
60721 
639 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE DERECHO 

SEMINARIO DE PATENTES MARCAS Y 
DERECHOS DE AUTOR 

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA 
ANTERIORIDAD ANTE EL 

REGISTRO DE UNA MARCA 

TESIS 

QUE PARA OBTENER El TÍTULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 

PRESENTA: 

DANIELl.9LIVERA A YUB 

DIRECTOR DE TESIS. 
DR. DAVID RANGEL MEDINA 

MÉXICO 2003 

TPSI'"' r·o~i l~I, U V l'f 

FALLA DE ORIGEN 

-



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



PAGINACION 
DISCONTINUA 



FACULTAD DE DERECHO 
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y 
DERECHOS DE AUTOR. 

·. /1 l ·.1 .\! . J \ •, ',j 

.1 ! " '' \ 1 ! 
l.'. 1 / ! 19 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ 
DIRECTOR GENERAL DE 
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El pasante de Derecho señor DANIEL OLIVERA A YUB, ha 
elaborado en este seminario bajo la dirección del DR. DAVID RANGEL MEDINA, In 
tesis titulada: 

"ANÁUSIS JUIÚDICO DE LAANTERIORIDAD ANTE EL REGISTRO DJ,; UNA 
-MARCA" 

En consecuencia y cubierto los requisitos esenciales del Reglamento 
de Exámenes Profesionales, solicitan a usted tenga a bien autorizar los trámites para la 
realización de dicho examen. 
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en el cnso de que el trabajo rcccpcional conserve su actualidad y siempre que la opoMuna iniciación 
del tn\mite ran la celebrución de examen haya sido impedida pur cin:unsluncia gm\.'C', lodo Jo cual 
califican\ la Sccrelarfa General de: Ja Facullad" 
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INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo de tesis, es el de analizar el procedimiento de registro 'de las marcas, y 

que mediante la. instrumentación en el tramite de medidas tales como la · 11otiricación: a· los 

particulares, titulares de un registro citado como anterioridad,)e: p~o~orcion~ n .Íos usuarios 

. seguridad y certeza jurídica, además de proporcionar una \fisónde lo q~~-dciide el púnto. de vista 

del a~tor, todavía se puede mejorar en términos _del trao'iite del n!"g;~t~C.:d.;las marcas .. 

En eJ capitulo primero se analizara el marco legal en.el.qu~ s~ encuentra inmerso el tramite de 

registro de marcas, posteriormente, se estudiará el concepto de marca, su definición, clasificación, 

características, finalidades, así como las fuentés del derecho a la marca que so n requisito 

indispensable para entender claramente nuestro estudio. 

A Jo largo del segundo capitulo nos referiremos a los requisitos indispensables que debe contener 

la solicitud para obtener el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propie dad 

Industrial, realizando un estudio minucioso de cada uno de Jos puntos en cuestión. 

En el tercer capitulo se estudiará el procedimiento que debe seguirse para obtener el regisiro de 

marcas, en el cual se examinará los diferentes conceptos como son: los principios de.los registros 

públicos y registros de una marca, Jos signos que pueden o no ·constituir una marca, los distintos 

exámenes que realiza el Instituto Mexicano. de Ja Propiedad Indu~trial, el req~erimiento de la 

anterioridad y cómo se subsana la misma, y por último la expedición del titulo- de mar~a, con la 

finalidad de obtener un reconocimiento respecto de los derechos de propiedad industrial, y con 

este la protección contra actos de competencia desleal o cualquier otro acto que atente en contra d e 

estos derechos. 

Tf.'l~I~ tr,r.¡ l.Jl.,, EJ \..· ... ,; ... 

FALLA .D~: ORIGEN .._ ____ _ 
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Podríamos considerar.' qu.;··~~ ~I . capítlllo ·cuarto contendrá la tesis que sostendrá este trab.ajo. 

analizando loi árti.~'~1c>s_reladvos a las anterioridades contenidos en la Ley y .;1 Reglamento de la 

materia, se pll'ntiíá.Íiz~rall cuales son las n nomal ias que presentan fas contestaciones elaboradas po,r .. 

los parti~ulares~a' lris··,oficios de anterioridad emitidos por la autoridad. Sobre el particular se 

ejemplifi~arÓn ~aso~,~oncr~tos de marcas conocidas y el trámite.de registro de marcas si~iÍares en 

grado de cc>nfusiÓn'. 

En el c~pít'i'.16 ~uin;ci se hará una exposición de los dos lllás importantes sistemas de protección 

ante el regist:o: d~ ~n·á marca,, tanto del sistema de oposiciÓn o declarativo c~mo del examen 

previo o atributivo; ell qué co'nsisten c~dii unó de e'llo~. ciÍaremos varios ejemplos de las leyes que 

las adopta~' y P.~r último h~~em~~ un análisis de las ventajas y desventajas que presenta su 

adopción. 

Finalniente en el capitulo sexto, se proponen diversas reformas al artículo 5° facción VI y VII del 

Reglamento de la Ley de la Propi<!dad Industrial y del articulo 122 de In Ley de la Propiedad 

Industrial, con el propósito de proteger al titular de la marca de sus derechos adquiridos. 

La.• conclusiones de este trabajo se irán desprendiendo a lo largo del m ismo análisis de las 

disposiciones legales y reglamentarias, complementándose con la.• propuestas del capítulo final. 

11 
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C.\PITUl.O f'IU:\lt:no CO:'liiCt'.l'TO l>t: MAKC.\ \'- SllS t:l.t:l\lt:NTOS 

l. -Marco Legal. 

La legislación en materia de propiedad industrial tutela. en primer· plan~ .a todas las personas 

ílsicas o morales que aporten creaciones útiles para las actividades produ.cti\'a s, siendo éstos Jos 

fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que distinguen ante Ja· clientela Jos bienes o 

servicios que ofrecen, identificándolos mediante marcas o por Jos nombres de los 

establecimientos en que Jos producen o distribuyen. 

En un segundo plano, la protección de la propiedad industrial se encamina al público consumidor, 

porque ni propiciar un ambiente de seguridad en la inventiva y creación de Jos individuos, el 

resultado se refleja en la aparición continua de nuevos y mejores productos y servicios en el 

mismo mercado. 

Como primer antecedente dt.l 1·cJevanda dt:ntro del marco lt:gal en nuestro derecho, encontramos a 

la Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, que contiene diversas 

disposiciones legales en materia de patentes y marcas. 

En materia de patentes, esta ley establece Jo que es y lo que no es susceptible de patentabilidad; 

define los efectos y consecuencias legales de las omisiones en que puede incurrir el inventor; 

determina una vigencia de 15 años de Ja patente; regula por primera vez las patentes de mejoras, 

respetando Jos derechos de autor de Ja invención amparada por Ja patente principal; determina 

reglas respecto de las consecuencias de Ja falta de explotación de las patentes y sobre Ja forma de 

obtener licencias obligatorias de explotación. 

En cuestión de marca•, detem1ina cuáles son las denominaciones o signos susceptibles de registro 

como marca y cuáles son aquellos que no pueden ser otorgados como tales. prohibe el registro de 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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pal_abras en lenguaje extranjero, cuando se apliquen a productos elaborados en México, evitando 

que_ se induzca al error al público sobre la procedencia de los productos marcarios; se establece 

una vigencia de 1 O años para los registros marcarios; se consignan disposiciones para impedir 

que, en los productos nacionales se utilicen marcas con apariencia extranjera; se establece la 

obligación de utilizar la leyenda "flecho en l\léxico"; Se regula la transmisión de los derechos 

que confiere el registro de una marca. 

En lo concerniente a nombres comerciales, se establece la propieda d de los nombres comerciales, 

y los efectos dé su ~ubiica~ión; se detennina la presunció~ en. los cásos de la ve~ta ó transmisión 

del establecimiento. 

Esta ley facultaba al ejecutivo federal para establecer. el pago de derechos fiscales que genera la 

obtención de patente o los registros de marcas o nombres comerciales. 

La ley de Invenciones y Marcas del Iº de enero de 1976, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de febrero de 1976, reformada el 16 de enero de 1987, contiene cambios en 

materia de patentes tales como imponer que dichas patentes sean efectivamente explotadas, su 

utilización cubre íntegramente las necesidades del mercado doméstico y que no se conviertan en 

un freno a la exportación, para lo cual se establece el otorgamiento de licencias obligatorias si la 

explotación que haga el titular de la patente fuere insuficiente para cubrir las demandas del 

mercado o cuando un tercero solicite dicha licencia para efectuar exportaciones que el titular de la 

patente no esté llevando a cabo. 

Esta ley implementó un número considerable de productos y procesos de fabricación u obtención 

excluidos de patentabilidad, estipulando- que no eran patentables, además de los productos 

2 TESTCt ~. ~1 . .l 
, .. ,..,v 
VtJ~. 
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·químicos 1; 1) fas variedades vegetales y las razas animales, ni los procedimientos biológicos para 

obtenerlas·: 2) las aleaciones, ni Jos procedimientos para su obtención; 3) los productos químico­

fannacéuticos, los medicamentos, las bebidas y alimentos para consumo humano o animal, los 

fertilizantes, Jos plaguicidas, herbicidas y los fungicidas: 4) Jos procedimientos industriales para 

la fabricación de los productos listados en el inciso. anterior; 5) las invenciones relacionadas con 

Ja energía nuclear; y 6) los equipos anticontaminantes, ni los procedimientos ele fabricación de los 

mismos. Se crea una nueva ligurajurldiea llamada "Certili~~dos ifo in\·ención" que protege los 

derechos ele quien registre un invento en los campos que la ley deciárabá como no patentables. 

Las invenciones comprendidas en las categorías 1, 2 y 3. de.los·i~ci;os seiÍalados en el párrafo 

precedente, no gozaban de ninguna protección jurídi;~'. ·p~r· ·I;; ~~·~ cualquier persona podría 

·copiarlas gratuitamente, sin necesidad de que el indi.~iduo o ~~presa que había realizado la 

invención ele que se tratase tuviera el derecho de impedirld .. : De. manera similar, en el caso de 1 as 

invenciones· incluidas en los tipos 4, 5 y 6 de la lista• el inventor no tenla la posibilidad de 

seleccionar a las personas n quienes autorizaría en lo particular para realizar el desarrollo 

industrial y comercial de su invención, ya que cualquier persona µodrla utilizar la invención de 

que se tratase, si bien en estos casos debía pagarse ~n'a rcim~neración .o regalía al inventor, pues la 

ley concedía sólo ese derecho, otorgando para tal efecto un certificado 'de invención en lugar de 

una patente. 

La vigencia de las patentes se reduce dé 15 a 10 aftas: exigiéndose que_en la solicitud de patente 

se ane)(ara una . descripción suticienteménte clara· y completa para. pennitir .su ejecución por 

cualquier persona que tuviera conocimientos medios.en la materia de que se tratara. 

Se establece la vinculación de marcas, o.bligando a que una marca que fuera extranjera o de 

titulares extranjeros, vinculará su marca con una cuyo registro fuera originario de México y de la 

1 Conlcmplado en el Diario Olicial de In Fcdcrncibn. LEY DE J.A PROPIEDAD INDUSTRIAi •. México. 1º de 
enero de 19-13 
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cual fuera titular el licenciatario 2 • En Ja marca nacionaÍ deberá utilizarse en forma igualmente 

ostensible que Ja extranjera. 

Se impone la obligación al titular de un registro marcario de utilizar efectivamente el signo 

distintivo que hubiere sido registrado en Jos productos o servicios que fabrique o preste, con el fin 

de evitar de cierta manera el registro de una marca que no se utilicen y tengan co mo propósito el 

de impedir que otros las usen, imponiendo la obligación de comprobar el uso de Jos registros en 

períodos de 3 años, pudiéndose requerir para acreditar tal extremo cualquier documentación 

necesaria. tales como facturas de venta de productos o servicios, ejemplares de la marca, 

etiquetas, etc. 

Se obliga a que se use una sola marca para todos aquellos productos o servicios de un mismo 

titular, destinados a un fin y substancialmente iguales, con el objeto de' evitar confusione5 en el 

consumidor y combatir la práctica de fijar precios distintos medinnte In asignación d·c .. maré:íS 

diversas al mismo producto. Al respecto se faculta a Ja Secretaría de Industria y Comercio para 

que por razones de interés público, prohíba el uso de marcas en determim1dos productos y obligue 

a que estos se vendan bajo sus nombres genéricos con los que también se evitarán confusiones y 

se obtendrán ahorros en publicidad que deberán reflejarse en el precio al consumidor. 

Esta ley fue abrogada por Ja publicación en el Diario Oficial de Ja Federación el 27 de junio de 

1991, que contiene la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, que en su segundo 

artículo transitorio establece que se abroga La Ley de Invenciones y Marcas del JO de febrero de 

1976, así como sus reformas. 

2 Enlcndicm.lo por licl'tcintario como aquella persona. flsica o moral, que es usuario nulorizado por el titular de una 
marcn; es decir, aquella persona que mcdinnlc un convenio, obtiene del titular de Ja marca, Ja autorización para el uso 
de la misma. conocido lmnbién con10 usurio autorizado. 

4 



. . ¡ . . 
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. ~:: 
Se crea la Ley de Foitiento y Protección a la Propiedad Industrial, dcl.27dc junio de 1991; 

fue compu~sta de siete título~ y 227 artículos, con las ref.:imms que mencion.~r~mos "másadelante. 

En el Titulo Primero que contiene disposiciones generales, se ~stablece.n. fas actuaciones· que 

realizará la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial para lá pr~íiioción de las invenciones de 

aplicación industrial y su desarrollo comercial, creando ·~ara t~l.efectci•el 1:·M.P.I., mediante el 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 d,e dicie111bié de ;993. 

Los cambios que se presentan en esta ley en relación con la que se abroga son las siguientes: 

En materia de patentes, se inicia el otorgamiento de patentes en áreas tecnológicas en las que esto 

todavia no ha ocurrido en México; se conceden patentes para invenciones biotecnológicas, 

incluyendo las nuevas variedades vegetales; se redefine la fecha desde la cual se mide la vigencia 

de las patentes y se amplía la duración de estas a 20 años; se deja de otorgar. certificados de 

invención como medio de protección legal para las invenciones; se introduce por primera vez en 

la Legislación Mexicana el modelo de utilidad, con características idóneas para incentivar las 

innovaciones sencillas; 

En materia ele marcas, se amplía la vigencia ele la.~ marca.~ de 5 a 1 O añ os, manteniendo la 

posibiliclacl de renovación por periodos de la nueva duración; se simplifica notablemente la 

prueba ele uso efectivo de las marcas registradas, solicitando únicamente. en el momento ele fa 

renovación una manifestación ele tal uso. bajo proles ta ele decir verdad, con fo que desaparece la 

obligación del comprobar el uso de la marca; se amplía el plazo que se concede a los titulares de 

marcas extranjera.~ para demandar la nulidad de registros marcarios indebidamente obtenidos por 

otros titulares en Mé.xico. 

5 



La ley -~/Fi~fo,;fo y ProÍección a la Propiedad Industrial fue adicionada y modrticada por el 

. d~creto publi~~do en el Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 1994, donde .se crea 

L.lt. L.ey ·de. la_: Propiedad Industrial, ley que se encuentra en vigor, la cual contiene 

modificaciones como: 

En materia de patentes, se amplía la cobertura para obtener patentes de invenciones relacionadas 

con materia viva, dejando como supuesios respecto de los cuales no se otorgará una patente, los 

procesos esencial mente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y 

animales; el material biológico y genético, tal coílio se encuentra en la naturaleza; la~ variedades 

vegetales y razas animales, el cuerpohuni°ano y l~'pártes vivas que lo componen. 

De acuerdo con el Tratado de Libre Comercio .de América del Norte, y en el cumplimiento al 
' . . .. -· -

compromiso adquirido .por México, en las reformas antes mencionadas se pre~é uriá disposición 

transitoria para que el I.M.P.I. pueda recibir las solicitudes relativas a variedades vegetales en 

todos los géneros y especies vegetales, en tanto se expida una ley que cumpla con las 

disposiciones sustantivas· del Convenio Internacional parar la Protccció11 d~ las Obkncion"s 

Vegeiales de 1978, o en su caso, la convención intemacional para la Protección de Nuevas 

Variedades de Plantas de 1991. 

Con dicha reforma, se prevé la introducción de nuevos productos sin necesidad de ·haber 

presentado una solicitud de patente, los cuales no perderán novedad siempre y cuando la solicitud 

respectiva se presente en un plazo que no exceda de 1 año a partir de Já primera introducción del 

producto en el mercado. 

' - ~' ' 
- ,'-

L..S invenciones qu~· püed~n proteg~niepor medi()' ~~Undiseño i11dustriál O: de un modelo de 

utilidad deberán cumplir con el 'requisito de novedad/con el. fin de.evit~.r 'q~e·i~vénCionés que ya 

son dél domlnio públi~~ en otros países sean nuevamente susceptibles. de pr~t~cción en el 

nuestro. 
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·' ,. . ---·L'.:·~;;__'-'" ,,-. ::¡·:',;':t": .·•.· .... _ 

En materia}e morca~; se define eí. concepto! de notodcdad 'd~ Ullll rniuca; e;ltendiendo por é~te,'. 
como ·~I ~onod;1;ient~' de la ~{Ísma en .. un ~ecto~ detem1inacÍci_.~i~1 :P¿~;¡¿~. ~~:~/l~s cí;~ulos 
comerciales del país ~ornÓ · cori~ecuen.cia de In~ acti_;id~dc~•cof11erciaÍes-·y'C)~~ ~e 'realicen crí el 

territorio naciÓnal Ó e~tranjero, debido n Jn'promoci~ny P.u~lici~~ii;d~JÜ;~is%~'.;<' • - ' · ' 
. ~· . 

. · .. '.~ ~: : :,~. : ... '. _: _;,.: _:·'. .. ~: · . 
• ·1_.:·' -~·._, -:·.~:>· ~ ·.' -... 

Con dichas reforma.~ se pcm1ite el registro dé In deno~~inación·~ raión ·s~cinl para ·aplicarlo a los· 
- ... -.~- .· . ··._:-''':">·_,\·.··:.>:->)'.:~.::---'.~:-:>:o.)":,-.:.~-~· .. :··-:-:' .. ,.·· 

·productos que elabore, distribuya o a los. scrviciós que preste,' siempre que no· genere confusión 

con respecto a los productos o servicios a lo~ quese:n)>lique un\ó~·óllin10ya re~istrado como 

marca o publicado como nombre comercial. 

Para In tutela y salvaguarda, así como para fa resolución de controversias en materia de propiedad 

industrial y asesoría en · esta materia,. se' crea el . I.M.P.I., como se señaló anterior mente, 

otorgándole perso.nnlidad · juriciica. ha .·dicho .Instituto como organismo dcsconcentrado de la 

administración p~blic:::t fccieral, 

El 23 de no\'iem~~~ de 1994se'pubÍicó, en el Diado Oficial de la Federación, el 

en_ dicha ley en 0:itcri~depropieclnd industrial. 

· La ley en .materia de propiedad industrial tiene como función fundamental en el punto sobre las 

indkaciones de uso comercial, tales como las marcas que se aplican a los productos que se 

venden en el mercado o a los servicios que se prestan, o los nombres de los establecimientos en 

que se ofrecen al público dichos bienes o servicios; proteger a quienes originalmente crean y 

utilizan tales productos, contra la imitación o copia no autorizada de las mismas, como medio 

para que puedan distinguir sus productos, servicios y establecimientos respecto de los de sus 

competidores en el mercado, otorgando por cierto plazo a los creadores originales de dichos 
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productos.comerciales el derecho exclusivo a su explotació~ éll el mercado. 

Dentro del marco. legal, no pode1ncis dejar de mencionar el régimen constitucional de la 

propiedad industrial que. se ·encuentra consagrado en la exposición de motivos de la Ley de 
.. ' , - - ·,. 

¡:>ropic!dad Industrial de fecha 1 º de diciémbre de 1942, que en su párrafo primer o establece: "La 

ley.quc·se expide tiene.apoyo constitucional en el artículo 28 párrafo séptimo en el que se 

establece que "tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se 

concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo 

de sus inventos. se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora." En el 

artículo 89, fracción XV de la Constitución, establece que "las facultades y obligaciones del 

presidente, son las siguientes: ( ... )XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con 

arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la 

industria; ... " los articulas antes citados se refieren a las facultades de la Feder ación para legislar 

sobre privilegios industriales de invención y de mejoras y asimismo tiene fundamento en el 

artículo 73 fracción X. que faculta al Congreso Federal para legislar en toda la Repí1hlicn sobre 

co1nercio. n 

Aunado a lo ya expresado en los articulas citados con anterioridad, encontramos como 

complemento a la protección que se otorga a la propiedad industrial los artículos 5°, 27,y 73 

fracción XXIX-F, de la misma constitución en los que aím cuando no se menciona de manera 

expresa la protección a la propiedad industrial, nos podemos percatar que en la ley suprema se 

tutelan los derechos en esta materia, de acuerdo con lo siguiente: 

"Artículo 5º. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 
' ', : - - 't. 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse 
. . . 

por determinación judicial, cuando sé ataquen los derechos de terceros, o por·. resolución 

gubernamental, dictada en los térmi~os que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 

sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judiciat ... " 
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·' ' .. _ 

·De acuerdo con el Dr. David Rangel Medina, ,"el artículo constitucional garantiza la libertad de 

qúe cada quien se dedique a su profesión." industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 

lícitos. El complemento de esa libertad es la garantía del aprovechamiento de los productos de 

trabajo, según lo consigna el propio artículo constitucional al establecer que nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicíal."3 

En su parte conducente el artículo quinto constítucional establece que "el ejercicio de esta libertad 

sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero, o por 

resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley. cuando se ofendan los 

derechos de la sociedad. Nadie puede ser pnvado del producto de su trabajo, sino por resolución 

judicial." 

Al respecto, Ignacio Burgoa establece que prOpiamente la constitución en este caso· no contiene 

una limítación general abstracta a la lib~rtad efe trabajo, sino una fac~ltad otorgad~· al juez para 

prohibir a un individuo que se dedique a una detenninada. labor cuando· . .;! ejerci~io···de ésta 

implique una vulneración a los der~chos de otra persona cualquiera, lo cual ria.C>b~t;p~ra 'que el 

sentenciado conserve la potestad de elegir cualquiera ocupación licíta, aún. la misma que se le 

vedó, siempre y cuando no produzca dicho efecto .... " 4 

Toda autoridad gubernativa, para limitar la libertad de la industria, comercio, etc., en perjuicio de 

una o más personas debe apoyarse en una norma jurídica que autorice dicha. limitación en los 

casos por ella previstos en vista siempre de una posible vulneración de los derechos de la 

sociedad. 

3 RANGEL Ml!DINA, Da\•id, TRATADO DE DERECHO MARCARio. Derechos rcscr\'ados por el autor. Primera 
edición. 1960. Pág. 135. ' 
• llURGOA ORIGUELA, Ignacio. LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. Editorial Porrúa .. 23ava, Edición. 
México. 1991. 135 y 136. · 
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CAl'iTUl.O l'IUM•:H.O CO~CEPTO In: MARCA \' SUS El.E:\U:NTOS 

Respecto al articulo constitucional, la exposición de motivos de la Ley de Invenciones y Marcas, 

del 27 de diciembre de 1975, en su párrafo 6º, indica que "la patente, así como todas las demás 

formas de la llamada propiedad industrial, se regulan en esta Ley de tal manera que se ajusten a 

los requerimientos del interés colectivo. El articulo 27 Constitucional, otorga a la Nación en todo 

tiempo el derecho de imponer a In propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. 

Con igual o aún con mayor razón, es aplicable esta norma a los privilegios que el Estado concede 

a los particulares para el uso de sus inventos, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 28 

Co!lstitucional. 

