una marca similar 

que 5c prestara a confusión, equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de 

competencia desleal. y también se puede considerar perjudicial para los intereses de los 

que pueden ser inducidos a error".62 

60 Rangel Medina David. "La Prolección ... " Op. Cil. P. 366 
M Aracama Zorraquin Ernesto ... La Protección de las Morcas Notorias en los Tribunales Argentinos'' en 
Revista Me,icana de Ja Propiedad lnduslrial y Anlslica, Aílo IV. Número 8,jul-dic 1966, P. 373. 
6'Bodenhausen· G.H.C .. citado por Rangcl Ortlz en "Las marcas notoriamente ... " Op. Cit. P. 25 
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Estoy de acuerdo con el doctor Rangel Medina en que también sirve de fundamento el 

proteger el trabajo honesto, y el evitar que alguien se apropie indebidamente de los signos 

de propiedad de. otro, prevaleciendo siempre el respeto a los derechos que otro haya 

adquirido a través de su trabajo".63 

Como pueden observarse, las marcas notorias merecen una protección más amplia que las 

marca comunes. para evitar conducta deshonestas y fraudulentas, es decir, actos de 

competencia desleal. 

Horado Rangel Ortiz habla de un triple interés en la protección de las marcas notoriamente 

conocidas. ya que "interesa a los dueños de marcas notoriamente conocidas que el prestigio 

y el activo intangible simbolizados por sus marcas se hallen protegidos contra el uso 

indebido y. eventualmente. el deterioro provocado por su utilización no autorizada. Pero 

interesa también a los consumidores, particularmente en los países en desarrollo, hallarse 

protegidos contra el engaño y la confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los 

productos y servicios vendidos por terceros no autorizados utilizando marcas notoriamente 

conocidas ... <H 

~· Rangel Medina David. ··La Protección .. .'º Op. Cit. P. 368. 
"' Rangel Oniz Horacio. -La Protección de la Marca Notoria en las Reformas de la Ley de Invenciones y 
Marcas" en El Foro. órgano de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. 8' Epoca, Tomo 1, Número 2, 
México. D.F. 1988. P. 77. 
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CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA MARCA NOTORIAMENTE 

CONOCIDA 

1) El Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial 

La protección que requiere la marca dentro del comercio Internacional reviste gran 

importancia: aunque las legislaciones varían de un país a otro en virtud de la existencia de 

distintos sistemas legislativos en cada nación del mundo actual. Así, el nacimiento del 

derecho a la marca, las fonnas para obtener su registro y las diversas modalidades 

referentes a su protección quedan sujetas a exigencias que frecuentemente cambian de una 

legislación nacional a otra.6s 

Debido a esto. es necesaria la unificación de leyes, en donde exista un mínimo de principios 

que sean comunes a los muy variados sistemas de derecho existentes, así, "la protección a 

la propiedad industrial trasciende las fronteras naturales; de que las personas y compañías 

que operan en el comercio internacional necesitan protección sobre bases de annonía 

internacional. seguridad y unifonnidad ".66 

En virtud de lo anterior es que se pensó en un régimen internacional, a través de un 

convenio cuyo objeto fue establecer un mlnimo de reglas para que fueran observadas por 

los paises miembros del mismo, y que además en un momento dado, quedara abierto para 

que otros países se adhirieran a él. 

Esto dio nacimiento al "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial" de 

1883, mismo que es "el documento más importante del régimen internacional de la 

propiedad industrial y constituye una solución inteligente frente a la diversidad de 

•> Rangcl Medina. ··Trarndo de Derecho Marcario .. Op. Cit. P. 61 y 62 . 
.. Ladas P. Stcphcn. ··Los Paises Latinoamericanos y el Conyenio de Parfs .. Revista Mexicana de la Propiedad 
Industrial)" Artfstica. ano 111. Número 6,julio-dicicmbrc 1965. P. 252 
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legislaciones de los Estados, para proteger internacionalmente a los titulares de derechos, 

garantizándoles ciertos privilegios en cada país miembro de la Unión".67 

El Convenio se concluyó el 20 de marzo de 1883 y conforme el tiempo transcurrió y 

tomando en cuenta las necesidades de cada época, ha tenido diversas modificaciones a 

través de las revisiones, mismas que más adelante analizaremos. 

El Convenio de París pretende abarcar a la propiedad industrial en un sentido amplio: 

creaciones nuevas, incluyendo patentes, certificados de invención, dibujos y modelos 

industriales: los signos distintivos como marcas, nombres y avisos comerciales y 

denominaciones de origen, asi como la represión a la competencia desleal. 

Algunas de las disposiciones contenidas en el Convenio de Paris son: 

• El ··Trato Nacional". - Los habitantes de cada uno de los paises firmantes gozarán 

de la misma protección y privilegios que cada uno de los paises otorgue a sus 

propios nacionales. Incluyen a nacionales de países no firmantes pero que tengan 

estahlecimientos industriales o comerciales o que estén domiciliados en el territorio 

de alguno de los paises firmantes. 

• El ··Derecho de Priorid~d". - Se basa en que debe existir un lapso entre la fecha en 

que se solicite por primera vez un derecho de propiedad industrial y la fecha en que 

se presente a registro en algún otro país miembro de la Unión. De esta forma., se 

retrotraen los efectos de la posterior o posteriores solicitudes a la fecha en que se 

efectuó la primera. 

• Se establece la libertad a cada país de la Unión para legislar en materia de marcas y 

de propiedad industrial en general como más le convenga, aunque el mismo 

Con\'enio establece ciertas directrices que no pueden estar en contradicción con las 

legislaciones nacionales. 

67 Sepúlvcda César. ""El Sistema Mexicano de ... " Op. Ci!. P. 8. 
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Existen. más· disposiciones en materia de marcas como las que se refieren a las marcas 

colectivas·. las marcas de servicio, la transferencia de las marcas y por supuesto la que es 

tema del presente trabajo. las marcas notoriamente conocidas. 

Nuestro p~is se adhirió al Convenio de Paris desde 1903 (Diario Oficial, 17 de septiembre 

, de. 1903 ). es decir que desde hace noventa y nueve años forma parte de la Unión. Esto 

sucedió, cuando suscribió el texto de Bruselas, que posteriormente fue ratificado por el 

.·senado. 

Mc!xico, se ha adherido a todas y cada una de las revisiones de este Convenio, incluyendo la 

última, e.n 1967 en In ciudad de Estocolmo y que es el texto vigente, publicado en México 

en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976. 

Es decir que. desde 1903 y más todavía. con la promulgación de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en 1917, el Convenio de París forma parte integrante de 

nuestro derecho, ya que el articulo 133 constitucional establece: 

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

cdebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces 

de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los Estados". 

Conforme a lo antes señalado, el Convenio de Paris tiene rango de Ley Federal y por ello 

jueces y autoridades administrativas tienen la obligación de cumplirlo. 

a) Artículo 6 bis. 
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Las marcas notoriamente conocidas han reformado los restringidos conceptos clásicos que 

se tenían en materia marcaría. Para esto ha sido necesario penetrar al arraigado formulismo 

que existía a través del convencimiento basándose en normas naturales y en principios 

generales como ··el proteger el trabajo honesto y la obligación de poner a los consumidores 

al abrigo de una indebida explotación"'6R y esto surgía antiguamente ya que las leyes 

marcarías constituían instrumentos de despojo y de explotación ilícita al público. 

En virtud de lo anterior, fue necesario que cuando la marca fuese "conocida"se le diese una 

protección especial. inclusive se sabe que en 1907, en Alemania, los Tribunales del 

Imperio ordenaron la cancelación de una marca conocida porque quien obtuvo su registro 

no em el legítimo propietario y precisamente In sentencia fue fundada en principios 

generales de Derecho que se desprendían del Código Civil Alemán. Fue precisamente esa 

sentencia dictada por el tribunal alemán lo que provocó que los técnicos de la propiedad 

industrial. en especial los franceses, propusieran en el año de 1911, cuando tuvo lugar la 

Re\'isión de Washington del Convenio de París, la siguiente fórmula: 

··EJ Jurisdiccionado de un país unionista que hubiere hecho un depósito 

regular conforme a las leyes de su país, y hubiese hecho uso de la marca 

en un segundo país con anterioridad a un registro ahí efectuado, podria 

seguir usando esa marca indefinidamente".69 

Esta postura no fue siquiera discutida porque hubo oposición de dos países y fue hasta 

1920 que la ··comisión Profesional Económica y Financiero" establecida por la Sociedad 

de Naciones para ayudar a la realización del establecimiento económico y comercial del 

mundo. lle\'li a cabo una encuesta en varios paises sobre el problema de la competencia 

desleal. en especial. el aprovechamiento de las marcas de otro. y en donde se obtuvieron 

datos de gran \'alor con respecto a este problema. 

611 Scpúlvcd¡i C~~ar ... Discusión sobre las Llamadas Marcas Notorias o Marcas de Gran Renombre'\ Revista 
de la Facultad de Derecho de México. Tomo VIII, Enero-Marzo 1958, Número 29. P. 28. 
•• Actos de l;i Confercncc R.:unie á Washington, citado por Sepúlveda César en .. La Discusión sobre ... " Op. 
Cit. P.31. 

40 



Este comit.! se convirtió en un "Comité Económico" y tomando los datos y proposiciones 

de las naciones objeto de la encuesta, propusieron el siguiente proyecto: 

··tos Estados contratantes convienen en impedir: 

b) el registro. a título de marea de fábrica, de la marca o de la imitación 

de una marca de fábrica perteneciendo a un jurisdiccionado de otro 

Estado contratante, sin su autorización, cuando dicha marca es bien 

conocida de aquel que hace el depósito o de los comerciantes (en 

general) en el Estado donde se desean registrar para aplicarse a las 

mismas mercancías o a las mercancías de un naturaleza análoga".'º 

Esta propuesta fue presentada en la Conferencia de Expertos Técnicos para el Estudio de la 

"Competencia Desleal'" que se reunió en Ginebra del 5 a 1 O de mayo de 1924. 

Posteriormente. esta conferencia de Expertos revisó el texto anterior haciéndolo más 

preciso y eluhoró un proyecto de tratado para reprimir la competencia desleal, que fue el 

siguiente: 

··Los paises contratantes convienen en impedir el registro o de proveer la 

im afülnción de toda marca de fábrica o de comercio notoriamente 

eonucitla en el comercio como la marca de un jurisdiccionado de otro país; 

deberá concederse un plazo mínimo de 5 años a los interesados para 

reclamar la cancelación de las marcas así registradas"'.71 

Es así. que como consecuencia del desarrollo que sufrió el comercio internacional, después 

de la Primera Guerra Mundial, surgió esta proposición de tratado en contra de la 

competencia desleal. proyecto que más tarde sería adoptado por la Convención de París. 

2) Re\·isiones del Con\•enio de Parfs. 

'" Propietc lnJu.iria!le. citado por Scpúlvcda César en "La Discusión ... " Op. Cit. P. 32. 
" 1 ldcm 
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El Convenio se concluyó el 20 de marzo de 1883. La primera revisión se efectuó el 14 de 

diciembre de 1900 en Bruselas. Posteriormente en Washington el 2 de junio de 1911 y le 

siguió la de la Haya el 6 de noviembre de 1925. Continuó en Londres el 2 de junio de 

1934. en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y finalmente en Estocolmo el 14 de julio de 

1967. 

Revisión de la Haya de 1925 

Después de que tuviera lugar la Conferencia de Expertos Técnicos para el estudio de la 

competencia desleal. se reunieron en la Haya en 1925, para revisar y modernizar el texto 

de la Convención de Paris de 1883. 

En esta rc\ isión consideraron el texto propuesto por la Conferencia de Expertos Técnicos 

para· el Estudio de la Competencia Desleal, a la que ya hice referencia, surgiendo el 

Articulo 6 bis que quedó de esta manera: 

.. Articulo 6 bis.- Los paises contratantes se comprometen a rechazar o a 

invalidar, ya de oficio si la legislación del país lo permite, ya a petición 

del interesado. el registro de una marca de fábrica o de comercio que 

fuese la reproducción o la imitación susceptible de causar confusión, de 

una marca que la autoridad competente del país del registro estimare ser 

allí notoriamente conocida por ser ya la marca de un jurisdiccionado de 

olm país contratante y utilizada para productos del mismo género o de un 

género semejante. 

