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INTRODUCCIÓN 

Los signos distintivos son señales externas empleadas por un comerciante, industrial o 

prestador de servicios, para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o 

distribuidos, o los servicios que presta, o para anunciar Jos establecimientos en Jos cuales se 

ofrecen, es decir, sirven para señalar y caracterizar mercancias o productos de la industria, 

o servicios diferenciándolos de otros de su misma clase, Jos signos distintivos tienen por 

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

desleal que Je hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquel, para 

colocar productos de calidad inferior o no acreditados, los signos distintivos· están 

destinados a especializar Jos productos en que se usan o los servicios que se valen de ellos, 

y a indicar e identificar su procedencia o las empresas que los prestan. 

Los Signos Distintivos se pueden definir como los elementos o caracteres empleados en la 

escritura que por si mismos conllevan una idea, y que hacen diferenciar bienes o servicios 

de otros de su misma especie, es decir, son elementos que sirven para. que el público 

consumidor pueda seleccionar y eiegir productos. o servicios. de su p~eferen~i~ de entre 

aquellos que son iguales, es decir, .de la misma esp.ecie o calidad ... :· 

" " ' 
Los signos distintivos cumplen un doble própósito,. el. primero, permite. distinguir los 

productos o los servicios de lo~ de \J~ competidor y po~ibilita al inclustrial o al comerciante 

para conservar su crédito y orlent~ Ía elección del público ha~ia l~s artíc~los que elabora o 

expande. Por otro lado, los .. si·g~os distinti~os : cónstitl.lyen uri~ garantía para los 

consumidores, que pu~den obtener el :tipo y la calidad .de mercancías y s~rvicios que desean 

obtener y que le merec~nc~nfi~llza, tanto por la unifo~idad del product() coÜlo la calidad 

de Jos servicios y por el precio. 

Juridicamente Jos signos distintivos forman parte de los llamados derechos industriales. 



El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa en materia 

de propiedad industrial, y como tal es la encargada de proteger y defender todos los 

derechos industriales e intelecíuales de que se valen los fabricantes, comerciantes y 

prestadores de servicios, ·.industriales ~-.. inventores y para explotar su intelecto y 
- - . - - --

comercializar sus productos o servicios· al amparo de un signo distintivo. 

El gozar de derechos sobre un signo distintivo, se adquieren por dos medios, el primero se 

refiere al uso constante e ininterrumpido que de dicho signo se realiza y el· segundo, es por 

medio de la obtención de su registro ante las autoridades administrativas competentes. Es a 

través de este último, como se adquiere una protección en perjuicio de terceros y 

consecuentemente es el elemento necesario para hacer valer y defender los derechos 

adquiridos por parte del legítimo titular del signo distintivo en cuestión. 

Para obtener la protección de un signo distintivo, es necesario iniciar un procedimiento 

administrativo, el cual comienza con la presentación de una solicitud de registro de marca, 

aviso comercial o la publicación de un nombre comercial, y culmina en su caso, con la 

expedición del título correspondiente al otorgamiento del registro, o con la publicación del 

nombre comercial solicitado. 

Pero también, el trámite puede concluir con la negativa al otorgamiento ··del registro o 

publicación solicitado. La negativa, pi;ede deberse a la existencia d~·,imp;~iÜi,;ritos que 

rodeen al signo distintivo a registrar o publicar, uno de esos impedimentos ~¡,nsi5te'enque 
se afecten derechos de terceras personas, adquiridos con anterioridad, ya sea por un registro 

otorgado con anterioridad, o por un uso anterior a la presentación de iá·s~li~Ítud: 

En la Ley de la Propiedad Industrial vigente, y en caso de que se presentare la posibilidad 

de afectación de derechos adquiridos, con el otorgamiento de un nuevo registro, únicamente 

se informa de esta posibilidad al solicitante, para que en un plazo determinado manifieste lo 

que a su derecho conviniere, no otorgándole esta posibilidad a quien o quienes directamente 

pudieran verse afectados. Sin embargo, hoy en día los afectados pueden hacer valer este 
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derecho, pero hasta después de que ha sido otorgado el registro correspondiente, lo cual 

hacen a través de un procedimiento de nulidad. 

Teóricamente, las disposiciones anteriores no tendrían mayor inconveniente, sin embargo, 

al llevarlas a la práctica, me percaté que en la mayoría de las veces, el procedimiento de 

nulidad 
0

de ún registro de marca, aviso comercial o la cesación de efectos de ·la publicación 
,-: 

de un nombre comercial, resulta ser innecesario y que bien podría evitarse si se 

implementara en nuestra legislación de propiedad industrial, una figura juíídicá; por la cual 

se le .diera oportunidad a los titulares de registros de signos distintivds, y ~·ta'doaquel que 

pudiera comprobar. un interés, para que realizaran manifestaciones, observaciones y 

oposicfones al otorgamiento de un nuevo registro. 

Es por esa inquietud, que inicié un análisis a nuestra legislación anterior en materia de 

propiedad industrial, encontrándome con dos sorpresas, la primera consistente en que sí 

existen antecedentes en México, sobre la regulación de la oposición al registro de un signo 

distintivo, y la segunda sorpresa y por cierto no agradable, consistió en que dicha figura 

desapareció de nuestra normatividad, sin motivación alguna. 

Dado que no encontré razones para lo anterior, decidí realizar un análisis sobre regulación 

de la oposición en legislaciones de diversos Países, así como en Convenios Internacionales. 

El resultado de ello, fue que en algunas de ellas la figura de la oposición se encontraba 

regulada de manera muy exhaustiva y en otras limitada, pero de todo ello, descifré ventajas 

y desventajas de la regulación de la oposición. 
.·.· .· 

Al descubrir que existen más ventajas que desventajas, me conve~.cI dé la necesidad de 

modificar nuestra Ley de Propiedad Industrial vigente,para adi~ionar 1~ oposiclón en la 

tramitación de una solici~d de registro de una .;arca, ~n avls~ c~rn~~~ial, 6 ~~ la solicitud 

de publicación de un nombre comercial. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

RELACIONADOS CON LOS SIGNOS DISTINTIVOS 

1.-MARCA 

l.- CONCEPTO 

La marca es un signo que es empleado por los industriales, comerciantes o prestadores de 

servicios para anunciar y distinguir sus productos o servicios en el mercado. 
::_ -· - •,,< . . :.:' -- ,· _,-···. :_. ' ' .. ' 

Jorge. Barrera. Gr~~; ci~fi.~e úna_ mar.ca co1110 "el.~Í~rÍo ~,¿t~rior, g~ne~almen~e facultativo, 

original, nuevo,. incl~p~ndie;'it~/ IÍ~ito,: 1irn'it~clé> y ~x~l~si~~;:c¡~~; ~ie~clé> distintivo de. los 
" .. ,. --· . '~ .; - - .. · - .- -· . ' -.. ,, ' . ., . -·. .. - ',' .- .,.. ,-. - . ' .-.. - ' - . . 

La marca sirve pára distinguir productos o servicios de la misma clase que son presentados 

en el mercado, es decir, quesc;;n·ofreddos ai públi~o consu~idc:ir, c'o~ ¡~ tfoaiidad de que 

éste pueda identiflcary sel~ccioti~{16s prc:Íd~~tos de su prefe~éd~i~'. d~ ~ritre varios que son 

de la misma clase y probablem~ntede éifo;;erite calidad, la ~a~ca si~rripre será un distintivo 
- ··. ·.. . - .. 

de la calidad del producto· o servicio ofrecido, logrando con. el.lo que tanto el producto o el 

servicio qúe se encuentran protegidos por tal o cual marca.· sean identificados plenamente 

por la gente. De lo anterior se desprende, que la marca es, junto con la calidad del producto 

o servicio el medio por el cual los productores, fabricantes y prestadores de servicios dan a 

conocer y colocan en el mercado sus productos o servicios, y a la larga y gracias a la 

preferencia de los consumidores pueden hacer que la marca empleada en sus productos o 

servicios, llegue a ser tan reconocida, que ya no requiera más publicidad, y es entonces 

cuando la marca será considerada como notoriamente conocida. 

1 Jorge Bam:ra Graf. "Tratado de Derecho Mercantil Generalidades y Derecho Industriar~ Editorial Pomia. 
México 1957. Páginas 283 y 286. 
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De conformidad con nuestra vigente Ley de la Propiedad Industrial, la cual en el Título 

Cuarto denominado "De-las Marcas y d_e los Avisos y Nombres Comerciales", Capítulo 1 

"De las Marcas", señala:_ 

"Artículo 88.- Se .entiende. por marca a todo signo visible que distinga 

productos o servi~ips de otros de su misma especie o clase en el mercado." 

. . 

La definición qu~ de i:narca contiene 111 Ley de la Propiedad Industrial resulta muy amplia, 

por lo que para precisar qué entiende nuestra legislación por marca es necesario revisar los 

artículos 89 y 90, de dicho'ordenamiento legal, los cuales respectivamente enumeran los 
',.>.-·.--,''o - ·, ,' '•> 

signos que pueden constituir tina níarca y aquellos que no serán registrables cóino tal: 
. . 

"Artículo 89:~ P~eden co~s~itu.ir una marca los siguientes signos:. 

1.- Las de~ominaciones 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; 

11.- Las formas tridimensionales; 

111.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, 

siempre que no queden comprendidos en el articulo siguiente, y 

IV.- El nombre propio de una persona tisica, siempre que no se confunda 

con una marca registrada o un nombre comercial publicado." 

Por lo que se refiere a la fracción primera del precepto antes transcrito tenemos que pueden 

constituir una marca la palabra o palabras, así como cualquier'.figura, diseño, dibujo que 

puede ser apreciado por el público en general a través del_ sentido de la vista; siempre que 

los mismos sean lo suficientemente originales como para· .. hacer ... que con ellos los 

consumidores puedan identificar y distinguir productos o servicios de entre.otros de su 

misma especie o clase que se encuentre11 también en el merc.ado, porque· como ya se 

manifestó anteriormente la marca protege productos o s~lvici~~ :qtÍe :se ~m~uentran en 

circulación para su consumo. 
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Por lo que se refiere a la segunda. fracción, de acuerdo con los criterios que han sido 

seguidos y aplicadós por el Instituto Mexicano de la Propie_dad Industrial, que_ señalan que 

una figura que es objeto de uná mar~a 'tridimensional deberá considerarse a toda aquella 

figura que cuente con·: 

a).- Altura. Que es la dimensión' de los cuerpos tomada de manera p¡j.pendic~Iar a su base. 

b).-Anchu~a.~ ~lle:es (~~xtensióri de un~~cipientehacia sus costados._ 

e).- Profundid~d.- q~e es la dlstancia que existe entr~ ~I fondo de un recipiente y el borde 

de su cavidad. · 

' . - . -. 
Por lo que se refiere a las siguieni~s fraccione~ tam,bién_ podr,án c~nstituir una marca, los 

nombres propios de personas fisi~as, lo~ nombres 'comerciales empleados por los 

comerciantes en los establecimiéntos ~n IÓs q'J~ of';~~e~- sus pr~du~tos o servicios, así como 

las denominaciones o razones sociales' dé pe~sÜiás mor~Ies. : · 

Para poder entender mejor el concepto de ~;Mar~a.·:; a~i ~Óino los signos y figuras que son 

susceptibles de ser corisicléraclcis p6/1~s: ~~íoriclad~s: cóf.T~spon'df~rites como marca, es 
~~L}: :.·:<-·~<;:::·-,:·,-.-.. :. 

necesario conocer las ftinciones de la marca:, 
.. , ~ .·, ;" j.'-------

La marca al igual que los diferentes signos clistiiltivos~ateria:de ;ol~:p~opi:edad 'industrial 

cumplen con ciertas finalidades las cuales se deriv.an de los be'ne~~ioscqÍJ~/obti~ne por un 

lado el legítimo titular de los derechos derivado; de ia p;oÍec~fo~ ~cl~ ~~~ 'si~~;·dlstintivo y 

por otro, el público que adquiere y consume los procÍ~ctÓs ~e ~~ti~Í~~qÜ~.~b~ protegidos 

por las diversas marcas, así tenemos que la marca para C~I~s F~rtJá:Jlde~N~~o'a~: . 
- . ,;. . - .. . - ,, ~ ·-

· :;_<·-- -- '· 
:"{·: 

a).- indica la procedencia empresarial de los productos o seivicios:~··siéndo la función 

original de la marca, se apoya directamente en la reacciÓ~<d~Jos~~n's~htidores y se 

fundamenta de manera inmediata en la estructura del. derei:ho ·de marca, puesto que el 

consumidor piensa que procede de una determinada empresa o hacienda mercantil. 

2 Carlos Fcmándcz Novoa, "Derecho de Marcas", Montccorvo, Madrid, 1990. 
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b).- indica la calidad de los productos o servicios.- se refiere a que el consumidor se 

limitará a pensar que un artículo de marca es igual, superior o inferior a otro articulo 

de marca del mismo género. 

·::_·._- __ , 

e).- condensa el eventual good-will o avío dé Jos productos o. seivicios.~ es el signo 

distintivo que viene a conglomerar ;odcK1()~ ~¡~~~~¡º; rii~ierl~les e Ín;.;;~t~riales de la 
.-- . . - ·-·.'" ;:-:. -. ~· - .. ,.,,_ ' - ···-'· . -' ;. ,_. "' - '" . 

empresa y la forma de exteriorizar los mismos es precisamente' a través de lá marca. 
' . :z :.·· ·-·"-· . ._ ,~_-., .. -' . . 

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

d).- opera como medio de publicidad y 'promociói<ae.,í~s productciso sél"\ficios.- la marca 

que apa~ece.,ta11;óe~,;~1.:~~6dllét~:<16~A;~~~~~iX~n'icis,;mediC>~-,que prestan 

permanentemente una función de publicidad y. promoción en los mismos que llegan a 

la mci~tci del '6iir1iti~id6i/yJ~~e'<i~~dyt~a~''~ ¡~; rii~ciicines del: fénómeno de 
rec~rdáCiólt ·en·,·e1· ·á~i~-~-: ~~1- ~r"J{fg~--~/ é.:>: (· ·; 

Las funcion~s anteriZes pu~~~n··2t~tizar~e e~u~ll s;,l~,si,endo esta la de.protección, ya 
- . 

que la m~rca coi{¡o valoreconÓmico sirve como ins¡ru~ento de conti-ol d~ comercialización 

garantizando para su titu-lar, un me;cado creado-por Ja propaganda en to~o a Ías'cualidades 

de los productos o servicios que comercializa. Esto siendo en beneficio tanto de los 

fabricantes, productores, industriales y comerciantes, como en beneficio de los 

consumidores, ya que a los primeros les garantiza un posicionamiento y reconocimiento de 

sus productos o servicios en el mercado y a los segundos les garantiza una determinada 

calidad en dichos productos o servicios. 

De lo anterior, podemos establecer una clasificación de las marcas: 

a).- Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser de productos o de 

servicios. 

b).- Desde el punto de vista del sujeto titular de Ja marca, pueden ser industriales, de 

comercio o de servicio. 

e).- Desde su composición, integración o formación, las marcas pueden ser nominativas o 

denominativas, figurativas, innominadas o gráficas y tridimensionales. 
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2.- FUENTES DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO 

En materia de propiedad industrial y en especial por lo que se refiere a los signos 

distintivos, existen dos fuentes de derecho a su uso de manera exclusiva en perjuicio de 

terceros, es decir, que ningún otro industrial, comerciante e{ prestador· de servicios podrá 

emplear, utilizar o comercializar productos u ofrecer servicios . bajo el mismo signo 

distintivo u otro similar en grado de c~nfusión, el primero se refiere·á1 ~so que del signo 

distintivo se haga por parte de los comerciantes, industriales o. prestadores de servicios; y la 

segunda fuente es el registro del signo ante las autoridades corresp~ndienh:s. 

\ ,:' ' ,; , ~ .' ; .. ' ... ' 
En algunos países para registrar un signo distintivo corrió marca· se· emplea el sistema 

declarativo, en el cual la protección se basa en la prioridad del us'o cÍ;;°í¡ ~·~~~·a· r~gistrar, 
es decir, quien adquiere la marca en propiedad, es aquel que empl~Ó p6r primera vez un 

signo lo suficientemente distintivo y nuevo para identificar un producto o servicio. 

Es importante manifestar que el uso de un signo distintivo realizado de manera continua y 

de buena fe por parte del poseedor del mismo, puede llegar a ser determinante para 

determinar la prioridad o preferencia en la protección del registro, frente a terceros que 

eventualmente hubieran obtenido con posterioridad el registro de ese mismo signo 

distintivo. 

Sobre el particular, es importante mencionar que al primer uso de una marca se le atribuyen 

los siguientes efectos juridicoS': 

•:• Como una excepción que puede ser opuesta en caso de litigio por quien es señalado 

como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de una marca 

obtenido mediante su registro, no producirá efectos contra un tercero que de buena 

fe ya explotaba dicha marca u otra semejante en grado de confusión, para los 

mismos o similares productos o servicios, a condición de que ese tercero hubiere 

3 David Rnngel Medina ... Panorama del Derecho Mexicano Derecho Intelectual" Universidad Nacional 
Autónoma de México, Me Graw Hill. México 1999. Páginas 63 y 64 
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empezado a usar la marca de manera ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de 

presentación de la solicitud de registro ci del primer uso declarado en ésta. 

•:• El primer adoptante de la. ma;ca mediante su uso, tendrá ·el derecho de solicitar el 

registro de la marca dentr~ d~ los fre~ añ~s siguientes al dia en quefüe publicado el 

registro, en cuyo supuesio; ~·r~vin,;iien~e cl~berá. resol versé sobre 13. nulidad del 

registro ya efectuado. 

•:• El registro de una marca es nulo cuando la marca sea idénÚca o semejante en grado 

de confusión a otra que haya· siclo: usad~ ~n . ~1 país• o• en el .. extranjero con 

anterioridad a la fecha legal de la marca registrada aplicada a los mismos asimilares 

productos o servicios, siem~r~ que.c¡ui~n ii~iá vale~ el m~jor derecho por uso 

anterior, comprueba haber usado'~u.marcaininterrumpidamente en. el país o en el 

extranjero antes de la fecha.~~ ~~~~~riiadó~~.deJafecha de.primer uso declarada 

por el que la registr~. .1/ '," 

.... .,:y ; e; . .. 
De manera paralela al sistema .declarativo .de ;a, m~ca,:

0

t~~bién existe.: el sistema 

denominado cónstitutivcí, siendclesté. aqliel.~n· efqu; la marc~ naée únicamente por virtud 

de su registro o depósitC> ante laa~~rirldacl ~or;.e~~rinctie~íe\ ' 

Ahora bien, si bien es ciérto qu·e el us6 ~~·reébnocid~ ~orno una. fuente de derecho sobre un 

signo distintivo, es el registro el q~~ ~~nfle~e la ·~~~lu~iviclad de ese ~~o 'sobre la marca, es 

por estos razonamientos que ~gunos si~temas jur!d(¿os co~o el nue~tro adoptan ambos 

sistemas para otorgar el derecho al uso exdusivo de un signo distintivo determinado. En 

este sistema mixto, a pesar de que es el registro del signC> distintivo ei' instrum~nto por el 

que se adquiere el derecho a su uso exclusivo, efectivamente, a su vei. t~bién se reconoce 

el derecho a quien ha usado dicho signo con anterioridad a la f~ch~ de prim~r uso declarado 

o a la fecha de presentación de la solicitud de registro· correspondiente, en cuyo caso a 

aquél es a quien se le otorga la posibilidad de solicitar la nulidad en contra de la marca ya 

registrada. 
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3.- EL REGlsfR.o C:ol\10 FUENTE AL 1.JsC> É:xcws1vo 

Como ya se señaló anteriormente, la segunda fuente del derecho al .uso exclusivo de una 

marca lo constituye el registro del signo distintivo a~te l~s .autoridades administrativas 

correspondientes, es decir, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

"El registro es efectivamente el elemento constitutivo de la marca, pero ello no quiere decir, 

que la marca no registrada carezca de protección, ya que por el contrario, está protegida , 

pero únicamente dentro de los limites de la competencia desleal.,. 

El beneficio que otorga el registro de una marca, consiste en que su titular es quien tiene el 

derecho al uso exclusivo de dicho signo distintivo, por lo que es quien licitamente puede 

emplearla en el país para distinguir los productos o servicios para los cuales fue solicitada, 

con lo que consecuentemente puede oponerse a la utilización que terceras personas realicen 

de la marca de su propiedad sin su autorización. 

La protección que otorga el registro de una marca se encuentra basada fundamentalmente 

en dos principios, el de la territorialidad y el de la especialidad; el primero se refiere a que 

In protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde fue 

registrada; y el principio de la especialidad tiene relación con la naturaleza de los productos 

o servicios, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el 

campo de los productos o servicios idénticos o similares para lcis que fue registrada. 

4.- REQUISITOS DE LA MARCA REGISTRABLE 

Para que un signo distintivo sea materia de registro como marca debe cubrir cuatro 

requisitos esenciales: 

4 Francisco Fccra~ ºTcoáa Jurídica de la Hacienda Mercantil'9 Editorial ·Revista de Derecho Privado. 
Madrid, 1950, Página 264. 
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a).- Ser distintivo, debe tener la capacidad de individualizar los productos o servicios a los 

que se aplicara, ya que hay que tomar en consideración que será a través de la marca 

como el público consumidor diferenciará, clasificará y s-eleccionará los productos o 

servicios. 

b).- Ser novedoso, la marca debe ser innovadora por naturaleza, para que así cumpla con su 

objetivo como signo distintivo, debe ser original, así como atrayente para que el 

público consumidor sea capaz de identificarla y diferenciarla en el mercado de entre 

diversas marcas que se aplican a productos o servicios de la misma clase o especie. 

e).- Ser lícito, cualidad que se refiere a que el signo distintivo seleccionado como marca, 

independientemente de lo novedoso que resulte, rio debe- contravenir las disposiciones 

legales que las regulan, entre otras hipótesis la marca no debe sér_ contraria al orden 

público, las buenas costumbres, la moral y mucho meno; violar-· derechos -de 

propiedad de terceras personas. 
' · .. :_ ' ·;.·.··: '':: -. 

d).- Ser especial o especifico, en el sentido de qúe sólo se aplicará a la categoría de los 

productos o servicios para los que ha sido creada. y~ ~ue ~I alcance de la propiedad de 

una marca se limita a los productos o servicios' par~ -los que específicamente fue 

registrada.' 

5.- MARCAS NO REGISTRABLES 

Como se ha mencionado, el signo distintivo cuyo registro se solicita; debe ser licito, es 

decir, debe limitarse a lo permitido por la Ley, - no debe ini::icÍir en ninguna de las 

prohibí dones que lo hacen no registrabl~; Tales prohibiciori~s .están constituidas algunas 

veces por razones de orden público, por cortesía lntemacio~~.:po~ -razones técnicas 

intrínsecas a las mismas marcas, para-prev~ni~Ia:co~petenci~ d~sle~I y para. proteger al 

público consumidor, evitando su indebida_ explotación() confusión ent~e marcas. 

La vigente Ley de la Propiedad Indu~tríal en su articulo 9o enúmerii las figuras o signos que 
; :_ ','_.. ' , .. 

no podrán ser registrados co~o maréas. 

'David Rangcl Medina. Op. Cit. Páginas 68 y 69. 
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"Artículo 90.- No serán registrables como marca: 

1.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o 

cambiantes, que se expresan ·de··maner'a.'dinámii:a, aun. cuando sean 

visibles; 

11.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que 

pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en 

el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan 

convertido en la designación usual o genérica de los mismos; 

111.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se 

hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad 

que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los 

productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial; 

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, 

considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de 

los productos o servicios que traten de protegerse como marca. 

Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o 

indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, 

cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos 

o la época de producción; 

V.- Las letras, los dígitos o IÓs colores aislados, a nieno;',que esté~ 
combinados .o. acompañados de elementos tales comoslg.n'ó~. diseños o 

denominaciones, que les den un carácter distintivo; 

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la 

construcción artificial dé palabras no registrables; 

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas, o 

emblemas de cualquier país, Estado, municipio o division~s politi~as 
equivalentes, así como las denominaciones, siglas, simbolos ' o 

emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no 

gubernamentales, o de cualquier otra organizació.n :.,reconocida 

oficialmente, a9 como la designación verbal de los mismos; 

12 



VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y 

garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad 

competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o 

cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero; 

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica 

de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en 

exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, 

reconocidos oficialmente; 

X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así 

como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la 

procedencia de los productos o servicios y puedan originar c~~fusión o 

error en cuanto a su procedencia; 

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la 

fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto ·los 

nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e 

inconfundibles y se tenga el consentimiellb del propietario; 

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, ·sin 

consentimiento de los interesados o, si han fallecido; en su orden·, del 

cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y 

colaterales, ambos hasta el cuarto grado; 

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de 

publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios· o 

simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres 

artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos. que el 

titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente; 

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; 

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o 

semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida 
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en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio: 

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, 

cuando un sector determinado del públic;o o : de - los círculos 

comerciales del país, conoce la marca como ·consecu-encia de las 

actividades comerciales desarrolladas en' México o e~ el extranjero por 

una persona que emplea esa marca_ en rel~ciÓn con:sus productos o 
'" ·. ' .---· 

servicios, así como el conocimiento que sé tenga.de h1 marca en el 

territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la 

misma. 

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse 

todos los medios probatorios permitidos por esta Ley. 

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la 

marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un 

riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, 

o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la 

marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del 

registro sea el titular de la marca notoriamente conocida. 

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 idént,(6a a._. ~tfa ya 

registrada, si la solicitud es planteada por el mismo tittJlaí-; para 

aplicarla a productos o servicios similares; y 

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado dé confusión, a un 

nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento 

industrial, comercial o de. servicios, -cuyo giro prepondera~te. sea la 

elaboración o venta de los prodUctos o· la p-restadón de los-scÍÍ'vicios 

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

comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha d~ presentaCión 

de la solicitud de registrode la triarca o la de uso declarádo de la 

misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la 
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presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre 

comercial idéntiéo que haya sido publicado." 

A las prohibiciones para registrar-marcas, también es aplicable el contenido del articulo 4 

de este ordenamiento_ de_ 11;1 p_ropiedad industrial, el cual señala que no se otorgará registro a 

aquellos signos'que·se~ri coni~ários al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o 

que contravengan cualquier disposición legal. 

6.- REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO 

Para obtener el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es 

necesario presentar una solicitud por duplicado, -esta solicitud corresponde a un formato 

oficial, aprobada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;- en dicha solicitud se 

deberán señalar los datos correspondientes al solicitante, quien posteriormente ·será el 

titular del registro marcarlo, como son el nombre, nacionalidad y domi,cHiocompleto (calle, 

número, colonia, código postal, población, estado y pais), - teléfono;- fax' y-_ correo 

electrónico, en su caso. Estos mismos datos deberán asentarse-por Io:qüe~-corresponde al 

apoderado del solicitante, cabe mencionar que· es requi~ito indisperisablela ;xÍstencia de un 

apoderado, el apoderado puede ser únicamente_:para solicitar el .registro. de signos 

distintivos a nombre de terceras personas o bien· también es factible que el apoderado lo sea 

para realizar varios trámites a nombre-del solicltante 'ante ~(-Instituto _Mexicano de la 

Propiedad Industrial, en cuyo caso, en este Instituto se encuentra el área correspondiente al 

Registro General de_ Poderes, y cuando_ se han registrado poderes en el citado Registro, 

entonces en la -solicitud de registro -de marca, se deberá señalar el número del Registro 

correspondiente. 

Como tercer punto en la solicitud de registro de marca se encuentran los datos referentes al 

signo distintivo a registrar, se deberá de indicar el tipo de la ~arca'; es decir; si _se trata de 

una denominación (nominativa), un diseño (innominada), i:;na~nvciltura, ,empaq~e. envase 

(tridimensional), o bien si es la combinación.de dos_ o más tipos-de marcas. Sobre este 
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punto, en la solicitud de registro correspondiente hay un recuadro en la parte inferior de la 

misma en donde se pondrá la marca a registrar de la siguiente manera: 

a).- Si se trata de .una ~~rea ~ominativa, se deberá poner la den.omin~ciÓn, .pudiendo 

especificarse que se escribirá en cualquier tipo y tamaño de letra~ 

b).- Si se trnt.~'·d~ ima marca innominada, se deberá pegar una etiqueta del diseño y se 

deberán pormenorizar los elementos gráficos u ornamentales que la componen, tal 

descripción deberá relilizarse de arriba a abajo y ele izquie~da a derecha, o bien, del 

lími.te exterior hacia el centro de la etiqueta? 

e).- Si se trata de una marca tridimensional, se. deberá pegar una etiqueta o fotografia en la 

cual se debeni apreciar la altura, el fondo, .la anchura, la parte superior, inferior, 

anterior y posterior del recipiente. 

d).- Si se trata de una marca mixta, se deberá pegar una etiqueta o fotografia del diseño y 

nominación correspondiente. 

También deberá indicarse la clase a la que pertenecen :los productos o servicios que 

protegerá el signo distintivo a registrar y se e;pe~ifl~~~n o enlis~arán. 
····.. ?~ ''. ' .. ' 

Un dato muy importante que debe.ser incluido' en la solicitud de registro, es el de la fecha 

exacta en la cual se usó por primera V.ez ~lsig~~c·di~tintivo ~registrar, esta fecha no podrá 

ser modificada posteriormente, es .aquí en .donde· se aplica el sistema declarativo del 
< • '.' ·: , - -

derecho al uso de una marca, porque la declaración de la fecha de primer uso resulta ser en 

algunos casos determinante para·: que la autoridad decida quien goza de mejor derecho a 

obtener el uso exclusivo sobre. ~n sÍgn.o distintivo determinado. Es recomendable que para 

establecer la fecha de. primer uso, el solicitante se base en algunos documentos que lo 

demuestren, como podrían ser facturas de venta del producto o los recibos que señalen los 

servicios prestados, es. de g~an importancia que en la documentación de referencia aparezca 

la denominación o diseño del signo distintivo a registrar. 

6 César Scpúl\'cda "El Sistema Mexicano de Ja Propje4ad Industrial" Pomia. 2da. Edición, México, 1981 
Página 136 

7 Supra. 
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Ahora bien, que si la marca no ha sido usada, entonces deberá dejarse el espacio 

correspondiente en blanco, y entonces la_ autoridad inducirá que la misma no ha sido usada. 

En el recuádro correspondiente _a la ubicación del establecimiento, se señalará el domicilio 

(calle, número,. colonia;· código postal, población, estado y país) donde se fabriquen o 

comercialicen los prod-Jcíos o se pre;tan los servicios con la marca que se desea registrar. 

Como datos adicionales a mencionar se encuentran las leyendas y figuras no reservables, 

éstas se refieren a aquellas figuras y denominaciones que son de uso común y que aparecen 

en todas las etiquetas de los productos, por lo que conforme a la Ley de la Propiedad 

Industrial no son de uso exclusivo de un comerciante o industrial, como ejemplo de ellas 

tenemos la de "Hecho en México", "Contenido Neto", "Talla'\ "Ingredientes", etcétera. 

Finalmente y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, se deberá indicar si se 

va a reclamar la prioridad, esta prioridad se reclamará cuando previo a la presentación de la 

solicitud de registro de la marca en México, se haya solicitado el registro de esa misma 

marca en otro país, en cuyo caso la fecha de prioridad será la correspondiente a la fecha de 

presentación de la solicitud en el extranjero, en donde además de señalar la fecha se 

indicará el país de origen y el número de expediente. 

La información anterior, se realizará bajo protesta de decir verdad, firmando para ello la 

solicitud ya sea el solicitante o bien su apoderado. 

A continuación se anexa el formato de solicitud de registro, es importante señalar que esta 

solicitud se emplea para cualquier signo distintivo. 

7.- DOCUMENTOS QUE DEBEN ANEXARSE A LA SOLICITUD DE REGISTRO 

1.- El comprobante de pago de la tarifa por concepto de estudio de la solicitud de registro 

de la marca 
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2.- En caso de marcas innominadas o mixtas se anexarán siete etiquetas de la marca en 

blanco y negro, cuyas medidas no serán menores de 4 x 4 cm, ni mayores a 10 x 10 cm. 

3.- En caso de marcas innominadas o mixtas que se registrarán a colores, se anexarán 7 

etiquetas en color, cuyas medidas no serán inferiores de 4 x 4 cm, ni mayores de 10 x 

10 cm, estas medidas son la reglamentarias. 

4.- En caso de marcas tridimensionales se anexarán 7 fotografias o dibujos con las medidas 

reglamentarias en las cuales se apreciará la figura tridimensional en los tres planos, es 

decir, anchura, altura y volumen. 

5.- Cuando la marca se solicita por dos o más personas, es decir, que se trata de una marca 

en copropiedad, junto con la solicitud, se presentarán las reglas de uso de ésta por parte 

de los copropietarios, así como los términos para otorgar licencias de uso o transmisión 

de la marca en copropiedad. 

6.- Documento original con el que se acredite la personalidad del apoderado, o bien copia 

simple de la constancia de inscripción de la personalidad en el Registro General de 

Poderes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

8.- TRÁMITE PARA OBTENER EL REGISTRO DE UNA MARCA 
. . . 

Una vez requisitada la solicitud de registro .de marca ésta es presentada ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial en la Dirección de Marcas,· Subdiréccióll ~e Examen, 

no hay que olvidar que la solicitud se presenta por duplicado, al momento.de' presentar la 

solicitud, en ventanilla, se somete a un examen previo o administrativo, en d cual se revisa 

que dicha solicitud cuente con la información necesaria para darle trámite:-:. es: deCir; la 

oficina administrativa establece si la solicitud, la descripción y resei.;&~. ·el; éli~é y las 

impresiones del mismo, en su caso, coinciden entre si, así c.º111º .. ~;}ce;~idra si los 

documentos y anexos están completos, y si en general satisfacen los.requisitos legales y 

reglamentarios. Al ingresar la solicitud correspondiente le po;é~"J11:·~~Ú~·~~¿··~o~tiene un 

número de entrada, fecha y hora de presentación y un número de :e~~eclÍe.dt~.· es importante 

mencionar que con el número de expediente será identificada la solicitud de la marca 

correspondiente hasta en tanto sea otorgado el registro de la misma.~ 
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Posteriormente se realiza el examen para verificar si la denominación, diseño o figura 

solicitada como marca, es registrable en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, esto 

quiere decir, que se verifica que la marca a registrar no se encuentre en ninguna de las 

prohibiciones señaladas en los artículos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Asimismo, se procede a realizar el examen de novedad a efecto de verificar una posible 

afectación de derechos adquiridos, este exam.en co.nsiste en una comparación entre la· marca 

solicitada y todas las marcas que estén vig'1)te~ o _en trámite. 

En este punto se analiza el tipo de marca a registrar para determinar que examen especifico 

se realiza y con ello descartar la existencia de esa marca ya con registro, o una similar en 

grado de confusión o bien la solicitud de registro de esa marca presentada con anterioridad 

por una tercera persona. En este sentido tenemos que si se trata de una marca nominativa o 

mixta se realiza el examen fonético. Si se trata de una marca innominada, es decir, que 

consiste en un dibujo o figura, se realiza un examen comparativo con diseños de marcas ya 

registradas y con solicitudes presentadas con anterioridad, para así descartar cualquier 

identidad o similitud entre los diseños de marcas ya registradas y el diseño de aquella que 

se estudia. 

Si como resultado de los exámenes anteriores, aparecen impedimentos para otorgar el 

registro solicitado, ya sea porque la denominación o diseño a registrar constituye una 

prohibición o porque se reportan anterioridades, es decir, denominaciones o diseños 

solicitados anteriormente o ya registrados que resultan ser idénticos o semejantes al 

solicitado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lo comunicará por escrito al 

solicitante. 

9.- MODOS DE CONCLUIR EL TRÁMITE PARA OBTENER EL REGISTRO DE 

UNA MARCA 

El resultado del examen de novedad puede ser que no se encontró marca anterior o que hay 

otra igual o semejante, o que la que se pide tiene semejanza dudosa o indeterminada con 

una de las ya registradas o en trámite. 
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Como se mencionó en el apartado anterior, si del resultado de los exámenes realizados a la 

solicitud de registro de una marca, aparecieran impedimentos o anterioridades~ el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de la Dirección de Márcas, se lo comunicará 

al solicitante, otorgándole 2 meses para que manifieste lo que a su derecho convenga en 

relación con los impedimentos y anterioridades citados. 

No obstante los dos meses otorgados para dar cumplimiento a lo requerido el solicitante 

podrá gozar de un plazo adicional de otros 2 meses para cumplir con lo señalado en el 

párrafo que antecede, siempre que realice el pago de la tarifa correspondiente. Este plazo 

adicional empieza a correr a partir del día siguiente al del vencimiento de los 2 meses 

anteriores otorgados. 

Si dentro de los 2 meses otorgados o de los 2 meses adicionales, el solicitante no da 

cumplimiento o no manifiesta lo que a su derecho convenga en relación con los 

impedimentos y anterioridades citados, entonces su solicitud se tendrá por abandonada. 

Este es el primer modo de concluir el trámite para obtener el registro de una marca. 

Pero si el interesado al dar cumplimiento y realizar manifestaciones sobre el impedimento o 

anterioridades citados, lo hace dentro del plazo otorgado para tales efectos o dentro del 

plazo adicional; y modifica o sustituye la marca inicial, entonces cista s~ suj~tllrá a un 
' . ' . --· -·-·--""'":.-.--·---'- '·º- -,,-co-· 

nuevo examen, debiendo someterse a todos' los trámites correspoÍÍdientes,satisfai:er todos 

los requisitos necesarios, incÍuyendo el pago de la tarifa corresp~ndi~~te por. eiexamen y 

otorgamiento de un registro. 
. : '~-::'.~(-.':/:' ~-· 

De igual forma al realizar manifestaciones sobre las anteriorid.ades rep~rt~-~~ y 'siempre 

que el interesado pueda demostrar alguna de las causales de cadúddad/~~ncelación o 

nulidad señaladas en la propia Ley de la Propiedad Industrial, coii •Iá'·cual ~·pueda verse 

afectada la vigencia de la marca señalada como anteriorid~d, éste'; cl~berá iniciar el 

procedimiento contencioso administrativo correspondiente, y soÍÍcitar:que .su .registro en 

estudio quede en suspenso hasta en tanto no se resuelva el procedi.miento contencioso, 
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porque con el resultado de éste último podría desaparecer el impedimento para el 

otorgamiento de su registro. 

Cuando después de la realización de Jos e~ámeii~s correspondientes no apareciere 

impedimento para otorgar: su. registro o. bien.: se:. hayan: ·subsanado Jos existentes, se 

procederá a expédfr el tífulo. si~ri<lC> ~~te el s~suricló ~~do c:le'cor1c1t.Úr el t.rá111ite para 

obtener el registro de urta marca. 