Así mismo, el artículo 73, fracción XXIX-F de la Constitución, establece que "el Congreso tiene 

facultad: X,'(JX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la invención mexicana, la 

regulación de la inversión extranjera; la transferencia de tecnología y la generación, difusión y 

aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional." 

Dentro del marco legal que rige a la propiedad industrial, es de suma importancia hacer mención 

·el derecho internacional, ya que este regula las relaciones que establece n uestro país con las 

demás naciones en la prosecución de la protección a ·la propiedad industrial, toda vez que los 

elementos de que consta ésta tales como la5 invenciones y marcas, tienen una estrecha 

vinculación con la legislación internacional, debido a que.dichos elementos se pueden aplicar en 

otros paises, o registrar en los mismos, lo que· a co.nd.uci"do· en nuestro país a suscribir diversos 

convenios, tratados, así como haberse registrado como pa!s_miembrci en diversas organizaciones 

mundiales en esta área del derecho, con base a lo anterior mencionaremos los más importantes: 

El Convenio de Par!s para la Protección de la Propiedad In_d~st_riaÍ, el cual establece en su articulo 
' •¡ { '·., '·. '"'··. ·,, ' 

1 º párrafo dos que "la protección de la propiedád. industrial tiene por objeto las pat entes de 

invención, los modelos de utilidad, los dibujos o model~~ i~dustriaies, las marcas de fábrica o de 

comercio, las marcas de servicio, el nombr~. comercial, 1a5 :·¡ndi.;aciones de procedencia o 
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,~.:, <:·_'. 
~ ·_ . ,. 

La protección que busca lograr el .Conv".nio,de Pn,rí~.~~ cn/~ricióf1 d<c la importancia de la materia 

que regula; las áreas. que .el. comercio va n~a~call~º ... son. cada,~vez más grande.O; y, con el fin de 

proporcionar y estimular esa ari1pliaciÓn se. lé~ gni-antii!a protee~ión a aquella• que establecen sus 

negociaciones en países mieíilbros de.la' Unióií.: E~to impli~a que el Convenio de Par Is tiene una 
. . ·- . ..;. . .· .. ,. ·:o~,.-·,· , .. ~" :·· .- ·.·.·. ;. ·. -

función de refuerzo a .la legislació~ riacionalrd.e manera tal que se le debe considerar como un 

complemento, pero que Íiene Ía'mis~~~ fu~~a q~e la Ley de la Propiedad Industrial, de 

confonniclad con el artículo' 133 .de fa Cónstiiución, colocándose dicho convenio a un nivel 

constitucional o de ley'suprema: , 

Otra finalidad del Convenio de París y que .tiene relev~ncia en nuestro tema, y como lo establece 

su artículo 1 o, "los países a los cuale!i se' aplica el presente Convenio se constituyen en Unión 

para la Protección ele In propiedacUndu~iriar•.6, d~do que busca proteger los interese.• de aquellos 

que han registrado su marca y. que por. lo·. tanto no se tiene derecho a pretender usurpar o 

aprovechar el prestigio que logró el tltLiar de .. dich~ marca, auto~izando un. r~gistro similar o 

idéntico, con lo que se evita inducir al engaño al publico consumidor. Debemos tomar en cuenta 

que este Convenio no contraviene con las disposiciones de nuestra Constitución, en virtud de que 

el artículo 6° del Convenio establece en su párrafo primero que "fas. condiciones de depósito 

y de registro de fas marcas ele fábrica o de comercio serán detenninada.• en cada país de fa Unión 

por su legislación nacional. 

Dentro del mismo derecho internacional encontramos otro vínculo de gran importancia con la 

propiedad industrial y es la creación y subsistencia de organismos internacionales que tutelen los 

derechos de propiedad industrial tales como la Organización Mundial de la Propiedad Industria 1, 

de la que México es parte desde el 8 de julio de 1975, el Tratado de Cooperación en Materia de 

'GALINO GARFIAS. Ignacio. DERECHO CIVIL. Editorial Porrirn. 10' cdición.1990, Pág. 70. 
''Articulo Iº del Convenio de Paris. 
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P~te~tes: trimbién conocido como PCT (Patent Cooperation Treaty); suscrito por nuestro pais en 
-· ' . 

Washington eii 1970 y que establ~ce Ja pre~ent~ción de una soficitud de patente a nivel 

··internabional, simpl.ilicando el trámite ~-quien.Os .buscan Ja protección de .su é:reación a nivel 

internacional, . si.n tellbr .que presentar di venias solicitudes de patente en los países que se 

pretendiera. obtener J:i patente en cuestiÓn. E~te Tratado y sus organismos de control dependen 

direc_tamente de la Organización Mundial de Ja Propiedad Industrial. 

Asimismo tenemos, que de acuerdo a Jos tratados internacionales en materia de propiedad 

industrial, y los organismos internacionales, existe y se aplica a Ja fecha una clasificación 

internacional de productos y servicios contemplados en 34 clases que amparan productos y 11 

clases amparando servicios; así como el reconocimiento del derecho de prioridad contemplado en 

nuestra Ley de Propiedad Industrial, conceptos que serán descritos con más detalle en el_ capítulo 

respectivo al procedimiento para la obtención de un registro marcario. 7 

Dentro del mismo tenor, esta el Tratado de Libre Comercio de A~érica del Norte,;~el~brado entre 

México, Estados Unidos y Canadá, que en su sexta parte, capitulo .XVII; .tii~lado)>ropiedad .. 
Industrial, en su articulo 1701, párrafo 2, dice que: "Con objeto de oforg~r ·~;c,1t,hióJ1 y, defensa 

adecuada y eficaz a Jos derechos de propiedad intelectual, cada una·d~ ,~-~~¡:fe~'íi!liicará; ~~a~do - .. ' ,_ ,.;- ___ ,_ - ..... 

menos, este capítulo y las disposiciones sustantivas de:( ... ) 

e) el Convenio de Paris para Ja Protección de la Propiedad. lnd~strial,· l 9G7 (~~ri~~~i~ cÍ~ París); y 

,, 8 :"> :_.'~:,:':/,'' ' ' 
- .;, «:·. ··-: .¿~·' 

Después de Jo anteriormente mencionado, se de5prende l~.í~~~J1d~~;~i~·.i~te~acional y Ja 

preocupación por tutelar y salvaguardar los derechos de• prcipied~'ci' industrial ·~~'ntellidos en 

diversas disposiciones internacionales. 

7 lnfra. Capitulo J. · · · · ·· ' • 
'Secretaria de Comercioy Fomento Industrial. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE. 
Editorial Porrúa. México. 1994. Sexta Parte, Cnpltulo XVII, articulo 170 I, párrafo 2, inciso e). Pág. 483. 
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CAPfTlll.O Pltl:\IEltl> 

2.-Conccpto de marca. 

. . . . . . ' 

Tenemos diferentes autores que se refieren ni concepto de.marca: .~itnrlos 'a.todo~·· ~!Íos es un 

trabajo que rebasaría las pretensiones de .la presente investignCión y su aportación serla mínima, 

en comparación a sólo citar a Jos autores. ~á~ re~res.;nÍatív()s ; que lncori>()ffiri las aportaciones 

de Ja mayorfa de Jos.estudiosos e11 e~ia'm~t.eria. : : ' . -• 

que consisten en: 

a) origen de Ja 

:~::::i~:~§!~~1l~~~~~~~i~~~~~~t~~~~j~~f ~i~:: 
. . ·_ ·. ~\ :· -~ <. ' '" 

b) La que consid.;ra a Ja 'marca como. un agente individ~aliza.dor. del '¡>r()ducto mismo, es 

decir, para distinguir el prodllcttl de Jos demás de su misma ~In~~() dalidad. 

En esta segunda clasificación, proporcionada por el Dr. Rangel Med.ina; .J()s autor.;s coinciden en 
.··,·; ... :. •.·. 

definir a la marca como un signo que da a Ja mercancía un carácter,in_div.idllái' y propio, el cual 

hace que sea diferente a todos Jos demás artículos existan en el.me'rc.ada· y''que sean sujetos a 

competencia. 

c) La que integra caracterfsticas del primer y segundo inéiso; en el que se indica Ja 
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CAPfTUJ._O_l'IU!\lf:H.O __ 

procedencia de Jos prod~~tosal ·.publico ¡,orisüínido;,\iar.ui;·iia~'~o ·~l. coÍnerciante' el. 

estar prote~idÓd.; I~ c6111p~tdn~idcl~si~a1./L · ,_> i.~ .'
1 

, •. ~',>,>;~:; : >· · 
. d) Aquella que' COl~;icl~;.;· qú~ I~ ó1~':~á ~.;· ~ií'cd~1i~~~~~a;dii~~t~I~ ~~~~;~~¡¡¡~.;. 

-·: -~ -:-, .· ··. 

-~. ~-:.·. ·:.<:···:· 
Es aqui donde los autores éo;'Üiiden en conce~'tunlizár a la marca comÓ un slgi1Ó dist~ntivo que da 

a Jos productos. uñri'éalidad 'dete~ÍitinÍida y· que p~r' tanto élaai 'comerciante una atracción y 

conserva~ión de Ja ~li¿'ritel~. 

·El Diccionario Jurídico Mexicano establece como definición de marca lo siguiente: "Marca: .1 - ••• 

H.-Definición . técnica. Signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de 

s_ervicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para 

distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos: denotar su procedencia y calidad. En su caso, de 

otros idénticos o de su misma clase o especie." 9 

Justo Nava Negrete, sostiene que una marca es "todo signo o medio material que permite a 

cualquier persona fisica o jurídica distinguir. los productos que elabora o expende, así como 

aquellas actividades consistentes en servicios .de-otras iguales o similares, cuya finalidad 

inmediata es Ja de atraer Ja clientela y después conserva~Ja y aumentarla." IQ 

Para Joaquín Rodríguez y Rodríguez, "la marca es Ja señal externa que es usada por un 

comerciante para distinguir Jos productos por él elaborados, vendidos o distribuidos." 11 

0 lnstimto de Investigaciones Jurldicas. DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. Editorial Porrúa. 2• edición. 
Mé'xicn. 1988. Pág..2079 - -
1" NAVA NEGRETE, Justo. DERECllO DE 1.AS MARCAS. Editorial Porrúa. 1• edición. México. 1981. Pág. 147. 
11 IWDRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Joaquln. DERECllO MERCANTIL. Editorial Porrúa. Pág. 425. 
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marca es un signo . para di.stinguir. Se. emplea para señalar y 

ca;.acteriz~~'!n~;~~liéra~ ¡, prodúctos de la industria. difcrénciándolos de otros.Tiene por objeto 1 a 

~arca pr'1\i;g~¡'.' lis mercaderías. P()niéndolas al ab~igo de I~ compeien~ia desleal mediante la 

idén;ifi~aciÓn.01 ;( •. 

. -""·>~.:!._:·_-~·:>: ,·:-.>.>~:-:"> .. -.:"··.~_:;~;<~~~:;\• .... \ 
El criterio de la Dirección Geríerni'déF~lriéntO ~¡ Ce>i'i'.if¡c¡¡, I~Íerior, Dirección de Comercio en 

Pequeño. Departamento de Franquici~s;: ()·~~~ni~n;~.:d~~~~~·i~nté de la Secretaria de Comercio y 

FÍ>mento Industrial, dice que "Una ~a~~ies ~~·;i~~;/~i~i~I~ ~·¿e sirve para distinguir un produclo 
_. . .. - ... -.,- --•.,/'' .• -

o un servicio de otros de su misma clruie.o eÍi"peéfe; 'dif.;renciando los orígenes de los productos y 

de los servicios. o sea un compe1id~~'res~~~t6d~oÍ;~."Í4 

Dentro de mi punto ele vista. este concepto es un tanto confuso en su última parte, lo cual es 

pertinente aclarar y profundizar, ya que el simple hecho de decir que la marca es un si gno visible 

que sirve para distinguir. nos da la pauta para conceptualizar una marca, por lo que considero 

innecesario y a la vez confundible. al agregar la distinción del origen o la competencia, lo cual en 

su caso, se debió haber mencionado la competenci n desleal. 

"SEPÚLVEDA. Cesar. El. SISTEMA MEXICANO DE l.A PROPIEDAD INDUSTRIAL. Editorial Impresiones 
Modernas. S.A. M¿xico.1955. Póg. 113 
13 ALVAREZ SOUERANIS. Jnirnc. LA REGULACIÓN DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y LAS 
TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA. Edilorial Porrúa. México. Pág. 14 
14 Sl!crc1arin de Comercio y Fomento Industrial. Dirección General de Fomento al Comercio Interior. ''lntbrmnción 
Gcncrnl parn Conslitución de Frnm1uicias". México. Julio 1994. Pág. JO 
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En Ja ci~ctrin~~ra~~efa tene1Í1os qUe Yves Saint Gal rs defi~enlamarc: ~esd~d~spu~tosde vista, 

éJ jurídico y el ecoiiómieo. 

Desde el punto de vista económico, este autor sostiene que la marca se utiliza con el interé.~ de 

dar a conocer al publico consumidor, tanto las características como Ja calidad y garantía del 

producto o servicio ofrecido en.el mercado. 

Por su parte Carlos Zaval~ Rod~l~m:z señála que ,;Ja marca sirv~ como u~ signo distintivo de Jos 

producto~º· de Jos séryicios pnrapennitir,1~ forÍllación de' Úna clien.te)a qu'e' ~igue esos productos 

o servicios. ~,_lb 

:;·.· ".·.:.:.·~·' 
,·>·:,-

·.'"• >'.<-"' ·.·.~>-:.~ 

Nos comenia ei Dr. David Rangel Medina, lal.ey'dé Ja Propiedad Jridu~Íria)de vénezuefo, del 

. 29 .de ago~t~ cié19ss •. ~n~u;J11~~J64;;~~~d~f,~~~·¡;~~;~;a~lk~~~·¡;¡-~~~~~~~e;,{···•·' ... ·. 
:~-":, ... -, ·-·"'' .,'f-,;' _, ,"-::.;\·,:. 

"Bajo el nombre de marca ~e éci~i>~b~cÍ~: t~d~ 'sÍg~o, fiü'~ra, dibujo, p~Jab~ ci c~mbinación de 
' . . '·.. . "'• - -··' .. ··,. ' ., ...... ·.,. --. ·-· . 

p.alabras,. leyendas. y cualqÚier otra éontráseña ~ovédo~í'(usada por· un~ persona fi~.ica o moral - ' '. - -. '~- " ' ' . . . . -
para distinguir artículos que ella' produce; aquelios ~on ios que comercia: o Jos de su 

establecimiento." 17 

"Citado por NAVA NEGRETE, Justo. DERECHO DE LAS MARCAS. t' edición. Editorial Porrúa. México. 
1981. Pág. 147. . 
"'ZA VALA RODR(GUEZ, Carlos. DERECI 10 DE LA EMPRESA. Editorial Palma: Buenos Aires, Argentina. 
Piig. 270. 
17 RANGEL MEDINA. David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Op. Cit Pág. 169. 
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,: ,--- :"· - - - ·-· _. ·, ·.·-~-·--.:~:-.·~>::·-:<~;-;·;'-(.e '_ ·~:_ ' 
Para Carlos E. Mnscnrcñns, "In marca es un signo que se cm pi en para distinguir, en· el ·mercado, 

los productos o los ,ser.;idos de Jnn empresa de los p~oducto~: o .de .los serVi~ios .de otras 

empresas." IN 

Siguiendo ni mismo autor, Carlos Mnscnreñas, en el derecho Venezolano In Ley de Propiedad 

Industrial del 2 de septiembre de 1955, en su articulo 27, a la letra dice: "Bajo la denominación de 

marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, 

leyenda o cualquier otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica, 

para distinguir los artículos que produce, aquellos que comercia o su propia empresa." 19 

Ahora bien, In definición de marca en el derecho venezolano, aún cuando contempla la esencia de 

In marca, es ambigua, ya que como se puede apreciar, en primer lugar no comprende In prestación 

de servicios, constriñéndose so lamen te a In distinción de productos; en segundo plano, este 

articulo mezcla conceptos abarcando en parte de su texto el concepto de lo que en el Derecho 

Mexicano se conoce como nombre comercial y que en Venezuela se le llama rótulo de 

establecimiento, que si bien es cierto que tiene semejanzas, también es que es una figura ajena a 

la marca y por lo tanto se hace notar esta anomalía, tal y como lo señala dicho articulo al final del 

texto " ... O su propia empresa.", Según Carlos Mascareñas 20 y " ... o los de su establecimiento." 

De acuerdo con el Dr. David Rnngel Medina. 21 

Con el tiempo los países han coincidido de manera notable en el .co~cept~ de la marca, 

estableciendo diferencias sutiles unas de las otras, concentrándo.se' dichas. discrepancias 

básicamente en el objeto y protección. Así podemos ver que una.diferencia puede ser que cada 

1• MASCAREÑAS, Carlos E. LAS MARCAS EN EL DERECHO COMPARADO .Y E.N EL DERCHO 
VENEZOLANO. Colección Justicia. Editorial Jus. Pág.9. · · . · 
19 MASCARE ÑAS, Carlos E. LAS MARCAS EN EL DERECI JO COMPARADO Y EN EL DERECHO 
VENEZOLANO. Op. Cit. Pág.11 . . 
20 ldcm. 
21 RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. ldem. 
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_._._CAPJTUl~c) l•R¡~¡,éit.ó\ /,t:.~ :."·-.,: 

.,,, >~':~ -· , .. ·- ·-· -- ' --•"' ' ' . 
paiséstal>Jece'C~~~iciritorio que signos pueden constituir una marcay pci/Jo tant~~torgarles Ja . 

·.· :zz::¡~:Jrr~~tfü~1Ju~fr;,:~dlF:i:l:nª:~::ª 1: ;::st::::sd!~.::~i:ij~i~{Jf~:j:;?;:6u~:· 
·· r~gislr~. ri;ferit~á.~:~h~:~trci~pais~s sólo aceptan Jos productos (objetos mále~láÍ~s);é .. 

' • • < ' ' • '. ·;; ' ' - • • • - - ., •• ~·. 

··.¡:::<:··, - -· ' 

La Org~ni~?c!~~'. ~J.\~i~'J· de Ja Propiedad Industrial, (O.M.n), Por, su ~~~~:,~e encarga. de 

definirá íá maréacoíno'••un ~isno visible protegido por un derecho exelusiyoconceC!idCI én virtud 

de Ja Ley, que{i;~~·µ;h:dis;inguir la< merca~cia< de una empresa ci~ la:; de'ot~ ~mpresas" 22 • . . . ' . ' . ~ ,, . ' ·- ' -. . . . ' - -' . . . ; - -.. . " - -.. -_ ~ ' 
.\"'' 

El signo 

imágenes, ém~let;;'as, ~;on~gramas por firmas,· colores o ~on;b(n:ié:iC>~.~~. d~ ·cCllore.~, e incluso, 

formas. trÍdimensi<Ínalé~: Naturalmente él signo puéde e¿tar f;)miádo porÚ combinaeión de los 
. .. - . ., - :-,_, ·, -
elementos antes citados. 

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

La marca es un signo destÍnadCI iÍ ifii.Jivfdii'á1i:Zar. los prod~~tos () Jos servicios de una empresa 

detem1inada y hacer qu~ senil '~econocidos en el ·' n1ercáC!CI por el público consumidor. No 

idc~tifica un. pro-dÜcto o ~ti servicio, .considerados en s~ individualidad, sino ~n cuanto a 

ejemplare~ de Ulla serie." 23 

Los nuevos acuerdos internacionales sobre libre comercio que ha celebrado. nuestro pai s, han 

incluido en su contenido otra< materias que no pertenecen estrictamente al ámbito comercial, es 

decir, al libre llujo de mcrcancias, sino que incluyen temas como el de la propiedad industrial. 

22 Organi7..nción Mundial de la Propiedad lntelcclual. Departam~nto de Transferencia de Tccnologfo a los Paises en 
Desarrollo. "Aspectos Jurídicos de los Acui:rdos de Licencia en el Campo de las Patentes. Marcas y los 
Conocimicn1os Técnicos ... Documento PJ/92. Ginebra. 1ª de junio de 1975. Pág. J. 
"BA YLOS COR ROZA, Jlcrmcncgildo. TRATADO DE DERECI 10 INDUSTRIAL. Editorial Civitns. 1' edición. 
Madrid. Espa1la. 1978. l'ág. 838. 
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_:;_~~~"· cosc.:1··ro n•: M,\RC.A Y .. sus •:L•:~n:NTOS 

A. partir' d~l '.12ic1~'j~Íi~ d~'. Í~91; se di~ cÓnl·i~nz~ nlas'pláti~~s: ;o~~áles· para. negociar un 

Ac~er;l~ c1e•Libre'cci~;é~cici'erítr~ MéxicÓ, EstacÍris··.u~icl~i;¿,fnád~.:cli;stricáncl6 co~o uno de 

los pulltos relev~rite~~ÚÍiscutirél te~11n relativo a lo~ clereéhos el~ la p.ropieclaél iÍiclÚsfrial. 
••• . ' • ' ....... ·; • • • ' • .' ,.· •• ;·~ •• ••• • J _,, .: • • • • • • .~ ,• ' • • •.' • ·'' • , • •• • • " ' • • • '. ' ·:. 

Éneste caso, ~I Trat~cl~ ;de ~Íbre Comer cío d~ A~~ricadel Norte, que entró en vigor el primero 

el~ enero de l!Í94~ ~n su sex;a p~rte cá~itulo XVII denominado Propiedad Intelectual, en su 

~rtíc~·lo .. 170s,'di~e: "Para los efectosde este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier 

·combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, 

inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma 

de_ los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán 

incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes (México, Estados Unidos y Canadá) 

podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles. 24 

Por su parte el Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, Colombia. y.Venezuela. 

establece en sus párrafos primero y tercero que: 

"l ". Las partes podrán establecer como condición que el registrode las marcas. que los 

signos sean visibles o perceptibles si son susceptibles de representación gráfica. Se 

entenderá por marca todo signo capaz de distinguir en el mercado los bienes o servicios 

producidos o comercializados por otra persona. Se entenderán también por marca• la• 

marcas colectiva<. 

3". La naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplicará una marca, en ningún 

caso constituirá un obstáculo para el registro de la marca." 

"Seercturla de Comercio y Fomento Industrial.TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERlCA DEL 
NORTE. Editorial Porrúa. México. 1994. Sexta parte, Capitulo XVII, Artículo 1708. 
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Uno de Jos elementos y quizá el más importante en Ja marca es Ja distintividad, ya q~e pe~nite. ni·~ 
público usuario identificar y reconocer las características particulares del producÍo o servicio que 

se encuenÚa amparado bajo Ja titularidad de un registro marcario, así pod~m-o~·ver ·~~e-Dún 
cuando citemos a todos los escritores de este tema, en su totalidad convergerían en Ja 

caracteristica de distin1ividad antes mencionada. 

Tomando en consideración las ideas proporcionadas por los diversos autores y organismos antes 

mencionados, podemos concluir que se entenderá por marca como aquel signo, denominación o 

figura visible, utilizado por industriales, comerciantes o prestadores de servicios. para distinguir 

sus productos o servicios de Jos demás ele su misma especie en el mercado, dirigida a un publico 

consumidor. 