Se deberá conceder un plazo mínimo de tres años para reclamar la 

cancelación de esas marcas. El plazo correrá desde la fecha del registro 

de las marcas. No se fijará plazo para pedir la cancelación de las marcas 

registradas de mala fe". 72 

"Actcs de lu l lu,c. citada por Sepülveda César en "La Discusión ... ", Op. Cit. P. 33. 
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Es decir 4uc en esta revisión solamente se llevaron a cabo modificaciones de la anterior 

propuesta en lo que respecta a las frases "impedir el registro" y "proveer la nulidad". por 

"rehusar.. o .. invalidar", Asimismo. se agregó lo referente a que la nulidad podría 

tramitar.;e de oficio. 

Nuestro país se adhirió a las reformas de la Haya y fueron publicadas en el diario Oficial 

de la Federación de fecha 30 de abril de 1930. por lo que las marcas notoriamente 

conocidas están protegidas en México desde entonces. 

De la lectura de este articulo 6 bis se desprende como una nueva fuente de derechos a la 

.marca. además del uso y del registro, la notoriedad. Esta fuente choca con el tradicional 

sistema donde se co.nsideraba que los únicos medios a través de los cuales se obtenla la 

protecci<in de las marcas eran el primer uso o el registro. 

Con est1i innovación. el titular de una marca notoriamente conocida podría invalidar el 

registro de esa marca en otro pa!s, sin la necesidad de que esté haciendo uso de ella o que 

la haya registrado. Además. tendría el beneficio de que la autoridad podría rechazar 

solicitudes o invalidar registros de oficio, sin que el interesado lo gestionara. 

Re\'isión.dc Londres en 1934. 

La Conv~nción· de. Parls se reunió una vez más con el fin de adaptar a las nuevas 

ne~esidadcs. ~(~'~i~ulo 6 bis. Esta vez fue la delegación estadounidense la que propuso el 
. ,,-._' :. ' 

proyecto sigui~~te: 

.. 1. Los paises de la Unión se comprometen a rehusar o invalidar. sea de 

oficio si la legislación del pais lo permite. sea a solicitud de la parte 

interesada. el registro, o a impedir el empico de una marca que constituya 

la n:producción. la imitación o la traducción susceptible de crear una 

confusión con una marca que la autoridad competente del país del 

registro estime ser notoriamente conocida en los circulas industriales o 
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comerciales interesados en ese pais como siendo ya la marca de una 

persona admitida a gozar de los beneficios de la presente Convención y 

utilizada para una clase de productos idénticos o similares. Igual cosa 

será cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de 

una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear 

una confusión con ella. 

2. 1.a anulación o la prohibición de uso se declararán igualmente si la 

parte interesada prueba que la persona que ha obtenido el registro, 

realizado el depósito o hecho el uso de la marca falsificada o imitada, 

conocía la existencia y el empico anteriores, en un país de la Unión, de la 

marca falsificada o imitada. 

:i. Deberá concederse un plazo mínimo de siete años para reclamar la 

anulación o In prohibición de emplear las precitadas marcas. El plazo 

cmpezará a correr, en lo que se refiere a la anulación, desde la fecha del 

registro. y en lo que se refiere a la prohibición de uso, desde la fecha en 

4ue ha comenzado la explotación illcita de la marca. No correrá el plazo 

para demandar la anulación o la prohibición de uso de las marcas 

registradas o utilizadas de mala fe. 

4. Todo registro, depósito o empleo, en un pais de la Unión, por el 
. . . 

ugcnté. el representante o el cliente de una persona que haya adquirido, 

por virtud de un registro, de un depósito o de un empleo anteriores el 

derecho de esa· marca. será anulado en otro país de la Unión, o rehusado 

o prohibido. según el caso, a solicitud de la persona que goza de la 

prioridad del derecho. Este último podrá obtener la protección de su 

marca y esa protección será considerada como dando nacimiento a la 
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focha de depósito de la solicitud del registro o del primer empleo de la 

marca por los mencionados agentes, representantes o clientes". 73 

Esta disposicicin no encontró apoyo de los demás países y finalmente el artículo quedó 

como sigue: 

·•Articulo 6 bis. Los países de la Unión se comprometen a rechazar o 

anular. bien sea de oficio, si la legislación del país lo permite, o bien a 

petición del interesado, el registro de una marca de fábrica o de comercio 

que sea reproducción o imitación o traducción, susceptibles de crear 

confusión de una marca que la autoridad competente del país estime ser 

notoriamente conocida en él como propiedad de una persona admitida a 

beneficiárse de la presente Convención y utilizada para productos 

idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la 

marcu constituya reproducción de una marca notoriamente conocida o 

una imitación susceptible de crear una confusión con ésta ... ".74 

En este caso. sólo se aumentó la protección en los casos de una traducción de la marca 

notoria y en cua~to a la imitación o reproducción de lo que es la parte fundamental de la 

marca. En virtud de lo anterior, podemos decir que las modificaciones en este artículo 6 bis 

en la Convención de Londres. fueron escasas. 

Re\.'isión de Lisboa en 1958. 

Muchos de los miembros de la Convención hicieron la propuesta de añadir un inciso cuarto 

al Artículo 6 bis con la finalidad de prohibir a terceros el aprovechamiento de marcas 

notoriamente conocidas para lo referente a productos diferentes. Al respecto, las Oficinas 

Internacionales Reunidas para la protección de la Propiedad Intelectual (BIPRI) y varios 

paises. sostuvieron que con la innovación del artículo 10 bis del Convenio de París era 

"Actes de la Confércncc Reunié a Londres. citado por Sepúlveda César en .. La Discusión ... ", Op. Cit. P. 33 y 
34. 
" Actes de Londres. citado por Sepúlveda César en "La Discusión ... ", Op. Cit. P. 35 
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suficiente.·· debido a que dicho artículo es el que reprime y contempla los actos de 

Competencia [)esleal. 

El Articulo 6 bis conservó esencialmente su redacción paro quedar como sigue: 

"ARTICULO 6 BIS" 

(Marcas Notoriamente Conocidas) 

··t. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la 

legislación del pafs lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o 

invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de 

comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, 

susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad 

compelenle del pafs del registro o del uso estimare ser alll notoriamente 

conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse 

del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. 

Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la 

reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación 

susceptible de crear confusión con ésta. 

2. Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la 

focha del registro paro reclamar la anulación de dicha marca. Los paises 

de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser 

reclamada la prohibición del uso. 

3. No se lijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de 

liso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe". 15 

Con esta nueva redacción, las únicas modificaciones fueron que se incluyó la prohibición 

tanto al registro como al uso, el plazo paro reclamar la nulidad se aumentó de tres a cinco 

"Diario Olicial de la Federación del 31 de diciembre de 1962. 
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años y se ugregó que los paises de la Unión pueden establecer un plazo para la solicitud de 

prohibir su uso: y por último. se añadió que la mala fe se refiere tanto a la reclamación de 

anulación del registro como a la prohibición del uso. 

Revisión de Estocolmo en 1967 

En lo qm: se refiere a esta revisión, el articulo 6 bis no fue objeto de modificación, aún y 

cuando los delegados franceses propusieron una modificación. Ellos se inclinaban por la 

creación de un articulo separado que condenara las acciones deshonestas, referidas a 

designar productos diferentes. a la apropiación de marcas conocidas y de otros signos 

notorios tales como los nombres comerciales. 

Est'll prupuestn no fue siquiera discutida y por ende el texto del Artículo 6 bis quedó 

redactado de la misma manera en que se hizo en la Conferencia de Lisboa de 1958. 

3) 1.cy de Propiedad Industrial de 1942. 

Esta ley füe publicada el 31 de diciembre de 1942 76 y entró en vigor el 1 º de enero de 

1943. En esta misma fecha quedaron abrogadas las Leyes de Patentes de Invención, y de 

Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales. expedidas el 26 de junio de 1928 y sus 

Reglamentos dd 11 de diciembre del mismo año así como los Decretos del 2 de enero de 

1935 que reformaron y adicionaron las leyes mencionadas y el Decreto del 8 de septiembre 

de 1912 que estableció determinadas obligaciones para quienes utilizaban marcas no 

registradas legalmente. 

Esta ley toma en cuenta los principios de la Convención de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial de 1883, con sus revisiones de Bruselas, Washington y La Haya. 

Respecto u la revisión de Londres, no obstante haber ocurrido en 1934, México la 

promulgó hasta el 6 de julio de 1955. 77 

76 Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1942. 
77 Rnngel Medina. '"Tratado de .•• .'', Op. Cit. P. 44 
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Fue a través de la persistente aplicación de esta Ley que se generó una cantidad 

considerable de jurisprudencia de gran utilidad. 

·Esta ley introdujo reformas en materia de marcas, de las que me pennito mencionar 

algunas. tales como: se determina qué denominaciones o signos no son susceptibles de 

regisÍro: se reduce a 1 O años la vigencia de las marcas; se establecen reglas sobre la 

autonomia de los derechos que otorga el registro de una marca; se consignan reglas para 

evitar la multiplicidad de propietarios de marcas idénticas. También se estipulan normas 

para regir el procedimiento para declarar administrativamente la nulidad, la extinción, la 

falsificación. imitación y uso ilegal de marcas. 

Sin embargo. la Ley de Propiedad Industrial de 1942 no recogió en su texto disposiciones 

destinadas a tutelar a las marcas notoriamente conocidas . 

.&) Ley de Invenciones y Marcas de 1975. 

~sta. l.e>.'/1.br,;gó a la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942. Fue 

aprobada el3Ó de diciembre de 1975 y originalmente la iniciativa de dicha ley se presentó 

~on la>sigÜÍ~ntlf~~nominación: "Ley que regula los Derechos de los Inventores y el Uso de 

los Signí1s Ma;~~rios.;78• pero al parecer. se prefirió denominarla: "Ley de Invenciones y 

. Marc~s·;. 
. . . 

Estu ley füe p'.ublicada eri el Diario Oficial de la Federación el 1 O de febrero de 1976 y 

entró en vigor.el l I de febrerode ~se mismo año. 

La revisión de Estocolmo de 1967 al Convenio de París fue tomada en cuenta por esta Ley, 

. por ejemplo. en lo referente a la protección de las marcas de servicio. 

71 ··Iniciativa de la Ler que regula los Derechos de los Inventores y el Uso de los signos Marcarios". 
Presidencia de la Rcpüblica. México. D.F., Diciembre 1985. citado por Nava Negrete Justo en Derecho de las 
~ ... Op. Cit. P. 403. 
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Por lo.que hace a las marcas notoriamente conocidas, esta ley hizo caso omiso de estos 

actos de ·competencia desleal, aún y cuando estos problemas ya se habían presentado en 

México desde los ai\os 30. 

Es posible que los legisladores no incluyeran este tipo de protección por considerar que ya 

estaba cont.;mplada por el Convenio de París en su Artículo 6 bis. Puede ser también que 

pensaron que ··1a invasión en grandes volúmenes de marcas registradas en los paises en 

·desarrollo de propiedad extranjera, se vislumbra la necesidad imperante de frenar y de 

disminuir considerablemente dichas marcas; en primer lugar, mediante la adopción de 

normas internas que impongan restricciones y limitaciones al empleo de marcas de 

propiedad extranjera ... "79 

Esta JlOSición ··nacionalista" no podrin ser aplicable hoy en día debido a los problemas 

prácticos que se presentan y se seguirán presentando, máxime cuando las tendencias son 

cada vez más hacia el libre mercado. Por lo tanto, fue una grave omisión el no haber 

incluido dentro del texto de In Ley de Invenciones y Marcas disposiciones tendientes a la 

· protección de las marcas notoriamente conocidas. 

Por.decretodel 27 de noviembre de 1986, el Congreso de la Unión reformó la Ley de 

_ Inve":c.ione,s y _tvf nrcas. mismo que fue promulgado el 29 de diciembre de 1986 para entrar 

en vigor el 't7 di: enero de 1987. 