. -. . - . . -

Como último modo de concluir el trámite para obtener el registro de una marca es ·eJ caso 

de que el Instituto niegue el registro de Ja marca, lo cua.i' comunicará por escrito al 

solicitante, expresando Jos motivos y fundamentos legales de su resolución. Toda negativa 

debe basarse en las anterioridades e impedimentos reportados como resultado de Jos 

exámenes realizados y por supuesto tomando en consideración las manifestaciones que, en 

su caso, el interesado realizó al respecto. 

Ya sea que se conceda o se niegue el registro, Ja resolución será publicada en la Gaceta de 

Ja Propiedad Industrial. 

10.- DERECHOS Y· OBLIGACIONES DEL.TITULAR DEL REGISTRO DE UNA 

MARCA. - ,·· .. ----" 
o:--_;-· 

Como ya se menci~nó ~ní'~riorme~te.~ÍrJ~ls~~ d~ un~ ~arca para proteger determinados 

productos o servicios; según' sea ~J'caso' í~ éC:inti~re á'su titular determinados derechos pero 

también le impone algunas' obÍi~a~iÓÜe~.L~~ c:IClrechos iienen como finalidad el preservar Ja 
,. - ·-- ····_.-· ---,.·' 

exclusividad en el uso del registro:C t · .· ' ·' ·· -> • 

El principal derecho qll~ cit'Orga eÍ r~gis;rci d~ ~na mar~a es el usarla de forma exclusiva en 

territorio nacional,_.deie_ch~ que ~6ri1Í~~a ~ Óp~n~~ie ~~e-tercerás_'pe_r~Ünas)~·u_sen sin 

autorización de. su Íitul~;, est~ ÓIÍlmo der~chÓ se hace ~aler~jerciendoÍ~s a~cf ones legales 

correspondientes ya-sea ~n-é(ál-~a ci~ÍÍ (~epar~cióÜd~-dii'ñc:i;~·perjuidos). aclmini~trativa 
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(violación de derechos de propiedad industrial - infracción) o penal (comisión de delito en 

materia de propiedad industrial). 

El titular de un registro marcarlo. tambiéll adquiere el derecho de solicitar del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial; la aplicación de medidas provisionales, en caso de 

posible violación de su derecho al uso exclusivo. 

Otro derecho que tiene el titular de una marca registrada y que se déri~a:~el uso exclusivo, 

se refiere a autorizar. a te.rcem personas para q~e ~se~'~u rriárc'~. ~uío'riia~ión/que puede 

otorgarse bajo un contrato de licencia de u~o. o bie~ á~par~d6 co~ I~ figura j~rídica de la 
• ·, .••• e -: .• 1' ••• • ••• ·;.: ; -·-· ' .. •• ' 

franquicia. 
;, ··> -S~ ~.: .'- ·- ~:':):~. 

Otros derechos que adquiere el titul~r :~~ una m~r~a ;:~is~~~~~. ~Ón : IÓs ;d~ cederlos a 

cualquier persona o constitUir gravámenes sobre' la0 mÍ~~á. Incluso co:no derecho el titular 

puede solicitar la cancelación deire1i~tro d~ s~:~·á~~~.( . 
,.· .. -<_:::.· 

Como prerrogativa sobre una marca el titUl~r piJ~cl~ ~~Íiclt~ri a~i Í() dc:_sei la renovación de 

su registro. Esta renovación se solicita de~tro de 
0

los·6 meses ~ntefio~~s () posteriores al 
,-_·-. -__ :.,,---

vencimiento de la vigencia del registro correspondiente:< 

Por lo que respecta a las obligaciones que la L~y dei·~p~(i'pl~d~cl.J!ídÜ~ifiáJJe impone al 
- _-,· "', '·' - : __ e_,"' -.::,.-_._ .. _:oc-: •. :.<-o·-~-~--:- ,-:- - ··-::-:'=: .• 

titular de un registro marcarlo, y que tienen la finalidad de préserliar la vigeriCiií del registro 
- ~ ' '" :, • •!' 

Ji',:;;~·_:' '"'"'«''· ,:<:·' >"··' se encuentran las siguientes: 

a).- Usar la marca en territorio nacional tal comofüe registrada;'• o con.~odificaCioríes que 

b).- ~:a:1::r:a:~aa:e:::;~~:ti:a:ional .d~· .. ·lnáner~¡~o~ti~~a.;:si~)it~~i~iZne~¡de· tres 

años o más consecutivos, en pÓr 1~:~~~~sé\J~h''dé\)~5f¡J;~~~6t~~;~~·si~icios que 

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

c).- Usar la marca, precisamente como signo distintivo de Jo:S produ~tos, o servicios para los 

que se registró y no com2u~~de_l101nin11ciÓ~g~riérléadelos~mi~m()~· 
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d).- Indicar en. los productos o servicios que se encuentran amparados· por la marca la 