3.- Definición de marea de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial 

De acuerdo con Ja Ley ele la Propiedad Industrial (en Jo subsiguiente LPI), en su articulo 88 se 

consagra el concepto de marca, mismo que a Ja letra dice: "se entiende por marca a todo signo 

visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado." 25 

Como complemento a Ja definición legal, tenemos que el articulo 89 de dicho ordenamiento nos 

indica cuales signos p~eden constituir una marca, el cual a la letra dice: 

"Articulo 89.-Pueden constituir una marca los siguientes signos: 

"Diario Olicial de la Federación. LEY DE FOMENTO .Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 2 
de agoslo di! 1994. tercera sección. Pág. 1. 
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!.-Las dei101i1inacionés y figuras visible~; suficientemente distintivas, susceptibles de identificar 

los prodm!tos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie 

o'clasC; 

11.-Las fonnas tridimension,ales; 

111.-Los nombres , comerciales y. denominaciones o razones sociales, siempre que no queden 

comprendido~ en el ~rifculo siguiente, y 

IV.-EI nombre propio .. de. una· pe~sona · fisica, siempre que no se confunda con una marca 

registrada un nombre ~omereÍal publicado." 

Por otra pane, a contrario sensu, el artículo 90 enuncia los signos o figuras que no pueden 

constituir una marca y por lo tanfo no podrár; estar amparados bajo un registro marcario. 

"Aniculo 90. No serán registrables como marca: 

1.-Las denominaciones; figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se 

expresan de manera dinámica, aún cuando.sean visibles; 

11.-Los nombres técnicos o de uso comúnde los productos o.servicio~ .qu·e pretenden ampararse 

con la marca, así com;, ·aquella.~ palabras que, .en• el lenguaje corriente· o en la.~ prácticas 

comerciales, se hayan convertido en ladesignaciónusual o genérica de los mismos;. 
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lll;-l..as.for-[1fa::tridh~~~~i~nales que sean del ·dominio público o que se hayan hecho. de. uso 

co;nún y ri~~eiiris que ~rir~z~an de o~gÍnalidad que las distinga fücilmente, asl corito la forma 

usual yéorri!-'nt~CÍe 1ci:<¡;r~d~'cl~so la i~tpuestapor su naturaleza o función industrial; 

. ~ . .. 

IV.-Las deno~inaciones, figuras o formas tridimensionales que, consid~r~ndo:!-'I co~j~nto de sus 

caractcrlst icns sean descriptiva5 de Jos productos o servicios que traten .de, P,rotegerse como 

marca. Quedan incluida• en el supuesto anterior las palabra• descriptiva~ ·i)• indicativa• que en el 

c~mercio sirvan para designar Ja especie, calidad, cantidad, comp~~iciÓn, Ú~ti-~?• val~r, Íugar de 

origen de Jos productos o Ja época de producción; 

V.-Las letras, Jos dlgitos o colores aislados, a menos que ·estén combinadis o acompañados de 

elementos tales como signos, diseño~ o denominaciones, ~ue I~~ d~n un 'c~ráet~r clistiriiiv oi 

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

de palabras no registrables; 

Vll.-Las que reproduzcan o imiten; sin autorización, escudos, banderas o emblema• de cualquier 

país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, as! como las denominaciones, siglas, 

símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o 

ele cualquier otra Organización reconocida oficialmente, así como In designación verbal de los 

mismos; 

VIll.-La• que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por 
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un' estado~ siri autorización de la áutoridacÍ competente, o monedas; bÍlletes cÍe banco, monedas 

cÓnmemorativas o cualq~ier médio oficial de pago nacional o e~t~nje~o;. 

IX-,-Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, 

medallas ·u ot.ros premi ()S obtenidos . en exposiciones,· . ferias, congre~os, e.veníos cultura.les o 

·deportivos, réconoeidos oficialmente; 

X.-Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, asl como los indicios, 

nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedeneia de 1 ()S productos o ser:Vicios y podrán 

.originar confusión por error encuantó,suprocedencia; 

Xl.-Las denomln~ciones de pobJÜcio~es o lugares que se caracteri~an por la f;b~~~di¿n ~é ci~rtos 
productos ·para ª'!'Pai:á(ést()~. _ ex_cept() IÓs •. ~ombres. de. JJga;es ele ~~()¡, i~d;d: p~..;i~Ülar. c~ando 
sean especiales e inconfundi.bles y se. tenga el conocimienfo del' propietario;':' · 

sin consentimiento de los 

interesados o;-si lrnn fiÍll~~id()~ e~ ~~ orden;· el cónyuge, pa~ienté~ consanguíneos en línea recta y 

por adopciÓn~ ycolate;,;iés: ii~bos hast~ el c~drto ~rádo; .· .. .· . . . 

. '" ,. < 

' .. -

XHl.-Los Íítulo~ di!fab2s i~telect~~les ó- artfsti~ali;' ~¡ c<>mo Jos tlt~J()s de publica6iones y 

di fusiones' perióclfcas, : l~s . pe-¡;sonajés ÍicÍicios , . .;; ~imbólicos; ·• los personajes humanos de 
. ... ·"· '. ,. '·' .· ,.· ... · •\ .. - .·· 

caract".rización; los noriibres artfsíi,i:os y las '<leno!llilladonés de grupos art(sticos, a menos que el 

titular del derecho córréspondiérité lo ?utorice expresamente; 

XIV.-las denominaciones, figu".1s o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o 
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inducir .a e~ror~ ~ntendiénélose por tales las que constituyan falsa.• indicaciones sobre. la 

naturalez.a; coinponentes· o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar; 

XV.-Las denory1inaciones, figuras o forma.• tridimensional es. iguales o semejantes a una marca 

que el 1.nstituto estime notoriamente conocida en México .• para ser aplicadas a cualquier producto 

o serviciO. 

Se entenderá que una marca es notoriamente cono~ida efl
1 M~xico, cunrtdo. un seetor determinado 

del público o de los círculos comerciales del país; ~onoce la ll1~rca 1cbll10 c;;flseéuencia .de I~ 
actividades comerciales desarrolladas en Méxi~Óo e~'et 1~xi·r~njer;;¡;6~.~~a_pe~~na qu~ emplea 

esa marca en relación con sus productos o servici~~. a~Í ¿~,\{¿;:·~¡ '¡,~~ocl:ni~ni~: q'u~ s~ tenga de la 
-• ,e;( -.,-; . ~ 

marca en el territorio, como consecuencia de la pro,ajocié>tl'opublicid~d~e la.111isma; . 
, .";·>-:, :-,c.:· • '._; ,~. 

; ; ;. ~ _, 

~ ~S~~ . 
A efecto de demostrar la notoriedad de l_a marca, podrán empiear5e todqs los medios probatorios 

pennitidos 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 n.•ociación con el titular de la marca notoriamente 

conocida, o constituyan 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 riesgo 

presentaba con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares 

productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya 

registrada; si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicar los productos o servicios 
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similares, y 

XVll.-Una-marc'a que sea idéntica-o-sem~jantc_cn grado de confusión, a un nombre comercial 

-aplicado a una émpres~ o a un establecimiento_ industrial, comercial o de servicios, cuyo giro 

prcpondeníntesea 1';,;'~iabora~ión o-v~ntn ele Jos productos o Ja prestación de Jos servicios que-se 

prcteríden rimp~r~r,c()n iá--~arca, y-siempre que el nombre comercial haya sido usado con 

--ánt~~i~rid~d _a I~ fech·a _cJ~-p~es~ntación de Ja solicitud de registro de la marca o In de uso 

· 'de~Jarado dé I~ misma': to. anterior n;;, será aplicable, cuando Ja solicitud de marca la presente el 

. tit~Jar del nombre come.:cial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido 

. publicado.'' 

En complement_o _al articulo 90, _citado en párrafos anteriores, encontramos el articulo 91, que 

enuncian Jos casos_ en - que ·.no podrán usarse ni formar parte - del nombre comercial, 

denominaciones _o razÓnsocial, n1arcas registradas que provoquen 'confusión. -

A Ja letra el articulo referido dice: 

"ARTICULO 91.-No podrá usarse ni formar parte del non1bre comercfol, denominación o razón 

social' ningún establecimiento o persona moral, una marca regi~trada'o .unás:emej~níe en g~ado de 

confusión a otra marca previamente registrada, cu-ando: ; 

1.-Se trate de establecimientos o personas morales ~-uyá actividad sé~ l~prodlléi:ió~;importación 
o comercialización de bienes o servicios iguale~ -o -~ii~Íilares a J~s- ~u;e s~ ápJÍ~a Ja marca 

regi~trada; y 

11.-No exista cons.entimiento manifestado por 'escrito del titular del registro de Ja marca ó de quien 

tenga facultades para hacerlo. 
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La~iol~~ión'~e~té1;_~edeptodará)ugar a laapÚca~Íón de l~s sanciones a que sé refi~~e e:~i:í ley, 

.. indep~ndie;1t~111~níe qJe .. so; ~ued~ c1d.~andn; judiciaÍmente la supresión el~. la ll13r~n registrada o 

. aquel ia seíi1~jfn'ie e~ ~rndb dd co~fu-~ió;{ a la previ~me;{te . registrada, c1éi nomb~e. é6n1ercia 1,. la 

denomin:i'ciÓn' cjidió;{ s~-~i;l ~g~~~Jl-~nclf~nte y el pagci ele daños y perjuicios . 
.. , ·. ·' .... ' ,,,, ... ·.,_.,, ··'"·«. ·'" . . . 

•.:• '" ... ,,r,'';'¡:-•. 

Lo dispu~si~:el1 :l!st~préc~pto no ~erá aplicable cuando el. no~bre comercial, den~minación o 

razónsocinl hub_iesen inclu.ido In marca con anterioridad a la fecha de presentaci ón o ele primer 

·uso declarado de la marca registrada." 

4) Clasificación de las marcas. 

Las marcas pueden ser clasificadas atendiendo a diversos criterios. Depcnclien.do. de los elementos 

que el investigador considere. puede obtener clasificaciones que i·acili ten ia inv.;,.tig?ción sobre In 

materia y que permiten crear un sustento n1etodológi~o. 

Ent_re diversos criterios, _encontramos los que atienden a sus elementos constitutivos, a los 

. titulares, y según el objeto a que se aplican. 

En la primera clasificación, referente a los elementos constitutivos de marca, encontramos que las 

mismas pueden ser aplicadas a productos o a servicios, entendiéndose por producto a todo objeto 

o cosa susceptibles de circular en el mercado sin tener en cuenta la naturaleza del product o, cuya 

función es distinguir dicho producto de otros de su misma especie o clase en el mercado; en tanto 

que por servicios se hace referencia a una prestación de ciertas actividades por una empresa a una 

clientela, es decir, aquellas que se encargan de distinguir los servicios prestados por asociaciones, 

corporaciones, empresas o instituciones de otras que igualmente prestan los mismos o similares 

servicios. 
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Tanto las marcas de servicios como las que amparan productos, se someten a Ja misma regulación 

y procedimiento establecido por la ley, tal y como se desprende de los artículos 87 y 88 de Ja 

L.P.I., Jos que la letra dice: 

ARTICULO 87. ·-"Los· industriales, comerciantes o prestadores ·de servicios podrán usar. una 

marca en Ja industria, en el comercio o en. Jos se..Vicios que presten. Sin embargo, el derecho a su 

uso exclusivo se tiene mediante su. registro en el Institut~''. 

ARTÍCULO 88. -"Seentiendci poim-af¡;~;Üt~do's'fg~o'. vi~ible'que distinga p~oductos o servicios 
..... ,., . r .. ., 

de otros de su misma especieº- Í:Jnseen _t;(in crchdo.". ' 

' ·.·---. ·. '. ·:,'.; > 

De Jo anterior se desp~ende c:f~e independientemente de ser marca de producto o de servicio, 

deberán ser signos vi~ibles que' ~e; dis!i.:i'{la~ de Jos demás de su mi~ina esp.,;,ie o clase en el 

mercado. 

El reglamento.de la L.P.I.,co;.,plementaJo_imtericír, de confonnidad con su.artículo 59, que 

proporciona u~a clasificació~ de_ los p~oductos •y s~rvicios, dividÍéndolos en 4Sclases, de Ja~ 
cuales las primeras 34 se refie~en a productos y Jos í-~iai:ite5. II ~e reÍier~~ase~iC:Í~s. 

La clasificación antes m~ncion~da, está numerada de.man~~ p~ogresiva, ~on ~úméros arábigos. 

A manera de ejemplo, la clase 25 se aplica para vestidos, calzados y sombrerería; Ja clase 29 para 

carne, pescado, aves y casa; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cosidas; 

gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 

En clases de servicios, citamos Ja clase 36 que ampara; seguros; negocios financieros; negocios 
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En la segunda, cl~si,ficaeión podemos ver que hay marcas de un solo titular y marca5 coleétivas. 

En ,el 'prim~~:~~so '.;1 titular, del, registro marcaño es una sola persona, ya sea fisica o moral, de 

c~nformidad con Íó ~ue .;stablece In L.P.I., en el artículo 113 fracción I, que dice: "para obtener el 

, registro 'de una'mnrca deberá presentarse solicitud por escrito ante el instituto (refiriéndose al 

I.M.P.I.) con Jos siguientes datos 1.-Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;". La ley 

cla~amente se refiere a personas en Jo individual, mientra.• que en el segundo caso, de las marcas 

colectivas, se dedica un capítulo completo. en el que se establecen las reglas a seguir. tales como 

su uso, y restricciones para su transmisión a terceras personas, reservando el uso y explotación de 

Ja marca a los miembros de una asociación o sociedad de productores, fabricantes, comerciantes o 

prestadores de servicios, legalmente constituidos. 

Asimismo, el artículo 116 de la citada ley establece que "en caso de que Ja marca sea solicitada a 

nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, 

licencia y transmisión de derechos de la marca convénidos por Jos solicitantes". 

Aunado a lo anterior, el reglamento de la L.P.I, en su articulo 58 dice: "las reglas a que se refiere 

el artículo 116 de Ja ley deberán pactarse por los solicitantes en convenio por escrito." 

Por último, podemos cla•ificar a las marcas en: 

a) marcas Bidimensionales; 

b) marcas Tridimensionales. 
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Las marcas noml~ativas, son aquellas que se comporien exclusivaméníe de u-n~\; .:;.¡ás palabras, 

conocías· tambi_éri como nominales, nominadas, fonéticas o de palabra. 2,6. Esta~· marcas pueden 

·consistir en términos que tengan o no-significado alguno, y que atraen a la vez a los ojos y a los 

. oídos del público porque se escriben y pronuncian. 

Las marcas innominadas. las entendemos como todos aquellos diseños •. dibujos o figuras, 

comprendiendo figuras geométricas, emblemas, colores, retratos, etcétera. ' que no se encuadren 

en alguna fracción del artículo 90 de la L.P.I. ci lado con anterioridad. 

Las marcas mixtas, son aquellas que comprenden la fusión de una marca nominativa_ y una 

innominada: es decir. son el re.<ultado de la combinación de 110 vocablo ·o conjunto de palabr:is 

con una figura. 

Las marcas ·'rridimcnsionales, son cuerpos o formas, recipientes tridimensionales _(productos, 

envases, envolturas; etc.), a los cuales se les· da una función de distinción -para proteger 

mercancfas. 

Este tipo de marcas constituyen la protección que no puede ofrecer· el regisr~o de una marca 

nominativa o figurativa. Sólo se protegerála forma de_los pr~d~ctos sierriprc y cuando no sean 

del dominio público o se hayan hecho de usó común, además de poseer una ~riginafídad tal que 

los distinga fácilmente. 

"RANGEL MEDINA, David. TRATADO DEDERECHO MARACARIO.Op. Cit. Pags. 215 y 216. 
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·• s . .:.caractcrísticas esenciales de la marea. 

Las caractcristicd.~ csem:i~ics', para·~onsidcrar/una. marca como tal, son la distintividad. la 
.. - . - . . . . _, .. - . ' - ·. - . :.,- , . - " ·- ; ~ ·'" .. .· -···" .... --. . ; -

originalidad, Ja novedad, licitud y Já" veracidad del signo; 

E~ .. pal~bras djl .brJri;:jd·~~~J~~{~;cl·i~;~., .. ~~'.~)tj~i~~ ~i:e ~~a ~I coric~~to. que se adopte de Ja 

inárca ind~pcndiente"iñént~ el~ i~ · fin~Údad .que.más' ~~·de~t;c¡u~ p~r~ '}ústificar su protección legal, 

tod~s Jos aiitore~ ~stlÍn de ncúerdÓ en qúe en d~flrii.tiva: íii ~~~n~ia de Ja marca estribe en su 

riaiura'Jez; di~Íin~Íva; lo, cu;I ~ig.iiflca que ¡; ~ª;..;ª :cl~b~. especializar, individualizar y 

singul~ri~iir. 

Sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo a Ja marca, sea para disfrutar el concepto de tal 

dc;echo, Ja índofe disÍintiva de Ja. marca es un factor determinante en el planteamiento de 

problemas que_ a di_~rio s1:1rgen ;en las relaciones industriales y mercantiles con motivo de Ja 

i~tcrpretaciór; y aplicación d.e.la ley que regula tales derechos." 27 

De acuerdo con Joaquín Rodríguez, "para ser distintiva, Ja marca preéisa reunir el doble requisito 

de Ja novedad y de la especialidad, ya que Jos dos integran Ja condición de signo distintivo que es, 

en definitiva, la esencia de la marca". 28 

21 Op. Cit. P;ígs. 184 y t 85 · 
"RODRÍGUEZ RODRfGUEZ. Joaquín. CURSO DE DERECHO lllERCANTtL. Editriat Pomia. 3' edición. 
México. 1957. Pag. 427. El ténnino cspccialidml para Rodríguez Rodríguez es lo que en este trabajo se contempla 
como origim11idad de Ja n141rca y que se dcsarrollar.í en pámifos subsecuentes. 
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Consecuencia de lo anterior. la marca debe cumplir con su función diferenciadora que sólo podrá 

realizarse si es lo. ~uficientcmente. original ·para llám_ar la atenc:ió; d~I c~mprador y que sea 

identificable. 

El requisito de originalÍd~d :i~ne un estrecho vínculo con el ~e distinción, ~n vimid de que para 

que una marca sea dlsti~ti~a/ d~berá. ser. sufi~i~nte y fo~osaiii'ellt~ orÍgiri~I: para cautivar la 

atracción del público consumidor del pr~ducto o ~ervi~io q~e se p~et~nde ~rl,p~rar. 

Basándose en este principio, el artículo 90 de la L.P.l, nos remarca. la originalidad que debe 

contener el signo distintivo que se pretende registrar, ya que el citado artículo a través de sus·· 

múltiples fracciones. constriñe al pretenso titular de un registro marcario al no elaborar un signo 

de total simplicidad, sino que lo obliga a elaborar un signo distintivo tal que se permita distinguir 

sus procfnctos n servicios efe los demás c~istentes en el mercado y, por lo tanto, cubiel'to dicho 

requisito se continúa con el procedimiento de registro 29, ya que en su defecto, al adecuarse a 

cualesquiera de las fracciones del artículo 90, la solicitud de registro de una marca se desecharía 

de pleno derecho. 

La novedad es otro requisito sin el cual la marca no podrá ser distintiva, tal y como lo 'menciona 

el Dr. David Raquel Medina al escribir que "un signo sólo· puede ser.distintivo en tanto q~e no 
- .. '. ' . ·. 

ha sido empleado o registrado aún, pues de lo contrarío no curiiplirá su función esencial y antes . . . 

bien su uso provocnría confusiones">\º 

La licitud queda comprendida, a contrario sensu, en la L.P .!, 31 en su articulo 151 al hablar de que 

:!'J Dicho proccdimh:nto se cxplicn n lo largo del capitulo 111 de este trabajo. 
'" RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARio. Op. Cit. Pág. 193 .. 
31 Retbrmns Puhlicudus en: Diario Olicial de In F"cdernción. México. 2 de agosto de 1994. Tercero sección. 
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'ºel rcgi~t~o .. clé una marca será nulo cuando: l. -Se haya otorgado en contravención de las 

·~l.ispÓsiéio~·es está ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.,. llI. -El registro 

se hhb.ie.:it oto~gado con base en datos falsos contenidos en su solicitud; .•. ", lo cual explica que 

para ·que un registro no. se encuentre viciado, no deberá contener signos;· 1.eyenda• .o figuras 

contraria.• n In ley, ya que en su defecto, aplicando el articulo 155 de la citada ley, mnnifiest:i que 

la autoridad podrá declarar la nulidad o cancelar el registro otorgado, ya sea de oficio, a petición 

de parte o a petición del Ministerio Público Federal siempre que tenga algún interés la 

,Federación. 

La característica de veracidad de una marca va ligada a las características de licitud asentada en el 

párrafo anterior, ya que si el signo contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puede in ducir 

al público al error sobre el origen y calidad de las mercancía• o servicios que se ofrecen', se ira 

desprestigiando y perderá su característica de marca como signo distintivo para, comercializar u 

ofrecer un producto o servicio. 

6.- Finalidades de la marca. 

Las marcas cumplen en primer térrnino con dos finalidades principales, una de las cuales está 

encaminada a tener garantía con la industria y el comercio frente a la competencia que éstos 

puedan tener, así como mantener que el público consumidor elija el producto o servicio 

determinado; en segundo término, tiene la finalidad de garantizar al público .consumidor la 

obtención del producto o prestación del servicio de tipo y calidad que ellos prefieren y han 

probado ya sea por su precio o beneficios ofrecidos. 

Las finalidades de la marca más importantes son: 
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A) Protección. 

Con relación a Ja marca, esta finalidad tiene como objeto proteger al titular contra Jos 

competidores desleales, para que Jos productos o servicios que ofrece se mantengan en el 

mercado con el prestigio que el mismo titular haya obtenido a través del tiempo. así como 

para que haya un control en su di fusión, tutelando este derecho del titular del registro 

marcario en contra de individuos que obren de mala fe o con dolo. sancionándolos y en su 

caso tipificando los delitos que se cometan en menoscabo de sus intereses. 

B) Distinción. 

Constituye Ja principal finalidad de la marca y su naturaleza misma, esta finalidad Ja hace 

distinguir Jos productos o servicios a Jos cuales se aplica. de Jos demás de su mismo género; 

permite que el titular de una marca pueda distinguir Jos productos que comercialice y Jos 

servicios que ofrece de Jos demás productos o servicios que se encuentran el mercado. 

C) Procedencia u Origen. 

Con esta finalidad de Ja marca, se da al probable público consumidor Ja indicación sobre Ja 

procedencia de los productos o servicios que ampara dicha marca. 

Lo anterior se haya condicionado a que el signo distintivo realice efectivamente su función 

individualizadora y se eviten confusiones entre consumidores acerca· del origen ele Ja 

mercancía. 

O) Publicidad. 

A través de ésta. se hace el llamado al público consumidor atrayendolo para comercializar el 

producto o servicio y se le puede identificar fácilmente por Ja buena calidad de aceptación que 
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ofrezca.· La 'nmrca. ~l~be_.'Ír~tmj;r ·parn el .empresario en tres fomms: debe distinguir sus . 

mercancías de aquellos de sus c·ompetidores; debe servir como garantía de su finne calidad y, 

debe ayud~; en la p~opag;~da}·venta de los prodúc¡os. 

En el comercio; :'1a fi~aHCtád cele la• ma~ca es distinguir los productos o servtc1os de un 

comerciante32,dÍfe~~~ciá;:¡dose delos demás de su misma clase, ya sea aplicado a productos o 

servicios. 

F) Control de Cálidad. 

Esta finalidad se refiere direét~menté a Ía calidad del product~ o se~icio al que se aplica la 

marca, ya ~ue ~¡ e~· de bÍi'erui ~~lid;d y es á~~pÍada por 16~ .consúfuidores será nuevamente 

solicilada por s'~: 1nh~211j la ~~al de ~~te .in6<lo. obtiené la at·r~éción y ~ons~rva~iÓn de la 

clientela. 

El control de calidad tiene estrecha relación con las franquicias, en virtud de que el objetivo 

de éstas es, a base de un control de calidad estricto, tener una clientela cautiva que relaciona 

la marca con un producto o servicio de buena calidad, y por lo tantó dicha marca obtiene 

prestigio, teniendo la posibilidad de abarcar cada vez mayor cantidad de consumidores. 