Por riieJi~f d~ esta reforma, se incluyó una disposición que protege a las marcas 

notorian1en·¡¿ cJ:lloCidas, ya que como se mencionó anteriormente, la protección de las 

misrnas sé·'1~riJin;~ntaba en el artículo 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la 
.·' - .····-· 

Propiedad:lnd1is'trial. así como en precedentes judiciales y administrativos en donde las 

·~utoridadcs ~e~icanas aplicaron esta disposición en casos donde se involucraban marcas 

conside~d~s de las notoriamente conocidas. 

79 J\:avn Ncgrct~ Justo. ·•Derecho de las Marcas", Op .. Cit. P. 223. 

49 



Sin embargo. no todos los tribunales que han conocido de este tipo de asuntos han estado 

de acuerdo en aplicar el artículo 6 bis para proteger las marcas notoriamente conocidas, 

pues antes de las reformas se llegaron a dictar decisiones aisladas por medio de las cuales 

se desconocía el carácter autoaplicativo de esta disposición del Convenio de París. 80 

Señala d licenciado Rangcl Ortíz que estas disposiciones aisladas, desconociendo el 

carácter autoaplicativo del artículo 6 bis del Convenio de París fueron "un antecedente de 

las reformas de la Ley en esta materia, o bien como una posible política ínconfcsada para 

reformar la Ley en estos aspectos".81 

La reforma a que aludo fue contenida en la fracción XIX del artículo 91 de la Ley de 

Invenciones y Marcas. la cual transcribo a continuación: 

º"Articulo 91.- No son rcgistrables como marca: 

XIX.- Las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, 

que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente 

conocida en México, para proteger los mismos o similares productos o 

sen'icios, o bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, 

que puedan inducir.al público a error". 

Esta reforma benefició,· a los titulares de las marcas notorias y al público en general. Al 

respecto me permito transcribir la opinión del licenciado José Hinojosa, 111 comentar esta 

reforma: 

··Para conc.luir con los comentarios del Articulo 91, es de trascendental 

importancia eL intento de nuestro pals para proteger las marcas 

notoria~ente ~~~~~idos, ya sea que éstas se encuentren o no registradas en 

"° Rnngel Oniz Horncio. º'La Protección de la Marca Notoria en tas Reformas ... " Op. Cit. P. 78. 
11 ldcm 
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México. La ausencia de dicha disposición legal específica destinada a 

proteger la marca notoriamente conocida, habla propiciado en el pasado el 

~jcrcicio de la piratería de marcas famosas, cuya represión ha sido en la 

mayoría de los casos, mucho más dificil de lograr. Con la reforma, nuestro 

país se adecua más a lo dispuesto por la Convención de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial de la que México es signatario ... " 82 

5) Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991-1994 

La Ley de Invenciones y Marcos fue abrogado por In Ley de Fomento y Protección a la 

Propiedad Industrial del 25 de junio de 1991 83
, que entró en vigor el día 28 del mismo mes 

y año. un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Esta ley atribuye a la marca usada, aunque no registrada, efectos jurídicos en favor de su 

titular. como es el derecho a oponer ese uso como excepción contra acciones de usurpación 

por la utilización de una marca idéntica o semejante a otra registrada posteriormente a ese 

uso. así comu el derecho de poder solicitar el registro de esa marca usada con anterioridad 

{Articulo 92. 1). También tiene el derecho de solicitar la nulidad de una marca igual o 

parecida a la que ha usado, siempre que ese uso hubiera sido anterior en el país (Articulo 

151.11) o en el extranjero (Articulo 151, lll), a la fecha de presentación de la solicitud de la 

marco registrada. 

No obstante que el uso se reconoce como fuente de derechos a la marca, toda la estructura 

del sistema proteccionista mexicano se apoya en el registro de la marca.84 El sistema de 

esto ley. al igual que en las leyes que la antecedieron, señala que pueden constituir una 

marca las denominaciones y figuras; las formas tridimensionales, los nombres comerciales 

y los nombres propios de personas. Asimismo, hay signos que no son registrables por ser 

engañoso. ilícitos. o por carecer de los requisitos esenciales de la marca. 

"
1 Uinojo~a C. José ... Comentarios a las Refonnas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas en malerja 

de Marca,··. Re\ i•ta El Foro, Órgano de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, A.C. 8' Epoca, Número 
2, México. IJ.F. 1988. P. 21. 
"Diario Olicial de la Federación del 27 de junio de 1991 
"' Rangel ~edina David ... El Derecho de Marcas ... " Op. Cit. P. 274 
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Esta ley se refiere expresamente a la especialidad ya que el articulo 88 define a la marca 

como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o 

i:la . .¡e y el artículo 89 estipula que a una marca la pueden constituir los signos susceptibles 

de identificar los productos o servicios a que se aplique, frente a los de su misma especie o 

clase. 

Esta ley también adopta el principio de la especialidad de las marcas cuando obliga a que 

los registros de éstas se realicen bajo las reglas relativas a la clasificación tradicional de 

productos: tales como: que las marcas se registran en relación con productos o servicios 

determinados (Articulo 93); que en la solicitud de registro deben especificarse los 

productos o servicios a los que se aplicará la marca (Artículo 113 IV); que no podrán 

registrarse marcas idénticas o semejantes a otra ya registrada aplicada a los mismos o 

similares productos o servicios (Articulo 90 XVI y XVII); que se prohibe aumentar el 

numero de productos que protege una marca ya registrada (Artículo 94); que la similitud 

de mercancías es uno de los elementos constitutivos de la imitación de la marca (Artículo 

213 V) y que el hecho de usar una marca registrada sin el consentimiento de su dueño en 

productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique se castiga como 

delito (Artículo 223 VI). 

Tal como se hizo mención con anterioridad, el principio de la especialidad no es absoluto 

porque las marcas notorias tienen un trato privilegiado, ya que la protección de éstas se 

extiende a productos clasificados en rubros distintos al que pertenecen los productos 

amparados por la marca registrada. 

Durante la vigencia de las leyes anteriores se produjo abundante jurisprudencia respecto a 

las marca notorias.y en esta ley de 1991, la fracción XV del articulo 90 prohibe el registro 

de las denominaciones. figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca 

notoriamente conocida para ser aplicadas a cualquier producto o servicio y castiga como 

infracción administrativa el uso como marca de esas marcas de renombre, sin la 

autorización del titular (Articulo 213, VII). 
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Cabe destacar que esta fracción XV del articulo 90 contempla un aspecto que la reforma de 

1986 n la l.ey de Invenciones y Marcas no consideró y es que estipula textualmente que se 

debe negar el registro de una marca que se considere notoriamente conocida para cualquier 

producto o servicio, mientras que la refonna de 1986 solamente disponia que el registro se 

debía negar para los mismos o similares productos o servicios; con lo que se pretendió 

ampliar la protección de las marcas notoriamente conocidas. 
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CAPITULO TERCERO 

LEGISLACION NACIONAL VIGENTE SOBRE LA MARCA NOTORIAMENTE 

CONOCIDA 

1) Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994 

Por decreto del 13 de julio de 1994 se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; las cuales 

entraron en vigor el 1° de octubre de 1994.85 

Haré mención solamente de algunos de los cambios que se llevaron a cabo al texto de la 

ley. En primer lugar. el nombre de este ordenamiento fue modificado de Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industrial al de "Ley de la Propiedad Industrial". Asimismo, ya 

no seria la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) la autoridad encargada 

de la aplicación de esta ley, sino el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 

organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Dentro de los signos distintivos, hubo modificaciones tales como que se incluye el nombre 

propio de una persona fisica como constitutivo de una marca, siempre que no se confunda 

con una marca registrada o con un nombre comercial publicado. Originalmente, se 

contemplaba el nombre propio de una persona como marca, en tanto no existiera un 

homónimo ya registrado. 

El articulo 90. que establece lo que no puede ser registrable como marca, no varió, 

solamente algunas de las hipótesis consignadas en dicha fracción fueron aclaradas, 

ampliadas o modificadas, como por ejemplo, las palabras descriptivas (Fracción IV); los 

números (Fracción V); nombres de organizaciones (Fracción VII); no~bres y retratos de 

personas (Fracción XII); títulos y nombres protegidos por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (Fracción XIII) y las marcas iguales o imitadoras que estén en trámite. 

"Diario Olicial de la Federación del 2 de agosto de t994 
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El artículo 92 que señala las causales de ineficacia de un registro mnrcario, amplía el plazo 

~ara aquellos que oponen In excepción de mejor derecho por uso, para que n su vez 

soliciten .:1 registro de In marca (Fracción 1). Asimismo, se adiciona una hipótesis más n las 

causales de ineficacia de In marca: el usar el nombre propio o razón social para los 

productos que una persona, flsica o moral, elabore o para los servicios que preste o lo 

utilice como parte de su nombre comercial, siempre y cuando dicho uso lo haga de la 

forma que acostumbra y que la denominación sea distinguida claramente de un homónimo 

ya registrado como marca o publicado como nombre comercial (Fracción lll). 

Respecto a las marcas colectivas, se omite el requisito de acompañar a la solicitud de 

registro. listas de asociados, as! como el informar los cambios ulteriores de dicha lista 

(articulo 97). 

: El artículo 113 en su fracción 111 fue adicionado, paren indicar que a falta de señalar en la 

solicitud de registro si la marca se ha usado, se tendrá la presunción de que no es así. 

Se deroga la fracción IV del articulo 118 que exigía que para reconocer el derechos de 

'prioridad; debía existir reciprocidad en et país de origen. 

La disposición conforme a la cual el no utilizar una marca durante tres años consecutivos 

trae com_~ consecuencia la caducidad de la misma. sigue vigente, sin embargo el articulo 

_ 130 se modificó para explicar las causas justificadas de la falta de uso de una marca que 

pudieran; en un momento dado, evitar su caducidad. 

'_Con el h:xto original de la Ley, sólo podían otorgarse licencia de uso de marcas 

registradas. Con la reforma. se amplió este derecho a expedientes en trámite (Articulo 

136). Además. el trámite tanto de las licencias de uso como de las transmisiones de 

derechos puede realizarse en una sola promoción, siempre que las partes que intervengan 

sean las mismas (Arts. 137 y 143 ). 

SS 



Muchas de las modificaciones realizadas son de forma, ya que " ... la mayoria de las 

refonnns consisten en correcciones de estilo, aclaraciones y observaciones 

complementarias al texto original de In ley" 86
• 

a) Artículo 90 fracción XV 

Cominuando con los cambios efectuados a la ley, tenemos que la prohibición de registrar 

marcas notoriamente conocidas (Fracción XV) se reformó para dar una definición de lo 

que se debe entender como marca notoriamente conocida en México así como para señalar 

los medios por los cuales se puede acreditar la notoriedad y para reproducir la doctrina de 

la jurisprudencia. conforme a la cual la prohibición del registro procede en los casos en que 

el uso de quien solicita el registro pudiese crear confusión con el propietario de la marca 

, notorii{o ~ónstituyn un aprovechamiento que la desprestigie. 87 

A éontinuución me permito transcribir esta fracción tal y como quedó con las 

modificuciom!s antes señaladas. 

Artículo 90.- No serán registrables como marcas: 

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o 

semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en 

:v!éxico. pum ser aplicadas a cualquier producto o servicio. 

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, 

cuando un sector detenninado del público o de los círculos comerciales 

del puis, conoce la marca como consecuencia de las actividades 

comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona 

que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como 

•• Rangel Medina David ... Reformas de t 994 a la Ley de la Propiedad Industrial'". en Revista Jurldica, 
Anuario del Oepanamemo de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Vol. 11. Número 25. México. 1995. 
P. 303. 
17 ldem P. :?'18. 
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el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como 

consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. 

A efocto 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 sen 

titular de la marca notoriamente conocida. 

Dentro del texto de esta fracción se aprecia la excepción a los principios de especialidad y 

territorialidad de que gozan las marcas notoriamente conocidas, tal y como lo mencioné en 

el capítulo primero de este trabajo. 

La cxcépción al principio de especialidad se adopta en la fracción XV ya que la autoridad 

puede o[:jetar el registro de una marca independientemente de los productos o de los 

servicios a los que se intente aplicar la marca sometida a registro. Lo anterior implica que 

no es indispensable que las mercancías o los servicios amparados por la marca 

notoriameme conocida sean idénticos o semejantes a los que se pretenden proteger con la 

marca que se desea registrar. El Instituto puede, entonces, negar el registro aún tratándose 

de artículos o servicios enteramente distintos a los que proteja la marca notoriamente 

conocida porque el público consumidor puede confundirse creyendo que existe una 

relación o asociación entre el dueño de la marca notoria y el solicitante del nuevo registro. 