leyenda "Marca Registrada", o las siglas "M.R." o_ bien_el símbolo®· 

e).- No permití; ni tolerar que. la marca se t;ansforme en una denominación o signo 

~~~. .... ·.· . 

1).- Inscribir en el Instituto MexiCanode la Propiedad Industrial el contrato o licencia de 

uso de la marC::~ 'o,~n e{'~í.i~ ccm~t~ I~ tra~smisión de derechos de la ·misma~ o bien un 

gravamen. i.a',cC>ris~c~en.cia de, no realizar la inscripción correspondiente, impide que el 

acto celebrado prc>duzca'efectos él1 perjuicio de terceros . 
. ,, ... _.,. 

11.- MODOS DE CONCLUm EL REGISTRO DE UNA MARCA 

Los modos de concluir el derecho al uso de una marca, se traducen en procedimientos 

administrativos de nulidad, caducidad y cancelación del registro corespondiente. 

Antes de empezar a analizar cada una de las causales de nulidad, caducidad y cancelación 

de un registro de marca, es importante mencionar quetodcí' el 'procedimiento se tramita de 

conformidad con lo establecido en la propia Ley de .la Propiedad Industrial, sin embargo se 

aplica de manera supletoria el Código Fed~ral ·d~Pr~ceclirnientos Civiles. 
-: ·:.:>~.· - .··~·-<_;'_.·º> -

En primer lugar analizaremos las causales de\1~Údad cÍelr~gistro de una marca. 

El Diccionario para Juristas" de Juán·P~l~L~~;~:~l~ddefine la nulidad como el vicio de 

que adolece un acto .jurídico si se ha:i~;;Jiza'do i:'oií' viÓiadón u omisión de ciertas formas o 

requisitos indispensables pa'ra ~onsid~;.;;~i()'~();-;;J ~álido; · 
··:>;:_v-··;'.·: __ 

Después de referimos a la definiCiÓn"de. nuiicÍad; deb~ hacerse .como lo señala César 

Sepúlveda9 una distinción entre la nulidad del .registro y la nulid.ad de la marca. La .nulidad 
• ¡ ' 

del registro supone el incumplimientode requisitos formales, esta nulidad obliga al titular a 

efectuar un nuevo registro en forma regular, que de no hacerlo, e11ton.ces I_a marca sería sólo 

8 Juan Palomar de Miguel, "Diccionario para Juris!aC ediciones Mayo, S. de R.L; México, 1981, Página 
920. 

9 César Sepúlvcda, Op .. Cit. Págiua 216. 
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una marca de uso. En cambio la nulidad de la marca tiende a la desaparición de ella por 

entero, y una vez firme la resolución de anulación, no existe ningún derecho para usarla, sin 

embargo, Ja Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 151 únicamente se refiere a la 

nulidad del registro abarcando los dos tipos de nulidades. 

La fracción I del citado articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que el 

registro de una marca es nulo cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones 

de la Ley de la Propiedad Industrial o de la ley vigente en la época de su registro. Esta es la 

regla más general, ya que todo aquel registro que se haya obtenido en violación de las 

normas que establecen lo que puede ser objeto de registro como marca, o en contravención 

de las que señalan las formalidades y requisitos para obtener el registro, es nulo. 

Por su parte, la fracción 11 del artículo 151 concede la anulación de un registro cuando la 

maca objeto de dicho registro sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que 

haya sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha legal de la marca 

registrada, y que ésta se aplique a los mismos _o _similares productos o servicios, esta causal 

se configurará siem¡re que quien haga ·valer el mejor derecho de uso, compruebe haber 

empleado su marca de manera irtl~terrumpidaen el país o en el extranjero con anterioridad 

a la fecha de uso declarada por el que la registró . 
. - ·, ,·· .... -

. . . . . 

La causal señalada en la f~-cclÓn-~b,:~~ u11 ca~~go para quienes no han actuado con lealtad 

y buena fe ya qué su interidón ál realizar deé:Iai-áeiones falsas son las de engañar y obtener 

un beneficio indebido a costa de los- c~mpetld6ies o del público consumidor, así mismo 

significan actos de deslealtad ala~ prácti6as -ltone~ta5 del comercio. 

'· ·; 

La hipótesis contenida en la fracción IV, se refiere-_ a la nulidad del registro cuando éste se 

hubiere otorgado por error, inadvertencia o· diferencia de apreciación de que haya sido 

objeto al comparar una marca solici1ada con una anterioridad. Este puede ser un mecanismo 

como lo señala César Sepúlveda10 para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

corrija cualquier inadvertencia, error o diferencia de apreciación al realizar el examen de 

1° César Scpúlvcda. Ob. Cit. Página 219. 
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novedad a la marca solicitada, o bien haya omitido citar anterioridades a la misma, y que 

_ constituyan impedimento para el otorgamiento del registro en estudio. 

Finalmente la fracción V establece una causa de nulidad sui generis según la denomina 

César Sepulveda11 , ya que nace de una práctica viciosa con respecto al representante o 

agente de una empresa extranjera, titular de la marca en el extranjero, quien obtiene el 

registro de la misma marca en territorio nacional a su propio nombre, sin el consentimiento 

expreso de la empresa extranjera; situación que en determinados casos se realiza para 

presionar al representado, o para obtener ventajas comerciales o ingresos indebidos. En esta 

hipótesis se considera al registro obtenido de mala fe, por lo que el titular de la marca en el 

extranjero podrá solicitar la nulidad del registro nacional. 

Una vez analizadas las causales de nulidad de un registro marcarlo, procederemos a 

analizar otro modo de concluir el registro de una marca, este es la caducidad. 

La palabra caducidad de confonnidad con el Diccionario para Juristas12 es la "Acción y 

efecto de caducar, perder una ley o un derecho su fuerza o vigencia" y caducar es "Perder 

su fuerza una ley, contrato, reglamento, etc." Y "Extinguirse un derecho, una facultad, una 

instancia o recurso."' 

De las definiciones anteriores, y aplicadas a la propiedad industrial, específicamente a las 

marcas, podemos decir que la caducidad de un registro marcarlo se da cuando el titular de 

una marca pierde el derecho al uso exclusivo de la misma .. 

En la vigente Ley dela Propiedad Industrial co~o p~mei'~áúsal de ~cadl.l6Ídaddel registro 

marcarlo, se encuentr~ In· falta de renovación :cl~i ~i;:r;:o:}~~6 s~ ~~~61'd~l'áu~o de los 

derechos de los que goza el titular d~ un°ie~lstro;~'a'i6~íio, -~émsiste en solicitar la 

renovación de su registro marcario. La vigen6'ia d{~~ regi~Íro marc~~~ es de 10 años 

contados a partir de la fecha de presentación el~ I~ s~iÍcit~d d~ registro de la marca 

11 Ibid. 
12 Juan Palomar de Miguel, Ob. CiL Página 203. 
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correspondiente, sin embargo, su titular para continuar gozando del derecho a su uso 

exclusivo por mayor tiempo, puede solicitar Ja renovación del mismo por períodos iguales, 

es decir, por otros JO años, es importante mencionar que Ja reriov.ació.n ~e conformidad con 

el artículo J33 de Ja Ley de la materia, debe solicitarse por el titúlar de Ja marca dentro de 

los seis meses anteriores o posteriores al vencimiento de Ja vigencia del registro 

correspondiente. 

Otra razón por Ja cual el registro de una marca caduca es por la falta de uso, es decir, 

cuando Ja marca haya dejado de usarse durante los 3 años consecutivos anteriores a la 

presentación de Ja solicitud de declaración administrativa de caducidad, esta causal que se 

actualiza salvo que existan circunstancias independientes de Ja voluntad del titular de la 

marca y que constituyan un obstáculo para realizar su uso, estas circunstancias podrían 

tratarse de restricciones a Ja importación u otros requisitos gubernamentales. 

Para comprender mejor cuando una marca es usada o bien deja de utilizarse, habrá que 

mencionar que se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando Jos productos o 

servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o .se encuentran disponibles en 

el mercado en el país, en Ja cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres 

en el comercio, o bieri fa marca· se encuentra en uso cuando se aplique a productos 

destinados a la expo.riación> . . -

.. ,;;'_,, - ~ -' ' . 
Otra de· las maneras. en que concluye el registro de una marca es por •virtud de su 

cancelación. 

Por cancelación del registro marcarlo debe entende.rse la terminació~ de la exclusividad de 

uso de Ja marca, otorgada al titular por'su'registrCI. füta é:~ncelación pued~ p~~sentarse de 

diversas formas: la primera· de ell~s. es.'¡Jcir'la caricelad6ri vol~niaria;'solicitácfa p~r el 

titular de Ja marca, de man_era libre y unilateral, como derecho que le confiere la Ley por Ja 

exclusividad del registro. 
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Los efectos de la cancelación voluntaria, son inmediatos ya que el registro marcarlo deja de 

surtir efectos, en el mismo momento en que se presenta el escrito de cancelación, sin que 

medie la expedición por parte de la autoridad de un oficio que desahogue un procedimiento, 

sino que únicamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contará con la 

facultad discrecional para verificar que quien hace la petición de cancelación, sea realmente 

el titular del registro marcario, por lo que simplemente corroborará o solicitará la 

ratificación de la petición del titular o causahabiente del registro, según' sea el cáso. 

La cancelación voluntaria también puede ser resultado de una negociación con terceras 

personas y cuya finalidad es resolver conflictos que se derivan del registro de 1.amarca, o 

bien, porque como también lo menciona Alfredo Rangel Ortiz13
, esta t~rcera pe~s~ná desea 

registrar una marca igual o parecida a la ya registrada y as[ a través· de la can~~fación se 

evita un procedimiento administrativo por un lado, y por otro lado se elÍminaniós. ~osibles 
impedimentos para otorgar el registro del tercero. 

Otra de las modalidades de la cancelación del registro de la marca, es cuando se transfonna 

en una denominación genérica, que corresponde a uno o varios de los productos o servicios 

para los cuales se registró, de tal modo, que en los· ·medios comerciales y en el uso 

generalizado por el público, la marca ha perdido su carácter distintivo, es decir, la marca se 

convierte en una denominación de uso comú~'.·en .el noltlbre usual del producto. Es por ello 

que el titular debe cuidar que el público consumidor perciba la marca y se refiera a ella 

como tal, de manera que evite que el. signo se convierta en palabras de uso común o en 

denominación genérica. 

La obligación que tiene el. ti~l~r de urui marc~;para evitar que la misma se convierta en un 

ténnino genérico, consiste en Una ·~lgi'~~biapert11anente del uso de IÍl marca, así como de la 

publicidad que sobre lamismá ~e re~lic~. 

13 Alfredo Rangel Oniz, "Modos de Concluir e( perecho a la Marca". Libros de México, México, 1984. 
Página 69. 
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El maestro David Rangel Medina hace una serie de reflexiones para preservar la 

exclusividad y distintividad de la marca: 

1.- Los artículos a los cuales se aplica la marca, deben tener un nombre genérico, diferente 

al nombre de la marca. 

2.- La marca no debe usarse de manera supletoria en un sentido genérico. 

3.- El propietario de la marca debe evitar que se convierta en una expresión genérica, 

mediante el abuso de popularidad que otros hagan. 

4.- El titular debe vigilar estrictamente aquellos a quienes se les encomiende la prom()ción 

o publicidad del signo. 
.· -.-, 

5.- El titular debe utilizar las leyendas "Marca Registrada", "M.R;" o ®, y exigfr a los 

licenciatarios, publicistas, que se apeguen estrictamente a los lineamientos qu7 se les 

indique sobre el uso de estas leyendas. 

6.- El titular y licenciatario deben vigilar que tanto la compet~~cia, e:iirri~ ~é~ios' impresos 

o publicitarios, utilicen la marca de manera preponderante ; r;¿.c6~ii'~~··sinónimo del 

producto o designación del mismo. 

-:: -_. <·:~-:- > 

Los modos de concluir el derecho de la marca constituy~n In convergenci~ dd los d~rechos 
' ·-' - .• :~ • . -· _;. - - ' . - ';·_;-,-7", "•·7··-- : "' - - --

y obligaciones del titular del registro de la marca. Es en el propietario de. In marca en quien 

reside el deber de vigilar, mantener y preservar sus derechos y apegarse n la 'norma, para . . 
que los modos de concluir el derecho de la misma le representen.un instrúmento a·su favor 

y le permitan conservar el derecho a la misma. 

JI.- NOMBRE COMERCIAL 

1.- CONCEPTO 

El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la 

empresa de una persona fisica o jurídica, de entre las demás que tienen la misma o similar 

actividad industrial o mercantil~ 4 . 

1
•
1 David Rangcl Medina. ldem. Página 82 
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Se considera nombre comereial cualquier signo, denominación, palabra o figura que sirve 

para distinguir un establecimiento. industrial, é:Ómercial o de seíVicios, ·dentro de una zona 

geográfica donde esté establecida su cÍientela, de otros de su misma especie o giro.1 5 

Algunos autores identific.an al. nombre comercial como el rótulo del establecimiento, es 

decir, el signo exterior de los locales de la negociación. Por su parte Rodrigo Uria 16 dice 

que el rótulo es el nombre bajo el cual se da a conocer al público, un establecimiento, cuyo 

registro le da la especial característica de que el mismo tiene efectos limitados al Municipio 

donde está ubicado el establecimiento. 

El nombre comercial se constituye por los signos distintivos, las palabras o frases que se 

utilizan en las negociaciones que desean. diferenciarse de· las de~ás .. ries6é:ia~iones, 
est~blecimientosy empresas que se dedican a una actividad mei~antÜd~Í(mism~~énero o 

giro comercial. • .':· ·:•:· 
.,_,., ",·,,; '·'_:¡.- ,.., 

. · .. .... ·,-: . ' ·- ,. ' .·.• ..•. ----~.·.:_ .... ',~· -,: <-...:~-?...:.-- /-"'-·: ___ :~~~-: ···;~<-.:. .~ 

2.- MODOS .l)E ADQUIRIR EL DERECHÓ·:EXCLUS!Yt:>' AL NOMBRE 

COMERCIAL···· ·•· ... ·· .....• -.. ~.-.: .. :· .. )_:~~~;xu~ .•. ,.;·xeli 
La fuente que origina7l •derecho al uso'e~clllsivo~el no~b~e cÓmeréial es el uso del signo 

:~:::;:·q:ed::¡;º:1eri;jf:~~EJd{1:~:¡f~t%~r~i~;~1~i:~f~Jt~J~lª~l~r~:~~s~:0:a0:e~: 
constante e i~intedumpicla~ '.• '. ·:"' ·;; i;~;: , · }.: ;,, '.~ ,.::: ::> 

:~:;:: .::i:~gf ~;~:ij:;r~:r~~r¡i~~~;~g:2~i~rnn·re;., -
-·:.":'~)~, .,_ ~;-: .. ::·:·.'~-' 

No obstante lo anterior, la exclusivida~ de tal cl~+ho ~616 se r~d6~~~~ si ~o~curren ciertas 

circunstancias, como son el uso efec¡ly~ de Í~ derioiti'í'~~~i~'r;-;·~~~~;dl~ha d~nÓ~inación no 
~,-: - :;._ .. '...! 

"Carlos Viilamata Pascllkes. "La Propjcdad Iiuelectua!" Editoñal Tñ!las. Mé.xico 1998. Página 294 
16 Rodñgo Uria "Derecho Mercantil" Undécima Edición. Madñd 1976. Página 63 
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se encuentre dentro de alguno de los impedimentos señalados por la Ley de la Propiedad 

Industrial para su publicación. 

Sin embargo, el nombre comercial podrá publicarse en I~ Gaceta de la Propiedad Útdustrial, 

a fin de establecer una presunción de b~ella fe por q~ieÍt c:~plea dichÓ signo . 
. -. . . ·' . . -

3.- REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DEL NOMBRE 

COMERCIAL' 

Para obtener la publicación de wi nombre comercial es necesario presentar una solicitud, 

cabe señalár ~u·e s~·tiát~. d~I ~ismo formato que se emplea para solicitar el registro de una 

marca. En dicha solicitud se deberán señalar los datos completos del solicitante y su 

apoderado. 

:,•.e·'.: ::·-· 
Como tercer punto de la solicitud de publicación de nombre_com.eréial se encuentran los 

datos referentes al signo distintivo a publicar, es decir, la d_eno~irlai:ióri·C:on la cual se 

anuncia el establecimiento, al igual que para la marca -un dato importante .que debe ser 

incluido en la solicitud de publicación, es el de la fecha exact~ d~sde Ja cual se usó el 

nombre comercia~ esta fecha resulta ser más importante en el· nombre comercial, porque 

como ya se mencionó el derecho al uso exclusivo de un. nombre-comérciitl .se adquiere por 

el uso efectivo que se haga de él para distinguir una negociación mercantil. Al igual que en 

el registro de una marca, en la publicación de un nombre comercial, la declaración de la 

fecha de primer uso resulta ser en algunos casos determinante para que la autoridad 

determine quien goza de mejor derecho a obtener el uso exclusivo sobre la denominación 

en cuestión, así mismo la fecha de primer uso resulta importante para determinar la buena 

fe en el uso de dicha denominación. 

También deberá· indicarse el giro mercantil preponderante del establecimiento al que se 

aplica el nombre c~lll-e,rcial_qu_e se solicita se publique. En el recuadro correspondiente a la 

ubicación del establecimiento, se señalará el domicilio completo (calle, número, colonia, 
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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

código postal, población, estado y país) donde se encuentre el establecimiento que emplea 

el nombre comercial de ref!rencia. 

La información anterior, se realizará bajo protesta de decir v'erdad, firmando para ello la 

solicitud ya sea el mismo titular o bien su apoderado. 

4.- DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE• PUBLICACIÓN DEL 

NOMBRE COMERCIAL 

A la solicitud de publicación de un nombre comercial deberá anexarse la siguiente 

documentación: 

1.- El comprobante de pago de la tarifa por publicación de nombre comercial. 

2.- Documento original con el que se acredite Ja personalidad del apoderado, o bien copia 

simple de la constancia de inscripción de Ja personalidad en el Registro General de 

Poderes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

3.- Fe de hechos, en la que fedatario público incluya nombre del titular, giro y ubicación 

del establecimiento que emplea el nombre comercial cuya publicación se solicita, así 

como una fotografla donde se ostente dicho nombre comercial. 

4.- Demás pruebas que acrediten el uso efectivo del nombre comercial en un giro industrial 

o comercial. 

5.- TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DEL NOMBRE 

COMERCIAL 

Una vez requisitada la solicitud de publicación de un nombre comercial ésta se presenta 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la Dirección de Marcas, 

Subdirección de Examen, no hay que olvidar que la solicitud se presenta en el formato 

autorizado, cuando la solicitud se ingresa a ventanilla, las autoridades le realizan un 

examen previo, en el cual se revisa que la solicitud cuente con la información necesaria 

para darle ingreso. 
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Al verificar que la solicitud cuenta con toda .la información necesaria le ponen un sello que 

contiene un número de entrada, fecha y hora de presentación y un número de expediente, es 

importante mencionar que con el IIÚmero de expedí.ente será ideritificada la solicitud de 

publicación del nombre comercial ell cuestión,.hasta en tanto sea ordenada la publicación 

correspondiente. 

Una vez ingresada la solicitud, se procede·~ realizar al nombre comercial cuya publicación 

se solicita, el examen de fondo, a fin de verificar si es procedente publicar tal 

denominación en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, esto quiere decir, se 

verifica que la denominación propuesta para su publicación no se encuentre en ninguna de 

las prohibiciones señaladas en los artículos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Así 

mismo, se lleva a cabo el examen de novedad a efecto de descartar una posible afectación 

de derechos adquiridos por terceros. 

Este examen de fondo se practica para determinar si existe algún nombre comercial 

idéntico o semejante en grado de confusión, aplicado al mismo giro mercantil, cuya 

publicación se encuentre en trámite o un nombre comercial ya publicado con anterioridad. 

De igual forma, el examen tendrá por objeto investigar, si existe una marca registrada o en 

vías de registro que ampare productos o servicios iguales o similares a los que se relacionan 

con el principal giro de la empresa en la que se emplea el nombre comercial. 

Si como resultado de los exámenes anteriores, aparecen impedimentos para or.denar la 

publicación solicitada, ya sea porque la d¡;nominación constituye una prohibición o porque 

se reportan anterioridades, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lo comunicará 

por escrito al solicitante para que realice las manifestaciones que a su derecho convengan. 

6.- REQUISITOS DEL NOMBRE COMERCIAL PARA SU PUBLICACIÓN EN LA 

GECETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
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Como ya se mencionó anteriormente, la simple adopción de .un nombre comercial en una 

negociación no es suficiente para que el .derecho al uso exclusivo de d.icho nombre surja a 

favor de su propietario, ya que la éxeiusividadde tal der'e~ho,'~ólo se rec~noce si concurren 
' '· ' -- . , ,·, _. __ 

las siguientes circunstancias: 

•!• Que la denominación o el nombre de que se trate,. se esté. utilizando efectivamente 

para distinguir un establecimiento. 

•!• Que la denominación o el nombre empleado en la negociación, sea conocido dentro 

de la zona geográfica delimitada por la extensión de la clientela efectiva de dicha 

negociación, o en su caso, en toda la República. 

•!• Que la denominación o el nombre adoptado, usado y conocido, ya sea en una zona 

geográfica delimitada o en todo el territorio nacional, tenga caracteristicas propias, 

originales, de manera que de ser empleado por un tercero, provoque confusiones o 

errores entre el público consumidor. 

•!• Que la denominacién o el nombre que se desea publicar, no tenga ninguno de los 

impedimentos legales que existen para que una marca sea registrada. 

7.- MODOS DE CONCLUIR EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE 

PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL 

Si del resultado de los exámenes realizados a la solicitud de publicación de un nombre 

comercial, aparecieran impedimentos o anterioridades, el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, se lo comunicará al solicitante, otorgándole 2 meses para que 

manifieste lo que a su derecho convenga en relación con Jos impeclimentosy anterioridades 

que le sean citados. 

No obstante los 2 meses otorgados para dar cumplimiento a lo requerido, el solicitante 

podrá gozar de un plazo adicional de otros 2 meses para cumplir con lo señalado en el 

párrafo que anteced.e. · 
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Si el solicitante no da cumplimiento o no manifiesta lo que a su derecho convenga en 

relación con los impedimentos y anterioridades citados en tiempo, entonces su solicitud se 

tendrá por abandonada. Dado lo anterior, podemos decir que el primer modo de concluir el 

trámite para obtener la publicación de un nombre comercial, es el abandono de la solicitud 

correspondiente. 

Pero si el interesado, en tiempo realiza manifestaciones sobre el impedimento o 

anterioridades citados, y por tal motivo modifica o sustituye' la denominación solicitada en 

primer lugar, entonces se considerará como una _nueva solicitud, en cuyo caso se realizarán 

todos los trámites correspondientes a una solicitud inicial, incluyendo el pago de la tarifa 

correspondiente por la publicación de un nombre comercial. 

Ahora bien, si el solicitante de la publicación del nombre comercial en cuestión, al realizar 

manifestaciones sobre las anterioridades reportadas, puede demostrar alguna de las causales 

de caducidad, cancelación o nulidad señaladas en la propia Ley de la Propiedad Industrial, 

con la cual pueda verse afectada la vigencia del o los -nombres comerciales o las marcas 

señaladas como anterioridad, éste deberá iniciar el procedimiento contencioso 

administrativo correspondiente, y consecuentemente solicitar que su -solicitud de 

publicación, en ese momento en estudio, quede --;;n suspenso hasta en tanto no se resuelva el 

procedimiento contencioso, porque con el~ resultad_o- de este iíttimo po-dria - negarse 

definitivamente la publicación del nombré- comerdát :correspondi'e'nte: o:'bien,' podrá 

desaparecer el impedimento para la publicación dél nombre comercial que solidta~-

De lo anterior, se desprende como segundo modo de concluir' él trámiié-de la s'citicitud para 

obtener la publicación de un nombre comer~ial es el d~ 0 que'zeJ )"r;~tiÍiit~;niegue su 

publicación, tal negativa debe basarse en las anteri~ridades e iiii'p~diÍn~rito~ reportados 

como resultado de los exámenes realizados y por supuest~ tl>lll~~Hl~- e~'~orisi~eración en su 

caso las manifestaciones que el interesalo re_alizó al respecto. 

- - -
Ya sea que se conceda o se niegue la publicación del nombre -com-ercial, la resolución se 

comunicará por escrito al solicitante y se publicará en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 
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8.- PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL EN LA GACETA DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL· . . 

Como tercer modo de concluir .el trámite de uná. sólicitud' de'. publicación de un nombre 

comercial se presenta cuarido después de lá reali~ació~ d~ lo~ exá~enes de fonna y fondo o 

novedad, no aparece impedimento legal algimó ··para. ·ordenar la .'publicación 

correspondiente, o bien, que dichos impedimentosapa~;ñtesh~~an ~icÍo·~~bsanádos: por lo 

que se procede a expedir la orden para la publicación del ~ombr,e écirnercial ~olicitado en la 

Gaceta de la Propiedad Industrial. 

9.- EFECTOS JURÍDICOS DE LA PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL 

EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

La posibilidad de que el nombre comercial sea public.ado, producirá el efecto de establecer 

la presunción de la buena fe en la adopción y uso cÍern~inbre comercial de referacia. 17 

El objeto de la publicación de un nombre comercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial, 

consiste en la protección que se Íe da al ncirnbre de una empres~· e>. e~tableélmiento 
industrial, comercial o de servicio y el derecho á ~u u~o exclusivo:·J~nt;~ de la zona 

geográfica de la clientela efectiva del establecimient~ ~I q~e se apli,ca ~I ~;;':nb;e ccimercial, 

protección que se dará en todo el territorio de la República Mexicana; si existe difusión 

masiva y constante del mismo a nivel nacional. 

El efecto de la publicación del nombre comercial tiene una vigencia de 1 O años, sin 

embargo dicho efecto puede prolongarse, solicitando la renovación de dicha publicación, 

por un periodo similar, y se podrá solicitar la renovación de manera indefinitiva, siempre y 

cuando el titular demuestre que ha empleado el nombre comercial en cuestión en el 

establecimiento cuyo giro fue protegido. 

11 Joaqu(n Rodrlgucz Rodríguez. .. Curso de Perccho Mercantil'', Tomo 1, Editorial Pomía. 16'. Edición, 
México, 1982, Página 42 l. 

35 



Cabe mencionar, que la renovación .que nos ocupa deberá solicitarse durante. el último 

semestre de cada período de 1 O años. 

10.- DERECHOS y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PUBLICACIÓN DEL 

NOMBRE COMERCIAL 

El principal derecho que confiere Iá publicación de un nombre comercial,.es su uso de - . - -

forma exclusiva ya sea dentro de una circunscripción determinada o en todo él territorio 

nacional. Uso exclusivo que conlleva el derecho de impedir que terceras personas realicen 

un uso del mismo o de uno semejante en grado de confusión,• para:. amparar un 

establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o, si~Ú~rgfro, sin su 

autorización. 

Derivado del derecho anterior, el titular de la publica~ión d~ un norri,'.re~~~;~rcifl también 

tiene el derecho de solicitar al lns;itu;o Mexicano de laPiC>~i«:d~d I_~~u~iri~1:' Ía.aplicación 

de medidas provisionales en caso de ~{()í~~ión iÍ ;ude~e~ho ~l. u~o ~~·c1~-~v6'd~ s~ nombre 

comercial, por terceras personas. · ;_. •.;; ·:·~.; }(' .;> '· .:·_--·.~· 

Otro derecho que tiene el tituia,r,deull ll~ihbre éorpe~cial publicado y que también se deriva 

del uso exclusivo que sobre ~¡ ii~F~~~-'cC>in:r,~1;¡.tti;h~. ~~:~éfiere ~ autorizar ª terceras 

personas su uso, a través de un contrato.dé:i IicénCia' de uso o una franquicia. 

El titular de un nombrd cdrh~r~i~f pÜbli~adó pu~de transmitirloju~to cC>n eie~tablecimiento 
que ha sido identiflcadó b~j~'¡á:~~riocii'inación distintiva, salvo estipulación en 'cC>ritrario. 

·--:,-':-. . ,.,-- ;;, . . _. -

El titular de un nolribre col11er~i~Ípubliéado, también puede solicitar que sedeclare nulo el 

registro de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión con su nombre 

comercial. 
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Incluso como derecho al uso exclusivo de un nombre comercial, concedido por su 

publicación, el titular puede solicitar la cancelación del mismo. 

Por lo que respecta a las obligaciones dei' titular de la publicación de un nombre comercial, 

son las mismas que en la Ley de la Pió.piedad Industrial se imponen al titular de una Ínarca, 

entre las que se encuentran: 

a).- Usar el nombre comercial dentro de la zona geográfica donde se localice el 

establecimiento en el que se emplea o en su caso, en todo el territorio nacional tal 

como fue publicado o con modificaciones que no alteren su aspecto dillintivo. 

b).- No dejar de emplear el nombre comercial en el establecimiento cuyo giro se protegió 

por más de tres años consecutivos. 

e).- No permitir ni tolerar que el nombre comercial se transforme en una denominación o 

signo genérico. 

d).- Inscribir en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el contrato o licencia de 

uso que sobre el nombre comercial se celebre o en el que conste la transmisión de 

derechos del mismo, ya que la consecuencia de no reali~ar la inscripción 

correspondiente, impide que el acto celebrado produzca efectos en' perjuicio de 

terceros. 

Finalmente debe mencionarse que los efectos de la publicación de un-n~oi·bre.c.o~ercial 
cesan por las siguientes causas:" 

•:• A solicitud expresa" del titular de los derechos de uso exclusivo del, nombre 

comercial. 

•:• Por que el tituÍ~l'.d~'_í~- pub!Í6~~iÓn del nombre comercial no renovó los' efectos de la 

publicación ~ri-té;.ri,iri~~ de;Ill Í~y. 
·:· Por que el I~stit.1;6 1-:i~~¡¿~;-¡6 dé la Propiedad Industrial así lo haya declarado, como 

resultado d~ ~i'i'~j*~e;li~i~rito administ"ativo seguido de oficio o a -petldón de 

parte, por -haber consider~do que el nombre comercial en cuestión había ~ido 
publicado en c_~ntt"a\fellción a la Ley de la materia. 
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111.- AVISO COMERCIAL 

1.- CONCEPTO 

De acuerdo con el artículo l 00 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial se considera 

aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público 
. ,' : . 

establecimientos o negociaciones, comerciales, industnales o· de, servicios .• ,productos o 

servicios, para distinguirlos de.los de su eipecie. 

El aviso comercial es el slogan con el que se dan a conocer al público lllercancía·s, s~rvicios 
o establecimientos, es decir son los textos con los que se dan a conocer al público, .como 

medio de propaganda, por ello también se le denomina anuncio com~cial. 

Con el aviso comercial se particularizan las originales frases publicitarias .que ·forman la 

literatura de que se valen los medios de comunicación para difundir las marcas, los 

nombres comerciales y las denominaciones de origen1
•
8 

2.- REQUISITOS DEL AVISO O ANUNCIO COMERCIAL 

En el aviso comercial también se aplican las disposiciones relacionadascon las marcas, de 

lo que se desprende que en cuanto a requisitos q~e d~he ~d~{~~~(~ c~brlr u~ aviso o 

anuncio comercial, en primer lugar tenemos l~s limitmt~s-~f~~fricci<ln~scóntenipladas en 

los artículo 4 y 90 de la Ley de la Propiedad lndustrfái ¡;-;.; ~u~~to á clen~'ritiii'~ci~nes que no 
. . ' ·- - . -<... - ,. . . y • • ' •• -· - ., ••• " • - •••••• ',. ~= .. - . . . 

pueden ser protegidas como tal, así como á'quella!iqúe.seán' ccintraria's 'át ordén pÓblico y a 
la moral. ': ·'.:'.·:::, •;<<·.: ,;;:e·.·~¡'. : .. 

'-:-:-.:- ·. 

Sin embargo, en relación con los avisos ~d~~rl:i~I~~/:~ '~~: t~S~an. únicamente 

disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, sino que estás tienen que cumplir con 

ciertos requisitos contenidos en otrlls ordenamientos legal~s/·cómo d Reglamento de 

Anuncios, la Ley de Protección al Consumidor y la Ley General de Salud. 

18 David Rangcl Medina. lbidcm. Páginas 90-91. 
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3.- DATOS Y DOCUMENTOS ANEXOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL 

AVISO O ANUNCIO COMERCIAL 

Al igual que las marcas, el derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtiene 

mediante sú registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Para obtener el registro de un aviso comercial es necesario presentar una solicitud ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; en dicha solicitud se deberán señalar los 

datos completos del solicitante, y su apoderado. Así como los datos referentes al signo 

distintivo a registrar, es decir, en este apartado deberá ponerse tal y como va a utilizarse la 

leyenda, frase u oración que se registrará bajo la figura del aviso comercial. También 

deberá indicarse la clase a la que pertenecen los productos o servicios o establecimientos 

que publicitará o se anunciarán con el signo distintivo a registrar y éstos se especificarán. 

Un dato importante en esta solicitud, al igual que en la solicitud de registro de marca y 

publicación de nombre comercial, se refiere a-la fecha exacta eil 111 cual se usó por primera 

vez la frase u oración a registrar. Ahora bi~n. tj~~~i eI~~iso come.~~ial 11~ h~ ~ido usado, 

entonces deberá dejarse el espacio· corr~~po~di~~te·en bÍanco, )i '. enton~es Iá autoridad 
. '. _- . " .· ... _ ·. _,_· _. - ' -__ -.: - -' _- ' : . - - __ · ::. ·-, -. -- ,_· -~-- ; ·. ·. . . ·. __ - . . 

inducirá que el mismo no ha sido utilizado ~ó~- ánierlorldacf~iá preséntaCiÓnde la ;olicitud 
.. - . _,. . .. - . . .._,'-.c·-o- - - ·------. --

de su registro. 
-;_,-.:·-=··· 

\··• 

··. ,. ·, ,·, 

En el recuadro correspondiente:~ laubl.cación d~I establecimiento, se seflalará el domicilio 

(calle, número, colonia, ~Ódig;, po~t~I. población, estado y país) donde se fabriquen o 

comercialicen los producto(ó's~ prestafl los se~icios que se publicitarán con el aviso 

comercial a registrar.--: .-

Finalmente, se deber~ indicar si se va a reclamar la prioridad de registro, esta prioridad se 

solicitará cuando previo a la presentación de la solicitud de registro de un aviso comercial 

en México, este mismo registro se haya solicitado en otro país, en cuyo caso la fecha de 

prioridad será la correspondiente a la fecha de presentación de la solicitud en el extranjero, 
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en donde además de señalar la fecha, se indicará el país de origen y el número que de 

expediente le correspondió. 

La información anterior, sé realizará bajo protesta de decir verdad, firmando para ello la 

solicitud el misn:io solicÍtanteo bien el apoderado. 

A la solicitud de registro de aviso comercial deberá anexarse la siguienie documentación: 

l.- El comprobante de pago de la tarifa por registro de aviso comercial. 

2.- Cuando el registro del aviso comercial se solicita por dos o más personas, se P.resentarán 

las reglas de uso del aviso por parte de )os copropietarios, así como los té~Íninos para 

otorgar licencias de uso o transmisión del mismo. 

3.- Documento original con el que se acredite la personalidad del apoderad~,. o bien copia 

simple de la constancia de inscripción de la personalidad en el' Registro General de 

Poderes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

4.- TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL AVISO O ANUNCIO 

COMERCIAL 

Una vez requisit~daias~;lciÜJd de registro de aviso comercial y al momento de presentarla 

en Ja venianilia'córrespondierite del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le 

realizan un exa~~;,:·pre\ii~ •. en eI cual se revisa que la misma cuente con la información 

necesaria para darle ingreso; al ingresarla se le pone sello con un número de entrada, fecha 

y hora de present~cl.ón y u:ri número de expediente, es importante mencionar que con el 

número de expedierite será identificada la solicitud de registro de aviso comercial hasta en 

tanto sea otorgad~ s1{registro. 

Una vez ingres~da la soli~ifud, se proc~de a realizarle el examen para verificar si es 

procedente otorg~!' é.I registro e~ términos de. la Ley de Ja Propiedad Industrial, esto quiere 

decir, que se verifica que.el aviso comercial propuesto para su registro no se encuentre en 

ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad 

Industrial. Asi mismo, se lleva acabo el examen dé novedad a efecto de verificar que al 
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otorgar el registro no se produzca una posible afectación de derechos adquiridos por 

terceras personas. 

En esta etapa del proceso de análisis de la solicitud_ de registro se verifica o· descarta la 

existencia de un aviso comercia(:~na: marc~ o ~n n~rrÍbre comercial, ya registrado 

anteriormente y que resulte ¿er lg~~I; Ó s~ril~ja'ote en g;adó de confusión, o bien la 

presentación anterior de uná soli~itud d~ re~i~tro d~ es~ aviso comercial. 
- _-_.·,::-:: •. ,:'.-''·-,., ,·:·,-.º,-,· ,_., · .. 

Si como resultado de· los exámell~s· .anteriores, aparecen impedimentos para otorgar el 

registro solicitado, ya sea porque la frase u oración a registrar constituye una prohibición o 

porque se reportan anterioridades, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lo 

comunicará por escrito al solicitante para que realice las manifestaciones que a su derecho 

convengan. 

5.- MODOS DE CONCLUIR EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO 

DEL A VISO O ANUNCIO COMERCIAL 

Si del resultado de los exámenes realizados a la solicitud de registro de un aviso comercial, 

aparecieran impedimentos o anterioridades, el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, se lo comunicará al solicitante, otorgándole 2 meses para que manifieste lo que a 

su derecho convenga. No obstante los 2 meses otorgados. para ·_dar cumplimiento a lo 

requerido, el solicitante podrá gozar de un plazo adicional de otros 2 meses para cumplir 

con lo antes señalado. : .' --\ :~ :-~~:_:-~;-~ 

Si dentro de los 2 mesesotorgádos o de los dos mes~~·:~dl¿ional~~;~I ~~~~itante no da 

cumplimiento·() M manifiesta. lo que a _su derechÓ>~on~eri¿~}~ rel~ciÓn con los 

impedimentos y'a~t~rl~rldad~-~ ci;a~~~.--e~tori~~s ~u_;oÍÍcitliJ ~~~t~~cl~~ ~6r ~~¡~donada, por 

lo que el primer modo el~ 6oncl~Ír el. trámite pa~a obt~ner el regis;rC> de 'un aviso comercial, 

es abandonand6: la ~olicÍtud corresp'ondie~tc;. : 
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Pero si el interesado al realizar manifestaciones sobre el impedimento o anterioridades 

citados, modifica o sustituye el aviso comercial inicial, entonces las modificaciones se 

sujetarán a un nuevo trámite, es decir, se considerará como una nueva solicitud, en cuyo 

caso se realizarán todos los trámites correspondientes a cualquier solicitud inicial, 

incluyendo el pago de In tarifa correspondiente por el examen y otorgamiento de un 

registro de aviso comercial. 

Ahora bien, si el solicitante del registro del aviso comercial al realizar manifestaciones 

sobre las anterioridades reportadas puede demostrar alguna de las causales de caducidad, 

cancelación o nulidad señaladas en Ja propia Ley de Ja Propiedad Industrial, con Ja cual 

pueda verse afectada la vigencia del aviso comercial señalado como anterioridad, iniciará el 

procedimiento contencioso administrativo correspondiente, y solicitará que su registro en 

estudio quede en suspenso hasta en tanto no se resuelva el procedimiento contencioso, 

porque con el resultado de éste último podría desaparecer el impedimento para el 

otorgamiento de su registro. 

Como segundo modo de concluir el trámite para obtener el registro de un aviso comercial 

es el caso de que el Instituto niegue su registr~. ··lo· cual-• comüni~ará · po~, escrito al 

solicitante, expresando los motivos y fundnme~tos leg~esde-su~resol~ciÓn;·Todn negativa 

debe basarse en las anterioridades e_ impedimentos répc)rtados_c·cc:imo resultado· de los 

exámenes realizados y por supuesto tomando en consideradón en su caso las 

manifestaciones que el interesado realizó al respecto. 

Como último modo de concluir el trámite para· obtener el registro de un aviso comercial se 

presenta cuando después de la realización de los exámenes correspondientes no apareciere 

impedimento para otorgar el registro o bien s~ hayan subsanado Jos existentes, se procede a 

expedir el título, que ampare el registro del aviso comercial en estudio. 

Ya sea que se conceda o se niegue el registró del aviso comercial, la resolución será 

publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 

42 



6.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL REGISTRO DEL A VISO 

O ANUNCIO COMERCIAL 

La principal prerrogativa que confiere el registro del aviso comercial a su titular, es su uso 

de forma exclusiva en territorio nacional. Uso exclusivo que conlleva el derecho a oponerse 

que terceras personas realicen un uso del mismo sin autorización del titular. 

En relación con el derecho anterior, el titular del registro de un aviso comercial también 

tiene el derecho de solicitar del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la aplicación 

de medidas provisionales en caso de violación a su derecho al uso exclusivo de su aviso 

comercial, por terceras personas. 

Otro derecho que tiene el titular de un aviso comercial registrado, se refiere a autorizar a 

terceras personas su uso, a través de una licencia de uso. 

De igual forma el titular de unaviso comercial registrado puede transmitir sus derechos 

derivados de dicho registro, o bien constituir gravámenes sobre su signo distintivo. 

Incluso comoclerecho al l.lso exclusiv~de)'.1n aviso comercial, concedido por su registro, el 

titular pued~ solicita; la;d~iié~Í~¿i¿~-~~hniscio.' . 
- -·.--.,;-,:\ ~ <~~?t~i[~;'· ;~-:~<·:--

· _, ·. 

Es importante m'~~ci'ohiu' q~~ 'p~a q~; el ejercicio de estas últimas prerrogativas surtan 

efectos en• perjuicici' ele ·~~~~e~s':·;~;sonas, estos deberán ser inscritos ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industriál. · 

La duración de la exclusividad de un aviso comercial registrado es de diez años, sin 

embargo, como prerrogativa del titular del aviso comercial, se encuentra la posibilidad de 

solicitar si asi lo desea la renovación de su registro por períodos de la misma duración. 
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Por lo que respecta a las obligaciones del titular del registro de un aviso comercial, son las 

mismas que en la Ley de la Propiedad Industrial se imponen al titular de una marca, entre 

las que se encuentran: 

a).- Usar el avis_o comercial en territorio nacio_nal tal como fue registrado, o con 

modificaciones que no alteren su aspecto distintivo. . •• -.·- : • . .· 
b).- No dejar de anunciar los productos o servicios o establ-ecimi-elltosque protege por más 

' .- ·.. ,,. ·: .·.- ----.' ..... 
de tres ·años consecutivos. 

c).- No permitir ni tolerar que el aviso comerciailie transforiíie en;Uruidenominación o 
. . . :·/· 

signo genenco. _ ·••·· .· .· ·-. < ... ·.· ·:- .. -•--: -. : .. : :· 
d).- Inscribir en el Institut~ M~xicanode Ja.Propiedad Í~dustrial elc~ntrato o licencia de 

uso que sobre el anuncio comercial conceda o en el :·que :conste la transmisión de 

derechos del mis~C..;o blért '~n gr~vamen. Ya que la consecuencia de no realizar la 

inscripción c~rres~i>ndiente, impide que el acto celebrado produzca efectos en 
1 • •. \ ••• .• '. 

perjuicio de. térccros: 

IV.- DENOl\flNACIÓN DE ORIGEN 

1.- CONCEPTO 

La denomilla~iÓn -c:J~ origen al . igual que las marcas, -nombres comerciales y avisos 

comerciales, e~-un ~ig~6 distintivo que forma parte de los llamados derechos de propiedad 

industrial. 

La denomiriaci-ón de origen ·es el signo<distirttivo ~cmsistente en el nombre de un lugar 

geográfico co~ /el·: qu~ ·:se ·. identifl~an la~ rriercanéí~s qué tienell similares propledades 
•. ·.·,_- ,·. . ········-·:-.ot ...• , ____ ·... -· ··- - - - " .. ----

derivadas de los elementos naturales propio~ de dicha región gecigrÍífica como clima, tierra 

y agua, así como de _la destreza, habi_lid~d y tr~dición artesanal de quienes habitan la propia 

región, para producirÍas_l9 

19 David Rangcl Medina, Ob. Cit_. Página 86 
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En el artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial se define a la denominación de 

orí gen. 

"Articulo 156.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de_ una 

región geográfica del país que sirva ~·ara designar un producto originari~ de 

la misma, y cuya calidad º'·características se deban exclusivamente al rnecÍi~ 
geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos." 

Podemos concluir que la denominación de origen está constitui_da por el no~bre C) nombres 

geográficos de un país, región o lugar concreto y que se han convertido en la designación 

de un producto originario de esa región geográfica, cuy~s caracterlstícas y cualidades ' .;.,,, 

especiales respecto de otros productos de su misma especie,''se.:d~ben exclusiva o 

esencial mene al medio ambiente geográfico, incluyendo factores natur~l~s y humanos. 

2.- CALIDAD DETERMINADA DEBIDO AL MEDIO GEOGRÁFICO {FACTORES 

NATURALES, FACTORES HUMANOS) 

El medio geográfico del cual se obtiene la materia prima de los productos protegidos con la 

denominación de 
0

origen o la elaboración de los mismos es el que determina la calidad de 

ellos, por tener caracteristicas especiales, especificas y únicas. _En el medio geográfico se 

encuentran los factores naturales que influyen .como puede ser la caracteristica y 

composición. del suelo, la temperatura, la humedad, la altitud sobre el nivel del mar, el 

clima, etcétera. 

De igual forma las caracteristicas del producto o productos amparados con la denominación 

de origen está determinada por cuestiones sociales, culturales de la gente que colabora en la 

elaboración de dichos productos, es decir, se determina la calidad por : tradiciones, 

costumbres, experiencia y especialización en un arte u oficio, así como por la utili:Zación de 

procesos de elaboración especiales y específicos. 
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Al juntarse la materia prima obtenida en un determinado lugar geográfico con determinado 

clima, tipo de suelo y procesada de manera también especifica o utilizando procesos 

específicos o determinados por la tradición cultural o familiar, se obtienen productos 

claramente determinados y que sólo se obtienen en esa región determinada, por lo que 

dichos productos posteriormente serán conocidos con el no~bre de esa región geográfica 

determinada. 

De lo anterior, se desprende que el objeto .deJa ,de~o~i11ación de origen lo constituyen 

todos aquellos artículos procedentes de un :.temtorio1 determinado que se han hecho 

famosos, por las cualidades de la región o p~r Í~ 1~'abi1ldad h~lll~na 'q~e durante años se ha 

plasmado en ellos y que les dan carncterist~c.as,'dif:~entes,' nornialme_rite superiores en 

calidad a otros productos similares, elaboradosenotrafegÍÓñ. 

3.- FUENTES DE PROTECCIÓN DE L.Á riENO~~Á.bóN DE ORIGEN . - --~<- - - "'• . . . • . -

La fuente originadora de la cleriomÍnaciónde o~ig~ri: es la de~la~~~i·Ó~ de protección de la 

misnn, q~e d~be ser e~iticl~ ~ar el Í~~titutÓ ~~~ic~ri6 de l~~~;ciiJi~c:l~dirid~strial, ya sea de 

oficio o apeticióride C¡~ieii demuesi~~tener i~t~~é;j;,;~,j¡'cf~ .. ·. . ' =e · • 

Las denominaciones de origen también pueden ser protegidas internacionalmente, en cuyo 

caso se aplican las disposiciones del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las 

denominaciones de origen y su registro internacional del 3 J de octubre de 1958. 

4.- ARREGLO DE LISBOA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS 

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL 

La protección de las denominaciones de origen en el marco jurídico internacional, se 

encuentra prevista en el Arreglo de Lisboa. 

2° Carlos Viilamata Paschkcs. Oh. Cit. Página 307. 
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Este Arreglo fue celebrado entre los miembros de la Organización Mundial de Propiedad 

Industrial el 3 1 de octubre de 1958, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

·11 de julio de 1964, México forma parte de este Arreglo desde el 25 de septiembre de 1966. 

El Arreglo de Lisboa fue revisado en Esiocolmo el 14 de julio de 1967 y m'odificadoel 2 de 

octubre de 1979. 

Respecto a la regulación que en este ordenamiento internacional se realiza de las 

denominaciones de origen tenemos que destacar algunos numerales, como el contenido del 

artículo 1 º, que establece que los paises a los cuales se aplica el presente Arreglo se 

constituyen en Unión particular dentro del marco de la Unión para la Protección de la 

Propiedad Industrial. Y que se comprometen a proteger en sus territorios, según los 

términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros 

paises de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y 

registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual. 

En el artículo 2 se establece la definición de denominación de origen como la 

denominación geográfica de un país, de- una región o·:de_~n~'locálidad que sirva para 

designar un producto originario del misrÜo / c~~~'\i~licl~cI·b cll~acterlsticas se deben 

exclusiva o esencialmente al medio geográfico~ ~o'~~;~¡Ídidos lo; faétÚes naturales y los 

factores humanos. y señalando que el p~is' de ori~'¡;~ ·~~-;;~~el cuyo -nombre constituye la 

denominación de origen que ha dado al prod~';;fó -~Ü'5~6fori~dád.o bi;~ aquél en el cual está 

situada la región o la localidad cuyo nombi~ ~bii°~ti~~e .1~ denb~i~aciórÍ de origen que ha 

dado al producto su notoriedad. -'' :.·:.; ; ·<· -:·, <·· - -·· 
~·· :-:;·:.~<'.~ 

.... - '-/~- :_·::: :.~ .. ~-- ' 

Así mismo, el Arreglo señala qu~ la p;éÍt~~ciÓ~ seÍá asegÜrada contra:t~da ~surpac1on o 

imitación, incluso si el verdadero ·i;;;g~nd~I ~'¡;~c(~~~b fi1~r~ i~di~adb'o Ú íll'de~bminación 
se emplea en traducció;; o va aéo~~~fiaci~ 0

de'expresiones tales com~ ''género", "tipo", 

"manera", 11 imitaCión 11 "o·_si'niil8res._ 

El articulo 5 regula el proc~dimiento para el registro internacional de una denominación de 

origen: 
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1)- El registro de las denominaciones de origen se efectuará en la Oficina Internacional a 

petición de las Administraciones de los países de la Unión particular, en nombre de las 

personas fisicas o morales, públicas o privadas, titulares del derecho de usar esas 

denominaciones según su legislación nacional. 

2)- La Oficina Internacional notificará sin demora los registros a las Administraciones de 

los diversos países de la Unión particular y los publicará en un repertorio periódico. 

3)- Las Administraciones de los países podrán declarar que no pueden asegurar la 

protección de una denominación de origen cuyo registro les haya sido notificado, pero 

solamente cuando su declaración sea notificada a la Oficina Internacional, con 

indicación de los motivos, en el plazo de un año contado desde la recepción de la 

notificación del registro, y sin que dicha declaración pueda irrogar perjuicio, en el país 

de referencia, a las demás formas de protección de la denominación que pudiera hacer 

valer el titular de la misma, conforme al articulo 4 que antecede. 

4)- Esa declaración no podrá ser interpuesta por las Administraciones de los países de la 

Unión después de la expiración del plazo de un año previsto en el párrafo precedente. 

5)- La Oficina Internacional comunicará a la Administración del país de origen, en el plazo 

más breve posible, toda declaración hecha conforme a lo dispuesto en el párrafo 3) por 

la Administración de otro país. El interesado, avisado por su Administración nacional 

de la declaración hecha por otro país, podrá ejercitar en dicho país todos los recursos 

judiciales y administrativos corespondientes a los nacionales del mismo paf s. 

6)- Si una denominación, admitida a la protección en un país en virtud de la notificación de 

su registro internacional, fuese ya utilizada por terceros en dicho país, desde una fecha 

anterior a dicha notificación, la Administración competente de dicho país tendrá la 

facultad de conceder a tales terceros un plazo, que no podrá, exceder de dos años, para 