G) Fuentes del derecho a la marca. 

Con relación al punto que vamos a abordar, el Dr. Rangel Medina 33, divide la.~ fuentes del 

32 La calidad de comerciante! se cncucnlra en el nr1fculo 75 del Código de Comercio. donde se numernn cutiles son 
los netos de comercio; las personas que se dedican n cualquier ac1ividad que se adecuen algún rubro de dicho 
rreceplo, Se COllSÍdcrarÓll Ctltnt:rciantCS. 
·'RANGEL MEDINA. David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Op. Ci1 Pág IJt 
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derecho a la marc~ en tres: las formales, lassuplemcntarias; l~s m~Íeri~les. 

FUENTES FORMALES 

1.- La Constitución y la propiedad industrial. 

En el primer párrafo del artic~lo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

no habrá monopólio, nf prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptuándose, entre 

oti-os, "n los· pri~ilegi~s q~e por detem1inado tiempo se concedan n los autores y artistas para la 

reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen n los 

-inventores y perfeccionadores de alguna mejora". 

Antecedente inmediato de éste precepto lo es el arti.cuÍo.28 d~ laConstitución de 1857, redactado 

substancialmente igual pero sin referirse a io~ d.er~,ch6{de .. a~to_r, _pu_es _sólo excluía de la 

prohibición "a los pri vilt:gios que, por tiempo limitado C()ncedan · la ley a. los inventores y 

perfeccionadores de alguna mejora". 

Si se tiene en cuenta la di visión que a'nterioime~t~ expusimos de la ~ropiednd inmaterial en 

propiedad intelectual, el pa<aje trans".rÍto d~I tex'í(,-constituci-on~I puede resumirse ,diciendo que 

los monopolios o privilegios permiti_dos por la ley son:· 

a) Los derechos de autorsobre la.< obra< literarias, artísticas y ciell't!ticas, y 

b) Los derechos de ~propie~;~ itidust
0

riaL ¡ob;~ las creaciones nuev~s: patentes de 

invención,modelo~ d~'utilidad~ mod~Í~_s industrial~s y dibujds industriales. 

Nada. se dice pues, en esta disposición constitucional acerca de los signos distintivos, es decir 

respecto de la segunda clase de objetos de ·~ pre;ogati~as industriales que consisten en la 
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Por su parte, la frac~ión xy.d ~1'iirt,ículo S9_de lamis;na Constitución que nos rige (fracción XVI 

del artículo 85.de la de 1ss?) se~~¡~-c~m'? fac~lt~d de ~bliga~ión del Presidente de la República 

la relaÚva a ''Conc~dér prÍvlre~ios .;~~lu~ivrisp()r ti~rii~o limitado, con arre~i_c> ~ 1~ ley respectiva, 

a los descubridores inventores, ¡; perfec~ionádorés de ii'lgú~ ramo de la industri~", ' 

La facultad y obligación del Presidente consignada en este segu~do texto se limita al 

otorgamiento de los títulos que acreditan los derechos de propiedad industria 1 sobre las creacÚ)nes 

nuevas. No menciona la facultad de conced~r 'privilegios "a los autores y artistas -para la 

reproducción de sus obras" como reza el artículo 28. En la fracción que se analiza tampoco está 

comprendida la facultad de "conceder privilegios-exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la 

ley respectiva" para el uso exclusivo de lo~'sig~osdistintivos. 

2. Critica-a I~ Exp~sición de l\lolh•os de la Ley. 

Por consiguiente, lo afirmado por Íos_ aUtores de la Ley de la Propiedad Industrial sólo es correcto 

en parte: en lo que atañe a· las creaciones ·nuevas, ya que en rigor, no pueden· considerarse los 

artículos 28 y_ 89 de la Constitución como un apoyo expreso de la legislación sobre marcas ni 

como una base expresa que justifique constitucionalmente la existencia y reconocimiento de los 

derechos de propiedad industrial sobre estos signos distintivos. Su texto grnmatieal así lo 

demuestra, por tanto es omiso en referirse a las marcas o a los signos distintivos. La 

interpretación jurídica de los dos mandamientos constitucionales lleva a la misma conclusión, 

puesto que por una parte, son distintas las materias relativas a derechos de autor y a derechos de 

propiedad industrial y, por otra, también son de naturaleza diferente los derechos de propiedad 

industrial que tienen como objeto un invención (creaciones nuevas) y los que versan sobre marcas 

(signos -distintivos). Si se examinan los derechos de autor con los derechos de propiedad 

industrial sobre las inversiones, tanto desde el punto de vista del sujeto de esos derechos, como 

36 



C,\PfTUl.O PKl:UEIU> 

oten<lien<lo a· rá existencia y justificación del reconocfmi~nto de los misrnos por el Estado,'poélrá 

'á~cpt~rse que liay cierta identidad entre los r~ismos. Per~ n~ exist~ tal igu~ldad, id~ntidad o 

siniilitud entre las prerrogaiivas acerca de las marcas y los de~c<:ho~ ele au:or, ni entre lo~' 
. . 

derechos de propiedad industrial sobre marcas y los derechos de propiedad industrial respecto de 

invenciones. Un estudio comparativo entre los derechos de autor, los derechos de invención y los 

derechos de marca asi lo comprueba. Sea desde el punto de vista del sujeto de esos ·derechos, sea 

atendiendo a la justificación de la existencia de los mismos, ora contemplados desde el ángulo de 

su_ sujeto; o bien considerados según _la finalidad de los objetos, ya tomando en cuenta el 

contenido del derecho a que se refiere cada una de las tres forma• de propiedad inmaterial; desde 

cualquier aspecto que se le contemple; la colnparación .arroja como resultado una indiscutible 

diferencia entre las tres categorías de derecho y la• instituciones que lo regulan. 

Es cierto que en el tercer párrafo de la citada Exposición de Motivos se asiento que "en el caso de 

las marcas, o de los avisos y nombres comerciales, frecuentemente no se está ante verdaderas o 

propias_ creaciones intelectuales, (porque) estos signos tienden en realidad a defender los 

resultados de la actividad industrial del productor, impidiendo la• confusiones". -Más 

precisamente en razón a que ésta salvedad de los autores de la ley coincida en esencia con lo que 

acabamos exponer, debe concluirse que la exclusividad de uso de las marcas no constituye 

propiamente ninguno de los monopolios pennitidos por los artículos 28 y 89 de la Constitución: 

3.-Protección constitucional de la marca. 

Sin embargo, el silencio de Jos artículos 28 y 89 de la Constitución en lo referente a una expresa 

garantía de exclusividad de la• marcas, no debe llevamos a la conclusión de que lapropi~dad de 

las marcas no está protegida constitucionalmente. Ni significa que la part"'.: de-- la .. Ley de 1 a 

Propiedad Industrial, que reglamenta y organiza el sistema de protección de las marcas 

asegurando su propiedad, no tenga apoyo en la Constitución. 
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A. Hemos dicho que Jos derechos y prerrogativas sobre marcas se consideran como 

objetos de Ja propiedad industrial y que ésla, a su vez es una ele las dos formas de la , 

propiedad inmaterial, Jo cual significa que los derechos e.~clusivos que Ja legislación 

sobre marcas confiere y reconoce a Jos propietarios y usuarios de las mismas son 

derechos de propiedad, de una propiedad especial, pero al fin y al cabo de propiedad. 

Ahora bien el derechos de propiedad en su más amplia expresión, en su sentido 

genérico, en su acepción más general, es Ja que comprende lodos los bienes que 

entran en nuestro patrimonio y, por ende, también Ja propiedad industrial relativa a 

las marcas y a su posesión, está garantizada por Ja Constitución, tanto en el articulo 

14 que en su parte relativa dispone que nadie podrá ser privado de sus propiedades, 

posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante Jos tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan Ja~ formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a Ja~ leyes expedidas con anterioridad al hecho, como en el artículo 16 

según el cual nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino en virtud 

de mandamiento escrito de Ja autoridad competente, que funde y motive Ja causa 

legal del procedimiento. Es decir, el goce tranquilo de Ja propiedad. el libre uso y 

aprovechamiento de Ja propiedad que a cada quien Je corresponda, ya sea consistente 

en cosas, acciones, derechos o en el ejercicio de una profesión o industria que Je 

hubiera garantizado Ja ley, están implícitos en Ja garantía otorgada a Ja propiedad, a 

la~ posesiones y a Jos derechos fundamentalmente por el articulo 14. 

B. Por olra parte, el artículo 4°. Constitucional garanti~a Ja .libertad.de que cada quien 

se dedique a Ja profesión, industria, comercio ~ ~~ baj;;· q~~ ie ~coÍn~d~: siendo 

lícitos. El complemento de esa libertad es Ja garantía delaprovechamie~to de los 

productos del trabajo, según Jo consigna el .•.. pr~pio ·. articulo :;;onstitucional al 

establecer que nadie puede ser priv~do del ·.;;oducto d~ ~u t~baj~. s ino por 

resolución judicial. 
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Por tanto, del conjunto de esos prln~iplos ~~ns~griido;~, p~~ la Constitución surgen 

lógica y forzosamente las garantías i~cÍi~id~'alc~<d~ Ía ;p~ópÍedad industrial sobre los 

signos distintivos de m~rcnncías: O dicho ~n, ~t'ra for~1a: l,os derechos relativos a la 

propiedad de las marcas están asegurados por -las garantías constitucionales que 

otorgan los articulas 4º, 14 y 16. 

C. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución, ésta, las 

leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de 

acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda In Unión. Desde 

el año de 1903, México se adhirió a la Convención de Unión de Paris para la 

protección de la propia industrial y como signatario de dicho instrumento que desde 

entonces se encuentra en vigor, nuestro país está obligado a dar protección a los 

signos marcarios. Y en cumplimiento a las obligaciones que el tratado impone, 

especialmente aquellas contenidas en los artículos 6º. 6º bis, 6 ter. 7°. 7º bis. 9º. 1 O. 

1 O bis, 1 O ter y 12, el Congreso Federal ha dictado la legislación sobre propiedad 

industrial que en algunos de sus títulos comprende la relativa a las marca•34
• 

D. La fracción X del articulo 73 constitucional establece que el Congreso tiene la 

facultad para legislar en toda la República sobre comercio, en cuyo ramo ha sido 

costumbre incluir esta materia. 35 

"'RANGEL MEDINA, Dnvid oh, CiL Pags. 131. 132, 134 
.l' A propósito de la fracción X del articulo 73. se ha dicho. sin embargo. que el Gohiemo federal no posee 
ft1cultades ndministra1ivas sohre el comercio en general. sino únicamente sohre el comercio entre los Estados y sólo 
en cuanto traté de impi:dir las restricciones que lo ohstruynn. Gustavo R. VELASCO. Las facultades del Gobierno 
Fedcrul en matcrin de comercio. Memoria de la Tercera Conferencia de la Federación loternmcricana de Ahogados. 
Tomo J. Mi!xicu. 1945. págs. 192-209. 
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4. Ley de la Propiedad Industrial. 

5. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 

6. Convención de Unión de Paris. 

7. Tratados y acuerdos comerciales. 

8. Código de Comercio. 

9. Jurisprudencia. 

Será dicho que hay ausencia de obras y trabajos mexicanos sobre las materias de Ja propiedad 

industrial, y se afinna que tamb,ién falta una jurisprudencia substanciosa y ordenada en atención a 

que la propiedad industrial es práctica.mente nueva en México 36
• 

En términos generales y con la salve"dad -que más adelan-te'señalaremós, ~stamos de acuerdo con 

Ja primera de dichas afirmaciones no -así con ia segunda porque res~lta innegable que frente a Ja 

pobreza de estudios académicos sobre la materia en el Derech_o_ mexicano, d.estaca la abundante 

jurisprudencia establecida de~de muchos años antes /hasta Ja actualidad. Al -emplear el ténnino 

jurisprudencia lo hacemos refiriéndonos a su acepción má.~ amplia y no dentro del ·sentido 

restrictivo fomrnl que Je asigna la Ley de Amparo, 37 ni con la limitación de que proceda 

exclusivamente de la autoridad jurisdiccional. Por Jo mismo consideramos como fuente fonnal 

del Derecho Marcario 1 as opiniones sustentadas: 

a) Por Ja Suprema Corte de Justicia; 

b) Por Jos Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y 

)t, Scpúlvcda. César. En el Prct"ncio de su Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. México. 1955. 
37 SegUn el articulo 193 bis. párrafo 2. de dicha ley "Las ejecutorias de las salas de la Suprema Corte de Justicia 
constituyen jurisprudencia. siempre que lo resucito en ellas se encuentre en cinco ejecutorios no interrumpidas por 
otra en contrario. y que hayan sido aprohadas por lo menos por cuatro ministros". 
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e) Por el Instituto lv!exieano de Ía Pr<lpiedad lnA~strial:: 
;, ,::, 

Desde luego debe. dejarse. cln..;niente as.;it~do clue\Jri ·ei;tl·~u{ ~n 'ésta o~ra ·.a parece de las 

opiniones provenientes de dichas .aut<lridades j'ud'i~i~le~::y~a;i"mini~tr:¡tivas no se realiza sin 

establecer taxativa alguna; ~i asl fu~..;: nin~¿~:~~-,;;~j~~i<li~'oí~~d;fa:: • ' 
' '· •., ,._,:;::< .. ,.,,·,.::.;\ .:· ,•,:-;:·.-; 
.. ,.,,. " :::/~:~. {~~~.:~~;~)· .. 

~ .. - ·: '.;-~~: ::· 
Las ejecutorias de la Suprema Corte se i¡{v()~~¡'.á¡{ Ónid~oie'n¡e:é•uando su tex.t() con el d':' 1.a ley, ni 

este en pugna con los principios de. la doctrina, ni corÍ In interpretación lógicriy c~rrecta de la~ 
disposiciones legales a que la opinión judicial ·se refiere. Las decisioi{és"cie nués.tro. mlÍS alto 

Tribunal que no reúnan la~ condiciones aludidas sóÍo serán enuncia.das bi,en para sJ~ <lbjeto de 

análisis que demuestren su inconsistellcia, ya que para fines puramente illfo;:.,1ativ6s·aceré:a de 

que frente a las tesis que a nuestro juicio son jurídicamente correcias, t~mbié;n~, han producido 

opiniones discrepantes y en ocasiones hasta contradictorias. 

De las sentencias emitidas por el Tribunal de Circuito y por los Juzgado~ d~ ))istrito, tan sólo se 

mencionarán aquellas que hubiésen causado· estado,' por no,. haber.:' sido, 'recorridas. 

Excepcionalmente se .. invocará~·~iéh?s fallo~biéi{ porque sus c<lnsidera~ion~s. hayan sido 

confinnadas por la Su¡irem(Corte o porque a 13 feclla en que en la presente ob~a se citan, no han 

sido resueltos en definiti~a por')ris~pre~áCorte los recursosCo~cisp()rid i~~t;i~;'.· 

Y en cuanio a las resoÍ~ci§n~sp~;inuncf adas por la DirecciÓn de la Prcipiedad Industrial -aunque 

formalmente ntrib'úidaS,~' lo~ i'u'rlcionarios y entidades legahnente facultados para ello -. la~ 
li,;;itacione~ paracit~r1~;c:*~~i;t~~~.;~·q~esll cón_t~~id() ha~n quedado firme por virtud de fallos 

judiciales o qÜ~' h;~iriri 'c~b~d() fi~e~a po;que en ~u ~ontra los interesados no promovieron 

recur~o alguno. A ~~ar d~ qu~· las determiria;iones administrativas de esta clase no se 

cara~terizan ciertamell;e 'por--sü unifo~~1idad, éollstiÍuyen inagotable y muy importante fuente de 
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-~onocimÍenfo''def'ri~reclio maracario mexicano. Bien seleccionado sido ordenado el abundante 

maÍ~rial p~~d~~ido e~-'e~ta ·,;riinera etapa de las condiciones que afectan al derecho sobre marcas, 

-- repr~senta si_n·.'cluda'rilguna un valioso recurso en beneficio de un mejor conocimiento ele las 

__ instituciones.ÍÍ~arcarias y del más eficaz manejo de las disposiciones reguladora.< de la materia. El 

entrelaza~iento estrecho que paulatinamente viene operándose entre la.• opiniones ele la autoridad 

.adr~i~-istraÜv!! con las que sustentan las autoridades judiciales, hace esperar para el futuro una 

ju'risprudencia sólida y uniforme. En efecto, de una parte se advierte la corriente según la cual las 

~u-t~~idades judiciales se abstienen de re visar y modificar el criterio técnico que sustentan In.• 

autoridades administrativas, y existe, de otra, la tendencia a que las opiniones de la autoridad 

judicial federal tengan el carácter de obligatoria.< para el organismo de la Administración que en 

_primera instancia conoce y decide los problema.< que le son planteados. Este criterio 

expresmnente se ha sostenido en la decisión dictada en el caso ZIMBA KOLA: "la jurisprudencia 

mexicana eslablecida por la Suprema Corte ele Justicia de la Nación, no obstante las 

interpretaciones de que es objeto por parte de la demandada, si es de tomarse en cuenta y obliga a 

esta Secretaría de Economía en lo que atañe a las regios que en materia de imitación de marca.< ha 

señalado recogiendo los principios de la doctrina, a propósito de las marca.• registrada• o no 

registradas, que dicho alto Tribunal ha calificado como imitadora5." JR 

11 

FUENTES SUPLETORIAS 

10. Código CMI. 

11. Código Penal. 

12. Código Federal de Procedimientos Chiles. 

13. Código Federal de Procedimientos Penales. 

'"Gnccru de In Propiedad lnduslrial, febrero 1952. póg. 385. 
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111 

FUENTES MATERIALES 

14. Principios generales del derecho. 

Las reglas de interpretación de integración de Ja ley en el Derecho mexicano se encuentran 

establecidas en el artículo 14 Constitucional, párrafo cuarto, según el cual "la sentencia definitiva 

deberá ser con forme a Ja letra. la interpretación jurídica de la ley, ya falta de ésta se fundará en 

los principios generales del derecho". El artículo 19 del Código Civil para el Distrito y Territorios 

Federales, reproduce dicha regla con la salvedad de aludir no sólo a la sentencia, sino en general a 

la interpretación y a la integración de la ley en todas las controversias judiciales, disponiendo que 

éstas, "deberán resolverse conforme a la letra ele Ja ley o a su interpretación jurídica. A falta de 

ley se resolverán confonne a los principios generales del derecho". 

En Jo que atañe por ejemplo, a concepto de marca, condiciones de su protección, registrabilídad, 

no registrabilidad, clasificación, imitación .• incluida~. etc., etc., la interpretación y aplicación de la 

Ley de la Propiedad Indu~iri~I por parte dé; la~ a.utoridádes administrativas y judiciales se han 

efectuado aÍcn.diend~ a·\;~ces implícita, en ocasiones explícitamente, a Ja existencia de los 

referidos principi~~ ~ene~al~s. 

15. Derecho comparado 

Con miras a un mejoramiento en la elaboración, interpretación, estudio y aplicación de las normas 

de nuestro derecho positivo sobre marcas, también juzgamos indispensable la consulta de las 

opiniones de los legisladores, de Jos tratadistas y ele Jos jueces, así sean de procedencia extranjera, 
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en <t~ritode ellas se puedan aprovechar idea< o téc..;ic~s·. n.;~~a~ y clara~ que. hagan más 

ccimpre~sibles las instituciones no suficientemente expÍoraá;;_j;p?r':.¡, legislador nacional. 

Reco-nocemos. con René David que el país piensas derecho. no progre~~ ú"rika~e..;te por la acción 

.legislativa. sino que otros factores imponantes de su evolución • y,. pcir tanto, de su 

perfeccionamiento son Ja doctrina y la jurisprudencia. 39 

16. Doctrina 

En su más restringida acepción, el nombre de doctrina se reserva para los estudios que Jos juristas 

realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente especulativo de sistematización de 

sus preceptos, ya con Ja finalidad de interpretar sus normas y señalar las regla< de su aplicación. 

Y en tanto la doctrina representa el resultado de un actividad teorética de los paniculares, sus 

conclusiones - se ha dicho- carecen de fuerza obligatoria 40 

' .... 

El valor secundario que como fuenici de ln'teg~nci~{Cleldere~ho se asigna a J~ doctrina no tiene 

plena justificación que nuestro siste~~Ju~Ídic~0;d¿ Ía'~r;,pia industrial. 

Aunque para algunas leyes confieran o no a Ja obracÍócÍ~in°arla el valor qu~ reviste, consideramos 

que la doctrina si tiene el carácter de fuente del Derecho marcario. En efecto, es-la doctrina Ja que 

apona la< opiniones y la que da a conocer ésas verdades jurídicas de indiscutible validez, esos 

principios y verdades establecidos por el Derecho marcario, Jo que sirve, .. cabalmente de 

sustentación. de contenido y de substancia a las norma< de carácter general, indiscutibles, que, 

como ya se dijo, informan los principios generales del derecho. De ahí que las opiniones de los 

autores y tratadistas que se han ocupado del estudio, exposición y sistematización de Jos 

'º Rem! DAVID. ob. Cit. Págs. 112 y 113 
'" GARCiA MARINEZ. Eduardo. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECIJO, Tercero edición, Editorial 
Porrím. S. A .. México. 1949. pág. R6. 
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principios regulndo~e~ del d~reého ~obre marcas, adquieran un valor que sin sér ciertamente el de 

las r~glns"dci ~bli~nt~rlcdnd. absoluta, si representan un importantísimo papel entre l~s diversos 

factores idÓne~spnrn lnterp;etnry aplicar Ja legislación mexicana. 

17. Reseña bibliográfica me:.:icann 

En nuestra literatura jurídica pueden encontrarse artículos de revistas, tesis de graduación para In 

licenciatura. en derecho, libros monográficos, conferencias, comentarios sobre·; proyectos 

legislativos, alegatos, ponencias e informes de congresos, trabajos acndémicos .. y.ot:írn5 generales 

de derecho que contienen estudios sobre diferentes aspectos de In reglnmeritaciÓn';n~rcarln. Es 

innegable, sin embargo, el poco interés que para especulaciones doctrinari~··h¡;¡:;'déspert::ido Jos 

temas de propiedad industrial en nuestros jurisconsultos, contrastnn~o dicha ill~~tr~idad con Ja 

obra realizada en el campo legislativo y en el jurisdiccional. 

Pero tal circunstancia no debe conducir ni Jugar común ·de afirmar que es inexistente Ja 

bibliografía mexicana acerca de nuestra disciplina. 

18. Estudios especiales sobre temas de marcas 

19. Estudios sobre marcas contenidos en obras sobre temas varios de propiedad industrial 

20. Estudios sobre marcas contenidos en obras generales de otras materias 

21. Compendios de textos legales y jurisprudencia 
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11) El uso como fuente. 

La ley mexicana considera como fuente del derecho sobre la marca tanto al primer uso de la 

misma cuanto a su registro. Pero el derecho de exclusividad sobre el signo monetario no sólo se 

obtiene mediante su registro (artículos 87 y 92, LPI). 