En \'irtml de lo anterior podemos concluir que al tercero que intente registrar una marca 

igual o semejante a una marca notoriamente conocida aún para la protección de productos 

o servicios completamente diferentes, se le debe negar el registro para evitar cualquier 
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posibilidad de error o confusión, o bien para tratar de proteger al titular de la marca notoria 

de cualquier intento de invasión que se quiera realizar de su signo. 

Señala el doctor Horacio Rangel Ortlz que "aún en casos en que sea poco probable que el 

uso no autori;:ado de una marca notoriamente conocida para bienes o servicios diferentes 

cause confusión, tal utilización podría eventualmente diluir la originalidad, carácter 

distintivo y prestigio de la marca notoriamente conocida." 88 Creo que esto es correcto 

porque es evidente que al propietario de una marca notoriamente conocida le interesa 

protegerla de un posible desprestigio o de que pueda perder su distintividad. Además, es 

del interés también dd consumidor que tal dilución no disminuya el valor informativo de 

las marcas notorias. 89 

Por otra parte. la excepción al principio de territorialidad de una marca también se hace 

patente en la fracción XV del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial al señalar que 

el Instituto debe calificar como notoria a aquella marca que sea conocida como 

consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero. 

Efectivamentt·. la autoridad mexicana debe negar el registro y/o el uso de una marca 

idéntica o scm"jante en grado de confusión con otra que considere ser notoriamente 

conocida en el país o en el extranjero, aunque esta marca notoria no haya sido registrada en 

México.· 

Según lo expuesto anteriormente, para objetar un registro fundamentándose en la fracción 

XV del articulo 90 de la Ley de Propiedad Industrial no se exige la existencia de un 

registro marcario o de una solicitud en trámite como requisito previo para poder hacerlo. 
' · .. ·._ ;,-,:::.:·::,_ .. : ;_'., ., 

Una marca notoria puede obtener los privilegios de In ley mexicana aún antes de que dicha 

marca sea registrada o inclusive antes de que dicha marca haya sido usada en México. 

En lo que respecta a sobre si una marca debe considerarse como notoriamente conocida es 

una situación que debe ser establecida única y exclusivamente de acuerdo a la opinión del 

" Rangel OrtiL lloracio ... La Protección de la Marca Notoria en las Reformas ... "Op. Cit. P. 87 
•• WIPO. ·· fhe Role oflndustrial Propenv in thc Protection ofConsurners". WIPO Ginebra, t983, pág. 2t, 
citado por Rangel Ortlz Horacio, "La Protección de la Marca Notoria ... " Op. Cit. P. 88 
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y esa dctenninación de la autoridad no puede 

ni debe ser hecha de manera arbitraria ni bajo criterios subjetivos; esa es una cuestión que 

debe ser resuelta en cada caso concreto. 

La Ley es clara al especificar los factores que deben ser tomados en cuenta para resolver 

esta cuestión de determinar la notoriedad de una marca, ya que debe ser conocida por un 

sector de los consumidores o de los comerciantes del país, como resultado precisamente, 

de la actividad comercial llevada a cabo en México o en el extranjero por quien usa esa 

marca en sus mi:rcancías o servicios; asimismo se debe considerar el conocimiento que se 

tenga de esa marca. como consecuencia de la publicidad que se le ha dado a la misma. 

Además. tal y como lo permite la ley, para demostrar la notoriedad de una marca, se 

pueden usar todos los medios probatorios permitidos por la misma. 

2) La imitación (piratería) de la marca notoriamente conocida. 

La palabra ··pirateria" es utiliza para describir conductas fraudulentas que se dan 

generalmente en el comercio, en donde se pueden incluir los derechos de propiedad 

industrial. 

La pirati:ría de marcas se configura cuando se adopta ilegítimamente una marca a través de 

su registro ya sea idéntico o semejante en grado de confusión, o simplemente el usar dicha 

marca sin obtener el registro y sin tener el consentimiento de su legitimo propietario. 

Lógicamente la ·•piratería" de marca recae en las marcas notoriamente conocidas. Esto se 

origino. como .lo señala el doctor Rangel Medina con motivo de la Segunda Guerra 

Mundial. en donde se suspendió In fabricación de mercancías, originando la escasez de 

estos productos que antes de la guerra circulaban por todo el mundo al amparo de marcas 

famosas. Esta situación fue aprovechada en México por industriales y comerciantes sin 

escrúpulos. adoptando dichas marcas notorias para vender artículos fabricados en el pnís.90 

90 Rangel Medina David. ··La Pirateria de Marcas en México''Juridica, Anuario del Departamento de Derecho 
de la Uni•crsidad Iberoamericana, número 18. 1986-1987, P. 31. 
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Cada vez la adopción ilegítima de marcas notoriamente conocidas va en aumento ya sea a 

través del registro o del uso no autorizado. 

La piratería marcaría tiene como común denominador el aprovecharse del prestigio ajeno, 

y lógicamente L'Ste aprovechamiento tiende a producir confusión en el público consumidor. 

Esta confusión generalmente se origina en cuanto a la procedencia de los productos o 

servicios. El ··pirata" que se aprovecha del prestigio ajeno "está consciente de que 

obtendrá una ganancia illcita del consumidor ignorante o desprevenido o del comprador en 

general, que es inducido en error sobre la mercancla adquirida".91 

De acuerdo con lo antes dicho, es evidente que la piratería ha dallado a las marcas notorias, 

por lo que fue necesario un régimen especial para su protección. Este régimen especial se 

originó con el Artículo 6 bis de la Convención de París, el cual fue la pauta para que en 

México se empezara a defender contra la piratería de las marcas notoriamente conocidas, 

situación que deja un claro ejemplo en la jurisprudencia de la época. 

, Postcriormcnti:. en México con las reformas de 1986 a la Ley de Invenciones y Marcas, se 

, da un fundamento más claro para la protección de este tipo de marcas y más aún, con la 

, rcforrn'a en 1994 a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, se dan las 

bases sobre las cuales se determina la notoriedad de una marca. 

El espíritu de la ley es el crear normas que "garanticen la seguridad jurídica del dueño de 

una marca ya registrada, quien, para darle prestigio, ha invertido esfuerzo, tiempo y 

capitni; y. por otro lado, protejan al público consumidor evitando que los derechos del 

comprador sean desconocidos, lo que acontecería si, en lugar de entregarle un producto 

auténtico por el que da su dinero, recibe una imitación fraudulenta. Siendo esa la filosofía 

de la ley marcaría, su interpretación y aplicación para resolver todo conflicto originado por 

el choque de la marca espuria con la legítima, deberá hacerse de manera en que de tal 

colisión de· intereses, resulte favorecido el industrial o comerciante honrado y no el 

91 Rangcl Mi:dina David ... Principios Fundame~lalcs para Juzgar la Imitación de Marcas". Revista Mexicana 
de la Propiedad lndu•trial y Artlstica, ano IV.número 8,julio-diciembre 1966. P. 244. 
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usurpador. Proceder en otra forma, ya sea por ignorancia, o por tolerancia o por liberalidad 

en la interpretación legal, significa tanto como abrir las puertas a la piratería de marcas y 

propiciar la habilidad y subterfugios de quienes la practican".92 

Lo antes transcrito es más que ilustrativo, ya que la industria de la piratería no necesita 

realizar ningún tipo de inversión en crear una marca, además de que al imitarlas o 

falsificarlas se aprovecha de algo que no le pertenece, que es el prestigio de que ya goza la 

marca notoria. ahorrándose de esta forma fuertes cantidades de dinero. 

3) · Acciones legales para la defensa de la m•rcm notoriamente cunocida. 

Los propietarios de las marcas notoriamente conocidas cuentan con varios medios legales 

. para enfrentar los actos fraudulentos y de competencia desleal que patrocina Ja industria de 

la piratería. 

Los setenta fue una década donde la piratería proliferó y la ley de la Propiedad Industrial, 

que era la vigente en aquel entonces, contenía disposiciones que pcrmitlan combatir los 

- actos de piratería. Con la Ley de Invenciones y Marcas, esas disposiciones se eliminaron 

dando lugar a que la piratería tuviera más auge. En 1986, con las reformas a esa ley, se 

dotó nuevamente de medios que aunque escasos, sirvieron en algo para combatir la 

piratería marcaría; estos medios son básicamente los mismos en la Ley de Fomento y 

Protección a Ja Propiedad Industrial de 1991, que es actualmente Ja Ley de la Propiedad 

Industrial. 

a) Procedimiento de declaración administrativa de nulidad de marca. 

Tal cómo ya se precisó, es con fundamento en Ja fracción XV del articulo 90 de la Ley de 

Propiedad Industrial. que el IMPI, a través de su Dirección Divisional de Marcas, debe 

negar el registro de marcas notoriamente conocidas cuando se soliciten sin el 

consentimiento de su legítimo propietario. Sin embargo, la autoridad no siempre objeta o 

., ldem. P.:?4~. 

61 



niega el registro. sino que hay ocasiones en que lo concede y los motivos pueden ser 

razonables. 

Las situaciones razonables por las que se conceda una marca notoria a algún tercero ajeno 

al legitimo duci'lo. pueden ser que el dictaminador desconozca la notoriedad de la marca en 

razón de que dicha condición es considerada por un determinado circulo comercial o 

industrial. En casos así, In marca no tiene por qué ser notoria para el dictaminador, quien 

puede ser catalogado como público consumidor en general, al cual la notoriedad de esa 

marca no es extendida. 

En nuestra legislación no existe la figura de la oposición, mediante la cual el titular de un~ 

marca notoriamente conocida tendría la posibilidad, durante el trámite de registro de una 

marca idéntica o semejante en grado de confusión a la suya. de inconformarse con la 

concesión de diéha marca. En México, el duei'lo de una marca que esté siendo invadida 

debe esperar a tjue exista un registro para poder ejercer la acción legal correspondiente. La 

autoridad es la única facultada para objetar y lógicamente negar el registro de la marca. 

El, procedimiento. de declaración administrativa de nulidad es la solución en el caso de que 

el· examinador otorgue una marca sin el consentimiento de su titular y que imite o 

falsifique una marca notoriamente conocida. 

El procedimiento de declaración administrativa de nulidad se encuentra previsto en la 

fracción 1 del articulo .151 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece: 

··~rtfí:ulo 151.- El registro de una marca será nulo cuando: 

1.- S~ haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o 

la que hubiese estado vigente en la época de su registro." 

Por lo um.to .. en el caso de que la autoridad otorgue un registro que imite o falsifique una 

marca notoria.mente conocida, lo estará concediendo en contravención al articulo 90 
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fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual, como ya se comentó, se refiere a 

que no son registrables como marcas aquellas denominaciones, figuras o formas 

tridimensionales que el IMPI considere notoriamente conocidas; es decir, surge una 

violación a la ley ya que se estará otorgando en contraposición de la misma. Es 

precisamente en este momento cuando surge la acción para que el legítimo titular de la 

marca notoria la ejercite y pueda impugnar el registro concedido en contravención a la 

fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Esta causal de nulidad 

puede ejercerse en cualquier tiempo, lo que significa que esta acción no prescribe. 

Otra causal de nulidad que puede hacerse valer en el caso de una violación a los derechos 

que se derivan de una marca notoria es la fracción XIV del articulo 90 de la Ley de la 

Propiedad Industrial.. que dispone: 

Artículo 90.- No serán regístrables como marca: 

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, 

susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por 

tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, 

componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda 

amparar. 

La hipótesis contemplada en esta fracción se configura cuando alguna persona trata de 

aprovechársc' de una marc~'que no le pertenece y ello trae como consecuencia un engaño al 

consumidor en cuanto al origen de los productos o servicios. Esta fracción debe 

relacionarse con la fracción 1 del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial porque 

el registro se estaría otorgando e.n,.contravención a las disposiciones establecidas por ella. 

Los elementos de prueba deben ser lo más importante para anular una marca "pirata"'. por 

lo que cuando el titular de una marca considerada notoriamente conocida ejerza una acción 

de nulidad en contra de una falsificación de dicha marca, debe demostrar que 

efectivamente tiene esa calidad de notoria. 
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Algunos medios de prueba para comprobar que una marca es notoriamente conocida y que 

la acción de nulidad tenga éxito, son: 

• Marcas registradas en diversos países, además de aquel donde se solicite la 

declarución administrativa de nulidad de la marca "pirata". 