' - . ~ . -. 

poner fin a la referida utilización, corda condición de informar de ello a la Oficina 

Internacional dentro de los tres meses siguientes a laexpiración-del plazo de un año 

estipulado en el párrafo 3) que antecede. 

En el artículo 6 se hace la aclaración de que una denominación admitida a la protección en 

un país de la Unión particular según el procedimiento previsto eri' el articulo 5, no podrá 
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considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentre protegida 

como denominación de origen en e_l país de origen. 

Finalmente he de señalar los paises que forman parte del Arr~glo:d·e Lisboa: Argelia, 

Bulgaria, Burkina Faso,.Congo, Costa Rica, Cuba, Esl~vaq~ia',XFr~~·~ia;·oa,bón, Haití, 

Hungría, Israel, It~lia, México, Portugal, República Checa; Toni~; ·Tu~i~i'a y ~u~oslavia. 
,_ ,·---,: .. ·:· 

·'--; > :":. ·-~.,<·«·•(, '-?·:~. 

s.- TRÁMITE PARA LA DECLARACIÓN GENERAL 1)1tli:1tü:rÉ<:'8ió~ DE uNÁ 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

La declaración de protección de una denominación de_ origci~ ~~)~l~{a·d~ 6'iici? () a petición 

de quien demuestre tener interés jurídico. 

' •,e~> •_o. • 

Tiene interés jurídico para solicitar la declaración dé proieccillrÍ, de: u;;~ denominación de 
': -:-": ~ ' . 

origen: _\:,:- : .:. -~~: 

a).- Las personas fisicas o morales que directamente 5e::'decÍiq~e-rÍ a: la, extracción, 

producción o elaboración del producto o los productos q~~ ~~preierid~;;an'iparar con 

la citada denominación de origen. 

·b).- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores: _ 

e).- Las dependencias o entidades del gobierno federal y d~ los gobiernos de las -entidades 

de la Federación. 

La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se presentará ante 

el Instituto Mexicano. de la Propiedad Industrial por escrito, en la que se expresará el 

nombre, domicilio y; nacionalidad del solicitante, de tratarse el solicitante de una persona 

moral además debeni;; indicarse las actividades a las que se dedica. 

De igual forma se manifestará en la solicitud, el interés jurídico del solicitante para que se 

declare la protección de una _denominación de origen. 
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El solicitante también deberá indicar Ja denominación de origen que solicita se proteja. Así 

como una descripción detallada del producto o los productos terminados, que abarcarán Ja 

denominación, incluyendo sus caracteristicas, componentes, forma de extracción y procesos 

de producción o elaboración. En este apartado, cuando sea determinante para establecer Ja 

relación entre la denominación y el producto, se señalaran las Normas ·.Oficiales 

establecidas por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial a que deberá sujetarse el 

producto, corno son su forma de extracción, sus procesos de elaboración o 'producción y sus 

modos de empaque, embalaje o envasamiento. 

El siguiente punto a incluir en Ja solicitud de declaración de protección de una 

denominación de origen, es señalar el o los Jugares de extracción,' producción o elaboración 

del producto que se trata de proteger con Ja denominación de origen solicitada, asi como Ja 

delimitación del territorio de origen, para Jo cual se torna en consideración las 

caracteristicas geográficas y divisiones políticas. 

Derivado de Jo anterior, se hará un señalamiento detallado de Jos vínculos existentes entre 

la denominación, producto y territorio. 

A la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se acompañará 

el pago de los derechos correspondientes, así. coino todos aquellos documentos que sirvan 

para determinar tanto el interés jurídico del solicitante 'de la ·declaraéión, como de aquellos 

que acrediten Ja relación entre Ja denominación, el pra'du~to :y el territorio de su extracción, 

producción o elaboración. 

Recibida Ja solicitud de declaración de protección de una denominación de origen en el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se efectuará el examen de los datos y 

documentos aportados. 

Si a juicio del Instituto, los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o 

resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de Jos elementos de la 

solicitud, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, 
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otorgándole para ello un plazo de dos meses. Si el solicitante no cumple con lo requerido, 

dentro del térmico concedido, la solicitud será considerada abandonada. No obstante lo 

anterior, el Institutopodrá continuar de ~fici~ la tramitación de la solicitud de declaración 

de protección de la déno~in~ciór{ de ~rigen en estudio. 

6.- PUBLICACIÓN DE .LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN 

DE UNA DE¡,jOMlNACIÓN DE ORIGEN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 

Cuando la solicitud de declaración de protección de una denominación cumple con los 

requisitos legales y los documentos anexos son lo suficientemente claros o preciso para 

comprender lo manifestado en la propia solicitud, el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, publicará en el Diario Oficial de la Federación un extracto de dicha solicitud. 

Cuando el trámite para declarar la protección de una dénómim1ciÓn de origen se iniciad~ 
oficio por el propio Instituto, se publicará en el Diario Oficial de la Federación la 

denominación de origen a proteger, la descripción detallada del o los productos terminados 

que abarcará la denominación, incluyendo. ·características; componentes, forma de 

extracción y procesos de producción o elaboración; el o los lugares de extracción, 

producción o elaboración del producto a proteger, delimitación del territorio de origen; 

vínculos entre la denominación, el producto y el territorio. 

La finalidad de la publicación de la solicitud de declaración de protección de una 

denominación de origen es para que :tengan' ho~ocimiento de ella terce~s personas que 

pudieran tener interés juridico, ya sea par~ <J~~ se' 6tor~~e o no la prot~c~ión/en cuyo caso 

tendrán un plazo dedos meses para' que ré~licen slJ~ manifestacionesal res~ecto, y aporten 

pruebas. 

51 



7.- PERSONAS QUE PUEDEN OPONERSE A LA DECLARACIÓN DE 

PROTECCIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

Será parte inte.resada,. ya sea una persona fisica o moral, producfor, -fabricante o 

comerciante, dedicado a lá P.roducción, la fabricación o el comercio delp~oducto y que esté 

estable_cido en l~-lo~alid~'.i falsamente indicada como lugar de proceden~ia, o en la región 

en donde. esta 10C:aiid~d ~~té situada, o en el país en donde sé emple~la lndicación falsa de 

procedencia. ::/·. 

8.- PROTECCIÓN DE UNA 

En la oposición ala~;o~e~ci~~'.~j~n;denomi~;cióndeongeit, se deberá señalas las causas 

por las cuales·. se esta p~es~ntando )i·oposición/f. se -debe_rán' adjuntar los. documentos 

probatorios necesarios. 

El trámite que se le. da a una OpClSÍCÍÓn; es eLsig;Ji~nt~is~ le ~Clti~c~ a quien SCllicitó la 

declaración de protec~ión de la denominación de origt;it; p~r; q~i rnanifleste I~ que a su 
'·' - - . - . . . . . . ~. ' 

derecho convenga y presente pruebas. Posterionnente y con los'elémentos que obran en el 

expediente correspondiente, la autoridad determinará si c~itced~: o no la~ declaratoria de 

protección. 

9.- PRUEBAS DE INSPECCIÓN 

Como se ha mencionado, a la solicitud de declaración de protección-de una denominación 

de origen, así como a las manifestacion~s q~e realicell<t~~ceras-. personas ajenas a la 

solicitud misma, deberán acompañarse todo~. aé¡l.leUCls documeniCls que estime pertinentes 

para acreditar y hacer más comprensible a las a~tCl~daéfé'~ .lasrazones para solicitar la 

declaración de una denominación de origen o.bien para é¡lle ésta sea negada. 
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Entre los documentos que pueden acompañar a la solicitud, a la modificación o a la 

oposición de una declaración de protección de una denominación de origense aceptan todo 

tipo de pruebas, excepto la confesional y-testimonial.Por lo .que respecta a la inspección y 

pericial éstas serán a cargo del Institutó Mexicánodé la Propiedad.Industrial. 
•': .... ,::_ 

En relación la prueba de inspección, ésta p~drá ~eali;~rse ~;p~t;iclÓ~'(J;;º ~a~e interesada o 

bien de oficio, la finalidad de ésta es el de verificar las condiclo~~s yyí~c~l~s entre la 

denominación, el producto o productos y el territorio, así como los limlt~~ierlÍt~rlales que 

abarcara en todo caso la denominación. 

JO.- PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LA 

DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN 

Transcurrido el plazo de dos meses otorgado por el Instituto Mexicano para que terceras 

personas ajenas a la solicitud, pudieran presentar manifestaciones y pruebas sobre el 

particular, y éstos se sometieran a estudio y desahogo respectivamente, el órgano 

descentralizado antes mencionado dictará Ja resolución que corresponda. 

Si la resolución otorga la protección de la denominación de origen, el Instituto hará la 

declaratoria correspondiente, en la que especificará:: la denominación de origen, y 

determinará los elementos y requisitos de los pr~dúctos: tjLÍc:i:'cé~t~c. ~rotegerá; sus 
< .'·,•·,-,";.· •• --··."' - ••• --· 

caracteristicas, componentes, formas de extracción, procesos. de pro.duéción o elaboración, 

lugar o lugares de extracción, producción o;eiaoora~iÓn·dei';J,r6dli'~ib q~e protege la 

denominación de origen, la delimitación del territoricL de'.onge~;~·~si como los vínculos 

existentes entre la denominación, los productos y: el t~rrito~ó de. origen, y procederá a 

publicarla en el Diario Oficial de la Federación. 
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11.- REGISTRO DE USUARIO AUTORIZADO DE UNA DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN 

Una vez ya otorgada la protección de una denominación de origen y dado que _el titular ae 

la misma es el Estado Mexicano, quien desee hacer uso de dicha_d_ém)mi~ación deberá 

solicitar a este último, por conducto del Instituto Mexicano de laPropfedad ;InCtustrial, 

autorización. 

Para que el Instituto otorgue ya sea a una pers_ona lisica o moral lá a~t~~~aci_ón,de usuario 

de una denominación de origen, se deberán cumplir con -ciertos requisitos: 

a).- Que dicha persona se dedique a la extracción, producción 'y'etaboración de los 

productos protegidos por la denominación de origen corréspo,ndiente. '. > ·. __ . 
b).- Que la persona flsica o moral realice tal actividad dentro del t~'rrltorl~ de origen 

determinado y delimitado en la declaración de protección pu,btl~~da -~n el Diario 

Oficial de la Federación. · -__ '. .. -

e).- Que la persona lisica o moral cumpla con las Normas Olici~l~s ~~iabÍecidas por la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, respectb- <lé't'cl~ productos de que se 

traten protegidos por la denominación de origen. 

12.- REQUISITOS Y PRUEBAS DE LA SOLJCJTUD_ DE;USUARIO AUTORIZADO 

DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

La persona fisica o moral que desee obtener autorización~~~:pa~é.délinstituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial para usar una denoinin~~i6~di:~rl~~:n-:d~berá formular solicitud 
' ·- ' ' ... , ,- . ·~·- . ' .. 

al Instituto en la que deberá señalar y en su caso acÓmpáñar:< < 

"l.- Nombre, nacim1ali~ad y ~o;l~ili~ d~l s~li~lt~nte; . 

11.- Ubicacifu del éstabiéci;f.iento indll'strlal dor'Ícle se producirá el producto 

amparado por la de~omi~ació~ el~ orlge~; -_ 
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111.-Constancia de Ja autoridad local competente, certificando _que el 

establecimiento industrial se encuentra localizado dentro del_ territorio 

señalado en la declaración; 

IV.- Constancia de la Secretaria de que el interesado cumple con_ la Norma 

Oficial de Calidad cuando exista ésta. 
.·-; -·>_·¿_:,,:· .:·. .. 

Las constancias a las que se refieren las fracciones lll ··y; 1v· anteriores, 

deberán haber sido expedidas dentro de los seis mc5es a~téÍ-ioreta,}~fecha 
,··. 

en que se formule la solicitud de autorización, y _ _ _ :,_ , .<··:· __ -- --
V.- Original o copia certificada del documento de pode_r, en_ ~as·Ó.·d~ que la 

solicitud se formule por apoderado." 

Los requisitos y documentos anexos de una solicitud de autorización de usuario de una 

denominación de origen se encuentran señalados en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 

de la Propiedad Industrial. 

13.- TRÁMiTE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO DE UNA 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

Al recibir la solicitud de autorización de uso de una denominación de origen, el Instituto 

efectuará un examen de los datos y documentos aportados. 

14.- MODOS DE CONCLUIR EL TRÁMITE DE REGISTRO DE USUARIO DE 

UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

Si a juicio del Instituto Mexicano de Ja Propiedad Industrial, los datos y documentos 

aportados en la solicitud resultan ser insuficientes u omisos, se requerirá al solicitante para 

que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole para tal efecto un plazo de 

dos meses. 

Si el solicitante de la autorización de ~so 'de la d~nóri{inación d~ origen no satisface el 

requerimiento formulado, se considerara abandoríada su solicitud. 
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Pero si satisface en su caso, el requerimiento o bien, satisface los requisitos legales desde el 

examen inicial que de su solicitud realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

éste procederá a otorgar la autorización correspondiente. 

Es importante mencionar que la autorización. de· uso de .una denominación de origen, será 

publicada en la Gacet.a de la Propiedad Industrnl. 

-~ . 
15.- VIGENCIA DEL REGISTRO DE USUARIO AUTORIZADO DE UNA 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

Los efectos· de la autorización para usar unaden~~inaciÓ~ d~ origd~ti:enen u~~ vigencia de 

diez años, contados a partir de la fecha de. presérit~~lÓ~ :J~. íÜ soli~itud de la iiútorización 

correspondiente en el Instituto, y. esta vigencia podrá renovársé por períodos iguales . 
.... ,_>:;;~:,, ' -,- <:;.'J-o·~' .·.':'.- -·:: 

;,C:;~:- - _ r :: • 

No obstante lo anterior de conformid~d ;con lo seÍlai~do~h«'el irtí~ulo'f76.déia Ley de la 
·- - · · - • ' ,, ·~ - - • - - ·-ce -, ·-· -,. - •· ·---· •• .e,. '' . 

Propiedad Industrial I.a autorización de ü~·~~rici de'u~'á..cl~~();'nin~~ifu de órlgen dejará de 

surtir efectos por: 

-··':'. 

"J .. - Nulidad, ~~-,~-ll:~!~~J_~ra d~ ~!-?;! _sig_~~-e~.t~_~.'-.C~OS:;~:~J ~~:~-~ 
a).- Cuando se otorgue en cofltravellción'a las disposiciones de esta 

Ley; '.'/ •. ,. 

b ).- Cuando se otorgue atendiendo~· dat6s ~ d~c~m~ritos falsos; 

11.- Ca~celación, cuando el usuario a~t~~~(j~ ~se<la denominación de 

origen en forma diferente a la' ~sÍabl~~ida en . Ja declaración de 

protección; 

111.- Por terminación de su vigencia." 

La pérdida de los efectos de la autorización de uso de una denominación de origen deberá 

ser declarada por· el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ·ya sea de oficio, a 

petición de parte o a petición del Ministerio Público Federal. 
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16.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO .AUTORIZADO DE UNA 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

El usuario autorizado de una denominación de origen esta obligado a usarla tal y como 

aparezca protegida en la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Protección 

Industrial y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

Entre los derechos que tiene un usuario autorizado de una denominación de origen, se 

encuentra el de transmitir dicha autorización. Esta transmisión únicamente surtirá efectos a 

partir de su inscripción en el Instituto, y siempre que medie la comprobación de que el 

nuevo usuario cumpla con las condiciones y requisitos necesarios para ser usuario 

autorizado. 

El usuario autorizado también está facultado a permitir el uso de la denominación de origen 

mediante convenio, el cual para que surta efectos, deberá ~er'a~téi'ri~~do por el Instituto 

Mexicruio de la Propiedad Industrial. ·· '.' /t ~ ··. :i:< > 

En cuanto a las obligaciones del usuario autorizado~~ ~~~/~~~·J:~n~~in:~lón de origen se 
'"'·"'.,,. :··· .. , ··. 

encuentran las de usar la denominación de orige~)~lj•'como"apar~zca protegida en la 

declaración; inscribir en el Instituto Mexican~ d~"Ji ?i6J,i~d~d Jndustrlal el documento 

donde conste la transmisión de su derecho de usuario autorizado y el convenio celebrado 

con el subusuario autorizado. 

17.- DENOMINACIONES DE ORIGEN MEXICANAS PROTEGIDAS NACIONAL 

E INTERNACIONALMENTE 

Únicamente existen· cuatro denominaciones de origen mexicano protegidas y reconocidas 

nacional e internacionalmente bajo el Arreglo de Lisboa, y estas son: 
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TEQUILA 

La declaratoria de protección··de la .denominación.de origen "Tequila", fue consecuencia de 

la solicitud que realizara la Dirección General de Normas de la Secretaria de Industria y 

Comercio, así como· de Tequila Herradura, S.A. y la Cámara. Regional de. la Industria 

Tequilera de la ciudad de,Guad~lájar~,Jalisco.La declaratoria se emitió~¡ 22d~ noviembre 

de 1974. 

En la declaratoria deprJt~c~ió~:·:e est~blece que la palabra "Tequila", sólo podrá aplicarse 

al aguardiente regional que ~e produce con el agave cultivado en cuarenta y tres municipios 

pertenecientes a los, esta~,os de' Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit; debiéndose 

cumplir con la norma oficial de calidad establecida por la Dirección General de Normas, así 

como las caracteristic~s y. ~omponentes del producto, obtenido a través del procedimiento 

que en dicha norma se establece. 

Con posterioridad, Tequilera la Gonzaleña, S.A. solicitó que se ampliara el territorio de 

origen del "Tequila" a once municipios del estado de Tamaulipas, modificando la 

declaratoria, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 

1977. Posteriormente en el Diario Oficial de la Federación de fechas 3 de noviembre de 

1999 y 26 de junio de 2000, se publicaron modificaciones a la declaratoria de protección de 

la denominación de origen Tequila, debido a que se amplió la zona geográfica de 

protección al Municipio de Marcos Castellanos, Michoacán y a Romita, Guanajuato, 

respectivamente. 

MEZCAL 

La declaratoria de la protección de la denominación de origen "Mezcal" fue resultado de la 

solicitud presentada por la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal, A.e:, misma que es 

aplicada al aguardiente destilado de la planta del agave del mismo nombre que tiene las 

caracteristicas, componentes, procedimiento de elaboración y comercialización que se 

ajustan a lo establecido en la norma oficial mexicana corespondiente. 
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La declaración de protección "Mezcal" se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

28 de noviembre de 1994 y se establece para la región geográfica comprendida por los 

Estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosi y Zacatecas. El 29 de noviembre 

de 2001, y el 3 de marzo de 2003, se publicaron en el Diario Oficial de I~ Federación 

modificaciones a dicha declaratoria de protección, en las cuales se establece que diversos 

Municipios de los Estados de Guanajuato y Tamaulipas también quedan comprendidos 

como zonas de protección de la Denominación de Origen Mezcal. 

Actualmente existe pendiente de resolución una solicitud de modificación a la declaración 

de protección de esta denominación de origen, que se refiere a_Ja ampliación de la zona 

geográfica de protección al Municipio de Mazatlán,: Sináloa: . ·.-.· __ -, _-.-·:.--,:··.-:. ·' "' 

Es importante mencionar qite en el 1'.rat~do deLii;e ¿~mercio celebrado con América del 

Norte se reconocen al ;,Teq':lila'~ y al ''Mezc~" corn'o-prod~ctos originarios_ de .México. 

OLINALÁ 

- --' -

La Unión de Artei;anos'Olinca,· A.C. solicitó la declaración- de_ p~otección de la 

denominación '.'OlinalÍí'' par~ seraplicada _a Ja artesanía de madera que se manufactura con 

materias pri.:;:;as d'ei M¿nicipiO de Olinalii. 

El 1 1 de noviem~r~ cl~ :99~, ~e- ot~rgó la protección para la región geográfica que 

comprende el nrn~i~ipiriA~oÍfr1~1á; GÜerrero. 

TALA VERA 

La empresa Talavera 'de Puebla, S;A. de C.V., solicitó la_ declaratoria de protección de la 

denominación de -origen "Talavera' de Puebla", para -ser aplicada a la artesanía de Ja 

Talavera que se elabora con materias primas de Atlixco, Cholula, y Tecali, Puebla, 
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elaborados con la técnica y receta de la loza blanca y azulejo de "Talavera de Puebla", esta 

declaración de protección describe el proceso de fabricación de los productos que ampara. 

El Instituto Mexicano de la.Propiedad Industrial el 9 de marzo de 1995 otorgó la 

protección, sin embargo,. ésta fue' modificada ~( 1 de septiembre de 1997, a petición del 

Gobierno de Puebl~, para denoiniri~;la simplemente "Talavera". 

A la fecha est~ pen.dient~'éi'.~ r~~olución, una solicitud de modificación a esta ~eclaración de 
'•. _-, -.- ' '""'' 1 

denominación de origen/ inisma que se refiere a Ja ampliación de la zona geográfica· de 
: .... ·: .. ·., .'· ._ . -

protección al MunicipiÓ de Sari ·Pablo cÍel Monte, Tlaxcala. 

. . 

Y las siguientes.cua~~~ 'cie~~minaciones de origen, hasta el mes d.e j~lio d~I año en curso, 

únicamente tenian re~onoci~Íerito nacional. . ' . . . 

BACANORA 

El 6 de octubre de 2000, se emitió la declaratoria de protección de la denominación de 

origen "Bacanora", esta declaratoria fue resultado de la petición realizada. por el, GÓbierno 

del Estado de Sonora, a través de su Secretaria de Desarrollo Económico y, Productividad, 

lo anterior, en virtud de que efl el Estado de Sonora tradicionalmente ~e' h'a J>iciducidÓ una 

bebida alcohólica, que a través d~I tiempo ha llegado a representa~ uri'o ·d'e'ios símbolos de 

identidad de los sonorenses, bebida que es conocida con el nombr~ d~;··.B~d~~o~·;. 
;:,- :' ,_·:>, ~~--):-: 

La zona geográfica para proteger de la .denominación ~e Órigen.''Baca~~~"in~luye los 

siguientes Municipios: Baéanora, Sahuaripa, Áriv~~hi; S~y~~~.t~~ri· Ía~i~~.· Cumpas, 

Moctezuma, San Pedro de la Cu~va, Tepache, Di~Ís~d~fris:y¿:~~ad~s.;Huásabas, Villa 
·- - '. ~ . ·, ' - ~ . - ~ ... " _,., ' . ' . - . .' , 

Hidalgo, Bacadehuachi, Nácori Chico, Huachin~rll; Viila ~esq'Ueirar'A.écinchi; San Felipe de 
·" - - ,,, .. , .. ,, ,.. . . 

Jesús, Huépac, Banámichi, Rayón, Baviácora,:Opodépe, Arizpe, RÓsario, Quiriego, Suaqui 

Grande, Onavas, Yécora, Alamas, S~ri · Mi~ei ~d~:Hcircasitas;· Ures, Mazatlán y La 

Colorada, todos ellos en Sonora. 
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ÁMBAR DE CHIAPAS 

El Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto de su secretario de Desarrollo 

Económico, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la declaración general 

de protección de la denominación de origen "Ámbar de Chiapas", para ser aplicada al 

ámbar en sí mismo como piedra semipreciosa de origen vegetal, así comcí a productos 

derivados de ésta como joyas, objetos de arte, religioso, entre otros. 

La zona geográfica que abarcará la declaración de protección de dicha denominación de 

origen, será el Estado de Chiapas. 

La declaratoria de protección de la denominación de origen "Ámbar de Chiapas", fue 

emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 6 de noviembre de 2000. 

CAFÉ VERACRUZ 

- . 
El 6 de novie~b;e de ·2000, el. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, emitió la 

declaratoria cte 'prote¿~i~na la denominación de origen "Café Veracruz'', misma que fue 

solicitada:por:e1 cllri·~~j~-~~r~crti:Z"ano-del Café, para amparar el café verde o tostado que es 

producido en el Estad() de Vé~acruz. 

El producto, a proteger es resultado de la particular combinación de los profundos suelos 

volcánicos veracruzanos, el clima caracterizado por su alta humedad todo el año y sus 

inviernos nublados, elementos que de manera conjunta, especifican la alta acidez, el aroma 

intenso, el sabor a especias y el apreciable cuerpo que caracteriza a este café. Además, en el 

caso de Veracruz, la altitud de sus plantaciones y la arraigada tradición de fermentar el café 

recién despulpado garantizan en el café de la región, una acidez única, que aunada a las 

características fisicas del grano y a las cualidades en la bebida, dan al "Café de Veracruz" 

una calidad óptima. 
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SOTOL 

La declaratoria de protección de la denominación de origen "Sotol", es resultado de la 

solicitud presentada por los Gobiernos de los Estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. 

El Sotol es la bebida alcohólica que se obtiene de las plantas Dasylirion, conocidas 

comúnmente como sotol o sereque, perteneciente a la familia de las liliáceas, de hojas 

largas y fibrosas, de forma lanceolada, de color verde, cuya parte aprovechable para la 

elaboración del sotol es la piña o cabeza. 

La zona de producción del Dasylirion, se encuentra en la Meseta Central, la cual se 

encuentra en un promedio de 1,000 a 2,000 metros de altura sobre el nivel del mar, entre la 

Sierra Madre oriental y la Sierra Madre Occidental, en donde los factores geográficos están 

determinados en un área de sierras calizas que se elevan en extensos valles aluviales, con 

bajo contenido de humedad, clima del tipo desértico y estepario, con mucho calor en verano 

y heladas severas en invierno, con prolongadas sequías, y grandes periodos de luz solar. 

La zona geográfica en la cual se produce el "Sotol", es compartida por todos los Municipios 

que conforman los Estados de Chihuahua, Coahuila y Durando. La declaratoria fue emitida 

el 13 de junio de 2002. 

Existe pendiente la emisión de la Declaratoria de Protección General de Denominación de 

Origen de "Charanda", "Café Chiapas", "Tehuacán" y "Mango Ataulfo del Soconusco 

Chiapas''. 

18.- DURACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS 

DENOMINACIONES DE ORIGEN MEXICANAS 

La vigencia de la declaración de protección de la denominación de origen estará 

determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir 
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efectos por otra declaración en la que el Instituto Mexicano de. la Propiedad Industrial 

revoque aquella declaratoria por la que otorgó la protección (articulo 165 de la Ley de la 

Propiedad Industrial). 

No obstante lo anterior, la declaración de protección podrá ser modificada en cualquier 

tiempo, ya sea de oficio o a petición de parte interesada. La S()Ú~iu;cl ele ~edificación de los 

términos de la declaración seguirá todo el procedimiento ~llrllJa'decl~racióll inicial, en la 

solicitud de modificación correspondiente se deberá hacer ':l;..!;;;;~afa~ie;..ió deiallado de las 

modificaciones que se están solicitando, así como de ia~ cllu's'á¿'cíÍ.Íe 1i~ moti~in ... · 
- ; ~. .' ,, ' ; :.•· - • • ,; • ' • ' '· : • ~- ';•·e : ' • •' • ,. ; • '• • 

19.- TITULAR DE LAS DENOMINACIONES DE tiR:1cE:NMi:x1cANAs . · 
-'·~-- . - - '-~.:-:- . -, 

·· •..• ;-o.~' · . .-.-.:;·.'--:~e·;;\ :/:t~~;"~'._Y: .: ' . 
El titular de la denominación de origen·;prc:Ítegid~ >coriforme' á ; la • d·~~laración 
correspondiente hecha por el Instituto Mexicallri ·d~·¡~ J>'rii'~iedÍd Indu~t~ai;:~s' ~I ·.Estado 

Mexicano. 

Sin embargo, la denominación de origen podrá usarse 

autorización que para tales efectos expida el propio Instituto. 
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CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

Antes de comenzar el estudio de los antecedentes dentro de nuestra legislación del 

procedimiento de oposición en el registro de signos distintivos, resulta conveniente señalar 

que la primera regulación juridica especial que se hizo sobre propiedad industrial fue a 

través del Código de Comercio de 1884, en donde se le otorgó una naturaleza mercantil. 

En el Titulo Segundo del Libro Cuarto titulado de la Propiedad Mercantil se regularon las 

marcas de fábrica, así se establecía que para adquirir la propiedad de una marca, solían 

presentarse los propietarios de las marcas en solicitud de registro o necesitaban depositarla 

previamente en la Secretaria de Fomento, Colonización e Industria; dependencia que 

estableció el procedimiento de admitir las marcas en depósito, a solicitud de los 

interesados, para los fines que pudiera convenirles, siempre que la misma marca no se usara 

o haya sido adoptada por otra persona o que fuera de tal manera semejante que se 

comprendiera la intención de defraudar intereses ajenos~' 

Pallares sostiene que conforme al Código Mercantil Mexicano de 1 884, según el artículo 

21, fracción XIII, los títulos de propiedad industrial,,patentes.de invención y marcas de 

fábrica deben registrarse en el Registro Público de Comercio, solo cuando dicha patente de 

invención o marca de fábrica sean objeto de una especulación o explotación mercantil, es 

decir, cuando el propietario las enajene o asocie para explotarlas o celebre cualquier 

contrato con el mismo objetivo, en cuyos casos la transmisión o enajenación será nula 

respecto de terceros, si no se cumple con ·Ja solemnidad del registro. No obstante, lo 

anterior, Pallares agrega que la adquisición de una patente de invención o de una marca de 

fábrica no es un acto· mercantilsino que implica un acto administrativo y por lo tanto si se 

obtiene de Ja Secretaría de Fom'ento dicha adquisición, no se necesitará inscribirla en el 

Registro Mercantil para ejerci~~r sus derechos de propiedad contra terceros. 22 

21 Justo Nava Negrete. "Percchos de las Marcas" Editorial Ponúa, México 1985, Página 47. 
22 !bid. Página 49 
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Es así como el Código de Comercio de 1884, fonnó principalmente el antecédente de toda 

In legislación moderna sobre propiedad industrial, ya que rriedlante cÍecr~to 'riúll1éro 9873, 

del 4 de Junio de .1887 el Congreso de Iá' Unión, autorizó al. Ejecutiv~ para reformar dicho 

Código de Comercio, decreto que a la letra dice: 

"Secretaria de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucció~ Pública.~El 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para reformar,total ó 

parcialmente el Código de Comercio vigente, dando cuenta. al Congreso del 

uso que hubiere hecho de esta autorización." 

Este decreto representa el origen de la primera Ley especializada en materia de propiedad 

industrial. 

1.- LEY DE MARCAS DE FÁBRJCA DEL'28 DE NOVIEMBRE DE 1889 

Por Decreto número 10,63 8, d~l 2~,·d~;N6~ie~b'~e d~: l 889,. presentado por el Presidente 

Porfirio Diaz, en virtu~ de la ~lÍt~riz;;~ióri~qÚe·re'otC!rgócél Cong~eso .por decreto del 4 de 

Junio de 1881, se expidi~1~ r..'.éy ;;¿~~~~~~d;"Fá1>.ri~;~.2t ·di~·po~ición noi-mativa que en'ª 

parte que interesa a esté t!li"tiajiseftafa~il:, ,···· 

En su articulo 1 º, cieftriia ~ I~ iJaic~/; 
'-·· "";.-. 

- ' . . -~ .. 

"Artículo Lis~: #n~i~~~ comó m~rca de fábrica cualquier signo 

determinante~d~)a ~speci~Hdad para el comercio de un producto industrial." 

Asimismo en el :arti'~'~¡~· 3, señalaba los signos y medios materiales no registrables 

"Femando Scrmno MigallóJL ;,La Propiedad Industrial en Méxjco". Editorial Pomía. Jera: Edición, México 
2000, Página 27 
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"Articulo 3.- No se considerarán como marca: la forma, color, locuciones ó 

designaciones, que no constituyan por sí solas el signo determinante de la 

especialidad del producto. En ningún caso este signo podrá ser contrario a la 

moral." 

En el artículo 4 la ley mencionaba que para adquirir el derecho exclusivo de uso de una 

marca se tenía que seguir un procedimiento. En este precepto se habla por primera vez de 

"un uso exclusivo" sobre una marca, e indicaba la existencia de un procedimiento a seguir 

para obtener dicho uso exclusivo. 

"Artículo 4.- Cualquier propietario de una marca de fábrica, ya sea nacional 

ó extranjero residente en el país, puede adquirir el derecho exclusivo de 

usarla en la República, sujetándose á las formalidades de la presente ley. 

Los nacionales y extranjeros que residan fuera del país, pueden registrar 

propiedad de marca, teniendo en este establecimiento o agencia industrial o 

mercantil, para la venta de sus productos, salvo lo que, para los extranjeros, 

dispongan los tratados." 

A partir del artículo 5, se señalaba el procedimiento para adquirir la propiedad exclusiva de 

una marca de fábrica, así como los requisitos Y. documentos que debían presentarse al 

solicitar el registro correspondiente. 

"Artículo 5.- Para adquirir la propiedad exclusiv~~'~ ·~~a marcadci fábrica, 

el interesado ocurrirá por sí, o por medi6de s~'.~~~;~se~t~nte, a l~S~cretaria 
de Fomento, haciendo constar que se reserva su~ d~r~c°hci~;''~º~;añalldéi los 

;· ~/·_~-;- ._· 
siguientes documentos: 

1.- El poder otorgado al mandatario si el int~~e¡~d,; ~o se ~~~senta por sí 

mismo. 

11.- Dos ejemplares de la marca o de su representación por medio .del dibujo 

o grabado. 
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111.- En el caso de que la marca se ponga en hueco o en relieve sobre los 

productos, o de que presente alguna otra particularidad, se remitirán 

también dos hojas separadas, en las cuales se indicariin aquellos 

pormenores, sea por medio de una o varias figuras de detalle,. sea por 

medio de una leyenda explicativa. 

IV.- El contrato de comisión escrito, a cuya virtud sehay~ establecido la 

agencia, debidamente legalizado, en el caso,á q~e se'~efie~~ la seg~nda 
parte del artículo anterior." •.·;c."' 

' ., - '.· . . ~ 

.·- ·.. -.>. ' ·' : ·.,-._·.. : ' -

"Artículo 6.- En el ocurso deberáexpresarse·eJ nombre de'la fábrica,·el 

lugar de su ubicación, el. do~icili~del p~~pletario y el género de comercio o 

de industria para el cual ei solicitante debe servirse de la marca." 

Desde esta legislación la protección sobre el derecho de uso exclusivo de una 

marca, es con base en el sistema mixto, sistema que actualmente se. sigue. 

empleando en México, como se recordará en este sistema, el derecho al uso 

exclusivo de un signo distintivo, por un lado, se adquiere por el simpleüs() del 
. ,_·' :·-~:-· -

mismo, es decir, tiene preferencia de este uso exclusivo aquel que.demostrase 

que fue el primero en usarlo, pero por otro lado, y paralel~mente e1\1~rechci al 

uso exclusivo podrá ser ejercido una vez que así hubiese ~idci~éi:;¡~;~d()'po;'Ia 
Secretaria de Fomento, en base al registro correspondie~te;'í6 ~~~~f.i¿ét~i ccimo ·.·•· 

se desprende de lo señalado en los artículos 8, 9 y lOd~l c)~~~~~Í~~tC>]~rldico 
que nos ocupa: 

"Artículo 8.7 El ~~e ¡>rimero h~biere héchouso leg~m¿~te de ·~~á marca, es 

el único qlle '¡:iu~de. pr¿tend~r adqÚirlr su propleclád: E~ c~s() de disputa ent~e 
dos propietarios cle' Ía · misma márca, la propiédacl pértene~era al primer 

. ' ' . ' . . . . 
poseedor, o bien, si la posesión no pudiere comprobarse, ·al primer 

solicitante." 

67 



"Artículo 9.- La propiedad exclusiva de una marca no puede ejercitarse sino 

en virtud de la declaración hecha por la Secretaria de Fomento, de que el 

interesado se ha reservado sus derechos, después de haberse llenado todos 

los requisitos legales." 

"Artículo 10.- La declaración de que habla el artículo anterior, se hará sin 

examen previo, bajo la exclusiva respc:insabilidadde los sÓiicitantes y sin 
·-: - -.., : 

perjuicio de los derechos de tercero. · ·.· - .' .. :· 

La Secretaria de Fomento hará publicar la sÓliciltid del interesado y, en el 

caso de oposición, presentada dératÍó de': los', it'ó~e~tá''diaii ~igÚierites a la 

publicación no se procedeÍ-á .~I. registro d~ ia n;~i:a h~stii' C¡u'~ ¡; ~utoridád 
judicial decida en favor ·d~ c}:,ié~ d~~~ h~~~~~l:i'~I ~~gi~t~()>; 

;:;.·--º :;~--~,':.-~---d_'.·;:_~ :J._. ···< 

Como se podrá observar en el artí~tilo ait'teÍi~r, én I~ Ley de Marcas de Fábrica de 1889, ya 
·,··'.·--- ·,• 

se hablaba de que la solicitud de registro de üna marca, seria publicada por le Secretaria de 

Fomento, a fin de que en un ~Iko-'de"Qº:"dlas se presentaran, en su caso, escritos de 

oposición, y la autoridad judicial _deci_diera a favor de quien debía hacerse el registro, 

mientras tanto, el procedimiento de registro del signo distintivo correspondiente, no 

continuaba. 

El artículo 1 O de la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, es el primer antecedente en nuestro 

país del procedimiento que en este trabajo se analiza y se propone reincorporar a nuestra 

vigente legislación de Propiedad Industrial, es decir, del procedimiento de oposición, al 

registro de un signo distintivo. 

- .-.-·--

Adicionalmentea lo señal~do en los párrafos que anteceden en esta Ley de 1889, también 

se regularon derechos 'y :'obligaciones dél titular de una marca, entre los primeros se 

encontraban principaline'nte, ~¡ dere~hoal uso exclusivo del signo, el derecho de ejercitar 

acciones civiles y'pen~Í-es e~ ~o~'ti~ 'de aquellas personas que lesionaran el derecho al uso 

exclusivo, también.se h~cíamé~~iónal derecho del titular de transmitir la marca. 
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Como dato importante, debe mencionarse que la ley que nos ocupa, señalaba en su articulo 

14, que la propiedad de una marca obtenida en contravención a las disposiciones legales 

contenidas en dicha ley seria declarada judicial mente nula a petición de parte. Y dado que 

la declaración de nulidad era emitida por una autoridad judicial, ésta debía notificar a la 

Secretaria de Fomento la sentencia ejecutoriada correspondiente. 

"Artículo 15.- De la sentencia ejecutoriada en que se declare ser nula la 

propiedad de una marca, se dará parte a la Secretaria de Fomento por el juez 

que hubiere conocido del asunto." 

Finalmente esta Ley de Marcas de Fábrica de 1889, también es conocida como de 1890, 

dado que la misma entro en vigor hasta el 1 º de enero de 1890, como ya se mencionó 

anteriormente fue el primer intenb legislativo sobre marcas en nuestro país. 

"Esta ley mereció la mejor acogida del comercio y de la industria; las solicitudes de registro 

de marcas se multiplicaron; en numerosos casos litigiosos se han podido palpar las enormes 

ventajas del registro para dirimir contiendas privadas, asi como su eficacia para reprimir el 

fraude industrial y comercial, y por último, aunque modestos, los productos del registro han 

venido a aumentar los ingresos del Erario. Es ésta una ley de las más benéficas y de cuya 

perseverante aplicación deben esperarse grandes resultados." Líneas que se encuentran en 

la Memoria presentada por el Ingeniero Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y 

Despacho de Fomento, Colonización e Industria de la República Mexicana, al Congreso de 

la Unión, correspondiente a los años transcurridos de 1892 a 1896. 

11.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903 

Por decreto del 28 de mayo de 1903, el Congreso de la Unión autorizó al Ejecutivo para 

reformar la legislación sobre propiedad induirial en términos de las siguientes bases: 

69 



a).- Las marcas de fábrica se registrarán sin examen previo de su novedad u orginalidad, 

sin responsabilidad de ninguna especie para la Nación, ni para la autoridad en cuyo 

nombre se expidan. 

b).- La tramitación de las solicitudes será sencilla y rápida. Los derechos por la expedición 

de títulos, no excederán al gasto que aproximadamente originen. 

e).- Se establecerá una penalidad especial para los delitos contra la propiedad industrial. 

d).- La traslación del domicilio de cualquier propiedad industrial, ya sea total o parcial, 

para ser válida deberá hacerse constar en el registro correspondiente.24 

En virtud de las facultades otorgadas al Ejecutivo Federal, el 25 de agosto de 1903, se 

expidió la Ley sobre Marcas2
', y el Reglamento a la misma se expidió el 24 de septiembre 

de ese mismo año. La importancia de esta ley y su reglamento, resultó trascendental porque 

su objetivo era perfeccionar la legislación sobre propiedad industrial, así como simplificar 

los trámites para adquirir una marca y asl dar mayores facilidades a los inventores. 

La Ley, tenia 8 capítulos: definición, registro y nulidad, penas, procedimiento para obtener 

la revocación de las resoluciones administrativas, procedimiento para los juicios civile;, 

procedimiento para las juicios del orden penal, nombres y avisos comerciales, derechos 

fiscales y transitorios. 

Así tenemos que en su articulo 1° se encontraba la definición de marca, como el signo o 

denominación caracteristica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en 

los artículos que produce o expende, con el fin de.singularizary denotar su procedencia. Y 

lo que podía constituir una marca, señalándose que lá mención de lo que podia constituir 

una marca era de manera eminciativa y no:limitativa, contemplándose, los nombres bajo 

una fonna distintiva, las denominaclones, .~tiquetas. o marbetes, cubiertas, envases o 

recipientes, timbres, .··sellos,: vii'i~t~s. ·'orillos, recamados, filigrana's, grabados, escudos, 

emblemas, relieves, cifras; d~is~~. ~tcéiera, 

'.'Justo Nava Negrete. Oh; Cit. Página 61 
" Femando Serrano Migallón, Oh Cit. Pági na 29. 
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En el artículo 5 de dicha ley se regulaban los signos y medios materiales no registrables: 

"Artículo 5.- No podrán registrarse como marcas: 

1.- Los nombres o denominaciones genéricas, -cuando la- márc~ ampare 

objetos que estén comprendidos en el género o especie a quese_ refier~ el 

nombre o denominación; 

11.- Todo lo que sea contrario a la moral, a _las bue~ascostu-ITlbre-s o a la~ 
leyes prohibitivas y todo aquella que tienda a ridicularizar ideas, 

personas u objetos dignos de consideración; 

111.- Las armas, escudos y emblemas nacionales; 

IV.- Las armas, escudos y emblemas de los Estados de -la Federación, 

ciudades nacionales o extranjeras, naciones y Estados extranjeros,_ sin 

el respectivo consentimiento de ellos; 

V.- Los nombres, firmas, sellos y retratos de los_ p~rticulares sin su 

consentimiento." 

Todo mexicano o extranjero podia registrar una marc~. iguaf-~el":~ho 'tení-~n las sociedades, 

:·:.:::::::~:h:d:~::::.::º~'.} :~: Li:.~ .• ,:..,..í;" d• 
registrarla en_ la -OfidriadePaientesy Marc~s'.~llénmÍ_do Jasformalidades_~orr~sp<mdientes. 

: =·='º, ~ .. e;, do 'io3;rif~sb·:·º:~~f o1:;~1;mt~ do ~litro do 
"Artículo 2.- Pari' obten'er;i. d~r;;-~ho_e~~iUsiv¿'al :~iÓ-·~; u~a marca en 

~aesc;~:::1i::j:~~:r~1:~!~~~f~~1~~J~r~~i~~~;1:i~±~~~l~JJf~~)len~ndo 
Todo el que d~s~~ r~~i;ii~~-~~¡·~arC:t·<l~i,~¡.~ ¡>i~ii'e~~r-,e~Ia'oficina de 

Patentes y Marcas,u~a solici~d ac~fiipaflad~ ~~ l; ~iguie~Í~: . 
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1.- Una descripción de la marca, terminándola con las reservas que de ella se 

hagan. Si fuese necesario, a juicio del interesado, se acompañará 

también una descripción y dibujos de esos objetos o productos 

Las descripciones de la marca cuyo registro se solicite, deberán estar 

autorizadas con la firma del interesado o de su apoderado, y en caso de 

que dicha descripción comprenda varias fojas, cada una irá, además 

rubricada en el margen. 

11.- Dos copias del documento anterior; 

111.- Un cliché de la marca; 

Cuando la marca deba usarse a colores se indicará, hasta donde sea 

posible en el cliché, según se exprese en el modelo -que contiene los 

signos convencionales para la representación de los colores-. 

IV.- Doce ejemplares de la marca tal y como se vaya a usar." 

A la solicitud de registro, la Oficina de Patentes y Marcas realizaba un examen, puramente 

administrativo de los documentos presentados, con el fin de cerciorarse si estaban 

completos y llenaban los requisitos que en cuanto a su forma prevenía la Ley y su 

Reglamento. Cabe señalar que la Oficina de Patentes y Marcas tenía por no presentados los 

documentos para el registro de una marca, que no reunía los requisitos de forma o que la 

marca en ciertos casos no llevaba las leyendas. Lo anterior, se contemplaba en el artículo 

10 del ordenamiento legal en cita. 

Del mismo artículo 1 O, se desprende que .el registro de ia marca, se hacia sin previo examen 

de su novedad y bajo la ex~lusiva ~espC>nsabÜicl~d d~I s'olidiinte y sin perjuicio de tercero. 
,-.'· ,}- -·., ·.·.·· ', 

Hecho el examen de.fó~i{; la Ó¿i~:.d~~~~t~~te ~~:~td~s ~;c¡)~dí~ :~¡~certificado de 

registro de la· marca: d ~ual debidarne~t~ l~g;,Ji.didó y ~rir{l~s·; clC>~u;néntÓ¿ a él anexos, 

constituía el título ci~e ac'reC!Ít~ba el~sÓ ¿~ci"usi~d~,l~.';n~~~:···'' e·· .. ~~·~ ·.· .. 
,·:.• 

Como consecuencia.dé la expedición del. certificado de registro; seencuelltr~n. los clerechos 

del titular de la marca; el principal derécho, es precisament~ ~luso ~~elusivo del signo que 
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constituye la marca, otro derecho consistía en ejercitar las acciones civiles y penales contra 

las personas que_ lesionaran ese derecho al uso exclusivo; así mismo se adquiría el derecho 

de transferir y enajenar la marca regisirada.·· 

Los articulas 15 y 16 del ordenamiento legal que nos ocupa, hacían referencia a la nulidad 

de las marcas; el registro de una marca era llulo cuando se había obtenido en contravención 

a las disposiciones de la propia Ley _o de su Reglamento; La nulidad del registro podía ser 

solicitada por cualquiera que se considerara perjudicado por dicho registro, o bien por el 

Ministerio Público en los casos en que había un interés general. 

Un dato importante, que debe señalarse es que por primera vez, en esta Ley de Marcas 

Industriales y de Comercio, se regularon los avisos comerciales y la pu_blicación de los 

nombres comerciales. El dueño de un nombre comercial tenia derecho exclusivo _a usarlo 

sin necesidad de registro y podía ser publicado en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, 

para conservarlo necesitaba publicarlo cada 1 O años; quien usara un nombre .cornerci_al sin 

la autorización de su titular era responsable civil y penalmente. Los avisos co~erciales 

tenían una vigencia de 5 o 10 años a voluntad del interesado y fenetido él térffii~o caían 

bajo el dominio público; aunque podían ser renovados indefinidamente, Ías ·pró":o~as se 

publicaban en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas y su dueño tenia el derecho de_ ejercer 

las acciones civiles y penales contra de quien afectaba sus interesei.6 

En general esta Ley de 1903, significó un gran avance en materia de propiedad industrial, 

no obstante los defectos que pudieron atribuírsele, como lo señala Justo Nava N~grete "en 

esa época, esta Ley fue objeto de criticas muy severas pero particularmenté por la adopción 

del sistema sin previo examen, que a decir de algunos críticos significó un retroceso al 

sistema anterior y para otros, tendía a establecer un sistema de transición que prepararla 

para más tarde el sistema legal sajón de previo examen de novedad para la titulación, pero 

que no se pudo adoptar de una vez porque nuestro país no tenía ni el adelanto ni los 

elementos bastantes para establecerlo y sostenerlo.'.-z7 

'
6 Femando Serrano Migallón, Ob. Cit. Página 29 

" Justo Na\'a Negrete. Op. Cit. Página 67 
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UJ.- LEY DE MARCAS Y DE A VISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928 

. . 
De acuerdo con información obtenida del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados 

del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en. sesión de, di.cha Cámara del 26 de 

Diciembre de 1927, el Ejecutivo de la Unión envió la solicÚUd de otorgamiento de 

facultades extraordinarias para legislar en el ramo· de Marcas .. Autorización que el H. 

Congreso de la Unión otorgó al Ejecutivo Federal mediante decreto del 16 de Enero de 

1928. 

En virtud de la autorización dada al Ejecutivo Federal, éste tuvo a bien expedir la Ley de 

Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, normatividad que fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de Julio de 1928 y entró en vigor hasta el 1° de Enero de 

1929. 

Al respecto hay que mencionar que esta legislación sobre propiedad industrial superó a la 

legislación anterior, pues hizo acopio de las experiencias tanto administrativas como 

judiciales de nuestra legislación anterior, no olvidando también la influencia que se tuvo de 

las dos revisiones al Convenio de París, en las cuales participó México, la primera de ellas 

realizada el 2 de Junio de 1911 en Washington, D.C. E,U,A., y la segunda llevada a cabo el 

6 de Diciembre de 1925 en La Haya, Holanda. 

1 • - -

En esta nueva legislación al igual que en las anteriores· no seda una definición propiamente 

de lo que es una marca, sin embargo, sí hace alusió~·~· aq;~efro que puede y no constituir 

una marca y al respecto señalaba: .... ~'.;f 
.~.:~~ Oc. -- " 

"Artículo 2°.- Pueden constituir una marca, para los ~fediÓs·d~··la fracción 

primera del artículo anterior, los nombres bajo una fo~~ di.sti~IÍ~a, las 

denominaciones y en general cualquier medio material qÚ~:~ea sus~eptible, 
por sus caracteres especiales, de hacer distínguir a I~s obj~t~~·aqlle t~aía de 

aplicarse, de los de su misma especie o clase. 
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Pueden igualmente constituir una marca las razones sociales de los 

comerciantes y las leyendas, muestras o enseñas de sus establecimientos, 

aplicadas a las mercancías que venden; ... " 

"Artículo 7º.- No se admitirán a registro como marca: 

1.- Los nombre o denominaciones genéricas cuando la marca ampare 

objetos que estén comprendidos en el género o especie a:·que se refiere 

tal nombre o denominación, o que se hayan hecho'cl(; ~so'común en el 

país para designar productos pertenecientes aI; ~Í~~~.ci· ~specie que 

trata de ampararse como marca. 

n.- Los envases que pertenezcan al dominio público o ;se, hay~~ hecho. de 

uso común en México. -· 

111.- Todo lo que sea contrario a la moral, a las b'uenas'~o~tuiTil:>res, a las 

leyes prohibitivas; y todo aquello que tienda. a· riJic'~ii~r ideas u 

objetos dignos de consideración. 

IV.- Las armas, escudos y emblemas nacionales;: .<: :. : 
V.- Las armas, escudos y emblemas de los EstádCls de la.:Federación, 

ciudades nacionales y extranjeras, nacirines/:E~ii<l'ó~~;{ÍrariJéros, etc., 

VI.:¡~:~ r::;~~:: c;.::::i7~1~::0 :er::;¿s ·de l•os pf0~tl;res, sin su 

consentimiento. 

VII.- El emblema de la Cruz Roja y la denominaciónCn,;;¡; Roja ci Cruz de 

Gineb.ra. 

VIII.- Una marca que sea igual o tan parecidá a otra anteriormente 

registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos 

que hayan sido reservados, puedan confundirse. 

IX.- Una marca que ostensiblemente pueda inducir al público en error sobre 

la procedencia de los artículos que ampara. 

X.- Los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, 

a menos que se trate de lugares de propiedad particular y se tenga el 

consentimiento del propietario." 
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Sin embargo, del contenido del artículo 1° puede obtenerse una definición de marca y la 

cual sería: la marca es el signo o medio. material.distintivo que u~e o.quiera usar un 

comerciante, industrial o agricultor para distinguir ydencí~ar I~ proced~ncia' de l~s. artículos 

que fabrique, produzca o venda. 

':. · ... '-,'; : . -:.' -. '_ •' ._·,_,· ... _ '·.''',.>.-_:-;-·.;·:: .. _ :· 
En este mismo artículo 1° y en el 8°, se señalaba que podla~ solÍcit¡¡<~l . .';~gi~trode una 

marca aquellos comerciantes, industriales o ~gricultores'mlciÓnales:ci:'é~t~á.njeros· que se 

creyeran con derecho a ello, por usarla en _los artículos que .vendían; fabnca¡,,an 6 producían 

con el fin de denotar la procedencia· de ·los mismos. 

"Artículo 1°. - Quien e~té ~s;~~~ o' quiera usarunam~rc~·J~ifc1lstiriguir 
los artículos·. que fabrique. 6 produzca y d~not~i- su proce~eñci.~, puede 

adquirir el . derecho exclusivo de. uso, mediante su . regi~iió . en . el 

Departamento de _la Propiedad Industrial, dependiente de. l~ Se~ret;ría de 
1_"::.,._ 

Industria; Comercio y Trabajo, llenando las formalidades Y. requisitos que 

establecen la presente Ley y su Reglamento. 

Igual derecho tendrán los comerciantes con respecto a los ~i-iículos q'ue 

vendan y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando. su marca por 

si sola o agregada a la del industrial o agricultor que los produjo." 

"Artículo 8º.- El registro de una marca puede ser solicitado por cualquiera 

que se crea con derecho a ello, ya sea nacional o extranjero, y el 