Al primer uso se le atribuyen efectos jurídicos en los siguientes ca•os: 

a) Como una excepción que puede ser opuesta en ca•o 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 

clichn mnrcn u otra semejante en grado de confusión. para los mismos u similares 

productos o servicios, a condición ele que ese tercero hubiese empezado a usar la marca, 

de manera ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud ele 

registro por el primer uso declarado en ésta (artículo 92, fracción 1, LPI). 

b) En el caso que se menciona, el primer adoptante ele la marca mediante su uso tendrá 

además del citado derecho de excepción. el derecho de solicitar el registro de la marca 

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

previamente deberá resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado (artículo 92, 

fracción 1, parte final, LPJ) 

46 



':- , 

__ . C\PfTUl.O l1 Rl!\ff:RO __ :'="co~Cf.:1 .. ~o 1n: MARC,\" sus El •• :l\n:NTOS 

c) Por.otra parte, el registro de un; marca es nulo cuando la marca sea idéntica o semejante 

en grado de c~nfusión a otra que haya· slcÍ~ us~da e.n el país o en e 1 extranjero con 

anterioridad a la fecha legal de. la. rn~rca r.;gi~¡..;J~;:·;plicada a los mismos o similares 

productos o servicios, siempre qu.; qui:e~ haga v~I~~ el mejor derecho por uso anterior, 

compruebe haber usado su '11.arca inintem1mpidamente en el país o en el extranjero antes 

de Ja fecha de presentación· o.de Ja 
0

fe~h~'dé pri~er uso declarada por el que Ja registro 

(articulo 151, fraéeión 11, LPI) ... 

1) El registro como rucntc. 

En relación con este punto, el derecho positivo vigente que rige actualmente Ja Materia de Ja 

Propiedad Industrial es inobjetable, dentro de las fuentes del Derecho existe Ja norma vigente 

bajo Ja cual se rigen Jos destinos de las conductas humanas y acciones jurídicas que se tornan en 

el mundo del ser y del deber ser. Sobre estas bases, debemos de abarcar en el presente estudio Ja 

actual legislación, que por sus características tiene innovaciones a Ja materia en cuestión., en los 

que se encuadra la viabilidad, el trámite y las obligaciones derivadas de un registro marcario. 

También debemos de tomar en cuenta que los preceptos legales de registrabilidad y no 

registrabilidad de un signo son fuente de Ja marca en virtud de que el Derecho Positivo es Ja vida 

y existencia de cualquier institución jurídica ya sea en nuestro país o a nivel intemacional.41 

"CASTREJON GARCIA, Gohino E. EL DERECllO MATCARIO Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Editorial 
Cñrdl!nas scsunda edición. México septiembre 2000. · 
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IU:QUISl'J'OS u1-: l.A soucrruo DEI. K•:<;JS'J'KO MARC~\KIO 

•Aún cuando él registro para comercializar productos o prestar servicios, no es obligatorio en 

nuestro lmrs:'re~ult~;~~nveniente registrarlas, ya que con la obtención del registro y el derecho al 

uso exclusi~~."se puede:evitar en gran medida In falsificación o imitación. Además de que el 

titular ;ic~~· ~l.: derecho :de ejercer las acciones contempladas en la ley de Propiedad Industrial, en 

conira d~ ql;i·~~ utilice un registro concedido sin autorización por parte del titular del mismo . 

. ·.Genéraimcrite el procedimiento del registro de marca, resulta ser en ocasiones prolongado, 

d:ebicio no sólo n In carga de trabajo del Instituto, pues son muchas las solicitudes de registro de 

marca que se reciben diariamente, sino también n In serie de exámenes.ª las que son sometidas 

dichas solicitudes, sin embargo es muy riguroso ya que deberá ~pUc.nrse a In.~ disposiciones 

legales y reglamentarias propias de la materia de marca.•. 
'-. ...-·: .. >_: 

. .,.!:· 

Debemos recordar el objetivo que persigue el Instituto al aplicar tÓ~-~·cil~icté{p';óc~,~imiénto, es 

que bajo ninguna circunstancia se lesionen derechos de t".rc~r<>,~ q~e)1'n_íi .. :í~C)U,i_ri~o.:un régistro 

con aut<!l'iuridad. 

No podemos descartar que pueden presentarse situaciones irregulares i¡ue. pueden darse· en el 

desarrollo ele este procedimiento de registro de marca.•, que vn~ 'C!;scl~ ~1\'C!íTe~tCl y ~o~pleto 
llenado de la propia solicitud, acompañarla n .los documentos· ~ece.~aria~· 'para. acreditar In 

personalidad del apoderado, así como aquellos otros que se requiera~ pa~sÓÚcitar'ln p'rioridad 

de registro en otro país, lo anterior aplica durante el tie~po en que ~e l.leven acabó los exámenes 

aplicables a éstas, o incluso hasta el momento de otorgamie~to d~l ,th~lo m'iir~~~io, I~ cual puede 

implicar un rezago para la obtención del registro. 
··- ' -, -/ 

Cuando este retraso se presenta ante el I~stiÍ~¡~,:~e,dc~e;al ~~culTI~1i2ic~t~ de.alguno de los 

requisitos de la solicitud de registro de marcó: rnzÓ~por)n c~nl ~os ~bliga ál ~nálisis detenido de 

los elementos que deben integrada de fomm correcta. 
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El Instituto dará una primera respuesta a las so licitudes de registro de marcas y avisos 

cÓmercialcs y P.ublicación de nombres comerciales, que sean presentadas conforme a la Ley y su 

Reglamento, ya sea requiriendo se precisen o aclaren situaciones relacionadas con el propio 

trámite, ·se subsanen omisiones o, en su caso, se comunique que la solicitud aprobó el e.xamen de 

forma, asl como cualquier otro acto derivado de las disposiciones marcadas en la propia Ley y su 

Reglamento, en un plazo de 6 meses; lo anterior, según lo establece el artículo por el que se 

establecen los plazos máximos de respuesta .ª los ,trámites ante el Instituto Mexicano de 

Propiedad Industrial, en su artículo 3° fracción IV. · 

El procedimiento de regístrci de márca!; inicia e~ ilué~~;~:~.,1~ ~º~la presentaéión de un formato 

único de solicitud de registro'de maréii;ci.;1 ~Jií1 sefiíibxii fo~rriáio,q~e también se puede utilizar .. .. . ·-- ... , .. · .. ,, _ .. - . ,, . .. . ' . ·,-., 

para el registro de patentes, móciefos cié utilidad, .diseño industrial, certificado de invención, aviso 

CO~lcrcial, nombre comercial, den~mina~ió~ de origen, ;,,;re~: ~arca.<.col~ctiv~ u otr~s. Para el 

cáso concreto que nos concierne, haremos referencia particulaÍmente'a la.;. marcas. 

Toda solicitud que ingrese al Instituto con el objeto de ser. examinada. deberá cÚmplir con los 

requisitos que señala la Ley y su Reglamento. De esta forma, el articulo 5° del. Reglamento de la 

Ley de la Propiedad Industrial establece que la.< solicitudes, d_eberán presentarse en formas 

oficiales impresas, aprobadas por el instituto y publicadas tanto en el Diario Oficial . de la 

Federación como en la Gaceta de la Propiedad Industrial, para la cual el in.sthuto proporciona 

gratuitamente a los solicitantes y promoventes, ejemplares. de. las· forma• oficiales, las cuales 

pueden ser reproducidas, siempre que se ajusten al formato oficial.· 

. :' . ,.·,-.-;· 

Las solicitudes pueden presentarse directame~
0

te ;ri: l;;,; oficinás del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (l.M.P.I.}, eri las.Delega~ioiie5-Fede~ales de la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial, y en lás OfiéÍn~ R.;~¡~nales del ;~.;pio insÚtúto que se ene uentran ubicadas 
_- . .,<-~:'.-'e -· ~- .. ;_ ' - -- . ; .. • - • , 

en los diferentes Estados de la República.· 

Es importante recordar respecto a las solicitudes prove_ni.erites del interior de la República, que 

como fecha de ingresó al instituto será considerada aquella en que fue recibida en la Delegación 

Federal ante la Secretarla del Estado del que provenga, misma que será registrada como la fecha 
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M~~~~~u~: 1 ~· 
de la Propiedad · 

Industrial 

Solicitud de: 

O Registro de Marca 

c:J Registro de Marca Colectiva 

O Registro de Aviso Comercial 

O Publlcacl6n de Nombre Comercial s.ao. FKha y hora de prHenlaoOn, 
No.dltlollodltentrllda. 

1 DATOS DEL fDE LOS) SOLICITANTE CSI 

1)Nombnt fl): 

ZJ~(n): 

3) Oomlc:ilio d9' pr1mllt IOllc:ll.anl•; caa.. n\lmero, colonlll, cdc:Hgo post.al: 

Pol>laCIOn.E1ladoyPlll1: 

41 T11Mono 1w ... 1. 

111 
7)Nombr9 (1): 

8)ROP: 

9)Domlc:llio:c:alle,ni'.lrn9n:l,c:olonla,códlgopo:ttal: 

Poblaaotl y Ealadcl: 

10 T ... fonolcta-..): 

13) Signo dl1llrt1i.,o: 

UJTIPGffmarca: 

15) Fichad• prlmw uso: 

11)c:t.••: 

!5) Fa• (eta-..): a¡ EofNI: 

DATOS DEL (DE l.OSJ APODERADO CS) 

c::J ,.......,.., c::J T­
bla ! Mei I MO 

18) Pf'Dducco(1) o ..mdo(sl 

(SOio •n cato de Marca o A\'lao co.-ci.Q 

UIO••du&lvo 
IMPl,Oflc:in.1R9QiOrl.alffdetlMPi 

19) OltD preponderwite: 

(SOloW\ClllOda ~ eom.del) 

Adhiera en este espacio la etiqueta 
del Signo Dl•llntlvo sollcltado 

1~=::.;:MarcaoAv .. o 

Pai1dllottgen: 

'"'"''""------
Áfto 

(sólo en cato de m11rcas lnnomlnadaa, mims o 
trldlrnenalonalea) 

ua¡o protesta de deClr YaJuau, manifiesto que los dalos asentados en esta aOllCllud son ciertos, 



Consideraciones generalas para su llenado: 

• Esto formalo d<:i ~1c11ud debe ncnar1.11 pr11fo•mUtM?>f!nle a nlolquloa. no OOSL1n1e ~ presenta ... ., con Mtr-"' do mold• legble y •u 
d1str1buoónes QfillUl!a 

• ~to formato .do sol•citud debe pte5ttnlar1.e en oogina1 r tres co¡:Kas !odas ellas firmadas en original (con tnnas autógrafas) • 
• SOio se f9Clbirá el fomNlllO de solicitud dobldamonle requ¡srtaao y en Idioma espaflol 
• El lormalD de sohc.ilud y sus doet.meutos ane109o dobon pntsentarse en la CoordmaCIOn Departamental do Recepción y Control dCt 

Documentos da la D1receoón C.vislOIYI de Marcas del ll'lslrtulo Mexicano óe la Propleodad lndU5trtal, con domlclbo en PClftf•rfco Sur 
3100, 2• piso. colonia Jo.rdmes del Pedr-oal, 01900, M611Jco. D.F •• C'Or1 hora no de 8.45 a 16:00 hotas de luoes a viernes o en l.il 
ve11t<111Hla dulas D1tl~~ o Sutxielt.~ciooes Federales de la Soc11rtarla eje Ecooomla u Oficinas Reglonales del IMPI. 

• Marqua con una c.ruz un 01 recuadrti la sol<cdud que ®sea pr1tsemar • 
• Las ao11otudos PQdrán remltirU por COffOO, seNicios de men.aa¡erla u Olftll .-quivalenles. Aslm<srno, so podr;tn presentar por 

transmi5i0n 1e11t10otca laes1m1lar C!fl téononos del articulo So. del Reglamento de la Ley de la Propedad lndl.lllltal. 
• Se autortza la libre reprodiJCClóo del presente formalo, 11empre y cu.ando no se attere. 

Signo Dlatintlvo: Escnblt en Mla ospot10 la DenomlnaclOn (SI LA SOLICITUD ES PARA REGISTRO DE MAÍ<CA O 
PUOLICACION DE NOMBRE COMERCIAL). La frase u oraclóo con la que •e anuncian o anuncla~n los Pn:Jduct09. seMclos. o 
inta~mlencos de que setr111e (SI LA SOLICITUD SE REFIERE A UN AVISO COMERClAl.). 

Ftteh• tt. pn,...., tl'S.,. ~-·,'" !.1 fo;o~l'-a ~-; .!''! ~ :-...-.: ej :;,,¡;¡r .... ~lM<t.wv :i.u ,.,. ""'"°" ~..,.. lom1.ill m.ntanumpCa. 
No - ha os.do: CNCO el recuadro si oUo no eslA en uso ol signo dist1t1livo. 

Claa•: i:::n uso d11 qc.Ht •11 COflOlca, 11nolar en el recuadro el númem d11 la ciase a que corJU$ponden los produclos o servicien QUe 
111 protegen o se anuncian (con suflar la bla o dmaJncaciOn de producios o •OfVldos) 

Producto 1s1 o 5..-vldo 111: 
SI LA SOLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA O MARCA COLECTIVA. espeeoílCal' el o los productos o setv1cios que se deseen 
P'Q("99f len el caso de que el espac1D p;¡ra ella olOcio 111sune ln$ullcien1e. debefin indica111e en un ane•o). 
SI SE SOLICITA EL REGISTRO DE AVISO COMERCIAL. noole el o k>s productos. servtcloa o estableom"'"1os que 111 anunclarén 
COl'I el signo distintivo 
SI se TRATA DE LA PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL, anotar l>I giro prepoodoranlu del estabiecimenlo a Que •e 
ntf"•lll'BlaSolicllud. 

Ubicación dal E1Ubl•ciml•nto: Sel\;lla1 en el recuadro al domic.llo dDf'lde 1e lab<IC.iln o comerc.alll:an rwoductos. o bien se 
prltSlan •~con ta morca o marea colectiva que 1.e desea registrar. 
S11 res•rv• •I uso d• h1 marca tal )' como apar•C• •n Is 11tlqu11ta {Innominada. Trldlm11nslonal, Ml•l.1): SM\al.ar en el recuadro 
corrHpi>nc\lente si es NOMINATIVA. cuando se deseen reg1slfar una o varias p.alabflls: INNOMINADA. si Sf! dfo'<,... ""8i'<tnw """' 
frgura. dtS .. l'lo o loQnl• .......... f'."11:.hr.'I· Tl'<'!("IT"r¡o.,¡--;1....,·1~• ., ,.. ~. ~- .:~~ ..... ....... ~: ... , .................... u. UH•UllUI .. u ...... os""~ ~Oduc;10, 
"" 1.1- t,1.o11..ui:i. ........... M1,.,1;... 1>1 •ot a~u.i r,,g111trar la comhll'laCIÓtl lle cualQuier.i de la1 anlerlor". ld•nomln1cl6n y lom.a 
trldlmtmslonal; dl••l'IO y forma tt1dlmenslon•I o denominación, dls11no y forma trldlmenslonal) 

L11r1nda• y ngura• no r11servabl11a: En n1e apart<>do se ind1c.art111 las palabras y/o l"JUl'BS que conforme a l.J Ley de la Prtipiedad 
lndustnal no Mln reg1s!Jilblt"!, por ejttfll&)IO: Hecho"" Mó•ICO. Ta11 ... 1ogr9dlenles, Contenrdo, PB'lo. Registro de Salud, S.A. DE e.V 
mc. As1m1smo podF-an mc.lutrsot dentro de es1a apartado eque!las leyendas o íigttn11 que oparazcan en la 11tlqueta. y de les cuales no 
ae des- 1u registro 

Tr6mlt• al que correspond• la lom.a: Reg11tro de Marcas, Avisos Comeroalos y Publ•cacl6n do Nomb<es Comerciales. 
N!lmffo de R•glslro F•d•r•I d• Tr6rntt•• y Servicio•: lMPJ-00.000 
Fechad• •utortzac.16n d11 la fomt• por pan• de I• Dlr91;cl6n General Adjul'lta de Sentidos de Apoyo cMl IMPI: 9-V·03 
F•c.h<ll d9 autorización d• I• torma por part• d• I• Comisión F9d11ral d• Mejora RegulaCDl'IB: 30-V-03 

Fundamento Jurldlco .. dmlnlllra11vo: 
Ley oe la P~d Industria! (D O.F. 27·Vl·91. reformas O.O F. 2.vm.94; 26-Xll-97. 11.v.99) arta 87·91. 93. 90-119, 121·127. 
129. 1!11. 152. r t54 ReglamenlO de la Ley de la Propiedad lndustrtal (O.O F. 23-XHM) art.s 5, 7, 14,15. 18. 56, 57. 59-61, 87. 
Acuerdo que establoce l.Js reglas para la prosetnlaciOn de sollcttudes arrte el IMPI (O.O F. t4·Xn94. re'orma 22·111·99¡ art. ll f. ll. 
Acuerdo por 81 que se establecen los pla.zos m.1.1umos de respuesla a los tn111'Tl11es ante ef IMPI (O.O F. 10-Xll-90) art. 3 f. IV. 
Aeuofdo por ol que Slt da a conocor la ta.rila por los aervloos que presta et IMPI (D.O.F. 23-Vlll.S~. rciformas 28-XU·95, 10-Xlf.98, 2· 
V-91, 4.Y-98. 23-11-99, 11·X·OO. 14-111-02 y 4·11-03). art. 14 •• 14 e, 14 e. 
Acuerdo poi'" el que 1e dan a conocer los horarios da trabajo dl!lf lnstttuto Me11lcal'ICI de la Propiedad lndU$1lial ID O.F. 31·111·99) alb. 
3y6. 

Documentos -•os: 

O Comprobante de paga de la larifa (original y copla). o :!o~':J!'!s~n las mlldidas reglamentana. (no mayores de 10 X 10 c:rn.; ni menores de 4 X 4 cm.) (excepto 

D ra~~:,o;:~º::i~=~)~ el dibujo con lus medidas reglamentaria• de I• marca tridlmerwlonal en to• lrff plano• 

O Reglas de uso y Ucencta de la marca y su transmJa)On de dotec:hos (sólo en caso de marca en a>propledad}. 

O Copla constancia d• lnser1pcl6n •implo de la en el Reglatro General de Pod8"11 del IMPI. en 1u caao. 

o Documento original q.u:n•=i1:e ~pu~:lldad, en su caso el OOglnal u encuentra en el expediente No. 

D ::1 ~:~=!.~~:.~~1d:a=: ::-:al;; ::,~~=~":U.:m':.rm:::.ª!:~ar. giro y ublcecl6n 
O Oocumenlo de Prioridad. 

Tiempo de re•SXN•t•: El plazo midrno de primera respuesta es de e meses. No apllai la negativa ni la aftrmallva flcia. 

NUm•ro tei.fónlco parm quejas: 
Contrlllori• Interna en .. IMPI 
5624-04·12 O 13 (duecto) 5624-04-00 (conmutador) 
Extenslone1: ~8. 4629 y 4627. Fax: 5624-04·37 
Cofreo eleclfóllic:o: buzon@impl gob mx 

r1n cualqulrr 1rl1ncl6.., d!ld• 'ff• Cllmftll•rlo coi rnp•cto 1 ni• tr•mUt 
llna,1ll11asr11 Slllitm• dt" Altnd6a T1ld6nln 111a11d1d1nl1-SAC1'EL1 
il1 tt"IHeaHI SUO-lO..(l(t ta d D.F. 'I 6t11 mttrt1peli11na, dd laltrlor di! 1 
Rtplíbllt1 lla C'fl•I• par• lf 11m1rill al Ol·I00-00.14100 • d11dt E1t1d01 
Ua/do1'/Clll1•6al l.all·594·3J7J. 

NUmero lalefónlca del re1pon1abl• d•l tramll• para con•ulta•: 5624-04-00 e•te11:Slones 4690 y 4691 o bum c:onsul1ar la pigina 
en lnlemel: -.lmpl.gob m• 
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C,\PfTUl.O S•:cu:r-.;nu 

.Federal nntc la Secretario del Estado del que provenga, misma 'cj~~;crÓ ~egist'r~d~:c~;¡;'l) 1~iec1;d 
legal que ele confonnidad con lo que establece el articulo 121 ele la Leyd~·JaPrci}li~dacÚnd~siri;I 

:·:··.¡.-·· 
determinará la prelación entre las solicitudes que ingresan al Instituto. 

'. ·.· 

Toda~ las solicitudes deben cumplir con ciertos requisitos, para lo cual el ~rtlculo. 179 .de\í Ley, 

dispone que tocia solicitud o promoción dirigida al lnsÍituto, se presentará por.~scrito y ~edactada 
en idiomn español. En el caso de que la< solicitudes se presenten en idioma .diferente; entonces 

Jos documentos deberán acompañarse ele su traducción al español. 

Deberán ser presentadas en formato original y acompañarse de dos copia<, debida mente 

requisitadas, señalando con toda claridad Jos datos a Jos que se refieren los artículos 113 de la 

Ley de In Propiedad Industrial, 56 y 57 de su Reglamento. 

2.-Datos generales. 

Deberá· presentarse solicitud por escrito e incluir el nombre, nacional idad y domicilio del 

solicitante o titular de Ja marca que se pretende regis,trar: 

Naturalmente, dicho titular puede ser una persona lisie.a o moral mexicana, o extranjera, en cuyo 

caso, deberán acreditar su legal existencia. de conformidad con Ja Jcgislaci ón aplicable al lugar en 

el que se hayan constituido. 
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tU:QUISITOS ut: l ... \ SOl.ICITUD Ut:I. 1u:GJSTRO :\l,\RC,\RIO 

. · 3.-Acrcdit:tf:pcrso1la1idad. 

Para el caso en que las solicitudes se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar 

.su pcrsonalidacl .. e'i1 la .fomm en que lo estipula el articulo 18.1 de' Ja. Ley, así como los artículos 16 
- . - . . . . 

y .17 del Reglamen,to, que consisten en lo siguiente: 

a)Si se fra1a de una persona física, mediante carta pode~ si~píc'suscrita ante do; testigos. 

b) Si se tratade una persona moral mexica~~~ -~ecli~~i~ Ín'strumento público o carta poder con 

raliticación .de .firmas ante notario '.o.~6i~~:~f;~,~~~lf~s;Ado ~Jé q~ien :1a otorga, cuenta con 

fa~ultades para ello, y acredita~~º su. legal exi"ct~ncia. :-

Para cLcas~ de los::i·o,s- inCi~os anteriores, la carta 'poder deberá .co.ntencr el nombre, timm y 

domi,dlio de dos ic~tigos y 16s o'torgnntes podrán ser nacionalc; o extranjeros. 

e) Cuando se trate de .una persona moral extranjera, mediante poder otorgado conforme a In 

l<!gislaciún apÚcable de lugar donde se otorgue, en o de conformidad con los tratados 

internacionales. Deberá además, acreditarse la existencia legal de la persona moral en cuyo 

nombre se otorgue el poder y las facultades del otorgante para conferirlo. 

Atendiendo n lo anterior, el Instituto contempla. medidas más efectivas n favor de los 

promovenlcs, n fin de facilitarles el cumplimiento de este requisito, tal y como dispone el articulo 

17 del Reglamento, señalando que tendrá a su cargo el Registro General de Poderes (R.G.P), en 

el cual se inscribii'án los :docuinentos originales de poderes o copias de Jos mi~mos y, para el caso 

en los que procéd~; ~ü legaliza~Íón.· .· 
-- :-:_'-·.·· .. : .. ·.,····.'-·-· '- .. -

Ln in~cr;pción :n'~,; ~~gistro ben~ral de Poderes es opcional; ~in embargo en la práctica resulta 

. s~r ~1uy Ótil, ~~~~ ~n '~iida ~61icit~cl o promoción. basta con .. ~~on'ipaflar una copia simple de la 

con¿Íimcia 'de inscripción en el R.G.P., y efectuar el p~g6 ~o;,:elipo~die'~te por concepto de 
' ' . ·-' "' - .. 

C()mpulsn de ~oculllentos, para acre~i.tar In personáHdad._ 
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C.\l'h"Ul.O su-;uNllO Ht'.Ql!ISITOS DE l.,\ SOl.ICITUI> 1>t:I. JU'.GISTHO :\1,\H.C,\RIO 

4.-Domicilio para oír y recibir notificaciones. 