• Medios a través de los cuales se le ha dado publicidad a la marca considerada 

notoriamente conocida, como pueden ser periódicos, revistas (en general y 

especializadas), anuncios por correo (correo publicitario); anuncios radiofónicos y 

televisados (en cassettes y/o videocasscttes y/o discos compactos); anuncios vía 

Internet y vía correo electrónico. 

• Derivado de lo anterior, gastos hechos por las campañas publicitarias a través de 

los años. 

• Facturas de venta 

• Comunicados expedidos por personas pertenecientes al circulo donde se 

comercializa o distribuye un producto o donde se preste un servicio; donde se haga 

mención del nivel de notoriedad que tiene esa marca en dicho circulo. 

Estudios de mercado, encuestas, a efecto de saber la opinión del público en general 

sobre qué tan conocida es la marca. 

b) Procedimiento de deelaraeión administrativa de infracción a una marea 

Uno de lus derechos con que cuenta el titular de una marca es la de tener el uso exclusivo 

de In misma. lo que se traduce en la prohibición, para cualquier tercero, de usar dicha 

marca. 

Quien nn tenga el derecho a utilizar ese signo distintivo y lo haga, está incurriendo en una 

conducta ilícita que In Ley de la Propiedad Industrial consagra como una infracción 

administrutirn. en su articulo 213fracciones1 y VII, que establecen: 

ARTICULO 213.- Son infracciones administrativas: 
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1.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la 

industria. comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que 

se rclucionen con la materia que esta Ley regula. 

VII.- Usur como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o 

emblemas a que se refiere el artículo 4° y las frucciones VII, Vlll, IX, XII, 

XIII. XIV y XV del artículo 90 de estu Ley. 

En la fracción 1 se hace referencia a la "competencia desleal", término íntimamente ligado 

a 111 propiedad industrial, por lo que considero conveniente dedicarle un espacio ya que la 

imitación. :lhlsifií:ación o uso no autorizado de las marcas notorias constituyen actos de 

· competencia desle~I. 

La competencia desleal se manifiesta a través de actos realizados sin derecho o en abuso 

del dcrec.:lui. P.~ro·q~~ siempre 'menoscaben la libre competencia.93 

.. 
-

Por su parh:; el artíc~lo ÍO bis del Convenio de Paris estipula: 

)) 

~"'. :~ 

., ··:·:;. 

··Artieul~·io ~~s~~~·''' .:U: 
,,:.·.' .. <'.':~ ~-.:·,_. ~· 

'e;·.,·-· 

Los ~al.ses ~s;~~ ~~lig:clos a asegurar a los nacionales de los países de 

la Unión u·n~ pr~;e~ción ~fieaz contra la competencia desleal. 

2) C:onstitu)·c acto de competencia desleal. todo acto de competencia 

contmrio a los usos honestos en materia industrial o comercial. 

3) En particular deberán prohibirse: 

'" Dlaz Bm\o Anuro. ··Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal'', en Revista Mexicana de la Propiedad 
Industrial~ Anl'1ica. A~o IV. Nº 8 y 9.julio-diciembre, 1966. P.29. 
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a) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier 

medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o 

la actividad industrial o comercial de un competidor; 

b) Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, 

capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o 

la actividad industrial o comercial de un competidor; 

e) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el 

ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error 

sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las 

características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los 

productos.94 

Esta disposiciún sirve de fundamento para proteger las marcas notoriamente conocidas 

aplicadus a prod~ctos distintos a los que se aplica la marca por el propietario, alegando que 

se crea cui1liisión en cuanto al origen de los productos, por lo que está en contra de los usos 

honesto~ el; I~ 'a6tividad industria y comercial. 

Por su p:1ríe; Carlos Viñamata Paschkes señala que en el caso de la competencia desleal o 

la confusión ·d.: productos, no se puede alegar solamente que se cometió violación al 

articulo 1 O bis dd Convenio de París, pues nuestra Ley de la Propiedad Industrial recoge 

los principios internacionales en su articulo 21 J. 95 

Retomando lo señalado en las fracciones 1 y VII del precepto antes citado, hay que señalar 

que la personas cuya conducta se encuadre en ambas hipótesis se hace acreedor a la 

imposición d.: las sanciones establecidas en el artículo 214 de la ley de la materia, que 

dispone: 

•• Conveniu tl.: Paris para la Pro1ección de la Propiedad Industrial, Articulo 10 bis. 
º' Viñamala l'nschkcs Carlos, "'La Propiedad lnteleclual". Editorial Trillas. México, 1998. P. 314. 
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Artículo 21-'.- Las infracciones administrativas a esta Ley. o demás 

disposiciones derivadas de ella. serán sancionadas con: 

1.- Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal; 

11.- M·ulta adicional hasta por el importe de quinientos dlas de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista 

la infracción. 

111.- Clausura temporal hasta por noventa dlas. 

IV.- Clausura definitiva; 

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas. 

La investigación .de las infracciones administrativas la realiza el Instituto de oficio o a 

petición de parte intc~csada .. 96 . '.::_··;:!. - ~ .;-:,,,--

_- ·-··· ,:_ -,~ __ ¡¡.-:.·-:y··-' 

Dependiendo de la naturaleza d~'Ía;i~fracción administrativa puede ameritarse o no la 
. .- . . - ··.·, .• - ... _: ' ·, ._: \ -:, -~ r.:,,;,· ·~-:: ',o ·-.·- •••• .... ' .; • ' 

realiwción de visita~ de inspeccfoíi; EÍ plazo para que el demandado manifieste lo que a su 

derecho convcngay p~i:'~~:nt~p;J~~a5 ~s· de diez dlas. 97 

i. ~ ; ·.-,, ;~ 

Concluido .:dich~.plaz¡;J:ci( IMPI; con los elementos que obren en el expediente (acta 

lcvantadí1 .. en· 'tas.· visiills de inspección, si la hubo, así como las pruebas y las 

manifCstti~i()fi'~s"cl'c las partes). dictará su resolución.98 

En caso de reincidencia. la multa impuesta se duplicará, sin que su monto exceda del triple 

del máximo lijado en el artículo 214 entendiéndose por reincidencia cada una de las 

'"• Aniculu 1 S de la Le» de la Propiedad Industrial. 
91 Aniculo 16 de la Le> de la Propiedad Industrial. 
"'Anicul11 17 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
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·.·subsecuentes . infracciones a un mismo precepto cometidas dentro de los dos años 

siguientes u la fecha en que se emitió la resolución corrcspondientc.99 

En lo· referente a las clausuras,· tas mismas pueden imponerse en la resolución que declare 

lainfracción además de la multa sin que ésta se huya impuesto. La clausura definitiva será 

. procedente cuando el establecimiento huya sido clausurado temporalmente por dos veces y 

· dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción 

i~de~endientemente de que hubiera variado su domieilio} 00 

;Para la.determinación de las sanciones deberá tenerse en cuenta el carácter intencional de 

Ja acción u omisión que constituye la infracción, así como las condiciones económicas del 

infractor. También deberá considerarse la gravedad que la infracción implique en relación 

con el comercio de productos p la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado 

a los directamente afectados. '°1 

Las sanciones que establece la Ley de la Propiedad Industrial se imponen, además de la 

indemnización por daños y perjuicios a los afectados, en los térrninos de la legislación 

común y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 221 bis. 102 

~a reparación del .ciario materiál o la indemnización por daños y perjuicios por la violación 

.de los d~rcclms q~~:~confierc la ley, nunca será inferior al 40 % del precio de venta al . - : ' ', '--,., -.. . 

público de éada producto· .º la prestación de servicios que impliquen una violación de 

alguno de los derechos de propiedad industrial. 103 

Si una wz analizado el expediente de la infracción administrativa el Instituto advierte la 

realización de hechos que pudieran ser constitutivos de alguno de los delito previstos en la 

ley. así lo hará constar en la resolución emitida. 104 

w Articulo :i 18 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
"'" Anículu 2 l<J de la Ley de la Propiedad Industrial. 
'"' Aniculu 220 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
'°' Anlculu 221 dt: la Ley de la Propiedad Industrial. 
'º' Aniculu 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial. 
'"' Aniculu 22 de la Le} de la Propiedad Industrial. 
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e) Delitos 

La Ley de la Propiedad Industrial contiene las disposiciones penales en materia de 

Propiedad Industrial en su articulo 223. 

Las conductas que tienen el carácter de delitos en dicho ordenamiento legal son la 

reincidencia en las conductas previstas como infracciones administrativas en las fracciones 

11 a XXII del articulo 213 (fracción I); la falsificación de marcas en fonna dolosa y con el 

propósito de especulación comercial (fracción 11); la producción, almacenamiento, 

transporte. introducción, distribución o venta, en forma dolosa y con fin de especulación 

comercial. objetos que ostenten marcas falsas, así como la aportación o provisión de 

materias primas para la producción de objetos que ostenten marcas falsas (fracción 111). 

Además de los tres delitos antes mencionados, también se prevén las tres modalidades de 

usurpacit'm de un secreto industrial. 

Con relación a la fracción 1 del articulo 223, tenemos que conforme a lo dispuesto por la 

Ley de lu Propiedad Industrial en In fracción VII del articulo 213,la conducta consistente 

en usar como marca una denominación, figura o forma tridimensional, igual o semejante a 

una marca que el Instituto considere notoriamente conocida en México, 

indcpemlientementc del productos o servicio al que se aplique (fracción XV del articulo 90 

LPI) constituye. primeramente, una infracción administrativa. Ahora bien, si dicha 

infracción administrativa ya ha sido declarada por el Instituto y la sanción administrativa 

impuesta hu quedado firme. y aún así, esa conducta se sigue realizando, ésta será 

considerada como delito. Es decir, que la infracción administrativa, que en principio le 

corresponde al usar una marca notoria imitándola, pasa a ser un delito conforme a Ja 

fracción 1 del artículo 223 cuando el uso no autorizado continúa posteriormente al 

momento en que ha quedado firma la sanción administrativa. Al respecto, Carlos 

Viñamata l'aschkes. señala "La Ley habla de que haya quedado firme la sanción, no la 
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declaración administrativa, lo que aumenta el plazo a varios años, durante los cuales el 

infractor podr.i continuar aprovechándose de los derechos del titular, impuncmente". 1º5 

En el caso de la fracción 11 del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial. la misma 

considern una conducta delictiva In falsificación de marcas dolosamente y con el fin de 

especular comercialmente. 

Específicamente, en el caso de las marcas notorias, para que se configure este delito no 

basta con que se adopte en su totalidad una marca notoriamente conocida ajena, sino que 

además esa adopción debe ser en forma dolosa y con fin de especulación comercial. 

Para comprender mejor esto, recordemos que el dolo es. en términos generales. el 

propósito o intención de cometer el delito y respecto a la especulación comercial. el 

licenciado l loracio Rangel Ortíz nos dice que " ... no es el monto, la cantidad o el volumen 

. de mcrcunciu fülsilicnda lo que determinará el acceso a la acción penal en contra del 

falsificador. sino el ánimo o fin perseguido con la producción de las falsificaciones ... ". 106 

Es decir. que independientemente de los volúmenes de producción de artículos que 

ostenten marcas notorias. el delito será perseguido. "Es el fin y no el resultado. lo que sirve 

para precisar el acceso a la vía penal al momento de reprimir la falsificación de 

marcas ... ··. 1117 

Respecto a In fracción 111 del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial. la misma 

está intimumente relacionada con la fracción anterior. ya que "parece distinguir lo que de 

modu literal se considera falsificación de marcas en la fracción 11 del artículo 223 y el 

o~jeto al que se aplica In marca falsificada, como si la fracción 11 no hiciera referencia al 

o~jeto al que se aplica la marca falsificada"'°8 

"'' Viñamarn Paschkes ... La Propjedad ... ", Op. Cit. P. 3 t 7. 
"" Rangcl Oníl llorncio. ··Lo Refonna Penal y la Propiedad Intelectual", en Revista Jurídica Anuario del 
Depanamcnln de Derecho de la Universidad Iberoamericana, número 29, 1999, México. P. 221. 
IO'~ ldem. r. :!~:!. 
lllM ld~lll. 
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La falsificación de una marca notoriamente conocida es una actividad que está 

íntimamente ligada a la mercancía a la que se aplica. Es decir que este delito se consuma 

cuando se coloca la marca notoria sobre el producto, por ejemplo, por medio de etiquetas 

adheridas. 