Departamento _de_ la. Propiedad Industrial deberá efectuar su registro, si se 

satisfacen las _condicionesprescritas por esta Ley y su Reglamento. 

Igual derech'o' tendrán las sociedades, compañías, colectividades y personas 

morales en g:;neral~ 
El registro. p6dní solicitarse por sí mismo por medio _de apoderado, quien 

deberá ser e~\oclo caso una persona fisica;y cuando se designerid6~.º más, 

deberán_ éstas manifestar desde el momento de pn:sentai l~·s~licitud, quién 
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es la que va a actuar en la tramitación; de no hacerlo asi, se entenderá como 

designada a la que primero se mencione. 

El carácter de apoderado se podrá comprobar por<mediOde urÍa simple 

carta-poder subscrita ante dos testigo~;' sin necesidad ,de" ningún otro 

requisito." 

Ya entrando propiamente al estudio del re~isÍro 'de una marca· de c~nfürmidad con la .Ley 

de Marcas y Avisos y Nombres Comercial~~. el sistema empleado era el mixto, el cual 

consiste en que no solo puede adquirirse el derecho exclusivo al uso· de una marca, 

mediante su registro ante la oficina correspondiente, que en ese momento era el 

Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, 

sino que también se reconocen Jos derechos adquiridos por aquel usuario que sin haber 

registrado el signo, lo haya usado o explotado por más de tres años con anterioridad a la 

fecha en que un tercero haya solicitado el regis1ro de esa misma marca. 

"Articulo 4°.- El derecho al uso de una marca obtenido mediante su 

registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca 

en la República Mexicana con más de tres años de anterioridad a la fecha 

legal de dicho registro." 

"Artículo 5°.-.En_,el caso de que la persona que usaba ya la marca 

posteriormente registrada por un tercero, presente a su vez su solicitud de 

registro, dentro de los· tres años de efectuado el primero, la marca registrada 

quedará sin erecto, la marca registrada quedará sujeta a las condiciones 

previstas por los incisos II y III del articulo 39." 

"Artículo 39 El registro de una marca es nulo: 

11.- Cuando la marca haya sido usada en la República con anterioridad a la 

fecha de la marca registrada, con tal que el que alegue el dereého de uso, 

presente su solicitud de registro al Departamento de la Propiedad 
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Industrial, dentro de los tres años de expedido el primero y compruebe 

ante el mismo, haber usado la marca durante todo ese tiempo y haberla 

empezado a usar antes que el registrante primitivo. 

llJ.- Cuando la marca haya sido usada con anterioridad en el extranjero, en 

el mismo caso previsto en el inciso anterior, si además del uso, contiene 

el registro extranjero; pero el plazo de tres años se reducirá a seis meses; 

y siempre y cuando que la nación extranjera conceda a los mexicanos 

ese mismo derecho en su legislación. 

En esta legislación se establecía con mayor precisión y claridad el procedimiento para 

obtener el registro de una marca, ya que se especificaban los requisitos y formalidades que 

debían cumplir los solicitantes, para tal efecto. Es así que para obtener el registro de una 

marca, el solicitante tenía que presentar ante el Departamento de la Propiedad Industrial la 

solicitud acompañada de una descripción de la marca, en la cual debían señalarse los 

objetos o artículos que serian amparados por el signo distintivo a registrar, al respecto 

resulta importante señalar que por primera vez se incluye en el Reglamento de esta Ley de 

Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, una clasificación de artículos en SO clases, 

clasificación que no resultaba limitatívaya que se permitía que en la clase SO se incluyeran 

los artículos no contemplados en el resto" de las clases: Además en .un solo registro no 

podrían comprenderse artículos que pertenecían a clases distintas. 

Así mismo, a la solicitud de registro correspondiente, también se· tenía que anexar un clisé 

de la marca, doce ejemplares de la reproducción del clisé, la declaración de la fecha en que 

se comenzó a utilizar la marca y el pago correspondiente al examen ·de dicha solicitud. 

Al recibirse la solicitud del registro de una marca,. en. el. o'epartamento de Propiedad 

Industrial, y una vez que se verificaba que el solicitante h.abía pagado los derechos 

correspondientes por_el_ examen administrativo de la solicitud, se procedla a'examinar los 

documentos exhibidos con la solicitud, para verificar que estuvieran completos y reunían 
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los requisitos de forma que prevenía tanto la Ley como su Reglamento y el resultado, 

independientemente de su sentido, se informaba por escrito al interesado. (articulo 13). 

Ahora bien, a partir del examen a los documentos; y según. el resultado_ del mismo, el 

procedimiento para el registro de una marca era el siguiente: 

n).- Si los documentos no cubrian los requisitos exigidos por la Ley y.s.u Regla"!ento, se le 

informaban al solicitante las deficiencias encontradas; para que dentro del plazo que le 

fuere fijado las corrigiera y repusiera los ·documentos que fueren necesarfos, no se 

permitía que en los nuevos documentos exhibidos se hicieran alteraciones o adiciones a 

los ejemplares o etiquetas de la marca ya presentados. Si vencido el plazo fijado, no se 

hubieren corregido las deficiencias, o no se hubiere hecho gestión alguna para obtener 

una prórroga al mismo, se consideraba abandonada la solicitud de registro .. 

Cabe mencionar, que el plazo para cubrir las deficiencias era fijado por el Departamento de 

la Propiedad Industrial, de acuerdo al lugar de residencia de cada inte~csad~; 

. ·. 

b).- Si los documentos a~e~~s satisfacfa.n los requisitos exigidos .por la Ley y su 

Reglamento, se proc_edia'áltacer,un ex~men de. ~oveclacl a la marca, el cual consistía 

en realizar una investigación comp'arativa entre las marcas ya registradas, o en trámite 

de registro yaquella cuyoreglstro.seésolicÚabilen ese momento, para averiguar si 

existía otr~ ~ otr~~ igu:i.i~s 6 ·;e~'eJ'~~tes~u~ ~mpararan los mismos objetos, con la o 

las cuales pudiera conf~~di'¡;e-~J~féi~-del D~partamento de la Propiedad Industrial 

Si de la investigación se de~prendía que I~· marca a registrar era semejante a otra u otras ya 

registradas o suregistro estaba en trámite y que además, de compartir la denominación 

también se aplicaran a los mismos objetos, esta circunstancia era comunicada al interesado 
. . 

para que éste manifestara según le conviniera, su conformidad a modificarla, o· bien, si no 

manifestaba su deseo de modificarla, entonces, el resultado del examen 'de ·novedad se 

comunicaba a los propietarios de las marcas semejantes encontradas·. para que pudieran 

oponerse al otorgamiento del registro en cuestión, en caso de que consideraran que con el 
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nuevo registro sus derechos fueran invadidos. (articulo 17 de la Ley de Marcas y de Avisos 

y Nombres Comerciales, articulo 16 del Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y 

Nombres Comerciales) .. 

Si dentro del plazo de 40 ó 90 días según se tratara de una marca nacional o internacional, 

contados a partir de la fecha de notificación no hubiesen presentado oposición, el 

Departamento de Ja Propiedad Industrial podría otorgar el registro a la marca solicitada, 

cuando éste consideraba que la semejanza encontrada entre las marcas resultaba dudosa o 

indeterminada, sin que ello se consideraba en perjuicio de terceras personas. Sin embargo, 

si Ja opinión del Departamento de la Propiedad Industrial era en el sentido de que la 

confusión entre las marcas era evidente, el registro solicitado se negaba. Lo mismo sucedía 

cuando se hubiese presentado alguna oposición, ya que el registro de Ja marca solicitada, se 

negaba de plano. 

"Articulo 19.- En caso de haber oposición, se negará de planc;i el registro; 

La resolución podrá ser recurrida en Jos términos del capitulo ·YIH de esta 

Ley; pero e~ este casci no se Ciará entrada a la deiJuindll,';i~o r;;edl~~te un 

depósito previo, en la forma y piir la· cantidad que flJ~'eÍ. R~gl;mento, la que 

quedará a beneficio de la Nación si ei fallo ele la ~~;~rld~d judicial f~ere 
adverso al d~marÍdante:. ' ··.• ·;( .· 

Los dueños de ta5 marcas semejantes enciintradas, tend~árÍ pane en el juicio 

de revocación." 

"Articulo 20.-En el caso previsto por. el iirticul~ ~~f;rioi n~ se' hará el 
~.- ... --- -_ <.--. -·-·. - ,- - ·_-· . ..;-.---,;·:._-,-._: __ --·X:'<-::-:~ .. ~;·:·,.·>----),'" 

registro . solicitado mi~ntras n~ se• comuniq~~ al· Departam~nto el fallo 

ejecutoriad~·que de~rete Já ~o semeja~za ;ii'i'i;~ I~~~~;~;; ~"(~ riÜÍíd~d de las 
primeras e~ :~u--c~d6:'~ / -·;;-~\:;·::·- ;· --

Cuando al practicarse ~Lexame~de nov~d~d ~e un~·;·~a¿~ s~··~~coÜJ~b~ otras que a 

juicio del Depanamenio de la Propiedad Industrialimpedi~ el registro de la siiticitad~ Ja 

Ley de Marcas en estudio, contemplaba un procedimiento optaÍivo, paralelo al de 

80 



oposición. Este consistía en que de común acuerdo entre los propietarios de las marcas 

encontradas como anterioridades y el solicitante de la marca a registrar, se sometían a la 

resolución de una Junta Arbitral, quien decidia sobre -la exist~ncl~ o no de la semejanza. 

Debe precisarse que se formaba una Junta Arbitral. poi' :cada '"1arca encontrada como 

anterioridad. 

Al respecto, es de mencionarse que laJunta ArbítÍ'al se conformaba de tres árbitros, dos de 

ellos eran designados por cada una de Iás. ~á~~~ ·;l el tercero, era nombrado por la Secretaria 

de Industria, Comercio y Trabajo. ·Los· h-on~rarios de los árbitros, con excepción del 

designado por la Secretaría, eran ·cubi~rtos po~ cada una de las partes, pero finalmente éstos 

eran pagados en su totalidad por la pérsona- en contra de la cual se emitía la resolución. Una 

vez hecho el análisis correspondiente, cada árbitro, dentro del plazo de cinco días contados 

a partir de la fecha en que eran convocados para integrar la Junta Arbitral, tenía que rendir 

por escrito un dictamen, en el que expresaba de manera categórica y concreta, si podían 

confundirse las marcas que se sometían a su consideración. El fallo de los árbitros era 

inapelable y conforme. al sentido de éste actuaba el Departamento de la Propiedad 

Industrial, es decir, si el resultado de la Junta Arbitral era en el sentido de que las marcas 

no causaban confusión entre sí, el Departamento de la Propiedad Industrial procedía desde 

luego a efectuar el registro solicitado. 

Por otro lado, si el resultado del examen de novedad de la marca cuyo registro se solicitaba, 

era de que no existían marcas registradas o con solicitud de registro anterior, con las que 

pudiera confundirse, es decir, que no existía invasión de derechos adquiridos por terceras 

personas, o bien que el fallo de la Junta Arbitral era en ese sentido, entonces el 

Departamento de la Propiedad Industrial procedía a efecttiar el registro de lit. marca 

solicitada, previo pago de derechos que por tal concepto realizaba el inter~sadÓ. 

La culminación del procedimiento de Ja solicitud de registro de una mar~~>e;a>:al;igual que 

lo es actualmente el titulo de propiedad que emitía en ese, entonces CI D"epartamento de la 
Propiedad Industna1:·/ - -· . - --· - -. - - - - - - - --
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Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales 

"Artículo 27.- El derecho al uso exclusivo de una marca, se otorgará por 

medio del titulo respectivo que expedirá la Secretaría de Industria, Comercio 

y Trabajo, por conducto del Departamento de la Propiedad Industrial y 

autorizado con su sello. Contendrá una copia de la descripción, reservas y 

etiquetas o ejemplar de la. marca exhibidos por el interesado, haciéndose 

constar en él, el nombre del titular, la fecha legal de la marca y la ubicación 

del establecimiento industrial o comercial del propietario." 

Reglamento de la Ley de Ma.rcas y deAvsos y Nombres Comerciales 

"Artículo 27.- El titulo de propiedad de una marca, que expedirá el 

Departamento de la Propiedad Industrial, será firmado por el Secretario de 

Industria, Comercio y Trabajo, y autorizado con el sello de aquella oficina. 

En dicho documento se hará constar: 

l.- El número de la marca, que será el que le corresponda en el orden de 

pago de los derechos. 

ll.- La fecha legal del registro. 

ID.- El nombre del titular, 

IV.- La ubicación del establecimiento principal del propietario, 

entendiéndose por ésta únicamente· 1a población, el Estado, etc., y la 

Nación a que pertenezca. 

V.- La fecha en que se firme, que será la que corresponda al pago de los 

derechos de expedición. · 

Al titulo se acompañará una c~pla de Iiidescrlp'ción y r~;é..Vas, y la etiqueta 
. . ... ~ -, .. ,, . ..,_ '· - .- _ .. ' - - ·- - , 

o reproducción del ejemplar exhibidos por él solicitante.;·.... .. . .· 
-·:···.-·· .. _,. 

Los efectos del registro de uria márca dui~ban 20 arÍ~~. i:orit~d~;·; p~rtlf ~~;I~ fecha y hora 
. -· -- . ' . -. . ' -...... _,._. __ -_,;·· ·-1,· ·-· 

de presentación de la solicitud corr~spondi~nte éri eJ; Dépllrta~eíito: de la Propiedad 

Industrial, los efectos podían renovarse de manera indefinida por períodos de JO años. La 
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renovación tenía que solicitarse dentro del último semestre de cada periodo, o en el último 

de los casos dentro de los 3 años siguientes al vencimiento de cada período. Pasados 3 años 

sin que se hubiese presentado la solicitud de renovación, el registro de la marca caducaba. 

Al igual que en la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, la Ley de Marcas y de Avisos y 

Nombres Comerciales de 1928, establecía las obligaciones que debía observar el titular de 

un registro marcaría, como por ejemplo, señalaba que las marcas registradas al aplicarse a 

los objetos que amparaban o distinguían, debían llevar leyendas ostensibles que indicaran 

que la marca había sido registrada legalmente, de lo contrario el registro no producía efecto 

alguno; asimismo, debían contener la ubicación de la fábrica o establecimiento, sin este 

requisito no se tenía acción penal para perseguir a quienes falsificaban, imitaban o usaban 

ilegalmente la marca. Cuando se trataba de productos de fabricación nacional, la ubicación 

de la fábrica que debfa indicarse en las marcas, aun cuando aquellos se fabricaban también 

en el extranjero, era únicamente la de México. Además, las marcas deblan llevar de una 

manera ostensible la leyench: HECHO EN MEXICO. 

Otra obligación que se imponía de .cierta forma al propietario de la marca registrada, 

consistía en que una vez efectuado ~I registio ~e 1~riiiir"~a en cuestión, n; podía aumerit~rse 
el número de artíCulos que amparare, aun cu~ndo'é~tos p~rténecieran a la misn~aclase, pero 

en cambio, sí podía inscribirse la limitación de esos prÍ:>d~~tos cuanta~ ~eces·~~ soH~itara: 
'..:·:~ , . ;~-: ----< .:._;: ___ ~ -:·. 

,-1;.--

Una novedad que contemplaba la Ley de Marcas y d·~ A~i~ll~ y No~bf~·5 CC>tlierciales, era 

el "examen extraordinario de novedad", el cual abría.la 1:msibilid~cl#ai:a: qu'e se realizará un 

examen de novedad a aquellos registros que habíánsido oícfrgádos bajo las legislaciones 

anteriores, y que no requerían que previo al otorgamienÍo :del registro se les hiciera un 

análisis comparativo, para prevenir una posible invasión de derechos adquiridos por 

terceros. 

"Artículo 36.- El Departamento de la Propiedad Industrial hará a pedimento 

del propietario de una marca o de un aviso comercial registrados conforme a 

la leyes anteriores, o de un nombre comercial publicado, un examen de su 

TESIS CON 
FALLA DE OR!GEN 

-------------- ··--·-------
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novedad, a fin de averiguar si existe un registro anterior que sea igual o 

semejante de manera que invada los derechos de aquellos." 

"Artículo 37.- Este examen- podrá pedirlo también cualquiera persona 

interesada u ordena~lo, la -autoridad judicial; pero en estos casos se 

comunicará el resultado al propietario." 

"Artículo 38.- Si el resultado del examen previsto por los articulas 

anteriores, fuere que no hay semejanza, no se podrá intentar ya la acción 

penal ni el aseguramiento de la mercancía amparada con la marca 

examinada, mientras la autoridad judicial no resuelve en definitiva en contra 

de la resolución del Departamento de la Propiedad Industrial en el caso de 

que dicha resolución fuere recurrida." 

El 6 de Julio de 1931 se emite el Procedimiento Reglamentario para nulificarlos registros 

de marcas. 

El Secretario de Economía dispuso que para el caso de solicitudes de anulación de Patentes 

y Marcas, el Departamento de la Propied-ad Industrial, observase como práctica las 

siguientes reglas: la comprobación por parte del solicitante de los fundamentos de su 

solicitud; el traslado de dicha solicitud al propietario del registro relativo, dándole 

oportunidad para presentar por escrito las objeciones que estimará pertinentes; sólo hasta 

que dichos requisitos se hubieren satisfecho, el Departamento fonnularia un dictamen con 

proposición concreta de resolución, la cual una vez emitida por la Secretaria debería 

hacerse saber a todos los interesados, haciéndoles notar su carácter transitorio mientras la 

autoridad judicial no la confirmase a través del recurso de revocación. 

En este Decreto se - omitió lamentablemente el establecimiento de un procedimiento 

mediante el cual podrian dictarse las resoluciones de nulidad del registro marcarlo, lo cual 

daba lugar a controversias judiciales por la falta de garantía de un proceso legal. 
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Así mísmo, en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 y su Reglamento, se establece de 

los artículos 123 a 129 el sistema de previo examen para el registro de un signo distintivo, 

en los cuales se señala que una vez satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se 

procederá a hacer un examen de novedad, entre las marcas registradas anteriormente o en 

tramitación a efecto de averiguar si el registro solicitado i.nvade derechos ya adquiridos, 

presentándose varias situaciones: 

a).- Cuando al hacerse el examen de novedad de una marca, se encontraba otra igual o 

semejante y aplicada a los mismos artículos, se dejaba en suspenso el registro solicitado 

y se daba aviso por escrito, al solicitante, indicándole el número de las. marcas iguales o 

semejantes encontradas, para que dentro del plazo que se le señalaba, manifestara su 

conformidad en modificar el signo distintivo cuyo registro solicitaba, ér{ caso de· no 

realizar su manifestación, se consideraba abandonada la solicitud. 

b).- Si la modificación propuesta por el interesado difería de la marca solicitada 

originalmente, a tal grado que debía tornarse como una sustitución, entonces.se.sujetaba 

a un nuevo examen de novedad; si resultaban en éste, marcas anteriores,c.uyos.derechos 

se invadían se dictaba la negativa de registro de plano. 

Y en caso de que la marca tenía semejanza dudosa o indeternlinad~don~ti~'vigente, 
aplicada a los mismos artículos, se daba vista al dueño de ·I~ ~arca il~terii:i;.'). tonÍándo 

en cuenta lo que exponía dentro del plazo que para tal efecto sé le co~~~dí~ ~é ~esolvía 
sobre la concesión o negativa del registro. La re~ohiciÓn adminis~~!i~~CJ~~ se emitía se 

comunicaba a todos los interesados. 

e).- En caso de que al efectuarse el nuevo examen no hubies'eri anterlorldades, se llevaba a 

cabo el registro de la marca. 

d).- Cuando el solicitante se negaba a modificarla; s~nega~a de ¡>lllll~ ~(r~gl;t~o'~olicitado. 
-.\. ·'····/ <~:- .::·:-\~: ·. . ·-

Es así que en la Ley de la Propiedad Industriai de 1~i~::;~:el¿¡¡i~~6;d~~a~iento legal, 

en el cual se encontraba previsto la presentación d~ 'C>~osiciones al re~lstro d~ ima marca, 

por parte de aquellos titulares de ~arca~ ; re~i;t~iici'as' ·•anteriormente . ~. de . solicitudes 

anteriores, que resultaban ser iguales o semeia~te~ ~ a'quella cuyo registro se soli~citaba. 

En la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, el registro de una marca, era el siguiente: 
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La solicitud de registro de una marca se presentaba por escrito ante la Secretaria de 

Industria y Comercio, en la solicitud se hacía constar el nombre, domicilio y nacionalidad 

del solicitante, la ubicación de su establecimiento, la declaración de la fecha en la que se 

principió a usar la marca, fecha que no podía ser modificada con posterioridad, los 

productos o servicios qu_e protegería la marca. Asimismo, se tenían que acompañar; la 

descripción de la marca, ejemplares de la impresión de la marca y cuando ésta se iba a usar 

a colores, se exhibían los marbetes o etiquetas de la marca en la forma en que ésta se usaba 

Recibida la solicitud se procedía a efectuarle un examen, al igual que a los documentos 

anexos a la misma, para comprobar que rcunian los requisitos previstos en la ley. Si la 

solicitud o los documentos no se encontraban en regla, se le notificaba al solicitante, para 

que realizará las modificaciones correspondientes. Satisfechos los requisitos_ legales, se 

procedía a efectuar el examen de novedad, mismo que tenía por efecto verificar la posible 

afectación de derechos adquiridos. 

Si al practicarse el examen de novedad se encontraba otra marca igual o semejante ya 

registrada o en trámite y aplicada a los mismos o similares productos o servicios, o un 

nombre comercial, en grado tal que pudieran confundirse, se· suspendía el trámite de la 

solicitud, y se notificaba_al solicitante las anterioridades exi~t~ntes, para que manifestara lo 

que a su derecho convenía, en el plazo que paratál efecto se le señalaba, el cual no podía 

ser inferior a 15, ni mayor a 45 días. Si el lnteres;do no contestaba dentro del plazo 

concedido, se consideraba abandonada su solicinid. 

; ·. ': 

En cambio si el in_teresado modificaba la.marca solicitada, de tal forma que no existía 

posibilidad alguna de confusión con las anterioridades citadas, se continuaba con el trámite. 

Lo mismo sucedía., c~ando los argumentos del interesado inducían a la Secretaria de 

Industria y Comercio a concluir que no existía posibilidad de confusión. Si la modificación 

propuesta por el interesado, constituía una sustitución a la marca solicitada, ésta se sujetaba 

a un nuevo examen. 
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Otra hipótesis prevista, consistía en que si alguno de Jos registros marcarlos citados como 

anterioridades, de una solicitud de registro, se encontraba sujeto a un procedimiento de 

cancelación, nulidad o extinción, a petición del interesado, su solicitud se suspendia hasta 

que se dictaba lares'olu~ión'C:orrespondiente. 

Concluido el trámite de Já solicitud y satisfechos los requisitos legales, se requería el pago 

de derechos por el registro de Ja marca y expedición del título. El derecho al uso exclusivo 

de Ja marca se acreditaba por medio del titulo expedido por la Secretaría de Industria y 

Comercio. 

Como se aprecia, a partir de Ja legislación de 1976, ya no se contempla la posibilidad de 

presentar oposiciones al otorgamiento de un registro marcarlo, desconociendo los motivos 

por los cuales se eliminó esta posibilidad, ya que en Ja exposición de motivos de Ja Ley de 

Invenciones y Marcas, no se hace señalamiento alguno al respecto. 
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Completa y conforme 
a ley y rcglnmcnto 

Presentación de la solicitud 
de registro de una marca 

Revisión de la 
documentación 
anexa a la 
c:nlirifl1~ 

Existencia de una marca 
igual o semejante~ registrada 
o en trámite de registro 

No 

Se comunica al 
solicitante para 
que modifique su 
marca 

Nn 

Se publica resultado de 
examen de novedad en la 
Gaceta v se notifica a los 
propicl<irios de las marcas 
encontradas 

Se niega de plano 
el registro 

Departamento de Ja 
Propiedad Industrial 
procede a otorgar el 
registro 

Podr.i o no 
otorgarse el 
registro sin 
perjuicio de 
terceros 

No 

Incompleta 

Se comunicaba al solicitante 
deficiencias para que en 
plazo fijado las corrigiera 

Se considera 
abnndonada la 
solicitud 
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CAPÍTULO TERCERO 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN AL 

REGISTRO DE UN SIGNO DISTINTIVO EN LA LEGISLACIÓN EXTRANJERA 

1.- ARGENT i N A28 

En la Ley No. -22.362 de Marcas, de Ja República Argentina, únicamente se encuentra 

regulada Ja marc~. Ja "marca de frase publicitaria", las designáC:iones y las denomi-naciones 

de origen. 

En el artículo 1 º se señala que pueden registrarse como marcas para distinguir productos y 

servicios una o más palabras con o sin contenido conceptual; Jos dibujos; los emblemas; Jos 

monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las 

combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de Jos 

envases; los envoltorios; Jos envases; las combinaciones de letras con números; las _letras y 

números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva 

y todo otro signo con tal capacidad. Por Jo que no se consideran marcas: Jos nombres, las 

palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o 

servicio habitual a distinguir o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades; 

los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes 

de Ja solicitud de registro; la forma que se dé a los productos: el color natural o intrínseco 

de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos. 
- -

' --

Se entiende por denomin~ción ele orige~.-el nombre de un país, de una re~ión; d~ un lugar o 
- -·· . ~- ·''· . /: . ' ' . . ','' ' '' ~ : ' . - - ·-· ·- ~ - - ' . . . ' 

área geográfica deti;rmin~dos;que;si~e pará_ clesigmirun,produ'cto originario' de ellos, y 

cuyas cualidades y ~;11rait'erí:~:cª~-~j:t~~~-ef ci~:t~ªTen~e;~l,m~dl9"ge:6~Tñfico. _ -

::º:~::~~ :as:r::it~~~~i:1ea~~:l~4i~~¡r:~::iii;f Jºi¡i1G::di 1::.~·c::n;:,:~:~:: 
_~_-·1 ' 

"' Ley de Marcas de Argentina, No; l~.362 
Decreto 558181, Regl~entario de la Ley de Marcas de Argentina 
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ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo. 

Toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una designación. El derecho a 

Ja designación se extirgue por el cese de la actividad designada. 

1.- REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO 

La propiedad de una marca y Ja exclusividad de su uso se obtienen con su registro, el cual 

tiene una duración de JO años, que puede ser renovado indefinidamene por periodos 

iguales. 

Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud ante la Dirección 

Nacional de la. Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaria de Estado de Desarrollo 

Industrial del Ministerio de Economía. Al solicitante deberá entregársele un recibo, en el 

que consten; la marca, fecha, hora y número de presentación, nombre del solicitante, 

producto o servicios a distinguir y la clase a la que corresponden. 

1.1.- DATOS 

En la solicitud por la cual se pretenda obtener el registro de una marca, deberá señalarse el 

nombre, domicilio real del que será titular de la marca, y en caso de el solicitante este 

domiciliado en el extranjero, deberá señalar un domicilio especial constituido en la Capital 

Federal, así mismo, tendrá la solicitud deberá contener la descripción de la marca y la 

indicación de los productos o servicios que la misma va a distinguir. 

Una marca puede ser registrada conjuntamente por dos o más personas, Jos tituláres deben 

actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; 

El derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y hora en que 

se presente la solicitud. 
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1.2.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN 

De confonnidad con el Decreto Reglamentario de Ja Ley de Marcas, junto con Ja solicitud 

de registro se presentará, cuando fuera el caso, dos clisés tipográficos de metal o de madera 

que permita Ja impresión clara y nitida de la marca; las dimensiones de dichos clisés no 

podrán exceder de 8 centímetros de alto por 10 centimetros de ancho. 

Cuando Ja marca a registrar esté fonnada, total o parcialmente, por un dibujo, imagen o 

grabado se pegará un facsimil en las descripciones y se acompañarán, 10 facsímiles 

impresos en un solo color. 

2.- REQUISITOS DE FONDO 

No se puede registrar: una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para 

distinguir Jos mismos productos o servicios; las marcas similares a otras ya registradas o 

solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios; las denominaciones de origen 

nacionales o extranjeras; las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la 

naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u 

otras características de los productos' o servicios a distinguir; las palabras, dibujos y demás 

signos contrarios a la moral y a !_as, buenas costumbres; las letras, palabras, nombres, 

distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, 

las organizaciones religiosas y sanitarias; las letras, palabras, nombres o distintivos que 

usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno 

argentino; el nombre, seudónimo o retrato de una p_ersona, sin su consentimiento o el de sus 

herederos hasta el cuarto grado; las designaciones, de :actividades incluyendo nombres y 

razones sociales, descriptivas de una actividad; p~a distinguir productos. Sin embargo, las 

siglas, palabras y demás signos con capacidad distintiva, que formen parte de aquellas, 

podrán ser registrados para distinguir productos o servicios y las frases publicitarias que 

carezcan de originalidad. 
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3.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO 

Dentro de los .10 días siguientes al de la presentación de la solicitud de registro, la 

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial estudiará si la solicitud fue efectuada en la 

clase correcta y si cumple con las formalidades legales. Dentro de los 5 días siguientes se 

notificará al solicitante, si se cumplieron los requisitos de ley o bien si la solicitud fue 

incorrectamente clasificada se le notificará el criterio de la autoridad y los antecedentes si 

los hubiera. Otorgándole al solicitante un plazo de 1 O días para que efectúe las correcciones 

que correspondan o conteste la vista notificada. 

Dentro de los 10 días de vencido el último plazo señalado en el párrafo que antecede, se 

efectuará a costa del solicitante del registro correspondiente, la publicación de su solicitud 

de registro, por un día en el Boletín de Marcas. 

Dentro de los treinta días de efectuada la publicación, la autoridad efectuará la búsqueda de 

antecedentes de lam:irca solicitada y dictaminará respecto de suregi~~rabllid~d. 

3.1.- REQUISITOS Í>E LA PUBÜCACIÓN 

La publicación de la solicitud de registro, contendrá e/nombr~del-solicitaiite, la fecha de 

presentación d~ l~sÓlicitud, los productos o servicio~a-distirl&liir~on la:rÜ~~daharegistrar, 
la clase en que están incluidos, el número de present~6ión~ hÍ prl"oridad inv6cada si la 

hubiere y, en su caso el número de matrícula del agénte dés~ pr6piéd~d industrial que 

tramita la solicitud. 

4.- ESCRITO DE OPOSICIÓN 

El escrito de oposición al registro de una marca debe presentarsepor duplicado, ante la 

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial,. én él escritó correspondiente deben 

deducirse por escrito las oposiciones, cor! fodic~dó~ d~.I rlo~bre y d~micilio real del 
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oponente y los fundamentos de la oposición, los que podrán ser ampliados al contestarse la 

demanda en sede judicial. 

4.1.- tNTERÉS PARA PRESENTARELis'CruTo o'E 0Pos1c1óN 
;' ,-":. ·'· ''.:' ..... '<',:_;.', 

Para ejercer el derecho de oposición, s~ requie~e deun interés legítimo, es decir, se debe ser 

titular del registro de una marca;' ~ll~, posi,bl~mente se veria afectada si se otorgase el 

registro de la marca solicitada, es;~af~~ta~iÓn puede versar entre otros casos, por que se 

trate de una marca idéntica o similary que distinga los mismos productos o ser\ricios, o en 

general porque la marca a registrar se encuentra en alguno de los supuestos que la ley 

contempla como no registrables. 

Cuando la marca afectada por el posible otorgamiento de un registro marcario, se haya 

registrado conjuntamente por dos o más personas, cualquiera de ellos podrá deducir 

oposición, salvo estipulación en contrario. 

4.2.- TÉRMINO PARA PRESENTAR EL ESCRITO Í>E OPOSICIÓN 

Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante la Dirección Nacional de la 

Propiedad Industrial dentro de los 30 dias, contados desde la publicación en el Boletín de 

Marcas, de la solicitud del registro correspondiente. 

4.3.- ESTADO QUE GUARDA LA SOLICITUD DE REGISTRO DURANTE EL 

ESTUDIO Y TRÁMITE DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN. 

Dentro de los IS dias de vencido el plazo para presentar oposiciones a la solicitud de un 

registro, se notificarán al solicitante, los antecedentes, las oposiciones deducidas y las 

observaciones que merezca la solicitud de referencia. 

En tanto se resuelve el sentido de la oposición u oposiciones a la solicitud de registro, esta 

quedará en suspenso. 

93 



4.4.- RESOLUCIÓN A LA OPOSICIÓN 

Cumplido un afio a· partir de que se le notifique al solicitante las oposiciones presentadas a 

su solicitud de registro,· se declarará el abandono de su solicitud en los siguientes casos: 

a).- Cuando el. solicitante y oponente no llegaren a un acuerdo que posibilite la resolución 

administrativa· de la oposición y aquél no inicia acción judicial dentro del plazo 

indicado; 

b).- Cuando promovida por el solicitante la acción judicial, se produzca su perención. 

El solicitante y el oponente podrán renunciar a la vía judicial de común acuerdo y 

comunicárselo a la Dirección .Nacional de 111. .Propiedad Industrial. En tal caso, luego de 

oídas ambas partes y de producidas las pruebll.s pertinentes se dictará dentro de los 90 días 

siguientes resolución, que será inapelable. 

Por otro lado, la acción jüdici~lp~~~ ~bt~fler~i ~~tÍro~d~ la~posidón,deberá iniciarse ante 

la Dirección NacionaI.d~·1a·~;;opÍedad I~d~strÍ~t. de~trof d~~J()s~IO •. dfas d~ .recibida la 

demanda, la autoridad admini~tiatf~a i~ ~~~itini~on 1C>; eteoi.~nt()~;a~;egad~s a ella y .con la 
' • '' • M" - • ~ -< • < • -¡' • -"'- - <'O'• 0 -.:-- -;_ < < • • ' • -• -. • • '•, < -. • • 

copia de las actuaciones adminis~ativas de la m~rca °&pÜesÍa, al Juzgado Federal én fo Civil 

El proceso júdicial re~p~~tiv~~t~~;it;~ segúrÍ n.ormas del juicio ordinario: 

El juez competente' informará a la' Dirección Nacional de laPropiedad Industrial sobre el 

resultado de dicho juicio para l()s fine~ que.corresp.ondiere. 
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11.- B RAS 1 L 29 

Nos referiremos a la Ley de la Propiedad Industrial, No. 9.279 del 14 de Mayo de 1996, la 

cual regula derechos y obligaciones ;elativ'os ~ I~ ~ropiedad industrial. 

··-.-' '·::,·." e; :• 

En Brasil los sig.;os distintivos vi~uahn~nte . perc~ptibles; no .. comprendidos en las 

prohibicio~es legales son susceptibles de r~~istro. Se ~()~sidera tres tipos de marcas: 

a).- Marca de producto o servicio.- aquella usada para distinguir un· productos o servicio de 

otro idéntico, semejante o at1n, de origen diverso. 

b).- Marca de certificación.- aquella usada para atestar la conformidad de. un producto o 

servicio con determinadas normas o especificaciones técnicas, notadamente en cuanto a 

la calidad, naturaleza, material utilizado y metodologia empleada. 

c).- Marca colectiva.- aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de 

miembros de una determinada entidad. 

La propiedad de la marca se adquiere por el registro válidamenteexpe~ido, conforme a las 

disposiciones de la ley. 

El registro de una marca; puede sei; s~l!cit~d() ¡ior Ja.s personas fisicá.soj~rjdicas de derecho 

público o privado .. El r~gistro de: la mal"~~:c~I~~ti~a. sóI~·poclrii se/s~Iidtada' por .persona 

juridica representativa de Ia·é~Iéctl~idad; ~~i~~ ~b~r~; ~j~rc~r. ~6ii~idad cÍistint~ a la de sus 

miembros. Por lo que ~espeéta' al regÍ;Í·~() de j~ ci~ré:a° d~ c~rtlficación, éste. sólo pod~á ser 
~' - . . .. -, ~' .· . . . ' ' .. ,, 

solicitado por. persona sin interés con~e~ci~I o.i.;dustria'lciir~cto en el producto o servicio 

atestado. 
._.·:- •.·:.:..:_:'," 

'.· .. :;. 

El registro d~ la marca, tenÚA una vigeñ~iad~ H;" ;iios, contados a pllrlir de la fecha de la 

concesión del registro, prorrogable por periodos iguales y suéesivos. 

:o Ley de la Propiedad Industrial de Brasil. No. 9.279de1 14 de mayo de 1996. 
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J.- REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA 

La solicitud de registro, deberá presentarse ante el Instituto Nacional de Propiedad 

Industrial. 

1.1.- DATOS 

La solicitud deberá referirse a un único signo distintivo y, contendrá: 

1.- Petición; 

11.- Etiquetas, si es necesario; y 

111.- Comprobante del pago de la retribución relativa al depósito. 

La petición y cualquier documento que lo acompañe deberá ser presentada en lengua 

portuguesa y, cuando se anexe documento en lengua extranjera, deberá adjuntarse su 

traducción simple ya sea en el acto del depósito o dentro de los 60 dias subsecuentes, bajo 

pena de no ser considerado el documento, si no se presenta en el plazo señalado. 

1.2.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN 

A la solicitud se acompañará el comprobante del pago de la_retribución corre;pondiente. 

A la solicitud de. re~ist~o de una marca colecti~a seadjuntaráel re~l~ento de utilización, 

el cual dispondrá cC>~di~ion:e~yproi1i'bicion'es~e~sCl;<l~j~i)';.ar~~: : > ·.· .· . . 

De igual forma a. l:'soliL11 ~e regist;o ~;!g~· ±ica'~~c·e:i;.~aciÓn se anexarán, las 

caracteristicas del praélúcto'o ser\iiciO objeto' de certificacióri'y' lás ~'eC!fdasde control que 

serán adoptadas por el titl11ar. 
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2.- REQUISITOS DE FONDO 

En este apartado. se contienen básicamente los signos no registrables como marca, 

contenidos en el articulo 124 de la Ley de Propiedad Industrial, entre los cuales se 

encuentran: blasón, armas, medalla, bandera, emblema, distintivo y monumentos oficiales, 

públicos nacionales, extranjeros o internacionales, ya sea con la respectiva designación, 

figura o imitación; letras, números y fechas, aisladamente; la expresión, figura, diseño o 

cualquier otro signo contrario a la moral y las buenas costumbres o que ofendan la honra o 

imagen de personas o atente contra la libertad de conciencia, creencia, culto religioso o idea 

y sentimiento, dignos de respeto y veneración; signo de carácter genérico, signos que 

induzcan a la falsa indicación de origen; reproducción o imitación de cuilo oficial; 

reproducción o imitación de un signo que haya sido registrado como marca colectiva o de 

certificación por un tercero; obra lite"raria, artistica o científica, Nombre técnico usado en la 

industria, ciencia o arte, etcétera. 

Presentada la solicitud de registro, será sometida a un examen formal preliminary, si esta 

debidamente instruida, será protocolada, considerada como fecha de depósito la de su 

presentación. Si la solicitud no cubre todas las formalidades requeridas, y solo contiene 

datos suficientes relativos al solicitante, al signo y clase de la marca, se le requerirá al 

solicitante para que en S días subsane las omisiones, de lo contrario, la solicitud será 

considerada inexistente. 

3.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO 

Protocolada, la solicitud será publicada, para que en el plazo de 60 días se presenten 

oposiciones. 

4.- ESCRITO DE OPOSICIÓN. 

Después de publicada la solicitud, se dan 60 días para que se presenten oposiciones 
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4.1.- ESTADO QUE GUARDA LA SOLICITUD DE REGISTRO DURANTE EL 

ESTUDIO Y TRÁMITE DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN. 

El solicitante será notificado de la ·()p6sición, paraque realice manifestaciones dentro del 

plazo de 60 días. 

4.2.- RESOLUCIÓN A LA OPOSICIÓN 

Transcurrido el plazo de oposición o, si interpuesta ésta, terminado el plazo de 

manifestación, será hecho el examen, durante el cual podrán ser formuladas exigencias, que 

deberán ser respondidas en el plazo de 60 días. 

1.- No respondida la exigencia, la solicitud será definitivamente archivada. 

2.- Respondida la exigencia, aunque no cumplida, o contestada.'a·su formulación, daráse 

proseguimiento al examen. 

Concluido el examen; será emitida decisión, concediendo o denegando la solicitud de 

registro. 

111.- CH 1 L E30 

La Ley No. 19.039 de Chile, contiene normas aplicables a los privilegios industriales y de 

protección de los derechos de propiedad industrial. Cualquier persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza 

la Constitución Política de Chile, debiendo obtener previamente el título de protección 

correspondiente. 

30 Ley No. 19.039 de Chile 
Reglamento de la Ley No. 19.039 de Chile 
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Los privilegios industriales comprende a la marca comercial, que es todo signo visible, 

novedoso y característico que sirve para distinguir productos, servicios o establecimientos 

industriales o comerciales. También puede inscribirse la frase de propaganda o publicitaria, 

siempre que vaya unida a adscrita a una marca registrada del producto, servicio o 

establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar. 

1.- REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA, 

AVISO COMERIAL 

. . 

La tramitación de las solicitudes, com.peten al Departamento'. de. Propiedad Industrial que 

depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstfl.lccion: . 

Las solicitudes de registro podrán ser presentadas directamente por los interesados o bien 

por los apoderados o representantes facultados para tales efectos. 

Toda solicitud de privilegio industrial se presentará por triplicado, en los formularios que 

serán diseñados para tales efectos. En cada solicitud quedará claramente establecido el día 

en que se presentó, así mismo serán timbradas en estricto orden de ingreso y se le asignará 

un número que la individualizará durante el resto del procedimiento. 

1.1.- DATOS 

El fonnulario-solicitud para el registro de marcas comerciales, contendrá las siguientes 

menciones: 

a).- Nombre completo, R.U. T., si procediere, profesión o giro, y domicilio del.interesado, e 

igual información sobre su apoderado o representante, si lo hubiere; 

b).- Especificación clara de la marca. Las marcas coristituicfas. p~r. expresiones en idioma 

extranjero conocido, deberán presentarse con la traducción al éspañoÍ; 
- . - - '·' . :_ .__ -_, - -,_·- ~ - _, : -. -_,::.__ - - - -_: . __ - -- : -

e).- Enumeración de los productos o servicios que llevarán la marca y la o las clases del 

clasificador internacional para las cuales se solicita protección. En el caso de 
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establecimiento comercial o industrial, se deben especificar los productos y las clases a 

que pertenecen y la o las regiones para las 'cuales el registro de una marca para 

distinguir un establecimiento comercial; y . 

d).- Fecha de presentación de la solicitud y firma del solicitante o su apoderado~ 

1.2.- DOCUMENTOS QUE SEANEXAl''' 

A la solicitud de marca corne;ciaicfebe~acompáñarse: 

a).- Cuando se tratare de registrar una etiqueta. seis d(seft~s de ell~ en papel, de un tamaño 

no superior a 20 cm. por 20 cm,, 

b).- Para el registro de un nombre propio se adjuntarán los d~ctimentosq..ie acrediten que 

dicho nombre pertenece al solicitante, o aquello~'~nq~e const~ eÍ.consenti.~ie.ito de la 

propia persona o de sus herederos .... . ·, 
e).- En el caso de solicitarse el registro de. un nomb.re ele fantasia.Clu°e nO.C:orres¡Íonda a 

• • • ·;· < : ••• , •• ·--· '•" - '· ~ • ' , ( " " -, •• , 

persona natural o jurídica alguna, deberá acoinj)~'ñarse.llna decláraCiÓnjÜráda en tal 
sentido. -·.::·/¡,·_:_._:_.<=·· <.:-··:_ ·-:~>->,... ·--

d).- Cuando se tratare de apoderados o repres~Íltari~~S,· un ¡:,cicl~r·:~;;~~a~6 en escritura 

pública o en instrumento privado firmádo ante notario o ¡ffiíe 'un .Oficial de· Registro 

Civil competente. Loa mandatos p~ovenientes del .extranjero podrán otorgarse o 

legalizarse ante el Cónsul de Chile respectiv~. . .. 

e).- Cuando el titular de la solicitud sea una persona jurídica. documentos en que conste la 

personería de su representante, si éste fuere distinto del señalado en la letra anterior. 

1).- Recibo del pago correspondiente. 

2.- REQUISITOS DE FONDO 

Se refieren a lo que. no puede registrarse como marcas: Los escudos, las banderas u otros 

emblemas, las denominaciones o ;siglas de cualquier estado, de las organizaciones 

internacionales y de los servicios públicos estatales; las denominaciones técnicas o 

científicas respecto del objeto a que se les destina, las denominaciones comunes 
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internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud; el nombre, 

seudónimo o el retrato de una persona natural, salvo consentimiento dado por ella o sus 

herederos; las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías 

adoptados por un Estado, sin su autorización, las que reproduzcan o imiten medallas, 

diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras; las expresiones 

empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, peso, valor 

o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el 

comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, las que no 

presenten carácter de novedad o describan los productos, servicios o establecimientos a que 

deban aplicarse; las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, de forma 

que se confundan con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, 

servicios o establecimientos comerciales o industriales, que gocen de fama y notoriedad; 

aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, de forma que puedan 

confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad en la misma 

clase; las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres. 

3.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO 

Aceptada a tramitación una.solicitud, el interesado dentro de los 10 días siguientes, deberá 

publicar un extracto de ést¡·por .u11asola ve~ en.el Diario Oficial, que tendrá por objeto 

informar al público general sobre la e~istencia y el· contenido de una .solicitud de privilegio 

industrial. 

La solicitud de marcacome.rci~I cuyo extracto no se publicase dentro del plazo señalado en 

este articulo, se .tenclré por.no.presentada y el solicitante perderá los derec.hos que hubiere 

pagado. 
..;>' .,., . 

3.1.- REQUISITÓ~ riE LA PUBLICACIÓN 

En el extracto a publicar, se deberá indicar: 

número de la solicitud 
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nombre completo del solicitante 

marca solicitada y/o descripción de la etiqueta 

clase o clases solicitadas 

descripción de productos o seivicios dentro de dichas clases. 

4.- ESCRITO DE OPO~I~IÓN - , • 

El escrito de oposición deberá contener al menos lo siguiente: 

a).-Suma del documento en la que se individualizará la solicitud sobre la cual recae la 

oposición y el nombre de su titular. 

b).- Nombre completo, domicilio y profesión deloponente. 

c).-Razones de hecho y de derecho que invoca en su oposición 

d).- Petición concreta al Jefe del Departamento. 

e).- Patrocinio y poder. 

El escrito de oposición y el de contestacióll ~ eUa,deb_erán ser patrocinados por un abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión. 

4.1.- INTERÉS PARA PRESENTARE~E~CRÍTO DE OPOSICIÓN 

Cualquier persona interesada podrá prese~tli~- ante el Departamento una oposición a la 

solicitud de cualquier privilegio, fundam-entándola en la falta de alguno de los requisitos de 

registrabilidad o reivindicando priorid~d. '. 

4.2.- TÉRMINO ~ARA PRESEN~Á~ E-., ESCRITO DE OPOSICIÓN 
.-,_, :' 

·..:-' 

Cualquier interesado podrfi' ro'~ulár_anté '1!1 Departamento, oposición a la solicitud, dentro 

del plazo de 30 días, co~~~d~~p~~ird~ la,fech~ de la publicación del extracto. 
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Los juicios de oposición se sustanciarán ante el Jefe del Departamento de Propiedad 

Industrial. 

4.3.- ESTADO QUE GUARDA LA SOLICITUD DE REGISTRO DURANTE EL 

ESTUDIO Y TRÁMITE DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN. 

Si se presentase una oposición a la solicitud de registro, se dará al solicitante.traslado de la 

oposición para que dentro del plazo de 30 días haga valer sus derechos. 

Si hubiere hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, se recíbÍrá .111 causa a. prueba 

por el término de 30 días. El Jefe del Departamento ordenará I~ priÍcti~a ~~ ~n informe 

pericial, el informe será puesto en conocimiento de los interesados, quie¡:;é;: cfispo~drán de 

120 días para formular las observaciones que estimen pertinentes, 

La presentación de oposición da origen a un juicio marcarlo, que es resuelto por el Jefe del 

Departamento de Propiedad Industrial, sobre la base de un informe'emi!ido por el Sub­

departamentÓJuridic~ 

4.4.- RESOLUCIÓN A LA OPOSICIÓN 

La sentenc;a e~i~l>le~:iá ~{¡~marca~~ ~egistrabléy qúen ;iene derecho al registro. 

El fallo que se dicte s~rli fü~dado. Pocfrán 'corregirse de 6ticio ci a peticion de parte, las 
• ----·~· ~:::;--.. --;.>·'.:-,~,:. •."' ·>; ···'-·._; "· · -·· .• ' : '.· -· ·- •·. ·' .-. .. • - . ; 

la resolución. El recurso dé apelación será sustanciacb por el Tribunal Arbitral. 
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La sentencia produce sus efectos una vez que se encuentra firme y ejecutoriada, y desde ese 

momento se producen Jos efectos propios de la sentencia, que pueden ser: 

Si acepto la marca, corresponde que se otorgue el registro. 

Si rechazó la marca, la solicitud se envía al archivo. 

IV.- ES P A Ñ A 31 

La Ley de Marcas No .. 1 7/200 J del 7. de diciembre de 2001, tiene por objeto el régimen 

jurídico de Íos signos distintivó~. 

Para la protec~ión de ·los signos distintivos se. concederán, los derechos de propiedad 

industrial sobre las~~rcas y .nombres comerciales. El derecho de propiedad se adquiere por 

el registro válidamente efectuado. 

Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas naturales o 

jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que 

residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en 

territorio español. También podrán obtener el registro las personas naturales o juridicas 

extranjeras siempre que la legislación del Estado del que sean nacionales permita a las 

personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de signos. 

La solicitud de derechos de propiedad industrial se inscriben en el Registro de Marcas, de la 

Oficina Española de Patentes y Marcas. 

'T'1i'~l'~ rinN 1.t.:H .. i. :...1 \.J..., 

t'' r T 11 D~ ORIGft'N Ü~l ... w:<.. ·.!!I · ~ 

31 Ley de Marcas de Esp~ila. No; 17/2001 del 7 de diciembre de 2001. 
Real Decreto 687/2002, del 12 de julio de 2002,por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la 
Ley de Marcas de Espaila No. 17/2001. 
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1.- REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA Y 

NOMBRE COMERCIAL 

La solicitud deberá presentarse en los, impresos que para tal 'efeéto establezca ,la Oficina 

Española de Patentes y Marcas. 

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

El órgano competente para recibirla ~oli~lt~d h~;á con~¡ar, ~n e!rnClrnento d~s~ ;ecepción, 

el número dela solicitud y el día,la:1¡();a}mi~~~()de·su p;es~~taciÓn.~En.elmismo 
momento de la recepción, se ex~edii~ al depbsita~t~ u~ ~icibo ai;redltatí~o de la 

presentación de la solicitud 

1.1. DATOS 

La solicitud de registro de marca deberá contener al menos: 

a).- Petición de registro de marca. 

b).- La identificación del solicitante. 

e).- La reproducción de la marca. 

d).- La lista de los productos o servicios para los que se solicita él registro. 

e).- Cuando el solicitante actúe por medio de un representante';' el nombre y dirección del 
. ' ' . 

mismo. ·. ·'>· " · · · ·••'' 
1).- Cuando el solicitante desee hacer valer la p:rio~dad de una soliCÍtll~ anteri~~. déberá 

presentar un declaración en tal sentido, én la que indique el pafs. y la . fecha de 

presentación de dicha solicitud ant~rior y de se~ posibi~. ~l ~úrne;o d~ la mlsma. 

g).- Cuando proceda, la mención de que lasolicítudserefie~e al registrode una marca 