Resulta ele primordial importancia que los apoderados o mandatarios. señalen domicilio en el 

territorio nacional. para oir y recibir notificaciones. toda vez que será el medio para hacer ele su 

conocimiento las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto. por lo que deberá 

comunicarle al Instituto cualquier cambio del mismo. En caso ele que no se dé el aviso de cambio 

ele domicilio, las notificaciones se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca 

en el expediente. 

Las notificaciones, ele conformidad con el articulo 13 del Reglamento, se harón mediante correo 

certificado con acuse ele recibo al domicilio que hubiesen señalado los promoventes para tal 

efecto, o por_ publicación en la Gaceta ele la Propiedad Industrial. También podrán hacerse 

notfficaciones personales en las oficinas del Instituto cuando los solicitantes, terceros interesados, 

sus apoderados o las personas autorizadas ocurran pi:rsonalmente a éstas. 

-s.~ 'fipo de signo distintivo. 

También deberá señalarse el sig_no distintivo que ca_racteriza a la marca, mencionando si éste es 

cicl tipo nominativo, innominado, tridimensional -o 1;,ixtC>, para lo cual el Instituto ha aprobado los 

criterios que han siclo aportáct'i:is por la doctrina· respecto a signos marcarios y que consisten en: 

_ Las_ marcas nominativas o de palabra. también conocidas como verbales o nominadas fonéticas, 

"son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabra•" 42 con independencia ele 

la letra o demás caracteres gráficos quedando, en consecuencia, protegidos solamente el sonido y 

In composición misma ele las palabras, con el beneficio ele quedar grabada en la mente del público 

consumidor. 

"RANGEL MEDINA. David. Op. Cit. Póg. 215. 
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. . ' . . . . . . . . . 
-~_-. R•:QUISITOS o•: l . .\ .SOl.ICITUD DEI~ REGl~n"RO MARC#\RIO 

Efe~;iviuncnte en las marcas nominal ivas no h~y ~uc tomaÍen cuenta la f~rma espeéial de las 

letras, sino propiamente el sonido de las palab..;¡s que se registra, asimilándola más fácilmente lo 

~ual ne»,.a al maestro Rangel Medina a las siguien;es c~njetur:I~·cort ~especto a las marcas 

nominativas: "Estos signos marcarios penetran entre las gentes, porque el público nlpidamentc 

aprende y con facilidad recuerda el sonido de una o más palabras en las que la marca se 

cotri"pone" .~3 

Las marcas innominadas o figurativas, también conocidas como visuales o gráfica•, son aquella• 

que se componen solamente de figuras o dibujos característicos que, "independientemente del 

nombre o denominación, sirven para designar los productos a que se aplican". 44 

Estas marcas a diferencia de las verbales, se reconocen visualmente, ya qué ~u caracter!stíca 

principal es que se componen de distintos signos gráficos, por lo que el. maestro Rangel Medina 

áfi~a que "la marca figurativa, se distingue de In nominativa porque funda t.oda su caracter!stica 

en eÍ sentido de la vista, sin que para nada concurra en ella eioído;·P.en~tran'·eri el público en 

cuanto ofrecen a la vista materia de percepción, grabándose en la· m.;-nte p~·r ffi"~dio d~ I~ memoria 

. vísúal45 

. . . ~· ·~ .. 
Las marcas tridimensionales, son aquellas figuras visibles que se dcsarrolhin .. siguiendo la• tres 

dimension.cs en el espacio: frente, perfil y transversal. Para estos efect~s; <;I R~~Ía~ento de la Ley 

de la Propiedad Industrial dispone, en su articulo 53, que para efec.tos de lo dispuesto por el 

articulo 89 fracción 11 de la Ley, también quedan incluidos como formas.·: tri~i,.¡;ensionales los 

envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos ... 

Es necesario mencionar que las marcas tridimensionales son una forma novedosa de protección 

dentro de nuestro sistema de derecho marcario y cada vez se háce más frecuente la práctica de 

registrarlas a fin de proteger el diseño en los tres planos ya m endonados con anterioridad, razón 

., Ibídem. Pág. 216 . 

.._.Loe. Cit. 
4

" Loe.Ch. 
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por la cuál se rcquié;~ d~ la' p~e~e~ia~ié>n. ~:'rot~g.!:;f.~~ ci~;;ci~~~ci:~~~~~~~,~~s''t~~s. pla~os de 

forma clara. 

Seguramente, por esto Mauricio Jalife Daher, asegura que, ','es reco~1e~dable p~omover su registro 

siempre. que se reúnan las condiciones que sobre el particular cletermina la Ley· d.e la. Propiedad 

Industriál".46 

Las marcas mixtas, conocidas también como compuestas, son :aqueilas ·que. combinan palabras 

con elementos figurativos y muestran a la marca .. co~o::un '~ola el~lll·~~t~ o como conjuntos 

·distintivos particulares. 

Continuando con el concepto anterior, el Dr: David Rangel :Mediri~; pr~iia lnc~llfonnación de 

las marcas mixtas: "pueden resultar de la combinaCión de un.vocabfo:o .. locuc.iÓn'í:on una figura; 

también pueden componerse combinando p~labr:IS y éolore~; •. i~u~Ílll~~íe' I~~ ~lementos de la 

combinación pueden ser a la vez nombre, figura y col~res;;_~7 :. 

En la apreciación de otros autores las marcas mixtas se consideran conio: marcas· ideativas, en 

virtud del juego que se hace con la combinación elementos no.;,ln.aÍivos. y figurativos o del 

ingenio que se tenga para crearlas. 

Por ello es conveniente catalogar las marcas atendiendo a la clase de signos que las constituyen, 

ya que las solicitudes de registro marcario pueden incluir cualquiera de estas modalidades, y de 

confom1idad con éstos criterios, resultará mucho más sencillo clasificar el tipo de marca que se 

pretenda proteger con el registro. 

46 JALIFE DAHER, Mnuricio.Op. Cit. Págs. 242 y 243. 
47 RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. Págs. 2t7 y 218. 
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llEQLJISITOS l>t: l.,\ SOl.ICITUI> DEI. R•:GISTRO MARCARIO 

6.- Fecha de Primer uso de la marca. 

Otra característica ele vital importancia en el formato ele solicitud ele registro marcario, es la fecha 

ele primer uso ele la marca, mismo que una vez registrado no podrá ser modificado, según lo 

establece el articulo 113 ele la Ley. 

Para que la f~cha'cle.prlrner uso sea considerada válida, debió haber siclo indicada en la solicitu el 

iÍlicial que se in~·~cisé ~I Instituto. En el caso ele que el signo distintivo no haya siclo utilizado con 

anÍ~riori,clacl ~.1tpicsentaciÓn ele la solicitud ele registro marcario, también deberá hacerse 

mención de este hecho. 

. ·:···>» ',' ·.-,. . 
L:{:fechacle,primcr uso', establece el reconocimiento alclere~ho que deriva del empico que ele 

b~ena fe, y en ihr.i;a ~6ntinua se realiza ele una marc~,_ así _como In ~xclusividacl para emplearla. 
: ... :- . - ' , : ' . :. . - . . ' ~ : . 

Aú~: cu_~~-d().:parecicrn ser •un , da_to_. irreli:v~nt~, -re~ul~a. ser._ p~r el · _con_trnrio, un _elemento 

trascendental para la ,constitución y.vida de un registro de_ marca. 
' : .. "°'-:.··:· ·'_·:\'. 

'.·:.· 
La pre~isión ~nte~lor lleva ;~fi~arnMa,uricio Jalif~ Dnher, que "La manifestación ele I~ fecha del 

.. •''• -. ' ' ·, . . 
primer uso cle-~na maréaien el fonnato'clc solicitud de registro, reviste vitál importancia, ya que 

el~;~~ s~r exacto ~e incu~c en la causal de n~liclnd consistente en- obi~ner el regist~o con base en 

d~c1'~racio-iics falsas o inexactas". 

Por lo que he mencionado nntcrionnente, la fecha ele primer uso es ele tal importancia, que en 

algunos casos de procedimiento administrativo determina In prelación ele una marca sobre otra, 

ele ahí que considero conveniente hacer hincapié en lo relevante ele la exactitud ele este elato. 
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7.-cti,111ctas. 

Con la solicitud, también deberán presentarse siete etiquetas del signo distintivo, y un ejemplar 

de la marca deberá adherirse en cada una de las copias que la' integran. 

En los ejemplares ele la marca que se presenten con la solicitud, no deberán apnrecer palabras o 

leyendas que puedan engañar o inducir a error al público·, según lo dispone el artículo ! IS de la 

Ley. 

La referencia anterior explica que las etiquetas no deberán contener palabras o figuras que hagan 

alusión distinta al origen, calidad o contenido real del producto o servicio al que se pretende 

aplicar dicha marca, con el fin de orientarlos a una apreciación falsa por los consumidores. En el 

caso de que así suceda, el Instituto deberá prevenir ni promovente a que haga la' modi.flcaciones 

respectivas, a fin de evitar confusiones entre el público consumidor. 

De conformidad con el artículo 56 del Reglamento, queda claro que por' el solo -hecho de 

presentar In solicitud de registro, el solicitante se reserva el uso exclusivo de I~ riia~~ét~I y cóm·o 

aparezca en el ejemplar que se exhiba adherido a la s~licitud con excepciÓn c1.; las l~;enda' y 

figuras cuyo uso no se reserve, razón por la cual no deberán conti;n.;r eleme~t~~ eng-añosos . 

. · ·-· -" . -
' ' -

Las leyendas o figuras que no sean objeto de protección, ·deberán indicarse en el _espacio 

correspondiente de la solicitud_ como leyenda' y figura• no reservables, aludiendo expresamente 

qué palabras o figuras no deberán ser consideradas c~mo parte del signo susceptible 'de registro 

marcario. 
- . ~ -; . ' ' . ·. ' ~ 

Al tratarse de ~arcas nominativas, s~ entende~á qu'e el soli~itá~tc se- reser\.a el uso exclusivo de la 

~arca, en cualquier tipo o tamaño de letr~.: 

En virtud de lo _dispuesto por. el artlcul_o, 11 _del '.'Acuerdo que establecen las reglas para la 
-_- .-.- - - -· - '· 

presentación de solicitudes ante CI Instituto Mexicano de la Propi~dad Industrial ", ... La solicitud 
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.. ·c;e·;egistro de marcas innominadas, se acompañará siete ejemplares del sig~~~~áti~ÚS~/ios que 

~onsistirán en impresiones de la marca en blanco y negro o en color~ ~o n1ay6ré{~i10''.éÍ1; X 10 

cm ni menores de 4 cm X 4 cm. Cuando se solicite la protección de colores, sé:a~61n~~i\~~án si etc 
. / ,,:-. ;_ .' 

impresiones en blanco y negro de la marca de que se trate,· en .el· mismo· tamaño, y siete 

impresiones a colores no mayores de 21.5 cm X 28 cm. 

Para las marcas tridimensionales, deberán aportarse, adémá~. siete ¡;~p~esio~e~· foiográficas o 

dibujos en blanco y negro; en su caso, a colores.en lós tres planos de'lá'rcirina'tricii~ensi'cÍnal de 

que se trate. Se pod;~n ~C:o~paHar ejcinpla~es de nÍiís de uíia' vista cuando una sola no sea 

suficiente para ilustrar t~t.Ólm1mté 1.a .nüirca. 
·.;-_;.·· 

La s~licitud de r~gistrb d~ mar6a :nb~inii ti va no requerirá ir acompañada con ejernplares de la 

misma. 

8.-Tipo ,de cstabll)cin1ic1~t(I. · 

··Un dato sin dudá ~rin~ordial en. la solicitud, es la mención del tipo de estable~irniento, industrial, 

comercial . o de serviéio' en el que se fabriquen o comercialicen pr oduct.os o se puedan prestar 

servicios con la ínarca que se desea registrar, así como el domicilio de su ubicación en el caso de 

• q~~yil se cuen~e c~n un~. CArt. 56 .del Reglamento de laLey de la Propiedad Industrial) 

Sin embargo, este dato también podrá proporcionarse en promociones posteriores, sin que esto 

afecté' la declaraCión de que los datos incluidos en la solicitud inicial son veríd.icos. 
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9.-Derecho de prioridad de una marca. 

El derecho de prioridad constituye uno de los grandes logros de la cooperación internacional en 

maieria de propiedad industrial, constituyéndose en una de las grandes aportaciones del Convenio 

··_de r·arís, y "representa un claro ejemplo del esfuerzo para unificar el sistema de propiedad 

· industrial e'n el ámbito internacional, lo que lleva a concluir al maestro Mauricio Jalife Daher 

. "ª~;i,_i_n~ ~I derecho de prioridad es posible respetar ciertos efectos derivados de la presentación 

· d~- ~~a·: solicit~d de marca en un país, por un plazo determinado, para reclamar esos mismos 

· , de~ee11'os en cualquier otro pais miembro del Unión". 4R 

De esta forma, los artlculos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad Industrial, disponen que cuando 

se solicite un registro de marca en México, dentro de los seis meses siguiente~.cÍe haberlo hecho 

en otros paises, el Instituto deberá reconocer como fecha de prloridad de In presentación de la 

solicitud en el país en que lo fue primero; para conocer dicha prioridad, es necesario que en la 

solicitud de registro de marca que ingrese al Instituto, se indique el 'país de origen, la fecha y el 

número de la solicitud del país en que fue presentada primero. 

Cabe resaltar que las marcas solicitadas no podrán aplicarse a productos o servíc ios adicionales o 
' .- . ,, 

distintos de los contemplados en la que se presentó en el extranjero. Si así fuera, la prioridad será 

reconocida parcialmente y solamente para los productos o servi~ios reconocidos en elpaís de 

origen. 
. ' . : . 

btro punto importante para tener por reclamado el .derecho de prl~ridad de .un registro: y de 

acuerdo al señalamiento del artículo 60 del Reglamento, deberán exhibirse, en un pÍazÓ que no 

exceda de tres meses siguientes a la presentación.de la s~licitu·d: que:ingresó al·InsÍituto; una 

~opia certificada de la solicitud de registro ele marca presentada en ~l paísdc ~IÍg~n;y en su caso, 

de la traducción correspondiente . 

.JK lbkll!ITI. Pilg. 248. 
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· Erl-caso. cié no cumplir con .. estc.último requisito, se tendrá como. no reclamado el derecho de 

~~io.-id~~; a~imisn;~· ·d~b~;¿ ;~exar ~I comprobante ele pago de .derechos por concepto de 

· •.·R~oíicicinÍientc/dei. De~e~I;o de Prloridad. 

Estos elementos.son indispensables para.reclamar la prioridad, ya que, de acuerdo con el maestro 

M~~ri~io• J~llfc Dah~r, "siendo e~ta un der~ho qUe'éve~tualmente puede oponerse a terceros, 

desafiando .el principio cie la prda~iÓn en s~ rónria~onv~ncional, desde la presentación de la 

soliciiud. deben referirse los datos• esencia.le~· p~ra 'e.~it~~ que. posteriormente, al serle citada al 

solicitante una anterioridad, pretenda invocar la .. exisÍencia de llna solicitud. extranjera que le 

brinda mejor derecho". 49 

El propio autor, hace un comentario con respecto ni derecho de priÓridad, que hace más 

comprensible de manera muy explícita, los aspectos en tomo a esta· figura de la propiedad 

industrial, aplicable a nuestro país, y que consideramos conveniente inscribirla por las 

características esenciales que son propias del derecho de prioridad: ·"Por medio del derecho de 

prioridad se logra ofrecer un paréntesis en el que el tiempo, para efectos jurídicos. se detiene. ya 

que las presentaciones realizadas dentro de 1 margen del derecho de prioridad se consideran como 

realizada.~ en la primera fecha. Esto es, por medio de una ficción legal se logra una presentación 

simultánea en diferentes paises, aún y cuando, materialmente, las solicitudes se hubieren 

presentado en fechas di fcrentes" so 

10.-0tros elementos que integran la solicitnd de registro de marcas. 

Además de los datos que deben mencionarse en la solicitud de registro, que ya hemos analizado 

en párrafos precedentes, el artículo 114 de la Ley, así como el quinto del Reglamento determinan 

que a la solicitud de registro de marca deberá acompañarse de los siguientes documentos: 

~" Jbidcm. PáS. 251. 
~0 Jbidcm. P¡ig .. 249. 
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. l. Coniprobant~de pag6de l~s tarifhs corrcspolldielltes ni esiudfi: C!e";i·io1i6i;~d. registro . 
y ex~cdieiÓi1 cÍelthiiJci; (c?n~~p~6'14i;). . .. . . . . .. . . ·· . 

'>,:.~ :,_:: ,. 

11. Los ejemplares de las etiqu~tns de Ja~marcacuiindo se~ inn'ominada; tridin{~n~ional o 
' ' - - .. ' ' - ''-' ,_ -· . - ·~. ' . -

111. Los documentos ·~·ue ~~redilen· Ja' personalidad de.los apoderados o representantes 

legales; y ' 

. . 
IV. La· legalización de los documentos· provenientes ·(!~) extranjero, cuando sea 

procedente: 

Además, las. solicitudes y promociones deberán estar finnada.~ de manera autógrafa en cada uno 
' .. ,- - . 

de sus tres ejemplares, por el interesado o su representante. Todos .. los anexos que acompaÍian a la . . . 

solicitud deberán ser legibles y estar mecanografiados o impresos: 

Para efectos de llevar un control preciso del número de solicilude.i que.i1Ígrcsana;Ít;, eY ln~ii tu~o 
. . . 

Mexicano de la Propiedad Industrial, el articulo 7 del Reglamento previen.e q~e al. recibir las 

solicitudes presentadas por los promoventes, el Instituto deberá verificar que se acÓmpafümde los 

documentos necesarios se anotará en cada uno de los ejempl ares los datos siguientes: 

' - -~ ; 

a) La fecha y hora de presentación; registrándola como fecha legal, cori la ·salvedad de las 

promociones que provienen del interior de la República, para la.~ cu~les s~ registrará como tal, 

aquella en que se recibió la solicitud en la Delegación Federal de la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial del Estado del que provenga, para el resto de la solicitudes la fecha legal será 

aquella que se estampa en la solicitud inicial presentada en la.~ oficinas centrales, para ambos 

casos, detennina la prelación entre la.~ solicitudes que ingresan al Instituto. 

b) El número progresivo de recepción; que le corresponda a cada promoción, que corresponde al 

número de folio de entrada; y 

c) El número de expediente en trámite que se le asigne. 
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-.·._ .,.· - . . . '.: .. ;:,~~-:.'. :-.::· ~- ;:-:.::'. -. ·. :: ·, 

Adcnúis, el Instituto deberá. devolver a 

lngrcsn~as. co1n~ acuse de recibo. 

· .. :-. 
' . '.·. ~ ' 

REQUISITOS 1n: l..\.SOl.ICITUD n•:•~ R•:raSTRo i\r.\RC.\RI() 

los promovcntes un ejemplar sellado de las solicitudes 

Es preciso mencionar, que en caso de que una marca sea solicitada a nombre de dos o más 

; personas, deberán presentarse con la so licitud inicial, las reglas sobre su uso; las licencia' y 

tramitación· de derechos de In marcas pactada• por los solicitantes en convenio por escrito. mismo 

que· deberá contemplar las estipulaciones que sean aplicables a dicha marca con respecto a In 

limitación de productos o servicios: Lo relativo al régimen de licencias de uso; y la cancelación 

que el titular de una mnrcn registrada puede solicitar por escrito en cualquier tiempo. 

61 



CAPITULO TERCERO 

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN 
DE UN REGISTRO DE IVIAkCA. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



C.\PfTUl.C)·-rt-:RC•:ltO 

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

Es preciso mencionar que los registros marcarías son una' forma (J.; protección jurfdica de la 

propiedad industrial y que estimulan a las empresas a mejorar su~ procesos de ~rod~'écióri,fcÍrmas 
ele comercialización y esfuerzo de su competitividad frente a 'los 'demá:;'<:éom:petldore s, 

propiciando e impulsando el mejoramiento de la calidad de los ,bienes que ~'r~duzcano de los 

servicios que presten, confonne a los intereses de los 'consumÍclo~es. ,E~ 'esta medida, 

consideramos de gran importancia el análisis pormenorizado del procedimienté>, ~,~e debe seguirse 

con respecto al registro de 1 a< marca< en nuestro país. 

Dicho análisis planten ser una herramienta que permita comprender de ~nnera precisa las 

disposiciones destinadas a regular las instituciones que conforman la Propiedad Industrial en 

México. A través de la presente int<'.rpretación, se contemplan a<pectos prácticos determinantes 

ya que podrían figurar como com,piemento a las disposiciones legislativas. Estas aportaciones 

están encauzadas a lograr una visión más exacta y objetiva del procedimiento de registro de 

marcas, en virtud de lo cual se pueda comprender la fonna en que el procedimiento de oposición 

al registro de las marcas resultaría una alternativa actual y eficiente para el registro y 

conservación de derechos. 

1.-Principios de los Registros Públicos y Registros de unaMarca. 

El principal propósito que se persigue al solicitar el registro ele una marca ante el Instituto 

Mexicano ele la Propiedad Industrial, prácticamente es obtener el reconocimiento y conservación 

ele los derechos ele propiedad industrial y con ellos Ja protección contra actos que atenten contra 

estos derechos. Los mismos fines busca el registro ele otras ela<es ele derechos que provienen del , 

derecho civil o mercantil, como los Registros Públicos ele la Propiedad y del Comercio:' Por ello, 

creemos necesario comparar las diferentes normas aplicables a los regí siros públlc~s, q~;; pueden 

compararse con el registro ele las marcas. 
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lnt.entaremos en' principio analizar los postulados aplicables a cualquier tipo de registro público, 

.co~10 es el Re~istro Público de la Propiedad o el del ComerCio, segú1-1 lo .-est~diá el derecho 

co1nún, a fin de definir en qué medida son aplicables dichos principios, a la institución del 

regi.stro de la.~ marcas que es el objeto particular de nuestro estudio. 

El rimestro Jorge Rfos Helling, en su obra La Pníctica del Derecho Notarial, asegura: "Podemos 

· d~finir genéricamente a los registros como aquellas instituciones dotadas ·d~ fe pública que 

b.rindan seguridad juridica a los otorgantes de los actos, sus causahabientes o terceros, a través de 

la publicidad, oponibilidad y a veces la creación de estos actos jurídicos, o bien de hechos con 

_relevnnciajuridica". 51 

Su afirmación sobre los diversos tipos de registro, sitúa los siguientes puntos: 

a) Registros locales: son aquellos que se encuentran designados para· publicar actos o hechos 

de competencia local, réscrvados a las Legislaturas de los Estados,_de:la.Féderaeión en 

cuanto a su creación y potestad. Ejemplo: El Registro-. Ci".il, .de-: la;Propiedad, del 

Comercio, etc.; 

o":.~::·:·, ·~ ;":· 

b) Registros federales: a estos registros se les encomienda la IÚbor":'ci!;''pliblicit~r actos o 

hechos de competencia federal, ejemplo: Registro NaCio11al,de-1~t~~i6'::sfo~;.;nj~ra.~, 
Registro Marítimo Nacional, Registro Agrario Nacio~aÍ, R~gisÍr~}~ciir;l-~iEl~ct~~es y 

el Registro Público de Derecho de Autor; ·· ... :• •.•. ';),·;··, _ ._ '.i •.:•' _. J 
. ~ -:. <.:.-.:! ·<::'..' ~F- _:;~ ::,'" 

e) Constitutivo: es aquel registro que se crea para inscribir a~tos'Cjurldicds(Ic\s ~uales 
únicamente se perfeccionan, surte~ efectos entrnI,as ~~~~ ~- fr;~;~ i·t;~~e;¿~,'después d,e 

la inscripción de estos, ejemplo: Registro· AgrariC>"tl?cio~;1;'~~~is¡~c;\1~' J\soci~cio~~ 
Religiosas 

" RIOS llELLING. Jorge. LA PRACTICA DEL DERECllÓ NOTARIAL. f:DITÓ.RIAL MAC. ORAU-HIL, 
México. 1997. Plig. 257 · · 
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el) Declarativo: es aquel registro que se crea únicamente para brindar el servicio ele 

publicidad a terceros y ele hacer oponibles los actos o hechos inscritos en éstos frente a 

cualquier persona, pero sin depender ele este registro la existencia ele los actos, ejemplo: 

Registro Público ele la Propiedad y ele Comercio, y actualmente el Registro Público del 

Derecho de Autor. 52 

Partiendo ele la clasificación antes mencionada, pócl emos enmarcar al registro ele marcas dentro 
. . . . 

del registro de tipo mixto, constitutivo y declarativo en cuanto a que el registro de una marca 

produce como .efectos el _brindar el servicio de una publicidad, y además de hacerlo oponible 

frénte a tercer~~. pero sin que la ~xisten~ia l\lism; del derecho a usar la marca dependa de su 

registro. 