Podemos decir que la actividad prevista como delito en la fracción 11 del artículo 223 es 

"explicada·· en la fracción 111 al referirse a producir, almacenar, transportar, introducir al 

país. distribuir o vender. 

Resumiendo. es en las marcas notorias donde se da la mayoría de estas conductas 

delictivas. ya que es precisamente por el prestigio que alcanzan estas marcas, que se vuelve 

atractivo para gente sin escrúpulos adoptarla indebidamente o bien, producir, vender 

introducir o distribuir productos que las ostenten. 

Las sanciones por la comisión de los delitos estipulados en el artículo 223 de la Ley de la 

Propiedad Industrial quedan previstas en los artículos 223 bis y 224 del mismo 

ordenamiento legal. 

El artículo 113 bis señala la pena para los vendedores ambulantes al estipular: 

Artículo 223 ms:. Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de 

cien a· die; mif' días· d~ ~alario mínimo general vigente en el Distrito 

Fcdi:~L _al, cj~~·~eridá.a cualquier consumidor final en vías o en lugares 

públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos 

que ostenten·falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la 

venta . se realiza en establecimientos comerciales, o de manera 

orgunizada o permanente, se estará alo dispuesto en los artículos 223 y 

224 de esta Ley. 

Por su parte. el artículo 224 señala: 
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Artículo 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el 

importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federa. a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en 

las fracciones l. IV, V o VI del articulo 223 de esta Ley. En el caso de 

los deli.tos previstos en las fracciones 11 o III del mismo artículo 223, se 

impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil 

dius de salnrio mlnimo general vigente en el Distrito Federal. 

De lu lectura de estos dos artículos, se concluye que no es el mismo tratamiento para los 

denominados ··vendedores ambulantes" que para los vendedores establecidos, también 

llamados organizados o permanentes. ya que a éstos se les aplica penas más severas. 

El Código Federal de Procedimiento Penales (CFPP) contiene las lista de delitos "graves" 

en los términos del artículo 194 de dicho ordenamiento y entre ellos están los previstos por 

el articulo ::?23 frncciones 11 y 111 de la Ley de la Propiedad Industrial sobre falsificación 

demarcas. Por lo tanto a aquella persona inculpada en relación con los delitos previstos en 

dichas fracciones del articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial no tendrá derecho a 

libertad pro\"isional en los términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 399 del 

CFPP. que estipula: 

Articulo 399.- Todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación 

previa o el proceso a ser puesto en libertad provisional, inmediatamente 
. -·t 

que lo solicil~; sfse reúnen los siguientes requisitos: 
.. ·;'._~. ''"'· 
... ·.· 

~· : ' u ·,,,-

IV. Que no sé trate de alguno de los delitos calificados como graves en el 

artíci1lo 194. T P'\ 
' . :.o.' • '~·:;". • 

Considero. :1ceru1do. c~iifi~ar de.· grave a la falsificación de marcas, sobre todo si es 

notoriamente. co~ocidÍl:que por obvias razones son las que sufren de dicha actividad ilegal. 

El l1c~l~o d~ 4~~~~¡~r~~~t~~d~ f~lsificar una marca pueda ser encarcelado sin derecho a 

salir libre bqjo ciuición. de.beriá ser un freno para cometer este delito. 
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Para reprimir la piratería de las marcas notoriamente conocidas debe ser necesario que los 

titulares e.le ésta acudan ante la autoridad competente a ejercer las acciones 

correspondientes para poner en marcha los procedimientos legales. 

Para iniciar la persecución de un illcito, llámese infracción o delito, el titular de una marca 

notoriamente conocida. debe asegurarse que los hechos que lo configuran sean reales y 

debe actuar de inmediato en cuanto tenga conocimiento del acto de piratería, reuniendo 

previamenh: al ejercicio de la acción correspondiente, los medios de prueba necesarios 

para acreditar la existencia del illcito, porque de ello dependerá el éxito de la reclamación. 

Al intentar reprimir la piratería de una marca notoriamente conocida, su titular busca que el 

usurpador deje de imitar o falsificar su marca; es raro que demanden In reparación del 

daño. que teóricamente establece el artículo 226 de la Ley de In Propiedad Industrial, al 

señalar <(lll..' independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción 

penal. d P'-'~iudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que la ley se refiere 

podrá demandar del o los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y 

perjuicios sufridos por el ilícito. 

Para el ejercicio de la acción. penal en los supuestos previstos en las fracciones 1 y 11 del 

artículo 223 se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no prejuzgará 

sobre la ucciones civiles o penales que procedan. 109 

De la interpretación de lo anterior, se deduce que el IMPI a través de la Dirección 

Divisionul de Protección a la Propiedad Intelectual, lo único que debe emitir es una 

opinión 11.:cnicu, consistente en determinar si del estudio de los hechos y pruebas expuestos 

por el propietario de una marca notoria en ~ontra de un "pirata", existe infracción o no a la 

Ley de la Propiedad Industrial. Es decir que no podrá hacer imputaciones en contar de 

cualquier persona.· ni declarar el tipo de delito de que se trate; de lo contrario estaría 

'"" An!culo 225 d~ la Ley de .la Propiedad Industrial. 
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invadiendo facultades reservadas a las autoridades judiciales, previo el ejercicio de la 

acción penal por parte del Ministerio Público. 

lndepemlientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los 

delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la 

reparnciún y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los 

términos prc\'istos en el articulo 222 bis de esta Ley. i io 

Los Trihunules competentes para conocer de los delitos en materia de propiedad industrial 

son . los Federales. así como de las controversias mercantiles y civiles suscitadas con 

motivo de la aplicación de la Ley. 111 

d) Marcas declaradas notoriamente 
mexicanas. 

conocidas por las antoridades 

Considero conveniente el exponer algunos casos donde queda de manifiesto la posición de 

autoridades tanto administrativas como judiciales de nuestro país, respecto a las marcas 

notoriamente conocidas. 

Hay que señalar que "la protección de las marcas notorias es una materia que reviste una 

real actividad. y que la importancia de esas marcas y su valor económico se han 

acrecentado por el desarrollo de los cambios internacionales, la creación de nuevos 

mercados. el poder de los medios de información y la publicidad bajo sus diversas 

fomms". 11 ~ 

e) Análisis de cada caso. 

Según la opinión· del Lic. Rangel Ortlz, "Las declaraciones más notables que se han dado 

en la jurisprudencia mexicana en materia de marcas notoriamente conocidas fueron 

dictadas durante los años cincuenta y sesenta. Durante este periodo, los tribunales 

11
" Articulu 116 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

111 Articulu 117 Je la Ley de la Propiedad Industrial. 
111 Saint·<ial 1'º'· "La Protección de las Marcas Notorias ..... Op. Cit. P. 389. 
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aplicaron sistemáticamente el articulo 6 bis en una serie de juicios que se inicia con el 

famosos caso BULOVA en el que adopta la regla de la notoriedad como fuente de 

derechos ... l 1.1 

La denominación BULOVA fue la primera marca que en México recibió la protección 

especial establecida por el artículo 6 bis de la Convención de París, por haberse 

considerado como marca notoriamente conocida. "Puede señalarse este caso como la 

apertura de las autoridades mexicanas a los elementos que informan la doctrinas del 

Artículo 6bis. especialmente en lo que atañe a la irrestricta oportunidad para reclamar la 

anulación de las marcas registradas de mala fe, prevista en la parte final de dicho precepto''. 
114 

La marca l3ULOVA se usaba en México desde 1933, para proteger y distinguir relojes. En 

el año de 1948 G. Kersel y Cia., obtuvo el registro de dicha marca y reclamó el uso ilegal 

de la misma en contra de Walthan Watch Company de México, S.A., Bulova Watch 

Company lnc. de Nueva York y Bulova Watch Company de México, S.A., argumentando 

que dichas compañías hablnn comenzado a anunciar y vender en territorio mexicano, 

relojes que eran importados de Estados Unidos a través de BULO V A W A TCH CO, misma 

que se constituyó en Estados Unidos desde 1911 y registró dicha marca en ese pals y en 

otros paises untes de 1933, pero nunca llevó a cabo el registro en nuestro país. 

Que habíÍI . obtenido el registro de la marca en México era norteamericano y además . . . 
relojero. conociendo los relojes con la marca BULOVA desde 1925, confesando dentro del 

juicio que había s~lieít~dosu registro en México porque estaba "abierta", entendiendo por 
' . . ... - .:···.;< >'·:·, __ -.. _:·;. --

··abierta·· que la marea no estaba registrada en este país. En virtud de las defensas y pruebas 

que presentaron los acusados de usurpación de marca, la oficina de marcas resolvió, 115 

111 Rangel Ortfz lloracio. "La• marcas notoriamente ... " Op. Cit. P. 21. 
"' Rangel MeJina David. "La Protección de las Marcas ... " Op. Cit. P. 371. 
"' Resolucit\11 N" 94 del 16 de noviembre de 1950, por la que se niega la declaración administrativa de uso 
ilegal de la marca Bulova. Gnccta de la Propiedad Industrial, noviembre 1950. P. 1489. Citado por Rangel 
Medina en "La Protección de las Marcas ... " Op. Cit. P. 371. 
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determinado anular la marca de oficio, ya que consideró que la misma se había obtenido de 

mala fe; 110 

La autoridad justificó haber anulado la marca tanto tiempo después de su registro alegando: 

··El anículo 76 del reglamento de In Ley de Marcas y Avisos Comerciales, publicado en el 

diario oficial el 31 de diciembre de 1928, establece en su párrafo 11 que de conformidad con 

lo estipulado por el artículo 6bis de la Convención Internacional para la Protección de la 

Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisada en la Haya en 1925, la nulidad de las 

marcas registradas de mala fe podrá ser reclamada en cualquier tiempo". 

Para comprobar que el registro se obtuvo de mala fe, hizo alusión a las pruebas que así lo 

demostraron. como füeron las declaraciones hechas por varios joyeros en el sentido de que 

la marca Bulovn era conocida en México desde antes de 1933. Dichas manifestaciones 

presumítm que el relojero que consiguió el registro, se aprovechó indebidamente del 

prestigio ajeno y consecuentemente había actuado de mala fe. 

La olicinu de marcas también reconoció el valor económico que representaba la marca para 

el legitimo propietario. en virtud de lo esfuerzos para explotar la marca mundialmente y por 

la publicidad y prestigio que habla adquirido en el extranjero. 

Respecto a las lesiones que se causaron por contar con un registro ilegítimo, la autoridad 

. apuntó ··de lo éxpuesto. se concluye lógicamente que el registro 33602 se hizo con el 

deliberado propósito de apropiarse ilegalmente de una marca que ya era explotada en el 

país: también es correcto llegar a la conclusión de que prevaleció la intención de causar con 

el registro un daño a un tercero poseedor de la marca, sustrayéndole clientela y, más 

todavía. d daño a este tercero no se limitó n un acto de competencia desleal deshonesta, 

sino a causar un pe~juicio mayor a la legítima titular de la marca BULOVA. lo cual se puso 

de n:lie\e cuando el 3 de septiembre de 1948, el señor "X" demandó, ante esta Secretaría, 

la declaración de uso ilegal de dicha marca contra sus legítimos explotadores, reclamación 

que obvimnente se apuntaba hacia estos pretensiones: In primera inmediata consistente en 

11
• Rnngel Medina. Op. Cit. P. 371. 
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oponerse a Ja venta de Jos relojes BULO V A en el mercado mexicano, y la segunda, 

tendiente a exigir las consecuencias de orden civil y penal que la ley mexicana sei\ala para 

los usuarios ilegales de marcas." 117 

Las autoridades administrativas también señalaron en relación con este caso, la función 

económica que tienen los signos marcarios y el beneficio, también económico que 

representa para el titular de la marca, lo que viene a dar una garantía de veracidad para los 

consumidores. protegiendo a este último, ya que le permite conocer la procedencia de los 

artículos <¡uc demanda, constituyendo una garantía de calidad uniforme. 118 

El caso Bulova sirvió de antecedente para otros asuntos, en los que también se adoptó la 

regla de la notoriedad como fuente de derechos, de los cuales me permito exponer el caso 

SPRITF.. 