colectiva o de garantía. 

h).- Firma del solicitante. 

La solicitud dará lugar al pago de una tasa, cuya .cuantía estará determinada por el número 

de clases de productos o servfoíos que se soliciten. 
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1.2.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN 

La solicitud se presentará acompailada del justificante de haber satisfecho la tasa 

establecida para el depósito. 

2.- REQUISITOS DE FONDO 

Se refiere a que el signo distintivo, marca, cuyo registro se solicita, no se encuentre en 

ninguna de las prohibiciones contempladas en la ley, las cuales consisten en: 

-aquellos signos que no son susceptibles de representación gráfica, que sirva para distinguir 

en el mercado productos o servicios, 

-aquellos que carezcan de carácter distintivo, 

-aquellos que se compongan exclusivamente de signos o indicciones que puedan servir en 

el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia 

geográfica, época de obtención del producto o de la prestación del servicio, 

-aquellos que se compongan de signos exclusivamente de signos o indicaciones que se 

hayan convertido en habituales para designar los. productos o servicios en el lenguaje 

común o en las costumbres leales y constantes del comercio;·. . .:·, .·'·> . ·. 
-aquellos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por.Ú nati:iraJ_eza del producto 

o por la forma que da un valor sustancial al producto, 

-aquellos que sen contrarios a la Ley, al orden público o a las buen~s co~tÜfrii>;es; 
-aquellos que puedan inducir al público a error, 

-aquellos que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en 

indicaciones de procedencia geográfica que no tengan esa procedencia, 

-aquellos que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros 

emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, Municipios, Provincias u otras 

entidades locales, a menos que medie la debida autorización, 

-aquellos que incluyan insignias, emblemas o escudos que sean de interés público, 

-el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público 

identifique a una persona distinta del solicitante. 
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3.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO 

Recibida la solicitud de .marca, Ia Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a su 

publicación en el Bolétín, oficial' cÍé la Pr~piedad Industrial, salvo que la 'inisma fuera 

contraria al orden ~Óllfi~6 C> J~s l>U:n;;s costUmbres: 

.. . · .... 

La Oficina EspañC>Ja•cC>l'l'luni~árá I~ pubHcación de. la solicitud, p~ra ef~~;o~' ~implemente 
informativos, a Iéis 'tituÍár<!s

0

de Ios'signos anteriores registrados, o solÍcitados qué hubieran 

sido detectacicis co~~ c6~séc~e~~ia'ci~ tina bÍísqueda inf~rmática y que. p~dier~h formular 

oposición al. regi~~rC> cÍé hí ~~é~~ ~~úcitl1d. , 

a).- Nombre y dirección del solicitante; 

b).- Nombre y direcáón del repres~ritante, si lo-hu~lere. 
e).- Número del expediente, fecha de preseiitacié>ri y,'en :~u caso; prioridad reclamada. 

d).- La reproducción del signo solicitado como, marca. 

e).- Lista de los productos o servicios, con indicación de la clase del Nomenclator 

Internacional. 

4.- ESCRITO DE OPOSICIÓN 

La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante 

escrito motivado y debidamente :!ocumentado y solo se tendrá por presentado si se abona la 

tasa correspondiente. 

El escrito de oposición deberá presentarse por duplicado y deberá contener: 
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a.- Número de expediente, fecha de publicación y nombre del solicitante de la marca contra 

la que se formula la oposición. 

b.- Indicación clara e inequívoca de los productos o servicios enumerados en la solicitud de 

la marca contra los que se presenta la oposición, con indicación de la clase. en la que 

estén ordenados. 

c.- Nombre y dirección de la persona que formula la oposición. 

d.- En· caso de que se actúe por medio de representante, el nombre y dirección de ~ste .. 

e.- Si la oposición se basa en alguna de las prohibiciones para registrar .un .signo, se 

especificará la prohibición en que se funda en concreto la oposición. 

f.- Cuando la oposición se base en una marca anterior, se señalará el· riúinero de ésta, su 

fecha de presentación y prioridad, y si la misma está solicitada o registrada.·. 

g.- Manifestar si la oposición se basa en una marca anterior notoriamente conocida. en un 

derecho anterior. 

h.- Cuando proceda, se incluirá una representación y descripción del. derecho. o marca 

anteriores no registrados ante la Oficina de Marcas. 

i.- Los productos o servicios para los que la marca anterior ha sido registrada o solicitada, o 
- - ,- . : . 

para los que la marca anterior sea notoriamente conocida. 

j.- Las razones, m<ltiv.os o fundaln~ntós en que se basa la oposición. 

k.- La firma del i.nteres_ado o d~ su representante. 

1.- El justifi~ant~ ~e pago de I~ tasa de oposición .. 

·" . ·, >--. ;~:.; 

El escrito· de .oposición ·podrá ser acompañado de los documentos y pruebas que se 

consideren pertinentes. 
• •, ,· , . ·-··~-o -; -, . - • 

Los órganos de .~1s .Á'dmi;nlstraciones Públicas· y las asociaciones y. organizaciones de 
' -,.--. ._,_. - .'. ' . . . . - : -.. ! .. •. - ,-_ . ·-_ ·.·:: 

ámbito nacional o autonóri'1foo que según sus estatutos,. tengan.pó~: fi.;alldad.Ía protección 

del consumidor, p'~ciiiiri cliiigi~a I~ Oflcl~acl~ Ma;cas, obs~~~ciones~scrl~as ~eftalando las 

prohibiciones por lás c~ales p~ocederÍa d~negar d~ oficio el registro de 1~ marca. 
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4.1.- INTERÉS PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICIÓN. 

Una vez publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se considere perjudicada 

podrá formular ante la Oficina Española de Marcas, oposición al registro de.umi m_arca. 

4.2.- TÉRMINO PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICIÓN.·. 

Se podrán presentar oposiciones al registro de una marca, en el plazo de 2 mesés contados 

desde la fecha de publicación dela solicitud de dicha marca en el Bale.tí~ Ofldial. 

4.3.- ESTADO QUE GUARDA LA SOLICITUD DE REGISTRO DURANTE EL 

ESTUDIO Y TRÁMITE DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN. 

Cuando se hubiesen presentado oposiciones u observaciones de tercero se decretará la 

suspensión del expediente, y se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones 

formuladas para que en el plazo de 1 mes, contado desde la publicación del suspenso en el 

Boletín Oficial, presente alegatos. 

En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar la solicitud, limitar, modificar o 

dividir la lista de los productos o servicios 

4.4.- RESOLUCIÓN A LA OPOSICIÓN 

Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, haya contestado o no el 

solicitante, la Oficina Española de Marcas, acordará la concesión o denegación del registro 

de la marca, especifi.cándose, en este último caso, los motivos, y derechos anteriores 

causantes de la negativa: 

Si la causa de la denegación del registro de la marca sólo existiere para parte de los 

productos o servicios, ladenegación del registro .se limitará a los productos o servicios de 

que se trate. 
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La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. 

V.- PE R Ú 32 

En Perú se aplica la Decisión No. 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de Ja 

Comisión de Ja Comunidad Andina tomada el I 4 de .septiembre de 2000. 

El derecho al uso exclusivo de un signo distintívo se adquirirá por su registro ante la oficina 

nacional competente.· 

En el dispositivonorÍnatiVo· a estudio, se contemplan fos sigui~ntes signos de propiedad 

industrial: 

Marca, es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. 

Lema comercial, palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 

Nombre comercial, se entiende por tal, cualquier signo que identifique a una actividad 

económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. 

Denominación de origen, es una indicción geográfica constituida por la denominación de 

un país, una región o un lugar determinado o constituida por uná denominación que se 

refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de 

ellos cuya calidad, reputación u otras caracteris.ticas ·: de'. deban exclusivamente o 

esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y 

humanos. 

Debe mencionarse que expresamente se señala que las disposiciones relativas a la marcas, 

serán aplicables al resto. de los signos. 

" Decisión No. 486, de ta Comisión de la Comunidad Andina, en relación con et Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial, Acuerdo de Cartagena del 14 de septiembre de 2000. 
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t.- REQUISITOS FORMALES DE LA SOLICJTUD DE REGISTRO DE MARCA 

La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y 

deberá comprender una sola clase de productos o servicios. 

La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen, se hará de oficio 

o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, a las 

personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o 

elaboración del producto o productos que se pretenden amparar con la denominación de 

origen, así como las asociaciones de productores. 

1.1.- DATOS 

La solicitud de registro de una marca deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a).- El requerimiento de registro de marca. 

b).- Nombre y dirección del solicitante. 

e).- Nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuere una persona jurídica, 

deberá indicarse el lugar de su constitución. 

d).- Nombre y dirección del representante legal del solicitante, en su caso. 

e).- La indicación de la marca que se trate de registrar 

1).- La indicación !E la clase a la cual corresponden los productos o servicios. 

g).- La firma del solicitante o de su representante legal. 

La solicitud de declaración de protección de una de~ominaciónde Órigén debe contener 

algunos datos propios de este signo distintivo: 

a).- Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, asl como la 

comprobación de su legitimo interés. 

b).- La denominación de origen, objeto de la declaración. 
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e).- La zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto 

que se designará con la denominación de origen. 

d).- Los productos designados con la denominación de origen. 

e).- Una reseña de las calidades, reputación u otras caracteristicas esenciales de los 

productos designados con la denominación de origen. 

1.2.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN 

Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos: 

a).- La reproducción de la marca. 

b).- Los poderes que fueren necesarios. 

c).-EI comprobante de pago de las tasas establecidas. 

d).- El certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y 

de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa 

establecida, cuando el solicitante deseara prevalecer el derecho de prioridad. 

2.- REQUISITOS DE FONDO 

Si no se hubiesen presentado oposiciones o se haya vencido el plazo para que el solicitante 

del registro hiciera valer argumentos en contra de la oposición, la oficina competente 

procederá a realizar el examen de registrabilidad, el cual consisten en verificar que el signo 

cuyo registro se solicita, no se encuentre dentro de los supuestos contemplados como 

aquellas figuras que no pueden registrarse como marcas, entre las cuales se encuentra: 

- aquellas que carezcan de distintividad. 

- aquellas que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus 

envases, o en las formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la función del 

producto o servicio de que se trate. 

- aquellas que consistan en formas u otros. elementos que den una ventaja funcional o 

técnica al producto o servicio al cual se<aplica. 
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- aquellas que consistan en un signo o indicación que pueda seivir en el comercio para 

describir la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción 

u otros datos de los productos o seivicios. 

- aquellas que consistan en el nombre genérico o técnico del producto o seivicio. 

- aquellas que consistan en la designación común o usual del producto o seivicio. 

- colores aislados 

- que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida. 

- consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera. 

- que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes,' escudos, armas, 

banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control, siglas o denomi~ai:iones de 

cualquier organización internacional. 

- sea contrario a la moral, a la ley, al orden público o a la~ bue~á~ ~i>s!Ü~brés. , 

- aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidam~nte u~··cl~recho de tercero. 

3.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO·~··. 

Dentro de los 15 días siguientes contados a p~rti~ ~e~Ia'preseniación de la solicitud de 

registro la oficina nacional competente la examln-ar1(a fin de determinar si cumple con los 

requisitos de forma, previstos, y si la misrna reúne. Íli~h~~ ;e~~isitos la oficina nacional 

competente ordenará su publicació11: 

;:'~~t.~ ~~:~rE~··'.~<~ ~-------· 
3.1.- REQUISITÓS DE LA PUBÚCACióN' 

Ordenada la publicación de I~ .s'?Ücitud d~ regi~tro, ésta. se reaÍizará en el diario oficial a 

costo del solici tll~t:~.~eproduéi~~do ¡~ i~fc;>n;.;~CiÓn si~iente 

a).- Número de la soliéitud; 

b).- Nombre y pais del domicilio del solicitante; 

e).- Reproducción o descripción del signo, 

d).- La clase a la que pertenecen los productos o seivicios; 
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e).- Los casos en que se reivindica una prioridad o se ejerce un derecho preferente o se 

limita la cobertura de I.os productos o servicios. 

4.- ESCRITO DEOPOSJCIÓN. 

En las oposiciones.deberán_ indicarse los datos esenciales del opositor, y de la solicitud 

contra la cual sé inte~~ne; -

4.1.- INTERÉS PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICIÓN 

Tienen interés legítimo para presentar oposiciones, tanto el _titular de un marca idéntica o 

similar para productos o servicios, respecto de los cuales el. uso de la marca pueda inducir 

al público a error, como quien primero solicitó. el registro de. esa marca en cualquiera delos 

Países Miembros. En ambos casos el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado 

del País Miembro, donde interponga la oposición, debi.endo a tal efecto solicitar el registro 

de la marca al momento de interponerla oposición. 

4.2.- TÉRMINO PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICIÓN 

Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación, cualquier persona que tenga 

legítimo interés, podrá presentar oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro 

de la marca solicitada. 

4.3.- ESTADO QUE GUARDA LA SOLICITUD DE REGISTRO DURANTE EL 

ESTUDIO Y TRÁMITE DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN 

La interposición de la oposición con base en una solicitud de registro previamente 

presentada en cualquiera de los Países Miembros, provocará la suspensión del registro de Ja 

segunda solicitud, hasta en tanto el registro de Ja primera sea conferido. 
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Una vez presentada la oposición, se le !)Otificará al solicitante del registro para que dentro 

de los 30 días siguientes haga valer sus argumentos y presente las pruebas que estime 

convenientes. 

4.4.- RESOLUCIÓN A LA OPOSICIÓN 
". '._ - .:- - '~ .. ::·. >'.._ : .. >~~.: ·. . ';, -

Una vez vencido. el plazo_para que el soliciÍante del registro, presente sus argumentos en 

relación a la oposición, la'oficina nacional com·p~te.nte; se pronunciará sobre la oposición y 

sobre la concesión o denegación del registro .d~ la 'Ütarca. 

La interposición de una oposición con base en .u'na ~arca. previamente registrada en 

cualquiera de los Países Miembros, facultará:~!~ oflcina.nacional competente~ denegar el 

registro de la segunda marca. 

Vl.-UNIÓN EUROPE.A33 

La legislación de la:. Comunidad· Europea, .sobre marca comunitaria ·.se encuentra 

representada por el Reglamento CE No .. 40194 y el Reglamento CE No. 2868/95,por el que 

se establecen normas de ej~c~c~n d~I iegla~e~l()'~nt~~ ci~do'? 

establecimiento de UÍl ·-régimen com\Ínitano para' !as marcas, que· confieia a las empresas el 
·--.... :.'.-.,,.·e;;. .. •·,-'.·• .. •· .. •-• .. , .. · ' '. .,.·, - ·' .-,·, .·,•' 

derecho de a'dquirir, de:actierdci co~ uri procedimiento único; marcáscomunitarias que 

gocen de una prot~cciÓn~~ifo~ey q~~ ~icíd~:Z~an sus ~f~cÍos e~ todo ~!territorio .de la 

Comunidad Europea. 

ll Reglamento CE No. 40194 del Consejo de la Unión Europea. sobre Marca Comunitaria 
Reglamento CE No. 2868195 de la Comisión de la unión Europea por el que se establecen normas de 
ejecución del Reglamento CE No. 40/94 
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El derecho sobre la marca comunitaria sólo puede adquirirse por el registro, el cual sólo 

puede negarse en caso de que la marca carezca de carácter· distintivo, sea ilicita o que se 

opongan a ella derechos anteriores. 

Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que· puedan· ser objeto de una 

representación gráfica, que sean apr~piados ¡iii"r~ Jistirigi.Ú~lo; ~r~duétos o servicios de una 

empresa de los de otras empresas. _: . 

. · . . .. - - '.. . . . . . . , -·· - ~ ' 

t.- REQUISITOS FORMALES DE_LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA 

La solicitud de marca colll~llitaria se pres~~~~~;\l~Iección del solicitante: 
' , . . . :< .: .:~< . ' .·.~· ~·O: 

a) ante la Oficina de A'rrnoni~~fón;cl~1 l\iti;~á'ci6 Inteior, o 

b).- ante el servicio ce;t.raÍ'_d~Jl~;Wrci~i~<l~~ i~dustrial de un Estado miembro o ante la 

Oficina de MarC::as"dél Benélux~ > :; .: -· 
·-:~-~;-/e~: .. ; ,,,,_-( ~: .,~.-~~-: ·:. 

Cuando la s61iC::ihicl se"~r~sent~ ll~ie ~I s~~~C::i~-~e:t~al ci~ "1a propi~dad indÍtstriai de un 

Estado miembro o ant.~ e Oficina-~e. mart:~s del ;Be11~1iix,:d¡chos" organismos adoptarán 

todas 1as meclidas' m;C::esiuia~ ·¡;~rll t~~~s~Ítir-1a\i~1i6iruci á .1a or.~i~a é~ u.n plazo de dos 
" .-.. -- ' - . -~ - . . , . "; -. : . , "". . " . " . ·. '' - -·. ' .. - ' - . . .. - . - - -' .' .. ' ., ,, ·, ~ . . . . : " . •· - . ' . . ' 

semanas partir' de ia·présentacióll de• 1á solié:itud/ pi:icliendo. exigir al solicitante una tasa 
- .- ... · .. ,_. ___ ., - - ,,'•', ..... -· .-. -- , .. -·····-. •,' _.,_,- .... -· _·. , 

cuya cuantía no podrá superaríá cid coste ad~inistradvC>d~ recepción y transmisión de la 
···: \ ·. ... .' . , ... , . 

solicitud. 

t.t.-DATOS 

La solicitud de marca comunitaria debera contener: 

a).- una instancia para el registro de marca comunitaria; 

b).- Las indicaciones que permitan identificar alsolicitant; 

e).- La lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro; 

d).- La reproducción de la marca. 
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La solicitud de marca comunitaria dará lugar al pago de una tasa de depósito y, en su caso, 

de una o varias tasas por el.ase:~ 

1.2.- DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN 
·:--·_·--;~-~---~·::: · .. ~>·-:··-~· . -

Se deberán a·nexar In _reproducción .d~ la moren y el comprobante del. abono de la tasa 

correspondiente. 

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

Cuando el solicitante desee prevalérse de la prioridad· de una presentación anterior, deberá 

anexar una declaración de prioridad Y,:una copia de lá. solicitud anterior. Cuando la 

prioridad se obtenga por haber 'piés~n~ado 1~ rn~~C:a én ;una exposición internacional 

oficialmente reconocida, . el soiicita.{i~d~b~iá '~~.;,i~i~ifar pruebas· de· que los productos o 

servicios se presentara~ e~l~eicpb~i-~ié>ll'iorii~ it'farca:sollcit~da. 
,.. ,· . .· .... , .. · -

2.- REQUISITOS DE FONDO 

La oficina examinará si la marca comunitarla q~·e:se ¿oli°citá"no se encuentra en _losmotivos - . .. . . . .. ~ - - . - - - ~ 

de denegación del registro, los cuales.son.:' :'.~>-

- signos que no sean apropiád~s par~ distl~g~ir~rocl~'biá~ ;; servidcJs de ~íia ~rnpresa de los 

de otras empresas. 

-marcas que carezcan de carácter distintivo. 

-marcas que están compuestas exclusivamepte pÓr signos, o i~diC:liC:io'he~qúé p4eden servir 

en el comercio para designar la ésp~cié, calidad: ~a~tidad,?de~tiri;;;d~~lcJr,' ~r;;éedencia 
geográfica, época de producción del producto ó de p~e~t-iÍ~iÓn d~l ·.~~~iéio u otras 

caracteristicas del producto o servicio. 
----: . ~: --:,~--_ - .· ' ; ' , ' --::_- - ,. 

-marcas que se compongan exclusivamente de signos o indiCacionés. que se hayan 

convertido en habituales en el lenguaje común CÍ en las C:os~ntbre~I;;~les y constantes del 

comercio. 
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-signos constitutivos exclusivamente por: la forma impuesta por la naturaleza del producto; 

la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico; la forma que afecte al 

valor intrínseco del producto. 

-marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumb~es. 

-marcas que puedan inducir al público a erro~. . . . . . . " .. '. . .. : .. · . 
-marcas que por falta de autorización de la álltorid~d cmnpe;lmte de~an_,ser denegadas. 

-marcas que incluyan insignias, emblema; esclld~~ qu~ ~e~~ de e~pecial i~terés público. 

También verificará que el solicitante puecÍa>'sér 'titular de tÍna marca comunitaria. Ya que 

únicamente pueden serlo las personas fí~icas o]~rldicas que ;ear/ 

-nacionales de los Estados miembros. • · . · ·•· , : .. 

-nacionales de otros Estados que sean part~ en el Convenio de Páris para· 1~· Pr~tecciém de la 

Propiedad Industrial. 

-nacionales de Estados que no sean parte en el Convenio de Paris,;·p;ro :~ue estén 

domiciliados o que tengan su establecimiento industrial o comercial efectí~~. en el 

territorio de la Comunidad o en el de un Estado que sea parte del Convenio de Paris. 

-nacionales de un Estado, que conceda a los nacionales de todos los Estados miembros la 

misma protección que a sus nacionales en lo que concierne a las marcas. 

3.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO 

Cumplidos los requisitos que debe satisfacer la solicitud de marca comunitaria y 

transcurrido el plazo de un mes, contado a partir de la fecha en que la Oficina transmita los 

informes de búsqueda al solicitante, se publicará la solicitud, siempre que no sea 

desestimada. Será desestimada la solicitud cuando el registro de la marca o fuera 

procedente para la totalidad o parte de los productos o servidos para los cuales se solicite 

en cuyo caso la solicitud se desestimará para los productos o servicios afectados. También 

se desestimará la solicitud cuando la marca contuviera un elemento carente de carácter 

distintivo y cuya inclusión en la marca pudiera crear dudas sobre el alcance dela protección 

de la marca. Cabe mencionar que no se podrá desestimar la solicitud sin que previamente se 
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haya dado al solicitante la posibilidad de retirar o modificar su solicitud o de presentar 

obseivaciones. 

La Oficina informará de la publicación de la solicitud de marca comunitaria a los titulares -

de las marcas comunitarias o de las solicitudes de marca comunitaria anteriores 

mencionadas en el informe de búsqueda comunitaria. 

3.1.- REQUISITOS DE LA PUBLICACIÓN 

La publicación de la solicitud deberá incluir: 

a) el nombre y dirección del solicitante. 

b) cuando proceda, el nombre y la direcció;,. profesional del representante designado por el 

solicitante, si hubiera varios representantes _con la misma dirección profesional, 

únicamente se publicará el nombre y la dirección profesional del representante que se 

cite en primer lugar, seguidos de las palabras «Y otros»; si hubiera dos o más 

representantes con distintas direcciones profesionales, únicamente se publicará la 

dirección para notificaciones establecida; cuando se designe a una asociación de 

representantes sólo se publicará el nombre y la dirección profesional de la asociaci_ón. 

e) la reproducción de la marca junto con las indicaciones y descripciones; cuando se solicite 

el registro en color, la publicación deberá constar de la mención «en-«:-olor>>-e indicar el 

color o colores de que esté formada la marca. 

d) la lista de los productos y seivicios, agrupados de acu~rd-o con· las 'ciases de la 

clasificación del Arreglo de Niza; cada grupo de productos() ser\riclos_i~ápr~cedido del 
~ . ' , . .., ' ·'- ' 

número de la clase de dicha clasificacióna In que pertenece y presentado'en'el orden de 

las clases de dicha clasificación. 

e) la fecha de presentación y el número de expediente. 

f) cuando proceda, los datos relativos a la prioridad reivindicada. 

g) cuando proceda, los datos relativos a la reivindicación de la primi,d~d de e~po~ición. 
h) cuando proceda, los datos relativos a la reivindicación de la- a_n~güedad de marcas 

nacionales. 
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i) cuando proceda, la mención de que la marca ha adquirido un carácter distintivo como 

consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. 

j) cuando proceda, la mención de que la solicitud se refiere a una marca comunitaria 

colectiva. 

k) cuando proceda, una declaración por la cual el solicitante río alegará derecho exclusivo 

alguno sobre un elemerto de la niarca. 
. .,·· 

1) la lengua en que se presentó la solicitud y la segunda. lengua que haya indicado el 

solicitante. 

4.- ESCRITO DE OPOSICrÓN 

Cualquier persona fisica. o juridica, ·así como las. agrupaciones que··representen a 

fabricantes, productores:.· prestadC>res de servicios, ~omercia~tes () consumidores, podrán 

dirigir, tras la . publiéa~ión de I~' solicit~d de m~rca con/únit~ria, observaciones escritas, 

precisando los motivos según.los cuales procede denegar el regisirC> soli~itado. 

El escrito de oposición deberá incluir: 

Por lo que respecta a la solicitud contra la que se dirige la oposición: 

-el número de expediente de la solicitud contra la que se dirige la oposición, 

-la mención de los productos y servicios enumerados en la solicitud de marca comunitaria 

contra los que se presenta oposición, 

-el nombre del solicitante de la marca comunitaria; 

Por lo que respecta a la marca anterior o al derecho anterior en .los que se basa la oposición: 

-una indicación en el sentido de· que. la opo~lció~·Je)1a~~ enuría·111arca anterior y una 

indicación de que la marca anterior e~u~á ~a~~~~()Ítl~~Ít~rl~~ ú'll~ illdiÍ:ación del Estado 

o Estados miembros, e!ltre lo~ qÚe ~e in_cl~~i;, ·~n su ~~so, ~I Beriel¿~; en 1C>s que se haya 

registrado o solicitado la marca aiitenC>tC>.' ¿Íl ei ca~cid~ qllela.riiaré~ ;mteriór sea una 

marca registrada internacionalmente; una níen~iÓn del Est~do o Estados mlémbros, entre 
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los que se incluya, en su caso, el Benelux, a los que se haya extendido la protección de 

dicha marca anterior, 

-cuando sea posible, el número de expediente o el número de registro y la. fecha de 

-e:r:.e:~sc~ó:~i:~~i~: 
1

::::i:~ó:e ::::::de:e ~:::::caant::~:~~r ~u~\e~ ~otoriamente 
conocida, una indicación en tal sentido y la mención del Estado ():Estad.~s 'ri.i~~bros en 

los que la marca anterior sea notoriamente conocida, 

-en el caso de que la oposición se base en una marca anterior .~en<l,ffib~ada;{í11a indicación 

en tal sentido y una indicación que confirme si la marca anterior; hál:iía ·sido registrada o 

solicitada 

-en el caso de que la oposición se base en un derecho anterior, un~ indicaci~nen ~al sentido 

y la mención del Estado o Estados miembros en los. q~é e~l~Ía~ié~'é;'~~r~ch()aritérior, 
-una representación y, cuando proceda, una clescrip~i~n.del~ m~~cil~rife~i()f cJd~I derecho 

anterior, . . . . <E:'. 
-los productos y servicios paralosque se hay.a registrado o sÓ~icitadó una maréa anterior o 

para los que lá marca ariteriClr s~a nc;¡oriarrierite ceiri<léida; () ~Í{lioinbr~d~; cuarido la parte 
·-·· .. - .. -- -··. -- ·-·--· . --·•--- ···--· - -· .. - -- ·- ,,.._-'-'- ·---· ·-··- --·-.· ·---- . - -

que presente oposiéión enumere J<ldos .. los'. productos· y; servicios para . los que está 

protegida lániarca antenor, indi~a.~~ iáillbién:~ijUeHosproductos y'servicios en los que se 

base la oposición; · 

Por lo que respecta a la partl? cjue p~ese~té c;¡,?sicióri: 

-cuando sea el titular de la marca'()· del. d~r~ch'a 'anterior quien presente la oposición, su 

nombre y dirección, así como una indicación cle' que es ~Ititlilar de dicha marca o dicho 

derecho, 

-en el caso de que presentare oposición un ·licenciatario, su nombre y dirección, así como 

una indicación deque se le ha facultado.para ello, 

-en el caso de que presentare oposición el cesionario del titular registrado de una marca 

comunitaria que aún no haya sido registrado como nuevo titular, una indicación en tal 

sentido, el nombre y dirección de la parte que haya presentado oposición y la mención de 

la fecha en que la Oficina recibió la solicitud de registro del nuevo titular o, si no se 

dispusiera de este dato, la fecha en que se envió la solicitud, 
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-en el caso.de que, basándose en un derecho anterior, presentare oposición una persona que 

no sea titular del mismo, el nombre y dirección de dicha persona, así como una indicación 

de que, en virtud de la legislación nacional aplicable, está. facultado para ejercer tal 

derecho, 

-en el caso de que quien presente oposición hubiere d.esignado á · un representante, el 

nombre y dirección profesional del representante, 

Una especificación de los motivos en. lós que se base la oposidón'. 

Los escritos de oposición podrán incluir pormenores de los hechos, pruebas y alegaciones 

presentados en apoyo de la oposición, acompañados de los documentos acreditativos 

pertinentes. 

Las observaciones, se notificarán al solicitante, que podrá tomar posición. 

4.1.- INTERÉS PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICIÓN. 

Podrán presentar oposiéión al re~istro d~ la marca: 

,--, 

a).- los titulares de la~~ friarc~s ·anÍerlores;' a.Si. como lós licenciatarios facultados por Jos 

titularés ele esas marcas';· -<' 
b).- los . titul~r~s 'el~ . l~s rii~rcas/c~iltld~ '1a ·'soliciíuét. se haya pr~sentado . por ei agente o 

repres~ntant~. d~J ti~la; d~ dicha; rii~rc:a;·a su propio nombre y. sin que. haya mediado 

consentimientb del titÜ1~/; :' · 

c).- los titulares de lá~ rnarcas'o de_lo~~igr;ios ri() registra~os, peroiitilizaclos en el tráfico 

económico de·alcallce no,úni~ámentelocll_1,'que,h~biérél1 adquirido de~echos a utilizar 

dicho signo con anteridridad a cla ~echa d~ pres~~t~~fó~ d~ 1~' ~~Ii~friid d:e Ja marca 

comunitaria, así como las persona~ autorizadas, en vi_rtud del derecho nacional 

aplicable, a ejercer tales derechos. 
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4.2.- TÉRMINO PARA PRESENTAR EL ESCRITO DE OPOSICIÓN. 

La oposición deberá· presentarse en. escrito motivado, dentro del plazo de tres meses 

contados a partir. de la publicación de la solicitud de marca comunitaria. Sólo se tendrá por 

presentada una vez pagada la tasa de oposición. 

4.3.- ESTADO QUE GUARD'AiA SOLICITUD DE REGISTRO DURANTE EL 

ESTUDIO v1'J{ÁM'l'T~i>:EiE:scruTo DE 0Pos1c•óN. 

El escrito de Óposi~iótfo22;~~~;i;~tegral del trámite que se da a la solicitud de registro, 

por lo que se dice. qlle, sigu~ el trámite de la misma, ya que de lo manifestado en la 

oposición se resolvciráat<>~~~ra'den~ga~'e1 registro correspondiente. 

4.4.- RESOLUCió'N A LA OPOSicÍÓN 
~ ;. : ·~";~·:·; <, - •• ,, - ,, y 

·;-~.~ < :~.- ·.:\::::,·,;·· 
En el curso del examende·l~oposiclóri; láÓficirláinvitará a las partes, tantas veces como 

--· , - -- -- r • ,•·--··-·!,-'- ~·- -,.- - •- • •'• ·-
1
,,·- ,• •r•' • -- - •• - ;. e·' -- -

sea necesario,· a· que en un'·plaz.C) fij~do por~lla le present~n observaciones con respecto a 

las comunicaC:ione~ d~0Ías'~~~~i~p-,r;.~~~c1:-1~ p;opl~ ofi~i~a. . 

A instancia. del ~oli~lt~rit~, :~1-tltÜlar d~ ~ri·a rria~ca comunitaria anterior que hubiere 

preselltado óp()~ií:ióhJp~~¡ent~rá"i~ prueb~ de que, 'en' ~I curs<> de los cinco años anteriores a 

la publicadórt d~ la~oli~l~d de ~~r~a comunitaria, la marcaicomuriitaria anterior ha sido 

objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los pr~cl~ctos o los serVicios para los cuales 

esté registrada.y ell.los q~e se baseia oposición, ode que existan causas justificativas para 

la falta de. uso, con tal de· que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al 

menos cinco años. A falta .de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca 

comunitaria, anterior sólo se hubiere utilizado ·por una parte de los productos o de los 

servicios para los cuales esté registrada, sólo:se considerará registrada, a los fines del 

examen de la oposición, para esa parte de .los productos o servicios. 

Si lo juzgara útil, la Oficina irvitará a las partes aúna conciliación. 
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Si resultara del examen de la oposición que el registro de la m.arca está excluido para la 

totalidad o para p~rte de los productos o servicios para los cuales la marca comunitaria se 

solicita, la solicitud será desestimada para los productos o. los servicios de que se trate. En 

caso contrario, será desestimada la Óposi¿ón. 

La resolución de desestimacióndef~·~oli~it~d s~p~blic~~i ~uandosea d~finitiva. 
·~ •• ---.~. - ., .:.~-'.'_,,· ._. ~:"'/:':~· ,·,>,\;,' .-' -.. ~:.-·- ' 

Vil.- VENTAJAS. LA .. REGULACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO.DE OPOSICÍÓN 

En los seis ordenamientos .j.urid
1

l~:~~. que,._se analizaron· en el ·presente capitulo, nos 

encontramos que se regula· el procedimiento de oposición como consecuencia de la 

publicación de la solicitud de un registro de signo distintivo, en algunos de ellos la 

regulación apenas es enunciativa, pero .en. otras legislaciones, la regulación es exhaustiva, 

muy amplia. 

Más que desventajas en la regulación del procedimiento de oposición, ~onsideramos que 

hay ventajas. Y la principal de ella~,' se encuentra en el hecho d~ ~ue se permite que 

aquellas personas que puedan considera; q~e c~n . el ~otorgami~~t~ de 'un nuevo registro 

marcarlo, se vulnerarían sus derechos sobre url signo distintivo, puedan realizar 

manifestaciones, y verter opinio~~s res~ecto a los motivos y fundamentos por los cuales 

ellos consideran que no debería o.t6rgars~ el ·registro del signo distintivo solicitado. 

Opiniones u observaciones que la aut~ridad competente después de haberlas hecho del 

conocimiento del solicitante, evalúa si las toma en consideración para determinar otorgar o 

denegar el registro del signo distintivo solicitado. 

El procedimiento de oposición, si bien podría pensarse que tiene la desventaja de que hace 

más tardío o prolongado el trámite de uria solicitud de registro, podría ser subjetiva tal 

apreciación, ya que lejos de considerarlo como una desventaja, debe verse como un 
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elemento que da mayor certeza y seguridad jurídíca en el otorgamiento del registro de un 

signo distintivo, lo que conlleva a que en el futuro se puedan inicill" procedimientos de 

nulidad de registros, que fueron otorgados, aún con la posibilidad de que con ello se 

afectarinn derechos de terceras personas. 

Ahora que si pudiéramos enlistar las ventajas y desventajas del procedimiento de oposición 

tendríarnos: 

Ventajas: 

-Se da derecho para que aquellas personas posiblemente afectadas con~el otorgamiento de 

un nuevo registro, manifiesten los motivos por los cuales.la autoiidad,n<;> debería otorgar 

el registro solicitado. 

-Se estarian dando mayores elementos o elementos adicionales~ la at.it~rÍdad para apreciar 

o comparar la solicitud correspondiente con lo; regis~r~~ ~~ ~xi~t~~ie~ o c6n las 
<,-;_' 

solicitudes presentadas con anterioridad. :>,; · : :.: · 

-Se evitarla que con posterioridad al otorgamiento de un registro, ~~:~.~Íii:itar~ su' nulidad 

por haberse otorgado éste en contravención a la ley o bien po/qu~ su ()t~rg~mient~afecta 
o invade derechos de terceras personas. 

-Se le estaría dando mayor certeza y seguridad juridica, tanto a los titt.ilares de los registros 

anteriores, como a los titulares de los nuevos registros. 

-Comercialmente, se estarian protegiendo derechos de Jos titulares dé·los registros, pero 

también se estaría protegiendo a los consumidores. 

Desventajas: , , 

-Podría hacer más prolongado el trámite de una solicitud de registro. 

-Genera más gastos al solicitante del registra.: 
~--·~.-:>-~~·.\:.>- - .· . ·o 

Dado lo anterior, másque desve~taj¡s, iaregulaciónd,elprocedimiento de oposición trae 

grandes ventajas ta~to para' los; ~·rod~ci~~es, fabncantes, comerciantes y prestadores de 

servicios, como para~¡ plÍbli~ eh g~ner~l: ' ; 
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CAPÍTULO CUARTO 

BASES PARA UNA PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

OPOSICIÓN EN LA VIGENTE LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL MEXICANA 

La propuesta que se presenta en este trabajo, se de en aras a la apertura que México, ha 

tenido al comercio exterior, y como consecuencia, de ello, nos encontramos en la necesidad 

de realizar modificaciones a nuestra normatividad interna, para así poder estar en 

concordancia tanto en lo ínteffio·como en lo externo. 

Como parte del crecimiento y apertura que todas las naciones. han experimentado en 

materia comercial, este crecimiento se ve reflejado en la materia de.propiedad industrial. Es 

por ello que a fin de no sufrir atraso en el progreso de la globalízacióit mundial, y una vez 

realizado un pequeño estudio y análisis a diversas normatívídades en materia d.e propiedad 

industrial, así como de las desventajas y ventajas que presenta el procedimiento de 

oposición en el registro de los diversos signos distintivos, en la legislación de diversos 

Países, se realiza la propuesta de incorporar a nuestra Ley de Propiedad Industrial la 

regulación de dicho procedimiento, bajo las bases o reglas que a continuación se presentan: 

1.- PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN 

LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

De conformidad con la· vigente Ley de Propiedad Industrial, toda solicitud de registro o de 

publicación de un signo distintivo, es sometida a dos tipos de exámenes, el primero que se 

realiza para verificar que tanto la solicitud como la documentación que a la misma se anexa 

cumpla con todas las formalidades que al efecto establece el ordenamiento legal de la 

materia. Concluido el examen de forma, se procede a realizar el examen de fondo, a fin de 

verificar qu°'e el sig~o dlstintivo cuyo registro se solicita, sea registrable en términos de la 

ley, es decir, que n~.~~i~ta llh iÍnp~cli~ento para su registro . . ··.~ .. -~- ....... . 

Recordemos que algunos de IÓs impedimentos para el otorgamiento del registro u ordenar . ·~ . . 

la publicación del signo distintivo, según se trate. de una marca, un aviso comercial o un 
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nombre comercial, lo constituyen: que sea una marca 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; o se trate de una marca 

que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a una 

empresa, o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro 

preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios 

que se pretenden amparara con la marca, 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 de 

uso declarada de la misma; tampoco podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, 

denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca 

registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada. 

Impedimentos que se pueden resumir, en unos solo: No se otorgará el registro de un signo 

distintivo cuando terceras personas ya gocen de algún derecho sobre dicho signo distintivo 

o uno semejante en grado de confusión. 

"Artículo 90.- No serán registrables como marcas: 

"XVI.- Una marca que·. se.a idéntica o 'semejante en grado de - -. ,, -

confusión a otra en trámite.de regi~troprese~tada con anterioridad o 

a una .. registrad¡¡~: ~" v,ig~nte/ ap~icá.cl,¡¡. ~. los ~ismos o • similares 

productos· o servicios> Sin embargo? sí podrá registrarse una ~área 

:~:~s:d~~~i:t.;a!~:ptü;~i,~~~~~~ff ¡ci~i!ttú~lfafü::.ªYPºr 

:.7E.:E::6~~~~J~i~i~t:~~[~~::.,: 
preponderante se¡¡; la ~Íabor~ciÓn o ve~ta d~ 1p:~1~dÚcÍos o la 

prestaciÓn de ¡os s~rvi~i~s que se pretend·~~ amp~r~; ;~~ í~'llllli-ca. ~ 
siempre que el nombre comercial haya sido usado con anteriondad a 

TES1S CON 
FALLA DE ORlGEN 
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la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la 

de uso declarado de la misma ... " 

En estas prohibiciones se hace referencia a una denominación, disefio, figura o forma 

tridimensional que no está disponible ya que sobre el mismo existen derechos de 

exclusividac\ adquiridos con anterioridad por un tercero; estos derechos anteriores pueden 

derivarse de la existencia ya de un registro o bien de una solicitud de registro, en cuyo 

último caso de lo que se trata es de un derecho de preferencia. O porque forme parte de un 

nombre comercial. 

Para determinar la identidad o semejanza en grado de confusión entre la marca sobre la 

cual ya se tienen derechos de exclusividad o la que se encuentra entrámite y que tiene 

derecho de preferencia y aquella que fue presentada con posterioridad, en ·primer lugar se 

realizará una comparación entre los productos o servicios que arn~as prot~gen. En esta 

comparación no se debe tener en cuenta la clase a la que pertenece~ sino.su ~irnlniud. 

Como segundo punto se realiza un estudio comparativo entre los' signos se.mejaritesdesde el 

punto de vista fonético, ideológico y gráfic~. ?? .~~}·~;' :,:> '.·· •. ':',_.' . . 

Dado que. la ~p~~~i,ac•~-~:.d,~ ~i~~li~~;~~.~l~s~ si~~o~ .•1'.f;~~ti;~~;-~~~~I~;;: ser de· carácter 
subjetivo, para la ·a~toridad admi~ist':°tiva ~néargada'dere~liza.-"'d ·exam~n _de fondo de la 

solicitud corrés~~ncii~~t~. lia~ ~~ígicl~'di~~i~toscrit~riº~·~~¡,~é 1~¿~Ei.!~~·<l~b·e apreciarse 1a 

similitud entie.si~~()~di~tintivo~4.•· . .• . . • .... . •• >/ '~(:··;:· . 
-,, . ,_, ·>,:·:: ,. ___ ::~:- '.·. 

-;:>_,_ :, _.· -~-(::.:- ' .• 

a).- Se ha dicho qu; ~;.. ~igno distinti~~·~e ~~;Ci~é' a··~;;o si l~~ ;¡e'~~~tosprimarios son 

similares, sin q~e. ii:nporte ~¡ los ~lern~Íito~ 's~~u"~d~rfos sé:.par;i:;n o no y, en 

consecuencia,. si la sirnilitud estriba: sólo en los ~le~entpssecu11cl~.f~s. sé considerará 

que los signos distintivos no se parecen. 

"Carlos Viftamata Paschkes. "La Propiedad hllelectual" Editorial Trillas. México 1998. Páginas 267 a 275 
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b).- Para comparar los signos distintivos entre sí, puede atenderse a las semejanzas o las 

diferencias. 

e).- Para establecer sí entre d6s sig.nos.distintiv~s existen elementos de confusión, debe 

atenderse no a las dÍfere~ci~sque ent;e ~H~s ~~istan, ~inÓ a ias semejanzas mediante las 

cuales se puede)~du~i~ al públic6 a ~ori-undi~tcis rá~iÍmertte. - . . 

d).- Para decidir sobre la sen1~j~~za entre;dos si~nosdisti~~ivos, no sólo debe atenderse a 

su fonetismo sino también a su grafismo. 

e).- La representación fonética de un vocablo conduce en forma innegable a la 

representación intelectual del objeto representado, y por tanto, siendo diferentes por sus 

respectivas acepciones, las denomin~ciones de dos signos distintivos, no pueden ser 

confundidos porque su representación fonética sea parecida. 

1).- Para decidir acerca de la semejanza de dos signos distintivos, hay que compararlos, 

atendiendo fundamentalmen!e a la impresión instantánea que se adquiere, a primera 

vista, del conjunto de cada uno cl~·los signos disÜntiv6s. 

g).- La comparación para ver si un signo distintivo ha sÍdci ó: no imitado, debe hacerse 

atendiendo a los elementos. que. fuer~~ r~s~~il~ci~:-1a" ci~~~n;tarícia de que se haya 

comprendido una palabra entre los el~menÍos-;e~~rv~d~s'e~ un signo distintivo 

registrado, no implica, riecesariamente .. qJ~:di~~6\;~~~blo no pu~d~ se~ empleado entre 
,- ·- --. : .¡- • •• •. ,-=--/ - : ._,~ . -·-, .·: 7· _-"_- - ··: - • 

los elementos de otro signo distintivo()' nci;'si al usarla junio con los demás elementos 

que la acompañan, el nuevo signo distintivo se distlngue claramente del ~nterior, y no 

produce confusión. 

h).- Los signos distintivos deben estudiarse atendiendo no sólo a las ideasque ·sugieren, 

sino también a su aspecto en conjunto, cuando se trata de determinar si' dos· signos 

distintivos son semejantes en grado de confusión, debe atenderse no sólo aúri análisis 

minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos o ideológicos, examinando los signos 
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parte por parte, sino que también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que 

produzcan tomadas globalmente. Y de manera importante, es de atenderse a la 
- -· -

primera impresión, al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer 

golpe de. vista, ó ·al ser oídos cuándo son pronuneiados rápidamente, pues no es de 

suponerse que· dicho público consumidor haga siempre un análisis minucioso y 

detallado de los signos distintivos de los productos que adquiere. 

i).- Para determinar la posible semejanza entre dos signos distintivos, hay que atender a los 

productos o servicios que amparan. La propiedad de un signo distintivo o la 

exclusividad de su uso, tiende esencialmente a proteger el prestigio de un fabricante, o 

prestador de servicios, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para 

obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario del signo anterior, ni 

puede causar a éste algún desprestigio en relación con la calidad de su producto o 

servicio. Por eso cuando los productos o servicios a que se aplica los dos signos 

distintivos son de naturaleza sustancialmente diferente , no hay razón para negar el 

registro o la publicación de un signo distintivo por su posible semejanza o .confusión 

con el otro. - - - --

. .~.-- -- '_ . . ~:··;·~---:·~-~-- ), __ .-' 

Al realizarse el correspondiente examen de fondo a la solicitud de res'ist~~,.po~~Án parecer 

anterioridades,.que no son ~tra cosa que signos distintivos cuyo regist'~()~it~·sid()oiorgado 
con anterioridad o:c~yá solii:itud de registro también se presentó con áílíerioridad a .~fecha 
de presentacióll de la solicitud nueva, o de la fecha de uso declarado en-,~ inÍsm'a. 

Es por ello que el procedimiento administrativo de oposición, se iniciarla cuando un 

particular considerase que sus derechos ya sea que los adquirió en 'razón del registro ·de un 

signo distintivo o del uso anterior que del mismo hici~r~ ~de ;·tnan.era constante e 

ininterrumpida, se vieran vulnerados o afectados, si la autoridad adrnÚ1istrativa otorgara el 

registro de la marca o aviso comercial o la publicaciÓnd~l nd~bre cotnercial solicitado, lo 

anterior, al considerar que estos si~nos distinth16s eudii:l"a~r~~ufraridénticos o semejantes 

en grado de confusión en relación con el signo del.cual ~I tiene mejor derechl> a utilizarlo. 
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Lo anterior, resulta ser el fundamento para el contenido y propuesta de este trabajo, ya que 

de aparecer una anterioridad como resultado del estudio de una solicitud de registro o 

publicación de un signo distintivo, actualmente únicamente se hace esto del conocimiento 

del solicitante del registro correspondiente, no concediéndole ni al titular del registro de 

una marca o de una aviso comercial o de la publicación de un nombre comercial, ni al que 

goza de un derecho de preferencia por haber presentado con anticipación su solicitud de 

registro, el derecho para que manifieste su oposición a que sea otorgado el registro 

solicitado, por considerarlo idéntico o semejante en grado de confusión a aquel sobre el 

cual se tiene un derecho de uso exclusivo o de preferencia. Por lo tanto al no darle ese 

derecho, el Instituto frecuentemente otorga marcas que posteriormente son materia de un 

procedimiento contencioso administrativo, por el cual se solicita la nulidad de dicho 

registro. 

Este procedimiento administrativo por el .cual se solicita la nulidad de un registro o la 

cesación de efectos de la publicación de un nombre comercial, es prolongado y le genera 

gastos innecesarios a titulares de marcas regi.stradas o aquellos particulares que tienen 

derecho de preferencia sobre un signC>·determinado y que ven sus derechos afectados. En 

algunos casos los particulares afecÍ~cl~~ Íl~te!2 d~Í~icia~el procedimiento contencioso tratan 

de llegar a arreglos con quienes :ob'tu~l~ron et" registro. de marcas por error, pero aún estos 

arreglos implican gastos in~~c15_~~·~s p~l"a aquéllos. 

;·-' . .:;'. ,~, \;, _._. : ·-· - -

En virtud de evitar lo ariterl~~. 'consldero que debe incluirse en nuestra legislación de 

propiedad industrial el procedimiento de ·oposición para el otorgamiento del registro de un 

signo distintivo. 

1.- DEFINICIÓN 

Es el medio admini!traÍivo, que se produce con posterioridad a la publicación de la 

solicitud de registro de una maréa, de Un, aviso comercial o de la solicitud de publicación de 

un nombre comercial; :en ·la: Gaceta· de la Propiedad Industrial, y el cual puede ser 

promovido por todo aquel. que se considere perjudicado si se otorgasen los registros o la 
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publicación solicitados, es decir, por este medio se podrán alegar los motivos por los cuales 

se considera que se afectarían derechos adquiridos con anterioridad, con el otorgamiento 

del registro o la publicación correspondiente. 

Este procedimiento de oposición que se propone, no puede ser conslÍlerado un recurso en 

sentido estricto, ya que este se produce dentro de la vía admini'str~.d~~:: '' ': 

2.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REf;ISTRó· ~E';UNA MARCA, UN 

A viso coMERCIAL º pueucAc1ó'N DE uN No·MíJiiE coMERÓAL 

Un requisito esencial para que proceda. iniciar el procedimien.to de oposición, lo constituye 

la publicación de la solicitud de registro de una marca o de un aviso comercial y la solicitud 

de publicación de un nombre ·comercial, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. La 

publicación antes señalada deberá llevarse a cabo después de que la autoridad administrativa 

haya realizado el estudio de fondo a la solicitud correspondiente, es decir, con posterioridad 

a que se haya verificado que no existe impedimento legal para que el signo distintivo sea 

registrado o publicado, o bien que derivado de dicho examen resultare que existen registros 

o solicitudes de marca, aviso comercial o nombre comercial publicado que resultasen ser 

iguales o semejantes en grado de confusión y hubieren sido otorgados o presentados, 

respectivamente, con anterioridad a la fecha de presentación o de uso declarado en la 

solicitud publicada. 

La publicación debe realizarse por una sola vez,' a costa· del solici.tante y la misma deberá 

contener: 

a).- Nombre y dirección del solicitante. 

b).- Nombre y direc~iÓ~d~I 7apoclérado. 
e).- Número del expedle~te: f~cha de presentac,:ión y, en su ca~o, fecha de primer uso. 

d).- La reprciducció~ del sign~'distintivo cuyo registro o publicación se soli~ita. 
e).- Lista de·los productos<() servicios, con -indicación.de la clase'del Nomenclator 

Internacional. 
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3.- INTERÉS JURÍDICO 

Como ya se ha mencionado, el principal fin que se persigue con la publicación en la Gaceta 

de la Propiedad Industrial del contenido de una solicitud de registro de marca, aviso 

comercial o de publicación de un nombre comercial, consiste en hacerla del conocimiento 

del público en general, y en especial de aquellos que pudieran ver afectados_ o· vulnera.dos 

sus derechos, de que gozan en razón del registro o uso anterior de un signo distintivo que 

resultase igual o semejante en grado de confusión que el suyo y que ademÍis se fuera a 

utilizar para los mismos o idénticos productos o serucios. 

Es por ello que quien presente escrito de oposición, debe tener inte~és _eJ q,~~~i;:¡:licitlld de 

registro de marca o de aviso comercial, o la publicación,de,'~ri'•riomb;e·.comercial, 
,, • J ~-' -·- : ' • '· • " .' : .~ ••• ·, , 

correspondiente, sea negado, es decir, el procedimiento administrativo de opC>sidón, debe 

ser iniciado por quien se considere perjudicado, es por 'ello cíll'~ ~~ op6ricirá a )~'concesión 
:.·: ::<:~ <:_\;~:-·· 