Efectivamente, nuestro derecho en matéria,' permite a unapersona hacer uso de una' márcasin que 

para ello tenga que re,gist~rla: Sin ~JÍt~~rg¿',:~s.~~c<,>mendabÍe que~quien ~se.u~a marca, la 

.registre a fin de protegerla frente a terceros, y de adquirir la facultad de utilizarla·e~_exclusividad. 
::-,,:<·.·.:·.·~{·~:_,,._: - ~- --._--.:·,.::'~'.::,",'--'· 

,·. :.-~ .. -~.:, 
Tal es el caso previsto por el artfculo 87de la Lé§dé la.Pr~pieda~ l~du~t~i~.1. q~edispone que los 

industriall!S, comerciantes o prestadores de servicios pCldrán. hacer usC>de'marcns en .la industria, 

en el comercio o. en los servicios que, P.~:~ff.~~.~~yHi.~~~?~u~:si~ ·~;,,b~r1~~ el d~~~ch6 a sú uso 

exclusivo si se obtiene mediante.registro en eJ Instituto Mexiéanó de la Própiedad lnclusfrial. 

•.'; .. r,i:/:.:·;.,,.:,~ ;,;', ,'1',"" 

Esto significa que lo que confieré el registro de.la•i'¡;,arcas es la oponibilidad del derecho frente a 

terceros, y el poder utilizad~ e~· f~~~;:~~d~~i~a, pero no su existencia misma, por lo cual 

éonsideramos que el registro:·de'. l~.:~~rc~i ti~ne algunas de las ca racterísticas que remite Jorge 

Rios Helling, al hablar de registros'd~~larati~~s. 

'
2 toe. Cit. 

64 



~-·->-:-:--~-~------··"-'--'" ·:~·' 

·.:;} ¡-~<.:~:~ : ., 

'. • ;i_ - • '; ' - • • ·:.,~_;:.:.-.,..,,-

c6i~i:ide en ei10. el mncstró oa~id il:lri~e1.M<!dil1~.·¡,1 afirnmr que "Én cuáilioa las marcas, el 

.. rcgi~tro o depósito, prescrito o fhcultnd~ p~t° 1~ ley; no tiene siempre el efecto de originar el 

derecho; Ln propiedad de la marca adq~Íé~a~e· ta~ibién. por In ocupación; nins la protección legal, 

conforme ni sistema adoptado e~ er derecho positivo de cada pa!s, puede subordinarse 

eseneinlmente al registro o no depender de esa fom1alicla el. De ahí que se diga que el registro es 

atributivo o declarativo de la propiedad. 

De lo expuesto, se concluye en primer Jugar que la intervención del Estado en el dominio de la 

propiedad industrial, a través de sus funcionarios administrativos, tiene como fin crear y conferir 

derechos en exclusiva ni titular de un registro de marca, asimismo. reconocer y garantizar 

derechos subjetivos preexistentes. organizando su protección jur!dica. Los actos de concesión de 

registros, por su contenido o por sus efectos son constitutivos de derechos,'·¡¡~nque denotan 

caracter!sticas de efectos declarativos" S) 

Asimismo. en cuanto a manifestar que el registro ele una marca es ele igual forma declarativo del 

derecho al uso de la marca, nos lleva a la disposición ele In Ley de la Propiedad Indústrial en tanto 

que en su artículo 92 dispone que el registro de una marca no producirá efecto alguno en "contra 

ele un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante. 

para los mismos productos o servicios, siempre y cuando hubiese empezado a usar la marca, de 

manera ininterrumpida, antes de Ja fecha de presentación de la_solicitud de registro~· .. 

Lo anterior confirma que en nuestro derecho, puede existir la titularicl_acl ·de íi~a ~arcan fav or de 

una persona sin tener el registro de la misma, la háya venido utiliZa~do ~nt~n(),:;;,ent~. lo que se 

refuerza al establecer la disposición legal citada que ~I tercero i~tere;ado es;~~.\ facuÍtaclo para 

solicitar el registro a su favor siempre y cuando, ejercite un~acción de m1Jid~d-.cle registro que 

afecte a su interés. 

"RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. Págs. 109 y t 10. 
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' Jorge Rí~~ '1-Íélling, indica que dentro de los principios aplicabl~~~~I Regi~tro Público de la 

Propiedad y d~I, Comercio está el de prioridad, en el sentido de q~~ -.. ~I ~ri~~r~ en -inscripción es 

CJ primero en d~rech~. No el primero en tiempo en realizar el acto,· si~¿ ~(prirne~ocn su registro. 

E•to es base de lá seguridad jurídica. El artículo 3013 dclCódigoCivilscñala: -Ja preferencia 

entÍ"c derechos reales sobre una misma linea u otros derechos ~e d·c;crmin~;á por Ja prioridad de 

su inscripción en el Registro Público, cualquiera que sea Ja fc~ha de su co~stituciÓn". 54 

En tanto que el llamado principio de publicidad, aplicable al Registro Público de Ja Propiedad y 

de Comercio coincide plenamente con el derecho de marcas. 

Por -su parte,' el maestro Ramón Sánchez · Medal, plantea que dicho principio de publicidad 

consiste, en que "cualquier persona puede consultar las inscripciones existentés en el Regist ro y 

obtener copia' certificadas de ellas o constancias de inexistencia de las misma'"· 55 

Compartiendo esta opinión, podemos considerar que Ja misma puede aplicarse al derecho 

marcario porque efectivamente, la Ley de Ja Propiedad Industrial establece en su artículo 185 y 

18 de su Reglamento que los expedientes de registros que se encuentren vigentc5 estarán siempre 

abiertos para todo tipo de consulta• y promociones. Asimismo, el Reglamento de la misma Ley, 

en el artículo 19, dispone que toda persona podrá solicitar Jos documentos originales que 

acompañaron a sus solicitudes o promociones, ª'¡ como Jos objetos exhibidos,' y obtener copias 

certificadas de Jos documentos que obren en Jos expedientes relativos a derechos_ concedidos o 

registrados. 

' .. ·. 
En cuanto al llamado principio de inscripción o de oponibilidad consiste en que el "neto jurídico 

de que se trata no puede perjudicar a Jos terceros, a menos que se haya'registradó". 56 

Este principio del Registro Público de la Propiedad, al que ya hemos h~cho referencia, sólo es 

aplicable al derecho de marcas en fonna inmediata, pues como se mencionó se dan cruios en que a 

"RIOS llEl.LING. Jorge. Op. Ci1. Pág. 266. - _ · --
'·' SÁNCllEZ MEDA L. Ramón. DE LOS CONTRATOS CIVILES. Editorial Porrúo. S.A. Mexico. 1976. Pág 476 
'''Loe. Cit. 
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p~s~r de e~tai' r~gi~iracla u_ni.;íi~fca;~ ~() '~Ü~cle·,~~r;opo'nible a. tér'C~io~ q~~ ci.;' ¡;~~~~- fe la vengan 

explotando prira IÓs mismci~ o siinilarés produé:iós Ó servicios .. 
• - ..... ~'C::. >: ·,., .; . ' -: - ·.;_ ,·J." . • .· ..• ··.·, '. - .c.,'_>~:~.·,··:.· . 

·Salvo est6~~ns_o,s'cl~.Cxci!~cióri,}e ;plica 16 clisp~~~to por el artÍ~ulo _87 de la Ley de la Propiedad 

hú:ÍÜstri:il~ en.el seniiéló de q~e el de~echo al uso exclusivo de una marca se Óbtiene mediante su 

regisiro en el.ln~tÍtut~? : 

E~tci slg11ifJcn_quei:J principio de oponibilidad, no producirá sus efectos si no existe el registro de 

··las nmrc~s q~c.Óbie~gan •industriales, comerciantes o prestadores de se~Ícios, ante el I.M.P.I . 

. Desde una óptica comparativa entre el principio de la Inscripción y la ·anterior disposición de la 

Ley, :ta~1bié~ rios encontramos con el hecho de que las 'caracte;ístiéas de ·oponibilidad para 

ambos, tienen Ías .;,ismas bases para producir sus efectos, ~ri:el entendld~de ~u~. el derecho que 

~e ti~ne s~bre un registro marcario, no es oponible frente ~ terceros; si~Ó h~Ía ~I moménto de su 

obÍe·n~iÓn a~t~CI Instituto; de la misma forma que nos~ producirá efectos contra terceros un acto 

~e e1~ajenación o gravamen de derechos reales que no fuera ins'crito en elRegist~o Público de la 

Propiedad;_ -

El. anterior punto comparativo se explica, por el hecho de que ambas figuras jurídicas se fundan 

en. bases idénticas para que pueda surtir plena eficacia la oponibilidad frente a terceros en el 

ámbito jurídico. 

2.-Signos que pueden constituir una marca. 

Cualquier denominación elegida por el solicitante prácticamente puede ser emplead a y registrada 

como marca, siempre y cuando no invada los derechos de un tercero, que haya obtenido un 

registro igual o similar en grado de confusión, con anterioridad. Tanto las denominaciones como 

las figuras pueden referirse a cosas existentes, o bien, a elementos originales que carezcan de 

significado. 
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De forinn más generalizada, la Ley de.la matcr.in'.establece en.s~·nnlculo S?.que pueden constituir 

una marca los sigúientes signos: 

a) Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente . distintivas, susceptibles de 

identificar los productos o servicios n que se aplique~ o ~'rnten d~ npli~~rse, frente n los de 

su misma especie o clase; 

b) Las fomms tridimensionales; 

e) Los nombres comerciales y. denominaciones o razones sociales, siempre que no queden 

comprendidos en el anículo siguiente, y 

d) El nombre. propio de una persona lisien siempre que no se confunda con una marca 

registradá o un nombre comercial publicado. 

3.-Signos que no pueden constituir una marca 

La Ley también hace referencia ex pres n de aquellos elementos que. no son susceptibles de 

registro y que se consideran como causa• que impiden su otorgamiento. 

En .su obra Comentarios a. In Ley de In Propiedad Industrial, Mauricio Jnlife 57, engloba esta• 

causas, de confonnidad con los siguientes criterios: 

I) · Por no ser distintivas; 

2) Por ser descriptiva.•; 

3) Por tratarse de si mbolos oficiales; 

"JALIFE DAllER, Mauricio. COMETARJOS A J.A LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Editorial Sista, 
S.A. di! C. V. 5n. E<liciún. México. Octubre 2000. 
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4) Porind1~cirúri-oro:cC>nrúsiór1;, ''·· '· .· 
5) Por estar íntimamente vhÍculada~ a urÍ:Í persona Ó en1presa;. 

6) Por afectase derechos sobre ni~¡:c,;_.;; ~~~~i~1n~~te reconocidos. 58 · 
,: .. ·'.'.,;•.' t 

. ·~< :t '.~·-;· 

Podemos agregar a los anteriom1ente. en·~~i:'i~cl~~- otras causa• de no registrabilidad de un signo 

marcarlo, que también se contempla~ ~íi cJfvenio~ n~ÍcÚlos de la Ley: 
' '".o--·.·· ,. 

2.-Porque sean contrarios a In moral, ~J orden público o a la• buenas costumbres; 

3.-Por contravenir cualquier di~~osiéión legal; 

Esta• causas que detemlinan que un signo no sea susceptible de registro, pueden referirse a la 

falta de capacidad distintiva en relación con el producto o .servicio para el que se solicita, o 

porque resulta ser engañoso o consistente en símbolos inapropiados, pero también comprenden 

aquellos casos en Jos que el signo, aun siendo registrable, no está disponible por existir derechos 

anteriores reconocidos a un tercero de buena fe. 

Examinemos cuáles son la• causales que constituyen un impedimento legal para otorgar el 

registro de palabras o figura•, de acuerdo a Ja referencia del artículo 90 de Ja Ley de Ja Propiedad 

Industrial: 

FORl\IAS TRIDll\ÍENSIONAL.ES DINÁl\llCAS. 

1.-Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animada• o cambiantes, que se 
. . . ' 

expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles; 

'"lbidcm Pñg. 105 
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GENÉRICOS. 

11.-Los nombres técniCos de uso común d.e .. los prnduct.os o· se..Vicios ·que pretenden 

ampararse con la marca, así como.aqudlas palabras que, en .el lenguaje corriente o en las 

prácticas comerciales,: se hayan· C~~Je·~·id~·, b~; la éi~~·i~nri·ci.Ó~~- uSu~Í ·o,. g'e'1.érica de los 

.:: .. ·>:·:::·· ":;·::·."" misn1os; 
·->.\:?~ , ... , 

111.-las formas tridimensionales' que ~eari'~~I do111Jnlo público o que se hayan hecho d~ 
.· :_ .. .'o·. ; ... 

uso común y aquella5 que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como 

la forma usual y corriente de: IÓ~ productos o lilimpuesta por su naturaleza o función 

industrial; 

MARCAS DESCRIPTIVAS. 

IV.-Las denominaciones, figuras o fom1as tridimensionales que considerando el conjunto 

de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de 

protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descripti vas 

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; 

LETRAS Y COLORES AISLADOS. 

V.-Las letras, los dígitos. o los colores aislados, a menos que estén combinados o 

acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un 

carácter distintivo; 
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Vl.-La trad~~ciÚ a 6'tro~ idi~in,;;, I~ tari;ción ortográfica caprichosa o. la construcción 

arti licia( de palabra{ no registrables; 

ESCUDOS, BANDERAS, EMBLEMAS\' SIGLAS. 

VII.-La• que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblema.• de 

cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las 

denominaciones. siglas, símbolos o emblema• de organizaciones internacionales, 

gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocido 

oficialmente, así como la designación verbal de las mismas; 

SIGNOS OFICIALES\' MONEDAS. 

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

adoptados por. un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o moneda5, billetes 

de banco, monedas conmemorativa• o cualquier otro medio oficial .de pago nacional o 

extranjero; 

REPRODUCCIÓN O IMITACIÓN DE PREMIOS OFICIALES 

JX.-Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación ·gráfica d~ 

condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, 

eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente; 
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DENOMIN,\CIONES GEOGRÁFICAS, MAPAS\' GENTILICIOS· 

X.-Las 'denomi11aéion~;'.Jie~s~fica~.·\rI~iÍis o comunes,: y Jos mapas, así como Jos 

gentilicio~. ~~ri¡b~~{ y;Íié!j.,~í~os,)~,;ñd~'in,diqJ~n: I~ • pro~ed~nc:iá •.de Jos productos o 

servicios y puedan ~rigín'ái- confÚsiÓn o error en cuanti>"a su procedencia; .. . . . ~ . .. . ' . , 

DESIGN,\CIONES GEOGR.l.FICAS ·coNOCIDAS POR LA FABRICACIÓN DE CIERTOS 

PRODUCTOS. 

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

de ciertos productos, para amparar éstos, excepto Jos nombres de lugares de propiedad 

particular, cuando sean especiales o inconfundibles y se tenga el consentimiento del 

propietario; 

NOi\lllRE. SEUDÓNli\IO, FIRi\IA \' RETRATO. 

Xll.-Los nombres, seudónimos, finnas y retratos de persona.~. sin consentimiento de Jos 

interesados o, si han fallecido, en su orden del cónyuge, parientes consanguíneos en linea 

recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado; 

OBRAS\' l'ERSONA.IES. 

Xlll.-Los títulos de obras intelectuales o artfsticas, así como Jos títulos de publicaciones y 

ediciones periódicas, Jos personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de 

caracterización, Jos nombres artfsticos y las denominaciones de grupos artfsticos; a menos 

que el titular del derecho correspondiente Jo autorice expresamente; 
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.,· ~IAl{CASENGAÑ~SAS. 

XIV.-l.as denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al 

púbHco o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones 

sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan 

amparar: 

MARCAS NOTORIAS. 

XV.-Las denominaciones, figuras o forma.~ tridimensionales, iguales·o semejantes a una 

marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a 

cualquier producto o servicio; 

CONFUSIÓN DE MARCAS. 

XVl.-Una marca que se~ idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámi te de 

registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o 

similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea 

idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla 

a productos o servicios similares, y; 

CONFUSIÓN ENTRE MARCAS V NOMBRES COMERCIALES. 

XVll.-Una marca que sea idéntica o sem.ej~nte_ ~~ g~·do ,de confusión, a un nombre 

comercial aplicado a una empresa o. a,' un ~stabJ~diTiientó' industrial , comercial o de 

servicios, cuyo giro preponderante sea I~ elab~raCió'n':;·a venta· de. los productos o In 

prestación de los servicios que se pret~.icia '~;n~;,:,¡~Tc~n la marca, y siempre que el 

nombre comercial haya sido usado con anterio,rÍ,da'ct~ .1.a f~cha de la presentación de In 

solicitud de registro de In marca o Ja de, uso '<leclarad;;'de la misma. Lo anterior no se~ 
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aplicable, cuando la soÍicitud d~ 1;1iir~ala prcselltecl titula~d.iino.;,br~comerci~I. si no 

existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado. 

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida, sólo cuando_ :Un sector determinado del 

público o de un sector comercial del país, conoce la marca como.'éonsecuencia de las actividades 

comerciales desarrolladas por una persona que emplea esa marca .en relación con sus productos o 

servicios. También ~uando el conocimiento que se tiene d~.1~ ·~arca en un determinado territorio 

es consecuencia de la promoción o publicidad que se haga de .tal11isma; 
:: f 

Este impedimento procederá en cualquier caso en qu~·et'ú~o;de la marca pudiera cre11r confusión 

o riesgo de asociarlo con el titular de la march' ~u'~ '!~e ~()~~·id·~:.i c~1~ a~ttel~ción, como 
notoriamente conocida. ·., ., .,~}·o,.,.'c' ',.~, C <.;:' · ; .. :e . ..... . . 

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

~a:~o::::~:fi::r ~::;11~~n:~á~::~o:~~tt0::tifr¡;e~i1~~!i~~~.~~~~~j.~:de~~\i:~:~~:::t:~ 
ílexible a la interpretación de la ley,·con' respecto a la'viabilidad delotorgamientó de un registro 

1narcario. 

Resulta conveniente esta disposición, d.ebido .ªque podemos observar en la práctica, que algunas 

solicitudes de registro de.· marca contienen elementos que podrían considerarse como 

impedimento legal para conceder un registro; y si se aplicaran de manera estricta las 

disposiciones de la legislación marcaria, entonces resultaria que estas solicitudes serian 

rechazadas por alguna de las causales invocadas anteriom1ente, por lo que al efectuar un análisis 

global y en su conjunto, resulta que las mismas no incurren en dichas causales, y por lo tanto son 

concedidas. 
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4.-Exámenes que deben aplicarse a la soli~itnd. 

Con el fin de determinar Ja viabilidad del otorgari;·ient"o de ~n-·re~istro de ;,,arca, las solicitudes 

son sometidas a una serie de etapas que rorm'an· parte d~J procedimiento para el registro de 

marcas en México. 

La Ley de Ja Propiedad Industrial y su Regla~1~-nto, detenn.inan que debenin cumplirse con los 

requisitos de la primera etapa, para continuar" con" Ja siguiente, es decir se efectuara un análisis 

sC>bre c~~iones de fonna y de fondo de la solicit~d de marca. para de esta fonna dar oportuno 

~eguimiento al proced.imiento, hasta llegar a I~ ·culminación y otorgar o negar el titulo de marca. 

A estas etapas se les denominan exámenes, y cada una tiene una función distinta según 

analizaremos a continuación. 

5.-Examen de forma. 

El artículo 119 de la Ley dispone que una_yez recibida la solicitud, se procedeni a efectuar un 

examen de forma aplicable tanto a la solicitud, como_ la documentación exhibida con ésta, a fin de 

comprobar si se cumplen Jos requisitos legales y reglamentarios. 

. . 

Este examen c_onsiste eri un análisis_ del cumplim.iento que _se .·haga de Jos requisitos de Ja 

soli-~ltud, "qu~\C>:nprenden ·desde el adecuado llenado· de los datos en fonna clara y precisa; la 

con:~cia descripción de los productos o servicios a los que pretende aplicarse el registro marcarlo; 

que Ja clasificación corresponda a los productos o servicios que pretendan ampararse, de 

conformidad con la cla~ificación listada en el articulo 59 del Reglamento de la Ley; que el 

acreditamien to de la personalidad del apoderado o representante legal, sea confonne a la 
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legislación aplicable del lugar dónde ~c;ot~rguí.l'ét pÓder,·'cí ,C!.!' ncÜerd.J'ul.os tratados 

intemacionales; que los datos ::ip~rtdd~;;~.i lb~ éÍÓi!~ii~entCÍs qUc.se ~n~~an; se~l1 é.J~gruentes con 

los de la solicitud; que se señ~le:domiciÚó;~r1t~fr-iiJ~ii> ~a~ion~l ·p~rilCirry·:~ciblr noiiticaciones, 

así como la ubicación. y tipo de est~bléc,in~i·i:nl.J;·~ue ~I ruínl.!r~ 'de copia~. adjunta~ sea el 

requerido y que cada una lleve fi~a'.~~t,?~~f~;·~.~~~ ad~más" ~-.:, acompañe forzosamente del 

comprobante de pago de fa tarifa corresp.J1~fii11'~. etc. t 

Cuando la solicitud de registro• ;ea sobr~ ~~a'~iir~a i~nómindda, mixta o tridimensional, deberán 

analizarse con detenimiento los ~lemen;o;~~e i~;~g~n\rui· ctiquet~s anexas. 
< - '- .,,.,·-.• ... ,·:·-· • 

,.-~ . :.;/- , .. 

Necesariamente estos elementos deben coincidir é~n la d~nominaCión solicitada, a menos que, se 

especifique expresamente en el apartad¿ ho;:f~sfi~~die~i~: :dc,Íeyend:i.~ y figura~ no reservables, 
"' .. .,.- . . ·~·,_ • . - .• ..... "' ·.¡"·'" .. · '• ' ' 

las palabras que no forman parte de' ladenominaciÓn~: veriticaríd o que no contengan palabras o 

figuras que puedan inducir a erro~ d1 públi~oco.~s~ri1id~r. , 

Las marcas que reclamen fecha de prioridad, de~~n\¡,•:cumplir con los requisitos analizados en el 

apartado correspondiente de éste capitulo. 

6.-Examcn de fondo. 

Una vez satisfechos los requisitos del examen de forma, se procede a realizar el examen de 

fondo, a fin de verificar, como establece el articulo 122 de la Ley;si.la.marca es viable para su 

registro. 