En 1961. un estadounidense solicitó y obtuvo en México el registro de la marca SPRlTE 

para distinguir bebidas sin alcohol de la clase 45. En 1962, The Coca Cola Company 

solicitó el n:gistro de la misma marca y obviamente la autoridad le citó como impedimento 

la marca yn registrada. La empresa transnacional inició un procedimiento de declaración 

administrativa de nulidad de dicho registro, invocando el articulo 6 bis del Convenio de 

París numil\:stando que la marca era notoriamente conocida en México y presentó pruebas 

de que era la dueña de esa marca en Estados Unidos. La autoridad declaró la nulidad del 

registro ya que estimó que fue obtenido en perjuicio de un tercero, además de que The Coca 

Cola Compuny comprobó contar con derechos adquiridos con anterioridad sobre dicha 

marca en el extranjero y un derecho de uso también anterior en los estados del norte de 

México. 

La autoridad. para aplicar e interpretar el articulo 6 bis del Convenio de París, estableció 

que dich1• urticulo: 

117 Citado por Ranget Medina ... Op. Cit. P. 373. 
''" Rcsoludun 1''' 1. de -1 de enero de 195 1, por lo que se declara la nulidad de la marea nacional Nº 33602, 
denominada Buluva. Gaceta de la Propiedad Industrial, enero 1951. P. 172. 
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··Autoriza a la autoridad competente del país del registro para rechazar o 

in\'alidar el registro de una marca de fábrica, al estimar que la misma 

resulta notoriamente conocida por ser ya la marca de un jurisdiccionado de 

otro país contratante y utilizada para productos del mismo género o 

género semejante. Por lo que en la especie esta Secretaria debe estimar con 

hase en las constancias que obran en el expediente, que la marca SPRITE 

registrada a favor del señor "X", debe ser invalidada por ser estimada 

notoriamente conocida en nuestro país ... y se trata de la marca que es 

propiedad de un jurisdiccionado de otro país contratante y utilizada para 

productos de un género semejante". 119 

Respecto a que si. la notoriedad proviene del empleo de la marca o de su publicidad, y si 

dichos actos deben ocurrir en nuestro pafs o en el de origen del verdadero titular de la 

marca. estahlecíó: 

··rara establecer esta conclusión se atiende especfficamente al texto del 

articulo 6 bis de la Convención de la Unión de París, por cuanto la 
' estimación de tratarse de una marca "notoriamente conocida" resulta 

soluincnte una inferencia lógica y directa del hecho expreso y 

explícitamente demostrado que se trata de la marca propiedad de un 

jurisdiccionado de otro país contratante. Más claramente, dicha notoriedad 

no deri".a de la publicidad más o menos intensa que de una marca haya 

hecho el propietario, cuya circunstancia no se excluye, aún cuando si, 

accesoriamente contribuye a justificar la aplicación del mencionado texto 

de la Convención de la Unión de Parfs". 120 

Otro caso es el de la famosa marca de máquinas de coser SINGER. donde la propietaria de 

dicha murca solicitó la declaración de competencia desleal por el hecho de anunciar, en 

110 Resoluciún 1', 63. de 24 de julio de 1963, pronunciada por ta Secretaria de Industria y Comercio 
declarando nulu el registro t 04433 de la marca SPRITE. citado por Rangel Medina David en "La 
Pro1ccción .. :· Op. Cit. P. 38 t. 
l!U ld~m. 
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forma oml. máquinas de coser "tipo Singer" así como en la distribución de catálogos 

donde se muestran grabados de piezas de máquinas de coser indicando que son "del nuevo 

tipo Singcr··. La Oficina de Marcas negó la declaración solicitada argumentando que al no 

aparecer lu pulabra ··Singer'' sobre las máquinas de coser que vendía la parte demandada, 

río existía confusión, además de que las máquinas tenían un nombre diferente al de la 

demanduntc. Contra dicha resolución se promovió juicio de amparo, el cual se resolvió 

otorgando lu protección de la justicia al quejoso con base en lu tesis siguiente: 

··Singer es un a marca muy conocida, por lo que el uso de la designación 

tipo Singcr sin autorización de la propietaria de esa marca, es indebido. 

Aunque las mercancías que se anuncian tengan marcas distintas, 

necesariamente el empleo de la citada expresión ocasiona entre el público 

consumidor la confusión que reprimen los artículos 1 O bis y 1 O ter del 

Convenio de la Unión de París, y el artículo 263 de la ley mexicana de 

194:!"".121 

El artículo 6 bis del Convenio de París también se aplicó para negar el registro de marcas 

notorias solicitadas por quienes no eran sus legítimos propietarios. Ejemplo de esto es el 

cuso Gllf.RLAIN. solicitado por una empresa mexicana par proteger vestuario. Aquí, la 

oficina de Marcas resolvió: 

··Qm: no· procede el registro como marca de la denominación 

GlJERLA1J'l>~~:~irtud de tratarse de una marca notoriamente conocida 

inlcmad~nalni:ehi~.: Además nuestro país como miembro, signatario de 

Ju lJniÓn, ~~· h~ ~omprometido a rehusar o invalidar el registro de una 

denominación que constituya igualdad con una marca notoriamente 

conocida. como lo es GUERLAIN. 

111 S~ntcnda del :?8 de attosto de 1963. Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
· Federal. amparo 8347/63.-The Singer Manufacturing Co., firme por ejecutoria pronunciada por la Suprema 

Cone de Ju•ticia de la Nación el 11 de octubre de 1968 en el toca 8293/63, citada por Rangel Medina David 
en Derecho Intelectual. Editorial Mc.Graw Hill lnteramericana Editores, S.A. de C.V., México. 1999.P. 100. 
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Al aceptur por parte de esta Dirección el registro como marca de la citada 

denominación, se estaría incurriendo en lo establecido por el Artículo 91, 

fracción XXI de la Ley de la Materia en relación con el Artículo 6 bis del 

convenio de París, en virtud de que como se dijo: México como país 

signatario miembro de la Unión, deberá respetar los convenios y no crear 

confusiones de interés público, dentro de su Nación, por el compromiso 

contraldo con los COf!Venios internacionales. Asimismo, por lo que se 

refiere a la fracción XXI del articulo 91 de la Ley de la Materia, existe un 

supuesto jurídico al caso concreto, ya que dicha fracción establece que no 

serán registrables como marca: "las denominaciones o signos que 

conforme a otras disposiciones legales (en este caso, el Convenio de 

l'aris). no sea posible utilizar para fines comerciales o por razones de 

interés público, la Secretaría, considere inconveniente registrar". Frase 

última que da facultad discrecional para que a criterio de esta Dirección 

Ucneral, se registre o no una marca que se considere violatoria de 

disposiciones legales, ya sea de un Convenio, o de las Normas Jurídicas 

adquiridas por nuestro Pais".122 

En 1983, el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa se 

encargó de emitir un fallo que interrumpió la serie de casos en que la aplicación del 

articulo 6 bis se había· sostenido. Es el caso de la marca GUCCI, en donde una compañía 

mexicana. Gucci de México, S.A. (que· no guardaba relación alguna con los auténticos 

propietarios de la marca GUCCI) solicitó el registro de dicha marca para la protección de 

calzado. La Oficina de Marcas negó el registro por considerar que la denominación era una 

marca notoriamente conocida y que el solicitante no contaba con la autorización de los 

verdaderos dueños de la marca. El solicitante del registro promovió el juicio de amparo en 

donde la sentencia concedió la protección de la justicia federal al quejoso, apoyándose en 

las siguientes consideraciones: 

'" Uticio N" 73843 de 11 de noviembre de 1981, dictado en el expcdienJe 146321 de marca, mismo que 
quedó firme par no haberse combatido por la solicitante del registro negado, citado por Rangel Medina David 
en "l.a Pirnteria de Marcas ... " Op. Cit. P. 37. 
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··No es aplicable directamente el Convenio de París invocado por la 

Olicina de Marcas para negar el registro de la morca GUCCI porque 

dicho Convenio obliga a las partes firmantes a ajustar sus disposiciones 

legales al mismo. pero no es obligatorio directamente a las autoridades 

administrativas, las cuales deben aplicar la ley nacional, en la que no 

existe In prohibición de registrar morcas notoriamente conocidas en el 

país. No basta alegar dicha notoriedad, porque la Ley nacional exige que 

se trate de marcas registradas y no simplemente conocidas por la 

autoridad'". 123 

Estas aseveraciones establecieron, entre otras cosas, que el articulo 6 bis no era aplicable 

en nuestro país por no haber sido incorporado a la legislación doméstica, pero el 

magistrado no hace referencia al artículo 133 constitucional, en el que se establecen que la 

Constitución. las leyes federales y los convenios internacionales celebrado por México, 

constituyen Ley Suprema de la República. 

Como yu se comentó el Convenio de París es un Tratado Internacional suscrito por 

México desde 1903 por lo que su aplicación debió haberse llevado a cabo pues obligaba 

tanto n las autoridades administrativas como a las judiciales. 

Al respecto Rangel Medina afirma que "La intervención de la autoridad judicial en la 

aplicación de esta ley. no es directa, ni original, sino que se produce por via de amparo 

para rcvisur la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de aquella autoridad 

administrativu. precisamente dictados con motivo de la aplicación de lus normas legales 

que rigen la propiedad industrial. De ahi que desconocerle competencia a la Oficina de 

Marcas para aplicar las reglas de propiedad industrial establecidas por el tratado 

internacional. es tanto como echar por la borda al tratado, pues, por una parte, nunca tendrá 

aplicación directa por los tribunales judiciales y, por otra. como "no es obligatorio 

"' Scn1encia de 7 de diciembre de t 983, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Admini.ira1i•n del Primer Circui10 en el R.A. 38183. Gucci de México, S.A. Aclo reclamado: Resolución de 
24 de febrero de 1982 que negó el registro de la marca GUCCI para distinguir calzado. 
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directamente u las autoridades administrativas" según la tesis que se comenta, tampoco 

sería acatado por esas autoridades administrativas". 124 

Considero que este fallo dictado por el Segundo Tribunal Colegiado es incorrecto y que 

existen .. unu serie de contradicciones y anomalías que no es el caso de examinar en detalle; 

basta decir que las proposiciones ahí contenidas se encuentran en evidente conflicto con la 

constitución. con los postulados de la jurisprudencia mexicana en materia de marcas 

notorias y con el principio "Pacta Sunt Servanda" universalmente reconocido como norma 

fundamental del derecho internacional público". 125 

SEGUNDO CASO GUCCI 

En marzo de 1985 el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia 

Administrativa en un caso en el que el quejoso fue Gucci de México, S.A. (la misma parte 

involucrada en el anterior caso). Esta empresa solicitó el registro como marca de un 

logotipo con dos letras "G" para proteger calzado. La Oficina de Marcas negó el registro 

porque consideró que era una marca notoriamente conocida, con fundamento en el artículo 

6 bis del Convenio de París. Gucci de México, S.A. solicitó el amparo y protección de la 

justicia dela Unión. alegando que el registro se habfa negado indebidamente ya que, según 

dicha empresa. cuando la autoridad niega un registro basándose en derechos previamente 

adquiridos por un tercero, es necesario que esos derechos se concreten en forma de registro 

marcarlo y que en la ausencia de tal registro la Oficina de Marcas carec!a de apoyo legal 

para no conceder dicho registro y no siendo aplicable al caso, el artículo 6 bis del 

Convenio de París. El Juez de Distrito concedió el amparo fundamentándose en los 

argumentos que hizo valer el quejoso.126 En contra de la sentencia, la autoridad interpuso el 

recurso de rcYisión. del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en 

Materia Administrativa, quien con buenos fundamentos revocó la sentencia del Juzgado de 

Distrito. confirmando la resolución de la Oficina de Marcas. 