~~~~., ..... > ·. < X\ L ' . 
- - - - . ·.· -'"~ . "<·~ 

del registro o publicación de un signo distintivo., 

Sin que resulte limitativo, sino enunciativo, tenclriin interé~JüridiéC> y po~~lo tanto podrán 
presentar oposiciones: :: .'·/·.". · ·· .,,·.: · ·· .. ; · · · <·. '. · ·:.-.: ·, :-·.· 
-El titular del signo distintivo que del exa~e~ d;:~~~;d() ie~l~~d~·~··~ soli~i~d,haya sido 

reportado como anterioridad. :,·,; .~c}t.c :;• · · · .. Y<;:'. 
-En el caso de que presentare oposición ~nlic~rÍci~~a1<>:rad1J1fudo,~araeJ\6.> . 

-El solicitante del registro del signo distintl~() Í¡u~ haya Í>!~i~~~~d§:.~:~·soli~Í,tud deregistro 

con anterioridad a la fecha de presentación de la n'úevasoÍicitUcÍ o <le' la fecha de primer 
_·,··. _:;.. -'~.:;.:::: :,,: . •. ;1_< 

uso declarada en ella. 

-La persona fisica o moral que en razón de un iíso alúe;io;, d~~\l~~;;~~~~~rlllejorderecho 
al registro del signo distintivo solicitado. :<:_ :: ·' 

En este caso, junto con su escrito de oposición, deb~rá pr~senta;:·l~ ~~Ú~itiid de registro o 

publicación según se trate de una marca, aviso cÓni~rcfal o'riC>mbre-~omer~i~; 
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4.- TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN 

El término que se propone para Ja presentación de escritos de :~posición, siendo acordes con 

el plazo que se ()t()rga ~ los solicitant~s para que manifi~sten Jo que a su derecho converig~ 
en relación con' Jos impedimentos y anterioridades reportados del multicitádo examen de 

fondo que realiza J~ autoridad administrati~~ a su solicitud, seria de 2 ~eses cont~dcis a 

partir. de 1.~ f~chaen qite se p~bliqu'e el c'ant~rii<lo de Ja solicitud respectiva en I~ ~~~eta de 

Ja Propiedad Ind~;tiiaL 

El plazo anterior, por ~n·Jado~se prcipone, para.que tanto el soli~itarite.~o~o el posible 

afectado realicen !11.anifestaciones, observaciones o com.entarios a.J mism.o.tie111po •. y si se 

desea posteriormente, que dichos documentos se hagan' del· '<:~no~i~i·~¡:¡¡~ de fas 

contrapartes de manera simultánea. y Ja segunda razón por Ja cu~J se.prop'orie,; los2meses 

para Ja presentación de oposiciones, es para que no se argumeriie q~~ con la i'nborilóración 

del procedimiento de oposición se incrementaria conside~bl~~ente el .tiempo: e.; él cual se 

determine el otorgamiento o no de un registro. 

11.- ESCRITO DE OPOSICIÓN 

Como ya se ha mencionado, cu_alqui.er persona fisica o ju.ridica, con legítimo interés podrán 

dirigir, tras la publicaci~n de la solicitud,,~~critos'cle oposi¿ión; p~ecisándo Jos motivos 

según los cuales procedería· negar el registro o Ja 'publicación solicitado. 

La presentación· ~~l ~~u~r~~ op~sició~ conllb~arlrn~~ la tramitaci~ri. de la solicitud de 

registro de la ~afea, d~l\ivi~o'colllercial o Ia publica~iÓn del nombre comercial que Ja 

originó, se suspendiera~ hasta que se resol~iera respecto .a. Ja procedencia o no de la 

oposición. 
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1.- REQUISITOS FORMALES 

No será necesario que el escrito. de op.osición se presente en un formato autorizado por el 

Instituto Mexicano de la .Propiedad Indllstrial, sin embargo, de~erá cubrir requisitos 

minimos para su presentación y admisión .. 

El escrito de oposición deberá incluir: 

-el número de expediente de la solicitud cont~a}~~~~ ~~'diri~e~la~posi~ié>~· 
-la mención de los productos los que se 

presenta oposición. 

-el nombre del solicitante. 

declarada de primer uso. 

-en el caso de que la oposición se base en ~ri d~recho ~nterio{~na indi~~ción en tal sentido 

-una representación y, cuando proceda, u°ila descripciÓn'ie 1S: m'~~ca anterior o del derecho 

anterior, 

-una especificación de los motivos";n los que se base la oposición: 

-firma de quien presenta oposición 

2.- DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN ANEXAR 

Al escrito de oposición deberá acompañarse, el documento por el cual se .acredite la 

personalidad del promovente, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Propiedad 

Industrial. 

Resultará necesario adjuntar, una descripción y representación del signo distintivo que 

resulta ser idéntico o semejante en grado de confusión a· aquel cuyo registro· se presenta la 

oposición. 
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Asimismo, se adjuntarán todos aquellos elementos probatorios necesarios, que puedan 

generar convicción en la autoridad administrativa, según sea la causa, motivo o razón por la 

cual se presenta la oposición. 

111.- NOTIFICACIÓN DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN, AL SOLICITANTE DEL 

REGISTRO O PUBLICACIÓN 

A fin de garantizar al solicitante su derecho a defender su solicitud y a ser oído, es decir, 

respetarse su garantía de audiencia. resultaría conveniente, notificarle los escritos de 

oposición que terceras personas presentaren en relación a su solicitud. La notificación se 

realizarla personalmente en el domicilio que apareciera en la solicitud respectiva, dentro de 

los siguientes 15 o 30 días a aqu~I • ;;n que se presentó o presentaron los escritos de 

oposición de referencia. 

Debe mencionarse, que la nC>dlicación de los escritos de opo~ición se haría sin perjuicio de 

que al solicitante anterionriente ya le hubieran sido notificadas las anterioridades que 

resultaren di:I examen de fondo que la autoridad administrativa hicie~;;~ s~ solicitud, de lo 

que se despr~nde que el solicitante ya tendría un indicio de los posibles escritos de 

oposición qlle se prC"sentarian a su solicitud. 

1.- PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES 

Con la notiflcacióll de los escritos de oposición al solicitante, se Je daría la oportunidad de 

presentar ~bserva.ciones a los mismos, es decir, se le daría una segu.ndá oportunidad para 

desvirtuar los motivos, razones o fundamentos por los cuales .eL signo distintivo cuyo 

registro solicita y .IÓ~ señalados como anterioridad o sobre los que· te~~eras personas tienen 
, .- .. ' . 

mejor derecho, no· pueden afectar derechos de terceros, por: no. resultar idénticos o 

semejantes entre sí, ni confundirse por los productos o servici~s q~~ p~otegen. 
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Junto con Ja presentación de observaciones, el solicitante podrá presentar los medios 

probatorios que estimase convenientes. 

Es de señalarse, que se menciona que seria la segunda oportunidad que se le daría al 

solicitante para desvirtuar_ la posible afectación o invasión de derechos de un titular de 

registro marcarlo, de aviso comercial o de la publicación de un nombre comercial, o de 

quien manifestara tener mejor _derecho a obtener_ el registro o la publicación solicitado, en 

virtud de que la primera oportunidad se Je proporciona; cuando se Je otorga un plazo de 2 

meses para que manifieste Jo que a su. derecho conviniera, en relación con las 

anterioridades que le fueron citadas. 

IV.- RESOLUCIÓN 

El escrito de oposición podría generar una excepción de previo y especial pronunciamiento, 

ya que no se dirigen a lograr un pronunciamiento de fondo, sino que ti_enen por objeto 

poner de manifiesto a la autoridad la existencia de cuestiones que impiden, que obstan para 

que se emita un pronunciamiento de fondo, por lo que por contener. cuestiones óbstativas o 

impeditivas, debe resolverse antes del pronunciamiento de fondo'. 

Sin embargo, y dado que de conformidad con lo dispuesto en el articulo_ 195 de Já Ley de la 

Propiedad Industrial, en Jos procedimientos de declaración admirÍi~iiiitiva no se 

sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, si~o· __ qJ?~~·:·re~()Íverán al 

emitirse la resolución que proceda, entonces la resolución de pl"oc~denciáo'~ó del.escrito 

de oposición se resolverá hasta el momento. en que la autorÍdád d~;e;.m¡·~~).~o otorgar el 

registro o la publicación solicitado. 

'~ -. ::··.. .; '. 

Dada Ja naturaleza d~ este procedimiento, su inobservancia prod~ciria la nulidad de un 

registro de marca, dé ~n 'avi~o comercial o la cesación de efect.os ·de Já publicación de un 

nombre comercial. 

3
' José Ovalle Favelá. "Pcrccho Procesal Cjvj(" Colección Textos Jurídicos universitarios. Editorial Harta, 

Se>.-ta Edición. México, 1994, Página 97 
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1.- POSITIVA, ES DECIR, SE NIEGA EL REGISTRO O _LA PUBLICACIÓN 

SOLICITADA 

Si con los elementos presentados y argumentados en'ét escrito de oposicÍó~ se dem~estra y 
. . ' - -. '' . ~ ,. ' . . . . ' . . ,• ' " . 

prueba, al grado de generar convicción e~ ta' aÚtoi-idacl admini~t~Úvá, de ci'u'é efecti~amente 

con el otorgamiento del registro o la publicaciÓnsolicÍtadÓ~earecta~ali.derechll~ant~riores 
de terceras personas, entonces resolverá qu~ tá.opo~icl6n~~-¡;í-6~ed6ni~'y~~'"n~~c~e~temente 
se negará el registro de la marca, delavisC>'c~~e~ciat'o I~ pubÚéaciÓ,:; clel -~·~inbr~ ~.;rnercial 
solicitado. 

La negativa, se notificará al solicitante en el domicilio que haya señalado en la solicitud 

respectiva. 

11.- NEGATIVA, ES DECIR, SE OTORGA EL REGISTRO O LA PUBLICACIÓN 

SOLICITADA 

Por el contrario, y no obstante los argumentos, motivos y razones expuestos en el escrito de 

oposición, pero desvirtuados por el solicitante, y de las pruebas ofrecidas al respecto, la 

autoridad determinará que la oposición no está fundada ni motivada, y por lo tanto es 

improcedente, y de no existir algún otro impedimento legal que prohíba el otorgamiento del 

registro de la marca, del aviso comercial o la publicación del nombre comercial, la 

autoridad administrativa procederá a otorgar el registro o a ordenar la publicación, según 

corresponda. 

En este caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedirá un titulo en el que se 

hará constar: 

-Número de registro de la marca. 

-Signo distintivo, mencionan.do tipo (Nominativa, innominada, tridimensional o mixta) 

-Productos o servicios a que se aplicará. 

-Nombre y domicilio del titular, 
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-En su caso, ubicación del establecimiento. 

-Fecha de presentación de la solicitud, de primer uso, de prioridad reconocida e su caso, y 

de expedición. 

-Vigencia. 
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CAPITULO QUINTO 

EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD O CESACIÓN DE EFECTOS COMO 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN DE REGISTROS O PUBLICACIONES QUE SE 

HAYAN OTORGADO INDEBIDAMENTE 

Sin una protección adjetiva, los derechos de propiedad industrial no tendrían razón de 

existir, estos derechos se objetivizan sólo a través del ejercicio de las acciones de propiedad 

industrial. 

La demanda del interesado, que se debe presentar ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, puede anteceder a la solicitud de registro de una marca, aviso 

comercial o la publicación de un nombre comercial, como una forma de completar el 

procedimiento de registro o publicación o de crear la legitimación del promovente, que de 

otra manera careceria de interés jurídico. La resolución emitida en tales procedimientos 

administrativos, tiene una naturaleza de sentencia procesal. 

Es así que precisar a queautoridad le corresponde la solución de contiendas administrativas 

de propiedad industrial, no es asunto fácil, yaque detem1inar si tales asuntos deben ser de 

la competencia de lo judicial o bien, si por el contrario deben caer dentro del campo de lo 

llamado contencioso-administrativo, lo an_terior, en virtud de que - si la administración 

tomara conocimiento de las controversias- que riacen de su actuación, se caeria en una 

situación injusta en perjuicio de las personas privadas interesadas, porque eLfuncionario 

administrativo querrá imponer sus convicciones, ya manifestadas en el acto que dio origen 

a la contienda. En tanto que si fuese un juez quien resolviera tales problemas, és~~ __ en teoría, 

sería más libre para razonar jurídicamente y se gozaría de imparcialidad, el particular 

estaría rodeado de mayores seguridades porque la controversia - pasa a--- órganos 

independientes y desinteresadoS'6 

Las acciones de protección a los de.rechos de propiedad industrial_ sonauténticas acciones 

porque se traducen én sentenciS:s co~denaforías o absolutorias y en declarativas. Las 

36 César Sepúlvedn. Ob. Cit. Páginas 193, 194 y 195 
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acciones tienen varias fases: la primera podríamos llamarla técnico-administrativa, de la 

cual conoce actualmente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, después tienen 

un~ fase jurisdiccional traducida en actividades ante Tribunales Pe~ales y Civiles. 

La fase técnico-administrativa tiene su secuencia én uria revisión de la legalidad ante los 

Tribunales Federales que. conocen de c~e¡~i~~és adrrti~lstrati~as, ~s;cle~i~.ide·e11a conocen 

los Jueces de Distrito en Materia Admi~istrativay Jos TribunaÍe~CoiegÍados de Circuito en 

Materia Adminis.rativa. 37 

En consecuencia, las resoluciones administrativas que se derivan de lln procedimiento de 

carácter administrativo seguido en forma de juicio, en el que siempre's;'~JsC:á r~sp.etar Ja 

garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución p¿Jltica ·de Jos Estados 

Unidos Mexicanos, debe tener el carácter, según los casos en, esti.idi(), d~ j~icios de 

conocimiento o constitutivos y Ja esencia de la declaración·aélmi~i,;si~tiv~ prevlsta en Ja 

Ley de la Propiedad Industrial, es Ja obtención de una ceiteza ofiéi~1;1l'tra~é~'dé un proceso 
-. . / :--:·.:. 

administrativo, que inclusive cuenta con una fase impugnativa: a· través· dél·. Jufcio de 

Amparo. 

De la Ley de la Propiedad Industrial surgen las siguientes acciones que el titular de un 

signo distintivo d~bidamente ·prote~ido, puede emprender. para ; Ja protección de sus 

derechos legalmente r~~cinocldo~: 

a).- Persecución de falsiÍicación'cie ma;cas. 

b).-Imitación de rriaicas y riomb~es comerciales. 
' .. --" --"'· .. ·, 

·.··;.; 

1 e).- Nulidad de regist~~~ .rillrcanos. 

d).-Extinción de plen~ derecho.de Jos registros marcarlos. 

TESIS CON 
FALlA n~ ORIGFN , 

37 Supra. 
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e).- Represión de la usurpación del nombre comercial. 

1).- Cesación de los efectos d~. la publica'ción de un nombre comercial. 

g).- Acción genérica de· la competencia desleal. 

Cabe hacer mención que las acciones antes mencionadas pueden hacerse valer en el área 

civil, solicitando la reparación de daños y perjuicios; en el área administrativa, aduciendo 

violación de derechos, y finalmente en el área penal por la comisión de un delito. 

En este capítulo me referiré únicamente a la acción de nulidad de registros marcarlos o de 

avisos comerciales, así como a la cesación de efectos de la publicación de un nombre 

comercial. 

1.- PROCEDIMIENTO DE NULIDAD COMO ÚLTIMO RECURSO A OPONERSE 

AL OTORGAMIENTO DE UN REGISTRO O A LA PUBLICACIÓN DE UN 

SIGNO DISTINTIVO. 

Juan Palomar de Miguel'" define a la nulidad e.orno el vicio de que adolece un acto jurídico, 

si se ha realizado con violación u omisión a ciertas formas o requisitos indispensables para 

considerarlo como válido. 

La nulidad de un registro de marca, .de un aviso comercial o la cesación de efectos de la 

publicación de un n.ombre comércial, supone el inc~mpli~lenÍ~ de requisitos formales. 
- - . - - . ' . \~.·,~· . - . - . , " -- " . -

-., --~~_:" ~--~'~'.::·,·-~fJ:~:o~k."~:~·,,·. 

Asimismo y como lo señala César Sepúlveda39 resulta neée~ari<>'h~c.er ~~~;di,stinción entre 

la nulidad del registro y la nulidad del signo distintivo. MieÓtJ'~s;·q·~~ Ii ;uridád del registro 

supone el incumplimiento de requisitos formales y por lot~n:tó'~l tf~iir'd~_dicho registro 

31 Juan Palomar de Miguel "Diccionario para Juris!as" Ediciones Mayo, S. de R. L., México, 1981, Página 
920. 
39 César Scpúlvcda. Op. Cit .• Página 216. 
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tiene Ja opción de subsanar las fallas, realizando un nuevo registro, en el que ahora si, 

cumpla con todas las formalidades de ley, en cambio, la nulidad de un signo distintivo, 

tiende a la desaparición del mismo de plano, no existiendo ningún derecho a usar el signo 

de que se trate. 

Sobre el particular, el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial que aparentemente 

establece las hipótesis en las cuales de configurarse, el registro de un signo distintivo seria 

nulo, también contempla causales de nulidad propiamente del signo distintivo en cuestión. 

En virtud de lo anterior, la nulidad de un registro marcaría, de un aviso comercial o la 

cesación de efectos de la publicación de un nombre comercial, traen como consecuencia 

que tanto los registros como Ja publicación dejen de surtir efectos frente .ll ·terceras 

personas, es decir, la nulidad o cesación de efectos, en algunos casas· tiende a Ja 

desaparición de una marca, de un aviso o de un nombre comercial, y• es'en ·este caso, 

cuando una vez que la resolución de anulación queda firme, no existe ningún derecho para 

usar el signo distintivo correspondiente, e incluso su empleo puede re~ultar delictuoso. Es 

por ello que el procedimiento para obtener la declaración de nulidad de ull 're~istro márcario 

o de un aviso comercial, o bien la cesación de efectos de Ja p~bli~~cióh'de':un nombre 

comercial, es el último recurso con que cuentan los•particulares.para··~'~e la.autoridad 

administrativa, deje de proteger y permita el uso de' mane~a,'e~~i;i;¡;~ide un signo 

distintivo. 

La Ley de. la Propiedad Industrial vigente única~ente cónt~mpla ciu.Js~e~' d~ ~IJlidad para 
- ,.. ' , ... ,_ - .' -·. ,· ,.,. ------"'··· ;_,,,,. ·' _,. 

el registro de una inarca, sin embargo estas causale:i"también:se''aplican''para:soiicitar Ja 
- -- . - . - . -. . - " ,_ . . ·,, .. : . '- ._., .. - -~ . " 

nulidad del registro de un aviso comercialy la cesación de eféctos d'é'un ;.;c>1nlíre comercial. 
>. ' •• -- •• • ---, '·: ;~~~:~- - "--- ,.·:_~_( •• ~.-~.~>:-/·: '~ -. 

Las causales de nulidad del regist~o de un signo distinti~o. ya ~e~ m~rc~ o' ~viso comercial 
~ ,, ..... • . ' 

y las de cesación de efectos de Ja publicación de un nombré comeréial contempladas en Ja 

Ley de la Propiedad Industrial podrán ejercitarse dentro del plazo que para ese fin, están 

contemplados en la Ley de Ja materia, pero para ello debe cumplirse con el principio de 

publicidad registra!, principio que se refiere a la publicidad que se da a los actos del 
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, ya 

que, los actos que constan en ella, surten sus efectos frente a .terceros a partir del día 

siguiente de la fecha en que ésta se ponga en circulación. 

Asi tenemos por ejemplo que la acción de nulidad por datos falsos. o inexactos en la 

solicitud y cuando éste se otorga por error, inadvertencia o diferencia de· apreciación, podrá 

hacerse valer dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la· fecha en que surta 

sus efectos la publicación del registro correspondiente en la Gaceta de la Propiedad 

Industrial. 

La nulidad de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que 

haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de 

la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o 

servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe 

haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha 

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

podrá solicitarse dentro del plazo de tres años, contados a partir de la fecha· de la 

publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial del registro a anular. 

Y finalmente las causas de nulidad a que se refieren a aquellos registros otorgados en 

contravención a la Ley de la Propiedad Industrial vigente o a la que estuviere vigente en la 

época de su registro o publicación, así como aquellos registros que se consideren obtenidos 

de mala fe por el agente o representante, usuario o distribuidor del titular de un registro, 

podrán hacerse valer en cualquier tiempo. 

Ahora bien, el procedimiento administrativo por el cual se solícita la declaración de nulidad 

o cesación de efectos, resulta ser actualmente el único medio con el que cuentan los 

titulares de registro o publicación de los diferentes signos distintivos, para oponerse a que 

se otorguen nuevos registros o se ordenen publicaciones, que puedan producir una 

confusión entre éstos y sus signos distintivos, ya que esta confusión de producirse, les 
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resultaría perjudicial, al_ considerar que_ su derecho al uso exclusivo, se vea vulnerado o 

afoctado con el otorgamiento de _los registros o publicaciones posteriores. 

Dado que a estos titulares, la Ley de la Propiedad Industrial vigenté, no les pemiite u otorga 

intervención alguna en el procedimiento administrativo instaurado para el otorgamiento de 

un registro de una marca o aviso comercial, o de Ja publicación de un nombre comercial, 

cuando demuestren interés jurídico para oponerse a dicho otorgamiento, es por ello que 

estos titulares de registros o publicaciones anteriores, para hacer valer su oposición, tienen 

que esperar a que se otorgue el registro o Ja publicación correspondiente, para entonces 

solicitar la nulidad del registro o la cesación de efectos de la publicación correspondiente, 

según sea el caso. 

11.- APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

En primer lugar nos referiremos a todas las causales contempladas en Ja Ley de Ja 

Propiedad Industrial, por las cuales el registro de un signo distintivo puede ser nulo o bien 

por las cuales puede dejar de tener efectos de una publicación, sin hacer alusión a aquellas 

causales que se refieran a la nulidad del registro o a la nulidad propiamente del signo 

distintivo. 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores; el artículo 151 de la Ley de la Propiedad 

Industrial contempla las causales' de' ~~lid~d; Cabe mencionar que no obstant~ qÜe dicho 

dispositivo hace ref~rencia _e~presa"i't~ic~meme a -,a nulidad de-· 1a In~~¿ª; t~mbién ·debe 

entenderse que dichas _cau~ales Yse a~Ú¿~ri'tar{to ---~ly~vis~ccim~l'ciM~dlilni6 _~1,_iiombre 
comercial, en atención~_ Ioseñaládlil en l()s articul:O~ I04 )' 112 <l~ laLeycÍeÍamáieria que a 

la letra dicen: 

"Artículo 104.- Los avisos comerciales se regirán, en lo que _no haya 

dispo~ición esp~ci~J.~~r lo establá:id~en ~stal~y para la~ m~rcas." 
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"Artículo 112.- El nombre. comercial se regirá en lo que sea aplicable y no 

haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas." 

De conformidad con el artículo 151 del ordenamiento legal antes citado, el registro de una 

marca será nulo cuando: 

"l.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la 

que hubiese estado vigente en la época de su registro. 

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá 

fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del 

registro de la marca." 

Esta es la regla general, ya que todo aquel registro o publicación obtenido en violación de 

las normas que. establecen lo que puede ser registro de marca, aviso comercial o 

publicación de nombre comercial, o bien de las que señala las formalidades y requisitos 

para obtener el registro o la publicación correspondiente, es nulo. 

De acuerdo con . esta fracción; se puede decir, que se refiere. a aquellas situaciones 

provocadas por la;autoridad,al otorgar un registro u ordenar.una publicación, situaciones 

que podrían consistir. en.· que-_ por algún error que ,lmbiera éometido al calificar las 

formalidades del ótorgiíhlient;, del registro o la publicáción, fundamentalmente se refiere a 

errores u omisiones'Úevados a cabo en relación con los impedimentos absolutos o relativos 

para el otorgamiento de un registro, contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial o en 

disposiciones similares. 

Dado la expresa redacción de este precepto, resulta fundamental qlle sea v¡'n.culado, para su 

actualización, a otras disposiciones legales que el promovente estime, hayan sido violadas 

en la concesión del registro.40 

40 Mauricio Jalifc Dahcr, .. Comentarios a Ja Ley de la Propiedad lndus1rial ", Editorial McGraw Hill, México 
1998, Página 299. 
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"11.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que 

haya sido Usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha 

de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los 

mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga 

valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una 

marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la 

fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso 

declarado por el que la registró." 

Recordemos que la Ley de Ja Propiedad Industrial mexicana, adopta el sistema mixto para 

la protección de los signos distintivos, es decir, se concede el derecho al uso exclusivo de 

un signo a aquella persona que haya solicitado su registro o publicación, según se trate de 

marca, aviso comercial o nombre comercial, pero sin que dicho registro produzca efectos 

en contra de un tercero que lo haya usado con anterioridad. Es decir, y sin que resulte 

contradictorio, en la fracción 11 del artículo 151, se observa Ja aplicación del sistema 

declarativo, como fuente al uso exclusivo de una m-arca, ya que como se recordará,· con este 

sistema declarativo la protección se base en la prioridad del uso de la marca a registrar, es 

decir, quien adquiere la marca en propiedad es aquel que por primera vez emplea un signo 

lo suficientemente distintivo para identificar un producto o servicio de otros de su misma 

especie o clase, el registro de la marca no produce efectos en contra de ese tercero que ha 

usado la marca anteriormente. 

Es por ello, que para que_ se actualice esta causal de nulidad deben cubrirse ciertos 

presupuestos; el primero consiste en establecer una semejanza en grado de confusión, en 

este supuesto d~ben ·aplicarse las reglas relativas a las comparaciones de las marcas, avisos 

o nombres comerciales; en segundo lugar debe precisarse la semejanza entre los p-roductos 

o los servicios de la marca, aviso o nombre comercial registrado o publicado, según sea el 

caso, con aquellos que pretenden registrarse o publicarse; el tercer presupu~sto ~onsÍste en 

que el signo distintivo se haya usado en el país o en el extranjero con anterioricl~d ~~.~fecha 
de presentación de la solicitud de registro o publicación del 'sig~:~ -, distintivo 

correspondiente;, y finalmente debe probarse el uso ininterrumpido co~- an;eri6°rld~d al uso 
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declarado por el que solicitó el registro o publicación de su signo distintivo o bien de la 

fecha de presentación de Ja solicitud de registro o publicación, en cuestión. 

En términos generales, la disposición contenida en la fracción II del articulo 151, puede 

interpretarse como la manifestación adjetiva de la excepción contenida en Ja fracción I del 

articulo 92 de la Ley dela Propiedad Industrial. De la confrontación de ambas disposiciones 

se colige que los elementos para su actualización son coincidentes, sin embargo, de su 

cotejo también deriva una clara imprecisión sobre un aspecto trascendental que parece no 

resuelto. La consideración se refiere a aquellos casos en los que la acción de nulidad en 

contra del registro indebidamente obtenido por un tercero no es oportunamente planteada, 

permitiendo que ocurra la prescripción de la acción. Dicho plazo expira a los 3 años 

contados a partir de la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Bajo 

esa premisa arribaríamos a la posición de que dos marcas iguales, destinadas a identificar 

Jos mismos productos o servicios, coexistirian en el mercado sin contar con acciones para 

inhibir mutuamente su presencia. La marca registrada no podría atacar a la que presenta 

mejores derechos de uso por actualizarse la excepción a los efectos del registro prevista en 

la fracción I del articulo 92, pero, al propio tiempo, habiendo expirado el término legal para 

el ejercicio de la acción prevista en la fracción II del artículo 151 de la Ley de la Propiedad 

Industrial, quien cuenta con derechos de uso, estaría imposibilitado para demandar la 

nulidad de la marca registrada~· 

Esta cuestión en la práctica pone a las partes en una situación de incertidumbre y, al sistema 

mismo de. registro' cÍ~ ~arca~' ~n la disyuntiva de desconocer la función de distintividad de 

éstas, co;,,o el su~~~rno v~l~r tutelable. 

·~m.~ El regfi;r~·se·h~~i~i~~t~rgado con base e.n datos falsos contenidos en 

su solicittid.;; 

\; .·)i) ... . . 
L_a fracción m ~e r~,fi(lr~.!IJ.a·n~lidad del registro de una marca por declaraciones falsas, las 

cuales se refieren enire ~trás, 'a aquellas afirmaciones respecto a la fecha de primer uso 

41 Mauricio Jalifc Dahcr, Ob. Cit. Página 300 
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declarado en la solicitud de registro, así como el domicilio, la ubicación del 

establecimiento, o alguna otra falsedad en cualquier otro de los datos requeridos en el 

formato de la solicitud correspondiente, datos que el declarante debe manifestar de buena fe 

y bajo protesta de decir verdad. 

Esta causal podría considerarse como un castigo, a quienes no han procedido con lealtad y 

buena fe al hacer las declaraciones pertinentes al solicitar. el regist;~.'~ 'p~blicación. de su 

signo distintivo, es decir, el peticionario ha mentido para erigaH~r.''y 'obte'nér un beneficio 

indebido a costa de los competidores o del público consúmidor,::si mis~o. reali~~n actos 

de deslealtad a la prácticas honestas del comercio. 

"IV.- Se haya otorgado por error, inadverterici~; o'_diréi¿f1~i~«ie ap;~ciación, 
existiendo en vigor otro que se considere inv~did¡;, pbr tratarse de una 

marca que sea igual o semejante en iraclC:;;d~:.c6~rusión ·y que se 
... _. ·.', .-·'" .·'. 

aplique a servicios o productos iguales o similares.'' · 
><".: .f':· .·; - . 

Esta causal puede prever un mecanismo para que .el i~~~~tuto lvl~idcanode la Propiedad 

Industrial, corrija cualquier error, inadvertencia ~· dife~en~ill ci~· ·apreciadón que haya 

realizado al comparar el signo distintivo cuyo registro o p~blicación sesolicitó,'con otro u 

otros que en ese momento ya se encontraban protegidos. Es por ello que. est~ causal se ha 

considerado que constituye un mecanismo de salvaguardaa la autoridad paia lÍberaria de 

responsabilidad, derivada de un examen de novedad deficiente o po~ vi..iucl'd~I ~ual se 

omitió citar como anterioridad. la existencia de algún registro o p~bli~a~ión' que 

constituyera de manera indudable un impedimento para el otorgamie_nto. d,el-r~gÍstro Ó la 

publicación solicitada. 

Esta causal se presenta con gran regularidad ·en la práctica, ya que .se· invoca cuando el 

titular de un registro considera que los derecho~ excluslvos que cé~te, I~ corifiere; son 

afectados por la concesión de un ~egiSt~ó posterior q~e ¡~para Jna lllarca igual o 

confundible; aplicada a productos. iguales o simHllr~s~-La ra2Ón ·.cié--· que -esta causal se 
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presente con frecuencia, obedece a la circunstancia de que en nuestra legislación n_o existe 

el procedimiento de oposición, previo a la concesión del registro. 

En tal virtud, en tanto se requiere de cierta- estabilidád para los registros y publicaciones, 

atendiendo el principio de seguridad jurídica, la nulidad o cesación de efectos, resulta ser la 

última alternativa para subsanar estas deficiencias, cometidas en el indebido otorgamiento 

de un registro o la indebida publicación. 

"V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una 

marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su 

nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el 

consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el 

registro se reputará como obtenido de mala fe." 

Finalmente la fracción V establece una causa de nulidad sui generis según_ la .denomina 

César Sepúlveda42
, ya que nace de una práctica viciosa con respecto a(representante o 

agente de una empresa extranjera, titular de la marca en el extranjero,'·qu-i_en-- obtiene el 

registro de la misma marca en territorio nacional a su propio nombre, sin el '.consentimiento 

expreso de la empresa extranjera; situación que en determinados casos se realiza para 

presionar al representado, o para_ obtener ventajas comerciales o ingresos indebidos. En esta 

hipótesis se considera al registro obtenido de mala fe, por lo que el titular de la marca en el 

extranjero podrá solicitar la riulidad del registro nacional. 

llJ.- REQUISITo~!í'>~t,I.·~OLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA 

DE NULIDAD_O-CES~CIÓNDE EFECTOS. 

Las solicitudes de. ~r~12r~~ió~~ad~-inistrativa de nulidad, se sustancian y resuelven con 

arreglo al procedimierto. señalado en el Capítulo 11, del Titulo Sexto de la Ley de la 

" ldcm. Página 219 
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Propiedad Industrial, siendo aplicable supletoriamente en lo que no se oponga, el Código 

Federal de Procedimientos Civiles. 

- • :· -, • ; - .< • , - -.. "< • - ,· e:~. ·. 

Resulta importante mencionar que c:_I-Instituto l\;'f exicanode la Propieda~lndustrial podrá 

iniciar el procedimiento de dec_laraci~n administrativa de nul_idad o de c;:esación de efectos 

de una publicación de oficio 'o a peti~ión de qlÍien t~nga>inierés jlÍridic~ y funde su 

pretensión. 

Para iniciar cualquier tramitación destinada a obtener la declaración administrativa de 

nulidad o cesación de efectos, es necesario cumplir con ciertos requisitos: primeramente es 

necesario que exista interés juridico del promovente, es decir, quien tenga a su favor un 

derecho reconocido ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en base a un 

registro de marca, de aviso comercial o la publicación de un nombre comercial, o quien vea 

vulnerados sus derechos de uso anterior por el otorgamiento de un registro o publicación; si 

existe falta de interés para promover, la administración no tiene por que desarrollar su 

actividad en un asunto que no beneficia a nadie. Otro requisito es que la tramitación la 

emprenda el legitimo interesado o su representante legal. 

Toda solicitud deberá presentarse por escrito y ser redactada en idioma español. Asimismo, 
. . , .. 

las solicitudes de declaración administrativa de nulidad o : cesación de efectos y las 

promociones en general, deberán ser firmadas por el int~resado o 51.1 representante. 

La solicitud de declaración administrativa debe revestir cierta forma; por lo que en primer 

término debe mencionar el nombre del que promueve; el nombre del representante, cuando 

lo haya; el domicilio dentro del territorio nacional para oir y recibir nÓtificaciones. 

Posteriormente se continúa concretamente_ con lo que se pide, detallándolo_ en. términos 

claros y precisos, es decir, el objeto de la solicitud, que seria, ya sea la nulidad del registro 

de una marca, de un aviso comercial o la cesación de efectos de la publicación de un 

nombre comercial; su fundamento legal, así como la causa del interés juridico. Asi mismo 

se proporcionarán los datos det registro marcarlo, aviso comercial o d~_ la publicación de un 

nombre comercial que se pretende anular, así como de su titular y su domicilio. Después 
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vendrá una narración sucinta de los hechos, la relación de las pruebas en las que se apoya la 

promoción y los fundamentos legales de la misma. 

El artículo 189 de la Ley de la P;o~ied~d J~dustriaLe~t~blece lo~ re,quisitos que deberá 

contene~ la soli~itud de;cleClara.~ÍÓn~dministrll¡i~~ d,e nulidad de ~ri registro de marca, de 

aviso comercial.o de ~~~~ciÓ~ de ~f~~6s de l~:publicacilmde un n;;~.;~~ ~~mercial, los 

cuales consisten en: ' 

"l.- Nombre del ~oÚ~ita~t~/~~)~c~~ode s,u r~pre~ent~nte. , 
11.- Domicilio para oír y~~Cibir'notifi~~é:iones; . 

111.- Nombre Y, dollli~ili~~e la contmp'iirt~· o d~su representante. 

IV.- El objetoZ la. s~Hc~tG~].~:t~Í1,áJ~o;o en t~rminos claros y precisos. 
' <; ': 

V.- La descripcigl'ldel~s~_ec~os. 

VI.- Los furidamentos:de derecho." 

1.- oocuMENTO~~uk;~~ DEBERÁN ANEXAR 

El escrito de solicltiid dé· declaración administrativa debe formularse por triplicado, la 

original es para que· fá ·~~t()rldad administrativa forme el expediente correspondiente, otra 

para que el promovente conserve una copia sellada, como acuse de recibo y la tercera es 

para que se corra traslJdo a la contraparte. 

Un anexo que resulta.ser muy importante, es aquel documento con el cual se acredita la 

personalidad del promovérite: En caso dé. que quien tenga interés jurídioo sea una persona 

moral, el documento que acredite la personalidad del promovente, deberá ser ~ través de 
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una carta poder simple, suscrita ante dos testigos, en Ja que se manifieste que quien Ja 

otorga cuenta con facultades para ello y así mismo deberá citarse la escritura pública .en 

donde consten tales facultades y se acredite Ja existencia legal de Ja persona moral, debe 

mencionarse que las firmas de esta carta poder simple, tienen que ser ratificadas ante 

notario público. Ahora bien, que si quien tiene interés jurídico es una persona moral 

extranjera, entonces Ja personalidad del promovente se acredita mediante poder otorgado 

conforme a la legislación aplicable en el lugar en donde se otorgue o bien de conformidad 

con los Tratados Internacionales, a este documento se deberá anexar Ja traducción y 

legalización correspondientes. Finalmente si quien tiene interés es una persona fisica, es 

suficiente que éste otorgue poderes de representación en una carta poder simple firmada 

ante dos testigos. 

De conformidad con el articulo 181, la personalidad del promovente puede acreditarse, 

mediante Ja exhibición de una copia simple de la constancia de registro, del poder 

correspondiente que se encuentre inscrito en el Registro General de Poderes establecido por 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Cuando una solicitud de declaración administrativa de nulidad o cesación de efectos, sea 

presentada por varías personas, se· deberá designar quien de ellos será el representante 

común, de no hacerse, se entende~á.'que:el representante común es.la•primera persona 

señalada en el escrito de referenci~ .. ' / . 

Con Ja solicitud de'dec.Jaración ~dmi~istrativa de•nulidad o cesación de eféctos deberán 

presentarse, en orígin~Jes o •copias· certlficadas, los documentos y const~ncias .en que se 

funde Ja acción, asi como las pruebas que se ofrezcan, las pruebas deben presentarse con -el 

escrito de demanda, ya que aquellas que se presenten con posterioridad no serán admitidas, 

salvo que fueren supervenientes. Lo anterior, se encuentra regulado en el artículo 190 de la 

Ley de la Propiedad Industrial. No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido 

en el articulo 198 de Ja normatividad aplicable, la autoridad administrativa podrá otorgar al 

promovente un término de quince dias para que presente pruebas que ofreció en el escrito 

de demanda, siempre que manifieste que las mismas se encuentran en el extranjero. Otra 
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excepción a la presentación de pruebas con el escrito de solicitud administrativa, es cuando 

se ofrece como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto de la 

Propiedad Industrial, en cuyo caso, bastará que el solicitante precise el expediente en el 

cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente, o en su 

caso el cotejo de la copia simple que para tal efecto se exhiba. 

Al respecto, es de mencionarse que en las declaraciones administrativas de nulidad o de 

cesación de efectos se admite todo tipo de pruebas, excepto la testimonial y la-confesional, 

salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental.. 

Los documentos que se presenten en idioma diferente al español,· de6e-rán a~ompañarse de 

su correspondiente traducción. Así mismo, deberá present11r~e la' legaÚ~ciÓn de aquellos 

documentos provenientes del extranjero. 

Otro documento que deberá anexarse a la solicitud de declaración administrativa de nulidad 

o de cesación de efectos es el comprobante de pago de la tarifa correspondiente. 

2.- TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

NULIDAD O CESACIÓN DE EFECTOS 

El procedimiento de deClaración administrativa de nulidad de registro o cesación de 

efectos, como ya se mencionó se tramita, de conformidad con el Título sexto de la Ley dela 

Propiedad Industrial. 

: ;·<_·,_·, _::-';;·_-::: : - ' 

La solicitud por la que se ini~fara urÍ proC,edimie~io i:le: declaración administrativa de 

nulidad o cesación de efectos, s~ p~esentá ~~Ja'oi;~¿~iÓn de PrcÍÍe~~ió~ a la Propiedad 

Industrial del Instituto Mexicario de la Propieda·d Industrial. 

Una vez que la solicitud de declaración administrativa de nulidad o de cesación de efectos, 

ha sido recibida en el área competente, se verifica que dicha solicitud cumpla con los 

requisitos legales, si no cumple con las fonnalidades señaladas en el artículo 189 de la Ley 
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de la Propiedad Industrial, es decir, en caso, de que omita señalar nombre del solicitante, o 

de, su representante, domicilio para oír y recibir notificaciones, nombre y domicilio dela 

contraparte, el objeto de la solicitud, la descripción de los hechos o los fundamentos de 

derecho en que basa sus pretensiones, la autoridad administrativa requerirá al solicitante 

por una sola vez para que subsane la omisión en la que incurrió o haga las aclaraciones que 

correspondan, para tal efecto se le concederá un plazo de 8 días y en caso de no dar 

cumplimiento al ipercibimiento realizado, se desechará la solicitud de referencia. 

La solicitud de declaración administrativa de nulidad o cesación de efectos, en cambio se 

desechará de plano, por falta de firma del interesado o de su representante, así como por 

falta del documento que acredite la personalidad del promovente; es decir, cuando dicho 

documento no haya sido anexado a la solicitud correspondiente, o cuando el registro 

marcario o de aviso comercial o la publicación del nombre comeréial, base. de 18 acción, no 

se encuentre vigente. 

En cambio, si la s~licitud cumple con los requisitos leg~lé~. ~I Instituto Me~icano de la 

Propiedad Industrial la notificará al titular de la marca, avis6'.~oíné~~l~l k nombre comercial 

afectado, es decir, se avisará al titular del registro cuyanÚlid~d '6 cesación' de efectos se 

solicita, para que dentro del plazo de un mes manifieste por escrito lo que a su derecho 

convenga. La notificación se hará en el domicilio que él soli~ii~nte>hay~>eñalado para tal 

efecto. 

Ahora bien, cuando no haya sido posible realizar Ía ncitificaC:ié>npor ·cambio de domicilio, 

entonces la notificación se realizará por medio de ~na p~blica~Íémen el Diario Oficial de la 

Federación y en un periódico dé mayor éi~cul~~iÓn ~n la Répública, en la publicación 

correspondiente se dará a conocer un exfract()'·~é la~~li~itud él~ declaración administrativa 

de nulidad o cesación de efectos y s.e informará ~ué eftitul:ar afectado cuenta con un plazo 

de un mes para que manifieste lo que a su, derecho convenga. La publicación de referencia, 

se hará a costa del promovente y por uria, sola vez. 
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Cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial inicie de oficio el procedimiento 

de declaración administrativa, la notificación al titular afectado, se realizará en el domicilio 

señalado en el expediente del signo distintivo que correspo~da, Y.en. caso de que éste haya 

cambiado de domicilio sin haber dado aviso de ello al InstitUto, entonces la notificación se 

realizará a través del Diario Oficial de la Federación y .de un periódico de mayor 

circulación en la República. 

Una vez realizada Ja notificación, independientemente de la forma en que se haya realizado, 

comenzará a correr el plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

El articulo 197 de la Ley de la Propiedad Industrial señala los requisitos que deberá 

contener el escrito por el que el titular del registro marcario, del registro del aviso comercial 

o de la publicación de un nombre comercial se vea afectado por la solicitud de declaración 

administrativa de nulidad o cesación de efectos, formule sus manifestaciones, entre los que 

se encuentran: 

Nombre del titular afectado, y en su caso de su representante. 

Domicilio para oír y recibir notificaciones. 

Excepciones y defensas. 

Manifestaciones u. objeciones a cada uno de los puntos de la 

solicitud de declaración administrativa de nulidad o cesación de 

efect"os: 

Fundamentos de derecho. 

Ofrecimiento y exhibición de pruebas. Cuando no sea posible la 

presentación de pruebas, por encontrarse éstas en el extranjero, 
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se podrá otorgar un plazo adicional. de 15 días para su 

presentación, siempre y cuando las pruebas sean ofrecidas en el 

escrito correspondiente y se haga el señalá~i~nto respectivo. 

Presentada la contestación. o las manifestaciones 'por! párte ; del . titular posiblemente 

afectado, se le notifi6ara~ ~ls~Ílcitallte d.; la n'ulldad oc~sa~ió~ de efectos, para que en el 

lapso de 3 días realicerrt~niÍestacionesal respecto; 

1v;- REsoi.uc1óN 

Durante el procedimiento, y con la evidente finalidad de evitar las demoras en la 

tramitación de los procedimientos administrativos de declaración, no se admiten los 

procedimientos de previo y especial pronunciamiento, sino que en caso de existir se 

resolverán al emitirse la resolución que proceda~3 

Transcurrido el plazo concedido para que el titular afectado presente sus manifestaciones, 

así como el plazo para la presentación, en su caso de manifestaciones o alegatos por parte 

del solicitante de la declaración administrativa de nulidad o cesación de efectos, y previo 

estudio de los antecedentes relativos, desahogadas la pruebas ofrecidas y exhibidas, la 

autoridad administrativa dictará la resolución administrativa que proceda, la cual se 

notificará a los interesados, en el domicilio señalado en el expediente y si la notificación no 

pudiera realizarse en el domicilio, entonces se hará en el Diario Oficial de la federación y 

en un periódico de los de mayor circulación de la república, por una sola vez, a costa de 

quien intentó la acción. 

1.- NEGATIVA DE NULIDAD O CESACIÓN DE EFECTOS 
_, .. ,.. . 

Si con todos los de~~ntos qlle obran en el expediente de declaración administrativa , la 

autoridad considera q~/no s~·configura la causal de nulidad del registro o de cesación de 

43 Manuel Bcccm Rantiie~ ••Derecho de la Pmpjcdad Intelectual Una ocrsoectiya tú nacional .. 1 Uni\'crsidad 
Nacional Autónoma de México, México 1998, página 186. 

157 



efectos, hecho valer por el actor, el sentido de la resolución será negando la pretensión del 

solicitante, es decir, negará la nulidad del registro marcarlo, del aviso comercial o negara la 

cesación de efectos de la publicación de un nom_bre comercial, según se trate del signo 

distintivo. 

2.- DECLARACIÓN DE NULIDÁD O CESACIÓN DE EFECTOS 

En cambio, si de los·· antecedentes, si de las actuaciones que obren en el expediente 

correspondiente y del desahogo de las pruebas ofrecidas en su caso, se demuestra y se 

genera convicción en la autoridad administrativa de que efectivamente el registro de marca, 

aviso comercial o la publicación de nombre comercial, se encuentra afectado o viciado por 

alguna causal que conlleve su nulidad, entonces la autoridad deberá resolver el 

procedimiento administrativo declarando la nulidad del registro de la marca o aviso 

comercial o la cesación de efectos de la publicación del nombre comercial, respectivamente 

solicitado. 

3.- MEDIO DE IMPUGNACIÓN __ 

Sin importar si la resolución declara o no la nulidad del registro o la cesación de efectos de 

la publicación solicitada, y en virtud de que la Ley de la Propiedad Industrial no· prevé un 

medio de defensa ~dministrativo.que tenga por objeto la revisión, modific~ció~;~e\locación 
o confirmación de la resolución impugnada, y hasta el 30 de mayo de 2000, que la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, fue reformada. las partes e~ ~fp~ocedimiento de 

declaración únicamente podían impugnar la resolución 'emitida . por la autoridad 

administrativa, acudiendo a la autoridad judicial federal, a través dél Juicio de Amparo, que 

se promovía ante los Jueces de Distrito en Materia Administratl~¡;'. 

A partir de las reformas a la Ley Federal de P~ocedimiento Administrativo, del 30 de mayo 

de 2000, y con fundamento en el articuló 6, pá~fo primero, de la Ley de la Propiedad 

Industrial, procederia a impugnarlas a través del Recurso de Revisión establecido en el 

Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin embargo, y en virtud 
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de que la ley de la materia, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial, no contempla ningún 

recurso por el cual se pueda recurrir la determinación de Ja autoridad administrativa, por la 

que declara o no la nulidad de un registro marcarlo, de un aviso comercial o Ja cesación de 

efectos de Ja publicación de un nombre. comercial, entonces la única vía por Ja cual se 

puede solicitar que la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, sea modificada, 'revocada o anulada, es a través del Juicio de Nulidad, que se 

tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Rscal y Administrativa. 
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A continuación se presenta un diagrama de flujo, del proceso contencioso administrativo: 

Nulidad de 
registro 
marcarlo o de _..., Demanda - Cesación de efecto 

de publicación aviso comercial 

Cumple requisitos del 
articulo 189 de la Ley 

SI 

Acuerdo 
Admisión 

No 

de Si 

Se notifica al demandado o titular del 
registro a anular o del nombre 
comercial cuya cesación se solicita 

1 mes 

Para que demandado manifieste 
lo que n su derecho convenga 

Acuerdo de contestación, se da vista al 
actor para que manifieste lo que a su 
derecho convenga 

Se presentan 
AIPaAtnc 

No 

Se emite Ja 
administrativa 

Se dan 8 dlas para subsana 
omisiones o cumpli 
requerimiento 

No 

Se desecha Ja solicitud 

Se loma nota de Jos alegatos 

45 oras 

Juicio de Nulidad 

TESI~ r"'1 
FA~.:J. .. ·•::G:ZN 
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CONCLUSIONES 

1 ª.- El uso exclusivo sobre un signo distiittivo,'ya_ sea marca, aviso o nombre comercial, que 

se emplee para dar. a ,conocer; 'bienes'·º' servicios, que se. producen; fabrican, 

comercializan o prestan, se puede obt~n~r'~a sea ~or ~¡ uso, continué> e ininterrumpido 

que del mismo se realice º· bien ~ediante s~ ~egistrc; á¡{t~ Ja ~~torid~d ~dministrativa 
competente. 

. _' ,' ·. '•, . 

2ª.- En México, se obtiene el uso exclusiv~ de un signó ~istlnti~c; ;~r aÍnb~~ métodos. Sin 

embargo, y para mayor certez~ y seguridad jurídica, es c(;~\;erii~~t~ ~oli~it~r el iegistro 

de la marca o del aviso comercial, o bien solicitar la pubii'c:a.~ió~clel nombre comercial 

con el que se anuncia un establecimiento. 

3ª.- Para obtener el registro o la publicación segú_n, -·~_orresponda, es necesario cumplir 

ciertos requisitos tanto de forma como de fondo;'pa~a verificar lo anterior, la autoridad 

administrativa competente, es decir, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

realiza a la solicitud dos exámenes, el primero para comprobar que tanto la solicitud 

como los documentos que a la misma se anexan cumplan con todos los requisitos que 

establece la Ley de la Propiedad Industrial, en caso de que se cubran éstos, entonces 

posteriormente, la solicitud pasa por el examen de fondo, en el cual se verifica que el 

signo distintivo cuyo registro o publicación se solicita no se encuentre en algún 

impedimento para su registro o publicación, entre los impedimentos puede darse el caso 

de que el signo a proteger resulte ser idéntico o semejante en grado de confusión y que 

pretenda proteger bienes o servicios iguales o semejantes a una marca ya registrada con 

anterioridad o bien, a una solicitud de registro en trámite, presentada con antelación. 

4ª.- El impedimento a que se hace referencia, se traduce en la posible afectación de 

derechos adquiridos con anterioridad por terceras personas. 
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s•.- En las legislaciones marcarías de todos los países del mundo, se señalan diferencias en 

cuanto a Jos requisitos, condiciones y formalidades· que se deben cumplir en el 

procedimiento de registro de un signo distintivo. Así por ajemplo, en ·aÍgunos páíses el 

registro da Jugar a un examen puramente formal, sin examinar_er darácter distlntiv_o del 

signo y la semejanza con otros signos _registrados'_ anteriomíente. '_Otros países 

contemplan un sistema sin previo examen, con lla~amie~tl'.> ~ o~;;si~iones, en el cual Ja 

autoridad no obstante que omite efectuar~u~~_examen d~ las condiciones de fondo, 

concede a Jos terceros la posibilidad de oponerse dentro de cierto plazo, contado desde 

Ja publicación de la solicitud correspondiente, al registro de un signo. Existe un sistema 

de previo examen, el cual consiste en que la autoridad administrativa examina las 

condiciones de fondo. Y finalmente el cuarto sistema, se presenta cuando la autoridad, 

además de efectuar el examen previo, hace llamamiento a la oposiciones mediante la 

publicidad de la solicitud del signo que se trata de registrar, para el efecto de que 

cualquier tercero que tenga mejor derecho o un derecho adquirido, se oponga a tal 

registro. 

6".- Dada la apertura de México al comercio· exterior resulta ser un factor fundamental para 

que nuestro marco jurídico en materia de propiedad industrial se transforme. Parte de 

esta transformación signifi~a ~quip·~~~r o igualar el procedimiento que se emplea en la 

mayoría de Jos países:;ílsí ~(,~(,,cií.:s~ñalado enios diversos convenios, y tratados 

internacionales, en materia d~ Pi~pf~cÍad Iricl~s~rla(p~rael otorgamiento del registro de 

Jos diversos signosdist_irÍtiv~s.< 

7".- La finalidad de este ~cli~i-Ón pio~edimental ~~ la de otorgar mayor certeza y seguridad 

jurídica a quienes tieneri 'J>l'.>r r~Ó~ c!iun ~egistro, publicación o uso anterior, un mejor 

derecho a usar el signo di stihti\'o c~~a ~egis~o se solicita. Por lo que tiene un legítimo 

interés en oponerse al otorgamiéhtl'.> d~i huevl'.> registro. 

s•.- Con la inclusión del procedimiento de oposi6ión a la tramitación de _una solicitud de 

registro de un ~ignó disÚntivo~ 'se. p~elen.de. evitar, conflictos posteriores, al 

otorgamiento del registro en cuestión o de su publicación. 
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9ª.- Además con la regulación del procedimiento de oposición se es más acorde con la 

naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, ya 

que en los que se trata de proteger derechos privados, su defensa debe· dejarsé en 

manos de los propios interesados, quienes gozarían de todas las garantías de· un 

Estado de Derecho, a través del trámite de oposición o del ejercicio de la acción de 

nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos. 
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El 27 de agosto de 2003, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las 

declaraciones generales de Protección de las siguientes Denominaciones de Origen: 

Café Chiapas, Charanda y Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas. Asimismo se 

publico extracto de la solicitud de declaración de protección de Denominación de 

Origen "Café Pluma". 

CAFÉ CHIAPAS 

La Comisiór¡. para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas, el 3 de agosto de 2001, 

presento la solicitud de Declaración de Protección de la Denominación de Origen "Café 

Chiapas", para amparar el café verde o tostado/molido de la especie Coffea Arábica, 

cultivado y producido en el Estado de Chiapas. 

El 27 de agosto de 2003, se publico en el Diario Oficial de la Federación la Declaración 

de Protección .d.c la Denominación de Origen "Café Chiapas". 

La zona de produccion del "Café Chiapas" abarca las regiones de Ocozocoautla, San 

Cristóbal de. Jas ·Casas, Copainala, Comitán, Angel Albino Corzo,· Pichucalco, Bochil, 

Palenque, Ocosingo, Yajalon, Motozintla y Tapachula. 

"Café Chiapas" es la denominación que se le otorga al café que es producido en 

atención a las optimas condiciones geográficas y de cultivo que posee el Estado de 

Chiapas,. ya· que cuenta con ricos suelos volcánicos, con clima de buena humedad 

durante todo el año y una gran diversidad de temperaturas, dado que el mismo se cultiva 

bajo sombra forestal, características que de manera conjunta permiten que se de un 

producto con alta acidez, aroma intenso, sabor agradable y apreciable cuerpo, 

alcanzando así una excelente calidad, sin dejar de lado los adecuados procesos de 

produccÍon y transformación/industrialización 

chiapanecos. 

que realizan los cafeticultores 



CHARANDA 

El 27 de agosto de 2003, se emitió la declaratoria de protección de la Denominación de 

Origen "Charanda", como resultado de la petición realizada por In Asociación de 

Productores de Charanda, A.C. , para sea aplicada a la bebida alcohólica, obtenida de la 

fermentación y destilación del jugo de la caña de azúcar. 

La zona geográfica que abarcara la declaración de protección de dicha Denominación, 

serán los Municipios de Ario, Cotija, Gabriel Zamora, N. Parangaricutiro, Nuevo 

Urecho, Periban, Los Reyes, S. Escalante, Tacambaro, Tancitaro, Tangancicuaro, 

Taretan y Ziracuar.::tiro, todos del Estado de Michoacán, sin embargo, la localidad de 

Uruapan será considerada como centro de origen e identidad de "Charnnda". 

MANGO ATAULFO DEL SOCONUSCO CHIAPAS 

El Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto del Secretario de Desarrollo Rural, 

solicito al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la declaración de protección de 

In Denominación de Origen "Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas", para ser aplicada 

al mango con características morfológicas, siguientes: peso promedio 350 gramos, 

composición del 69% de pulpa, 19% cascara y 8.5% hueso o semilla; In pulpa es de 

consistencia firme con muy poco contenido de fibra, sabor dulce y bajo de acidez, 

cascara firme, de color amarillo y resistente al manejo poscosecha. 

La zona de produccion del_ "Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas" abarca los 

Municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla Chico, Tapachula, Mazatan, 

Huehuetan, Tuzafitán; Huixtla, Villa Comaltitlan, Escuintla, Acacoyagua y Acapetahua, 

Chiapas. --- , 

La declaratori/de:pjo'L:ción de la Denominación de Origen--'.'Mango Ataulfo del 

Soconusco Chiapas" f~e emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 

4 de agosto de 2003 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 del mismo 

mes y año. 



Al 15 de septiembre de 2003, esta pendiente la emisión de Declaratoria de Protección de 

las Denominaciones de Origen "Tchuacnn" y "Café Pluma". 
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