'" Rangcl Medina David ... La Prolección de las Marcas .. :· Op. Ci1. 384. 
"' Rangel Oni1 llorncio ... La Protección de la Marca Notoria en ... ". Op. Cit. P.80. 
"º ldem. I'. 82. 
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El Tribunal argumentó que lo Oficina de Marcas no incurrió en error al negar el registro y 

que la cuestión sobre si la marea propuesta a registro estaba o no registrada. carecía de 

trascendencia pues de acuerdo con este fallo existen tres fuentes de derechos en el sistema 

marcario mexicano: i) el registro. ii) el uso y iii) la notoriedad, y aún cuando las formas 

más usuales de adquisición de derechos marcarlos son el registro y el uso de la marca, en 

nuestro Derecho la notoriedad también es fuente de derechos sobre la marca: la variedad de 

fuentes de derechos se justifica en virtud de que una estricta aplicación de las reglas que 

gobiernan d sistema de registro como única fuente de derechos ha probado ser injusta 

cuando es aplicada a terceros que han desarrollado derechos sobre la marca con 

anterioridad. ya sea a través del uso o de la reputación que ha adquirido el signo. 127 

•· ... con lo anicfior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los 

artículos 91 fracciones XX y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas y 6 bis y 10 bis del 

Con\'enio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un 

disei\o que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "GUCCI", 

evitaron c.¡ue se pudiera crear confusión entre el público consumidor y además impidieron 

que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida en fom1a 

notoria. No constituyendo obstáculos para lo anterior, la circunstancia de que la marca 

notoria ··auccr· no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que cumpla 

con ese requisito. para que se dé la protección de la marca notoria. en términos de lo 

dispuesto por los Artículos 6 bis y 10 bis del Convenio mencionado anteriormente, ya que 

se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que induzca a 

engai\o o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia 

desleal"'. 12K 

Además. el Tribunal sostuvo que las marcas notoriamente conocidas son excepciones a los 

principiós de territorialidad y de especialidad, ya que una estricta aplicación de dichos 

principios puede conducir a actos de competencia desleal en contra de los titulares 

m ldem. P.8:? 
"' Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administra1iva. RA.· 1269/84. GUCCI DE 
MEXICO. S.A .. ·Resuelto el 19 de marzo de 1985.· Unanimidad de votos.· Ponente: Genaro D. Góngora 
Pimentel. •ccrelario: Guillenno A. Munoz Jiménez. 
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originales de marcas notoriamente conocidas, así como engaños y abusos a los 

consumidores. como también el móvil que atrae más a los "piratas" de marcas notorias: el 

enriquecimiento ilegítimo: ya que como sostuvo el tribunal "no es de aceptarse que un 

comerciante ayuno de escrúpulos disfrute sin justa causa de los beneficios de la celebridad 

y reputación de un signo distintivo simplemente porque tal signo no se encuentra 

registrado"". 1 ~'' 

En cuanto a la determinación de la notoriedad, el Tribunal estableció que, el conocimiento 

de la represeniación de la marca que tengan los consumidores respecto a la misma, no es el 

único elemento que se tiene que considerar para saber si una marca es notoria, sino que 

existen otros elementos tales como las cualidades. características y usos de los productos a 

los que se aplica In marca. La determinación sobre si una marca es notoria o no debe 

hac~rse con referencia a los consumidores, pues esta referencia indica que In marca ha 

adquirido gran reptttación y ha sido apreciada por los consumidores. 

El Tribunal .tumbién estableció que la marca notoria puede gozar de los beneficios a que se 

refiere el articulo 6.bis del convenio. inclusive aún antes de haber sido registrada en nuestro 

país. 

Un caso más donde queda patente el criterio de la autoridad administrativa es el de la marca 

HUGO BOSS. En junio de 1988, la empresa alemana Hugo Boss, A.O. propuso el registro 

como marca de la denominación "Hugo Boss" para proteger vestuario con exclusión de 

cal7.ado. La entonces Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico 

objetó el registro. fundamentándose en las fracciones XVII y XIX del articulo 91 de la Ley 

de Invenciones y Marcas y en el 6 bis y 10 bis del Convenio de París toda vez que, según 

dicha dependencia. se trata de la reproducción de la marca notoriamente conocida BOSS 

por lo que para obtener el registro de esa marca debía demostrarle a dicha autoridad que era 

. ta titular de la marca. 

•>• 1dom 
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La emprcsu ulcmann presentó diversas pruebas que demostraban la titularidad en su favor, 

de las marcas notoriamente conocidas BOSS, HUGO BOSS y BOSS HUGO BOSS; entre 

las cuales se encontraban títulos de registros de dichas marcas en varios países, así como 

publicidud de las mismas alrededor del mundo. La autoridad entonces, concedió este y 

veintidós registros más que se refieren a las denominaciones antes descritas y n sus 

variantes y diseños. 1311 

•~• Expedicnle do marca registrada 405755 HUGO BOSS (legajo 111) 
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CONCLUSIONES 

1.- La marca es un signo que distingue.productos o servicios de otros de la misma especie. 

La distintividad es una característica esencial que deben revestir las marcas porque es la 

que permite que el público consumidor dirija su atención y por ende, su preferencia hacia 

ellas. 

2.- La función de indicar la procedencia de los productos o servicios también es importante 

sobre todo en el caso de Jás marcas notoriamente conocidas, porque le señala al 

consumidor el origen del producto o servicio amparado por la marca y así puede asegurarse 

de la calidad que está adquiriendo. 

3.- Hoy en dfajuega un papel valioso la función de publicidad, ya que es la principal forma 

de que una marca pueda llegar a considerarse como notoriamente conocida. 

4.- La función de distintividad va de la mano con las funciones de novedad y especialidad 

ya que la marca va a llamar la atención siempre y cuando sea original y no se confunda 

con otras ya existentes. 

S.- Las fuentes del derecho a la marca varían según el sistema legislativo de cada país. Se 

reconocen como fuentes tres sistemas: Declarativo (Uso), Atributivo (Registro) y 

Atributivo Diferido o Sistema Mixto. 

6.- Tanto el uso como el registro, en forma aislada, presentan inconvenientes, por lo que 

considero que el sistema mixto es el más adecuado porque se le reconoce un derecho a 

quien primero use la marca aunque no la haya registrado pero también quien haya obtenido 

el registro tiene derechos. Ambos sistemas son acogidos por la Ley de la Propiedad 

Industrial. 
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7.- Un cuarto sistema que se considera como fuente de derecho a la marca es la notoriedad 

porque del conocimiento que el público consumidor tenga de una marca, se pueden derivar 

consecuencias jurídicas concediéndole derechos a su titular. 

Esta fuente de derechos procede del Artículo 6 bis del Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial, por lo que México al ser signatario de dicha 

Convención, debe reconocer a la notoriedad como fuente de derechos. 

8.- En México hay disposición expresa de lo que es la notoriedad, en la fracción XV del 

artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

9.- Los rígidos principios de especialidad y territorialidad cuentan con una justificada 

excepción en el caso de las marcas notoriamente conocidas ya que éstas tienen un trato 

privilegiado. De aplicarse estrictamente estos principios, se podría provocar la comisión de 

actos de competencia desleal. 

10.- Una marca de las consideradas notoriamente conocida puede ser registrada en todas 

las clases contempladas en la clasificación oficial de productos y servicios, debido a que 

por ese conocimiento de que goza la marca, su protección debe ser más extensa. 

11.- Además, la protección de una marca notoria no puede estar limitada al territorio del 

país en donde se concedió la marca. Lo anterior a fin de evitar que terceros procedan con 

mala fe y se aproveche de la reputación de estas marcas en otros países, máxime en la 

actualidad en que gracias a los medios de comunicación existentes, la publicidad traspasa 

las fronteras del pals de origen de la marca. 

12.- Conforme a lo establecido por el artículo 133 Constitucional, el Convenio de París 

tiene rango de Ley Federal, ya que fue celebrado por el Ejecutivo y aprobado por el 

Senado, por lo que tanto las autoridades administrativas como las judiciales tienen la 

obligación de cumplirlo. 
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13.- México se adhirió a la Convención de París en 1903 y la protección de las marcas 

notoriamente conocidas existe en nuestro país a partir de 1930, con la ratificación de la 

Revisión de la Haya, es decir, hace más de setenta años. 

14.- En términos del articulo 6 bis de este convenio, nuestro pals está obligado a negar el 

registro de una marca igual o semejante a otra notoriamente conocida; anulando el registro 

que se haya otorgado indebidamente, o bien, prohibiendo el uso ilícito de una marca 

notoria. 

15.- En el aspecto de la legislación nacional, la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 

consideró los principios de la Convención de Parls de 1883 con las Revisiones de Bruselas, 

Washington y La Haya; pero no incluyó precepto destinados a tutelar las marcas 

notoriamente conocidas. 

16.- La Ley de Invenciones y Marcas de 1975 tomó en cuenta la Revisión de Estocolmo 

de 1967, pero no contempló a las marcas notoriamente conocidas. En 1986, esta ley se 

reformó y entonces incluyó una disposición para proteger las marcas notoriamente 

conocidas, a través de la fracción XIX del artículo 91, negando el registro de 

denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca que la entonces Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial estimare ser notoriamente conocida en México, para los 

mismos o similares productos o servicios. 

17.- La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991 también establece 

la prohibición de registrar denominaciones, figuras, e incluye formas tridimensionales, 

iguales o semejantes a una marca notoriamente conocidas para cualquier producto o 

servicio. 

18.- En 1994, la Ley de Fomento y Protección a la P~piedad Industrial fue objeto de 

reformas y adiciones, siendo modificado el nombre por el de Ley de la Propiedad 

Industrial. Una adición importante para el caso que nos ocupa, es la que sufrió la fracción 
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XV del articulo 90 al definir a las marcas notoriamente conocidas, así como los medios 

para acreditar esa calidad. 

19.- Una marca es notoriamente conocida en nuestro país cuando es identificada por un 

sector del público o de los círculos comerciales del pals, y ese conocimiento puede ser 

consecuencia del comercio tanto en México como en el extranjero, asi como de la 

publicidad de la misma 

20.- Queda a criterio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el determinar 

cuando se está frente a una marca notoriamente conocida, por lo que son las partes 

interesadas quienes tienen que darle los elementos para que no quepa la menor duda de que 

se trata de una marca notoria. 

21.- Considero que el IMPI debería actualizar constantemente a su personal encargado de 

la aplicación de las disposiciones acerca de las marcas notorias para que desde el momento 

en que se solicite un registro, éste sea negado en defensa de los derechos derivados del uso 

o registro de una marca notoriamente conocida. Asimismo sería conveniente la 

publicación, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de aquellas marcas que a su juicio, 

sean notoriamente conocidas. Lo anterior, por supuesto basándose en criterios objetivos y 

después de analizar concienzudamente las razones por las cuales son consideran asi. 

22.- La marca notoria es una institución en plena vigencia y desgraciadamente su piratería 

también prolifera en gran medida en nuestros días, mediante una serie de conductas ilicitas 

con el propósito de obtener provecho del prestigio ajeno, ya que por ser marcas 

reconocidas cuentan con una clientela ya cautiva. 

23.- La piratería de una marca notoria se configura cuando ésta es adoptada ya sea a través 

de un registro (indebido), o simplemente el usar dicha marca sin el consentimiento de su 

dueño. 
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24.- La Ley de la Propiedad Industrial establece medios de defensa contra la piratería de 

las marcas notorias, tales como los procedimientos administrativos de declaración de 

nulidad y de infracción, que se siguen ante el IMPI en forma de juicio. Con estas acciones, 

se busca que los imitadores o falsificadores de las marcas notorias dejen de usarlas, pero 

difícilmente se busca la reparación de los daños y perjuicios, lo que trae como 

consecuencia que se multipliquen los casos de piratería en nuestro país. 

25.- El hecho de que la falsificación de marcas sea actualmente un delito grave y la libertad 

bajo caución no beneficie a los que incurren en esa conducta, debería ser un descstimulante 

para quienes se dedican a ella, sin embargo parecer que no es as! por la inmensa cantidad 

de "puestos" en la vía pública, as! como en tianguis y bazares donde se expenden 

mercancías bajo el auspicio de marcas piratas. 

26.- En la medida en que las personas responsables de reprimir la piratería marcaría 

(titulares de las marcas, abogados, autoridades y por supuesto, los mismos consumidores) 

actúen conjuntamente combatiendo la piratería, ésta dejará de ser un jugoso negocio para 

sus realizadores. 
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