Manten.iéndos.<: bajo el mis~~ concepto de ~t~ disp¿~iCiÓ~ .lcg~I, M~urici~ Jalif~ ahonda con 

respecto al examen de fondo qUe. "consiste e.r:r. determina~ si· 1,a marca piopuesta a, registro incurre 

en algun:ide faS prohibÍi:iones qu~ c~;1tie~~ él~rtlc~lo, 90de: f~ r.::~.1:; o si fo marca no es 
--'"--
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registrablc por otra rcstricc ión, con10 ser contraria a la moral o las buenas costutnbres, en 

términos de lo que determina el articulo 4" de Ja misma ley" 59 

En virtud de que el examen formal se enfoca al análisis propiamente de los requisitos o aspectos 

de carácter administrativo de la solicitud, el examen de fondo, en cambio, se realiza con la 

intención de determinar si la solicitud o la documentación exhibida con ésta cumple o no con los 

requisitos legales o reglamentarios. 

- . . . . . -
7.-Examen F~rÍétic~ . 

. Se.basa en un sis.tema de búsqueda fonética, en el cual se analizan en cuanto a su sonido, en una 

primera sección aquellas denominaciones que pertenezcan a la misma clase de productos o 

servicios que la solicitud de registro de marca solicitada, y en una segunda sección se estudian 

todas las denominaciones existentes que contengan rasgos de semejanza o identidad sin importar 

que protejan productos o servicios de clases diferentes, lo anterior en virtud de la existencia de 

diversas clases que se encuentran estrechamente relacio nadas entre sí. 

También se estudian otros elementos de esta~ denominaciones tales como el tipo de marca, si es 

innominada, tridimensional o mixta; si se trata de un expediente en trámite o de un registro 

concedido y en este caso, su vigencia y fecha de otorgamiento del titulo; la fecha legal de la 

solicitud; el nombre, denominación o razón social del titular, los productos o servicios que 

protege, el tipo de dictamen que se le da a un expediente en trámite, mismo que detem1ina la 

situación en que se encuentra; la fecha de la última promoción presentada y, en su caso, si la 

marca es objeto de un procedimiento administrativo. Incluso se señala la fecha y número de 

prioridad para aquellas solicitudes que la reclamen. 

''' lbidcm. Png. 255. 
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, El se11tido- de•oplicar este_ examen fonétic~ a: 1:~ solicitudes de registro de marca, es para 

.-é~11;probar- si entr~ Jos demás signos -solicitados, que se enc~entren todavía en trámite o Jos ya 

registrados ,con antelación, existen otros signos idénticos o semejantes en grado de confusión, Jo 

cual constituye un impedimento para otorgar el registro solicitado. En caso contrario, que 

pudieran desestimarse como anterioridades o impedimentos para su otorgamiento. 

Naturalmente, el examen fonético no es aplicable para las marcas del tipo figurativo e 

innominadas. 

Si una vez aplicados Jos tres- tipos de exámenes, existe algún impedimentÓ legal para el registro 

de Ja, marca,• si -e~isten anterioridades fonéticas -o• en_ cuanto a Ja' figura,' el- Instituto deberá 

comunica~ por csé;ito al soli~iíante ~u~JquiersoluciÓn o req~eíimiento. -_-

De -- ac~crZ ~ ,~:~ esta¿eci:d-~ \~n ~, -ari.1ci1r• ¡ 22 d: i~· Ley de •• )'~-; ~ropi~dad Industrial, Jos 

p~~Ín<lv~nl~~-c~~~l~~·-~~n ~-~: ~i~~-de 'cl~s h;~;,;,_~ pa..;; ;~¡;~~ri~r-lo~• ~~;~~e~ ~ m~isiones en Jos 

--qu_e h~h,i.,~e~. in~~ñ:id;i; ~::~~;if :hiii~ife:,ta~ ,;, qué; a' s~ der.,chil ~~;iri~e~~a- e;l cuanto a Jos 

impedimentos y anterioridades citadas. 

Lo~ interesados cuentan con un plazo adicional al mencionado en el párrafo an-terior, de otros dos 

n1cscs, para dar cumplimiento a Jos requisitos que les fueron notificados, sin que para ello medie 

solicitud. Sin embargo, deberán comprobar el pago de Ja tarifa correspondiente al mes en que se 

dé cumplimiento. Esta prórroga automática se contará a partir del día siguiente al del vencimiento 

del plazo inicial de dos meses, y se encuentra estipulada en el articulo 122 bis de Ja citada Ley. 

Mauricio Jalife Daher coincide que "con Ja inclusión de este precepto en las reformas de agosto 

de 1994, se pretendió simplificar al máximo el trámite de registro de una marca, al 'integrar Ja 

prórroga de dos meses normalmente concedidos para dar respuesta a un requerimiento u objeción 

oficial, al término inicialmente concedido, de manera que el término, para fines prácticos, se 

convierte en uno solo de cuatro meses ... Cabe mencionar que de conformidad a _la nueva 

normativa del procedimiento de registro marcas, ya no existe Ja posibilidad de solicitar prórrogas 

sucesivas, como acontecía en el pa•ado. 
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'·~-, ··=·:'->· 
La prórroga conte;iij,Jadáe~·e~!e pr-¿.,.:;¡;.t;,~~:la Ó1íica que procede, por lo quéeu"Íquier airo plazo 

solicitado por el iriteresacío' para\1~'r'cóíítestación o cumplimiento a un rcquerinii~nto oficial, será 

·ineviíablementedenegado". '"' · 
~,.. .... 

Habrá que considl!rar c)úe al dnr eumplin1iento de las resoluciones o. req~¡,rh'!Íientos que notifique 

el In~Íituto d~niré> 'd~I pl~iri Ódicional, .tendrá qUc pagnrs~ la tarifo-vigenÍc por la reposición de 
f ··:.. ·'": ;.d, .... ;::.·-~ ;7. 

documentació~, misma quéserá .cubierta por cada mes.Nat~ralnienie;'si -~I cumplimiento se 

gen~ra en el 'c:urs~,d~J ~~gu~¡o mes, '1a cantidad a pagar será'j,d~J~:~;d~s' ~le~~s: El comprobante 

de dicho pago débcfá ane'.xarse ala promoción. 

Esfundaméntal en ~ste án¡bito la dispo~ición del articulo 1~2 ~~ í~ ~:/d~I~ p;;;;i(;dad Industrial 

que_ dcte~ina ~ue se tendrá por abandonada la solicitud, ;n ~I ca.~d' ele~~,/ eÍ pro'~ov~nte no dé 

éun1plimiento a lo~ requerimientos -formulados por el lnslii~io, ya sea dentro~ del-plazo inicial o 

en el adiciona);· 

Centrándose en la _citada disposición legal, Mauricio_ Jalife Daher explica que "Los'efectos 
' . --

derivados de que una solicitud se tenga por abandonada se traducen en que la -misma deja de 

representar una expectativa de derecho para el solicitante, y al propio tiemp(), pierde los derechos 

de prelación que le pueden haber correspondido de acuerdo_ con su fecha de• presen_tación. 

Al abandonarse una solicitud bajo el supuesto del artículo en comento, el_ i~i~resado pierde toda 

oportunidad de invocarla como fuente de derechos, y e'n témiinos' geñerales':se' estima que la 

solicitud se desecha y considera como no interp~esta. E~te es- el sentidd e~ que'~e pronuncia el 

artículo 8° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Ind_ustrial, que d:eten~ina_~ue en ni.ngún 

i.c• Ibídem. Póg. 256 
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'éa<o ila<lrá'réáii~darseé1 1n;rriii~ o'pro¿eétil¡;i~;i:t~~;~~11iriíí~6 Pº~ªº:;~adñ6"a~ir'~.;1idtu<l que 10 

i~liciÓ.61 , • ' ''3 •.' _.; ,J; '.::t , '';•;~; ''' .. , ~;' ::;_.' ; 
·.si •ªI contestar el soli~itant~, ~entro'' del ~Iaz,o ~:n~i:·ha~J.'..~;;~ect;od~;~ibs~~~~l,Impedimcnto 
Jegai . de registro,. modifica 6 ~~~t·i;dy~ eÍ si~;;¡,·,di~Únt

0

i~o ,l~I~i,al:ri~n}~.~~li,~l~a~o. aumenta el 

nú~1erodeproductos o serviéi()s para.Ios'~ué~esólicit~eI;egistro; é;ta se'suJ~tará a un nuevo 

trámite y deberá efectuar ~J · ~agó d~ Í~ ;~rira~9~~~~~~di~~-~ ~ u~~·~~e~n ~oÍici~ud; que· deberá 

cúmplir "ºº 1os. requisitos 1ega1es .Y· relil3;;.;.;riíáríós'.y ª la qú~ sé aplicarán 1as exámenes 

~o/respondie~tes que ya hemos comentado ~ Jo lar~·.;: ;le éste c~~it~Io. Naturalmente, se 

considerará como fecha de presentación aquella en Ja que se solicite 'el' nuevo trámite de Ja 

solicitud. 

8.-Requerimicnto de la anterioridad. 

La anterioridad puede ser conceptualizada como el reconocimiento de Ja autoridad al uso o 

registro de una marca preexistente; es decir, que Ja marca que se esté solicitando sea idéntica o 

tenga alguna similitud en grado de confusión, a otra previamente registrada o a una marca en 

trámite con una fecha legal anterior. 

Cabe aclarar que el hecho de ser similares, no implica necesariamente que sean confundibles, ya 

que puede tener rasgos suficientemente distintivos para que el p(1blico consumidor pueda 

identificar plenamente una u otra marca, sin haber confusión alguna entre ellas. 

Tal y como hemos mencionado, la Ley de Ja Propiedad Industrial, establece que en caso de 

encontrar algún impedimento o anterioridad para el registro de Ja marca, el Instituto Mexican o de 

la Propiedad Industrial, Je dará vista al interesado para que fomrnle y presente ante esta autoridad, 

Jos argumentos de que disponga para desvirtuar los conceptos manifestados por el Instituto. 

''
1 Loe. Cit. 
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~·- >-~º=c\Pf'l'ULO :n:Hc•:1to' 

--- En ~I supucistd ca-~ qUe ~(i~;~~e~~~{t~~~Jii~í1k~,~-¡ ;~'hd~é~~~~iri1lcr;i~. en ;I ;plazo fijado por 

--la ley, se le tendrápor id:.andolláda}a ~Ólicilüd de -r~gÍsfro de marca, y cll consecuencia, perderá 

iodos los• dercchos·~~nerad6s ~n' raióndedi~ha
0

~olicitud.' -• . >< . ---- --- .. · _________ - --__ ._- •.• --._ --_ ._ ;', 
Lris.criterios qu~ aplica e; lnstitut() para el andlisis de fondo de lá solicitud de registro de marca. 

abarcan d~sde ~¡ aspe~t~ fonético, sintáctico, sus elerii~nt<ls sráricós, sus semejanzas y 

dife~~nciás, ~si ~orÍ;o ~bicarse en el lugnr del consumid~r, parn dete~in~r sisori susceptibles de 

engañár' al púbiicó o inducirlo al error, mismos que, de acuerdo con Bre~~; Moreno en su 

-- -"Tr~tado de Mar~as de Fábrica y de Comercio" 62 se pueden, clasificar en: 

Confusión dirccta.-Esta confusión puede provenir de la similitud entre las marcas, y abarca la 

sim-Ílitud que reviste variaciones tales como la identidad absoluta, lu1stn In provocada por la 

disposición de elementos de la marca que considerados-individualmente pueden ser distintos. 

Los criterios para evaluar si existe confusión directa son: 

n) Confusión de las denominaciones
0

entre sf;en·l_as_que se com11rcnden: 
---

••• - ' ' • ·.' -, • - ·, 1 ,_-,. "~··. - ' 

deba darse a las palabras, aun cuando ortográfic:Ímentúean C:listintas: - .\, 

3.-Por Semejanza visual.- Esta confusión es orÍgina<la"pO'r laforn:;n gráfÍ~a que se dé a los 

caracteres con que se estampa, independienteme nt~ de l~ sitnilitud Órtográfica o fonética. 

''' llREUER MORF.NO. Pedro C. TRATADO DE MARCAS DF. FAllR!CA Y DE COMERCIO. Editorinl Robis, 
Buenos Airc:s. Argcnlina 1946. 
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Gencriilmente surge e'nirc p~labra.;¡ ele 1Í;as o' ~j~~(,~',,1 i~1i~;uo'nlÍf1ier~ ~~ Jet~;; es~~itas en 

caracteres de.fantasía o adornos. .: : . " '>(j ,: :'../ 

4.-Por asociación de ideas. füd~ten pala~r~~"é¡ui·'.a:~:~piert~n ÍcÍea~ ~;;ll1 ;;;~~~ aflnes que '. "·:,.. . ' .. ,_" - ... ···« ... :;·. ': ... '--" .,,-, 
una persona desprevenida puede confundirlas conJacilidadiAI respecto; los productos o 

servicios iguales, ~~r~iis'.;¡,C,<l~í~~ '~e? ~b~furididos. por el 

consumidor. 
!"~-. ·<;,; ... -.:" ~- .·· . 

b) Confusión entre dcnotninacione~. y emblei!'as. Est~ crite~o ~e refiere a· q~e e,1 emblema, siendo 

la representación graÍica de unll:i<lea, indÚclableménie. se confunde con la palabra que designe la 

misma idea, es_ decir, qu~Ja.denominació,n' puede ,corresp'onder a; un emblema o fonna registrada 

Y. viceversa. 

e) Confusión entre figuras o dibujos. 

1.-Por reproducción o imitación del elemento principal. En este inciso nos encontramos 

con la reproducción o imitación del elemento principal 'de una marca ínn'ominada, por lo 

que para que dos marcas lleguen hacer confundibl_es, no es nece~ario que; fatalmente, 

todos sus elementos constitutivos sean semejantes. La· sola sim.ilit~d. del elemento 

principal puede originar tal cosa. 

2.-Por deformación de los elementos. Aquí nos encontramos ·con· la defommción de las 

proporciones y líneas que puedan pro\;ocarl~-~?llr~~iói~.~e~'fis~~~'. j: .. ,;i;> 
3.-Por similitud de conjuntos. Grarica~tid;d d~ ~rirca~ ~~suli-an ~arn;;t~~ísti~as, no por sus 

- . -' --.-; - . .., . . - -,,.-" ' """ ,,- .. _ -,, .- ' .. · ... - . - «-' 

elementos independientes; n_i_ por su denominación; riÍ 'r>cí~ 'un 'e.leménio. prlncipal~ sino por 

su aspecto de conjunto. Laéonfu;iÓn ~oñl'.:ltras m~rca~-q~~ estért'en ~~álagas condiciones, 

puede nacer de la disposi~ión de estos elementos, aunque, ind.ividu~lmente, sean 

distintivos. 

d) Confusión de colores, que comprende: 
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1.-Por similitud de colorido. La confusión entre mnrcas·co11siituÍ~a.~':¡,or f~~j~.s o por 

combinaciones de colores, aunque sean de distintos· tonos''() 'inten'~id~cfes:· Auí1ado a 1() . . . _,, - '. 
anterior, es frecuente que los titulares aplican sus marca.'<, en· cÍifer~ntes•'~olores para 

distinguir variedades de un mismo producto. 

,;·:·.·.,.:._.'-•:·:·e·,· .. · • ":.• -
2.-Por similitud de disposición. En este caso .tenemos que; dos. dibujos absolutamente 

inconfundibles entre sí pueden llegar a presentar el n~is~CJ.aspecto si se les aplica una 

serie de colores dispuestos en forma similar. La impresión que a la vista producen los 

dibujos o leyenda.<; desaparecen para ser sustituida por la impresión provocada por los 

colores. 

e) Confusión por la.'i formas: 

1.-Confusión entre formas materiales. Este criterio se basa en lo mencionado en el inc iso 

c) de la presente cla.'iificación, aplicado a marcas constituidas por.relieves,· g~abados o 

estampados. Otra.'< marcas constituida" por enva.'ies, sellos, : etc,, '.'pueden resultar 

confundibles en virtud de la similitud de forma que tengan ... 

2.-Confusión entre fomias y diseños. Los consumicÍ'.'res gen~rafin'~iit'diólicitan las rn~rcns 
que deseen adquirir, 1.lamándolas por sus posibl~s d~no~i~ri'~ie·~~I/:;~~~ ~;~ :~~~ m~rca 
constituida por la figura de un barco,' puede llegáni·'confunélirse 'eri un envase de esa 

fonna. 

3.-Confusión entre denonÍinaci~nes /foriu~. Por l~n1is~~" razones antes expuestas, la 

denominació~: "barcoº' pClr:eje.riplo, puede confundirse con un envase que lo represente 

materialmente. 

83 



.. ------..,--- '"·"···'-
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c6í1rusiÓn.in~iricta.~N~ ·salamente'elpa~eí:ido C!;, Iasllln~cas~u~C!~Cidsin'llr ~~~fusión entre los 

' productos; pÚed.!proCíucirse indire~ta~ente a ;ar~ ele la fo~;il~>o manera en que se utilicen las 

1naréas. --

i.a confusió~ i~é!ireéta reviste 'Jos ~~~ \'ª~;d()S aspectos, ~OS marcas que, en tamaño grande, Son 

inconfundibles, ,llegan a sér semejantes si sU t~niañose reduce yse aplican en la misma forma; 

algunos ~t~~'pór ~I ;i~~¡e;fat s~br;,-~u·~·~e estnríi;~~ ·,~~ d~form~ y las hace confundibles. 

. --~ - '. 

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

De lo nnte~io~ménte ex~~c.~i() pod~rn~~ ?ti~ervar q~é ~Í~rtarnente el consumidor no se detiene, 

· ?orlo géneia1;a ex~r~i~a~ ~o~ aÍe~~iÓ~;;;·~í~~~á'~el ~r~ducto que adquiere, sino que con un salto 

de vista selecciona el producto o servicio ?frecidc? en el mercado. 
\• :. >. ;·· ~- :.:-'._-'~--~>.--:-~· 

Es lógic() entender que el consuÍnidor ~~ fuú}tiple{ocasi()nes y por diferentes razones. no c.•tá en 

condiciones de reaÜzar una revisión 6 con'i'paraéiÓ~ minuci6sa de 'ª' marcas en el momento que 

adquiere el. producto o serviclo, puc~fo qÚ~ ~~ra hacer I~ éomparación sólo tiene el recuerdo que 

puede ser impreciso para apre~iar el pá~ecid6: 

·En algunas· oca•iones el Instituto considera que la solicitud de registro es totalmente 

improcedente, en virtud de contener alguna marca que es notoriamente conocida en nuestro país, 

o que atenta a los emblemas nacionales, etc., por lo que negará de plano dicho regi.stro; 

9.- Cómo se subsana ante la autoridad. 

Una vez que la autoridad notifica al solicitante la o las anterioridades detectadas, éste contará con 

un plazo de dos meses para formular y presentar ante el Instituto, los argumentos para desvirtuar 

dicho impedimento o acreditar su derecho para obtener el registro marcario solicitado, siempre 

que de acuerdo los criterios antes establecidos, considere el solicitante tener la razón y que la 

autoridad en su caso, cometió un error de apreciación. 
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' .. ·:·;, '·/ '2'.;:.·: ). 
Para tal efecto, la léy otorgtl. ~l. sol iciÚÍ(lte, I'.': facilidad de 6~n~iÍltar lo~ e~pe~i~~t~s de la o la~ 
ant~rio~idad.;s • citadas; '.Pªra cjue ést~:ºl:>!~llsá\1os ·¡,,~;~.;nto:s necesari.C>s'< P~.ra .rómiular sus 

argumenfos; , . · 

LÓs argunientos fortllulnd~s porel s()licitl~t~. se\r~s.;~iahí~ en la~ ~ri~ill~~;del Instituto, en 

i~H()n1a· e,spañol;. ~ p~e~io:ei ·•·pa~o.de .. dei.;ci1~sc~~ésporidi~~iri.: ~:;.~ 'd~::~¿.;~¿ ·continúe el 

procedimiento;: El:soUcitnnie élien.tn ,con un períodCI ~e ¿~~Ía.d~ igual té~1ni~o,e,s decir, de dos 

. n~;sés; .la ~ál~~d~d·~ dlcli~' p~Ório~~ .;~··~ue.~{~~,li~it~~í.;~~eb.;rá .c~b~Ír,Íatá~Ífa' correspondiente 
,~• "!«~ -~(o>.; - '. • » ;. -.' 

po¡- el,derechodeprórroga~ue se cóllceci~: ·. : . 

En caso de que el solicitante; al dar c;ntestación al oficio. de anterÍ~rld~~f~'Q(Íifl~ue o sustituya 
,,· ,•,., .. ,. ··- - ' ·;· 

la marca que pretende registrar, ésta se someterá a un nuevo t;.¡mite,' l'áfy .. co n1o si fuera una 

solicitud de registro nueva, debiendo enterar al Instituto el pag~ d~ d~~;~hb~ p~; concepto de 

solicitud de marca, siendo su fecha legal aquella en la que se solicite él nú~~~·trá.mite. 

10.-Registro y expedición del título. 

Una vez que se han concluido los trámites de la solicitud tantocen los requisitos legales como en 

los reglamentarios, el Instituto Mexicano de la Propiedad ln~ustrial ~~peclicl ·un tftulo en el que 

se hará constar el registro de la marca solicitada. 

~ >' \ . 

El artículo 126 <•J de la Ley dispone que se expedirá' un'Tit~i'éi' pbr c:'a:da. marca y en éste se harán 
' . . ··)<=~ ;·~:<·-

constar los datos siguientes: · · ,., '::/ ,<:, 

l. El. número de registro de marca que Íe asig~e el Instituto; 

'•' Op.Cil nrl. t 26 de In Ley de In Propiedad Industrial. 
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11. El signo disti~ti~Ó> de l(m;~~~,; n1e'n~ici~;:ui~;; ~i\~:;;¡ nÓ;,,l~~ti,~~.~ innominada, 

tridimen~ional; o ~iixta; · ; . ·'· {<: ' i 

... ·~.<-:/ f~·:: ''::::~.:~ -~-",: ,.~ ~ 
Los productos o servicios qJ~ ~n;p~~íi Í~ n~ari:a y la cÍas.; en que se ¿bican; 111. 

IV. 

-; ·¿::_;·: .. -:~¡· -.· 

V. La Úbicación y defesÍ~blecimieíiio/én su ca,o;' 
.. ... :·. _;··~ - -.<:,,;r.:;.::·>.:;·-' 

VI. La fecha y hora depresentaéióíi\le la solicitud, mÍsma que se tendrá c(;mo fecha legal; 

VII. En su casó: la fécha,p'aís y ~Ó;,;e~~ de solicitud de prioridacÍ reconocida; 
'· •• '< -- • ., •o' • • 

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

VIII. La fccluÍ de prime~Ú~o.~f~~ap}Í~~b{e; ... · 
'\'.'~,-. 

' 
IX. . La fecha cÍ~~xp.~cÍ¡~¡~ll.~~I tJt~lo~cÍe 111arca; 

En el certificado. ~e ~~gisÍ;{¡~'.;be~ :~~~h1rse los datos absolutamente precisos, que correspondan 

a los aportados en i~s;;'Íi~ÍtÜd~~;egi~Ír¡; .• 

Las resoluciones referentes a .los registros de marcas y sus renovaciónes, deberán ser, publicadas 
: ... -· , .'_\ :.' ._ 

¡ior el lnstitúto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, que es un óÍgano'de difusión, .y que se 

edita mensualmente. La importancia básica de la publicación del reglstr~.'.d~· ·~ '.lnarca en 1 a 

Gaceta, es que con su puesta en circulación inicia el cómputo de los pla~os q~¡; la Ley de la 

Propiedad Industrial confiere para intentar acciones de nulidad en c.ontri;··del regist.ro, en térrninos 

de lo que dispone el artículo 1S1 de este ordenamiento. 
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Cabe mencionar que la Ley ele la Propiedad Industrial no aclara qúé tipo de resoluciones sobre 

registros de marca deben ser publicadas, pero es 'comprensible que todas aquellas que afecten de 

manera directa el registro, en cualquiera de sus elementos básicos deberán incluirse. 

Ni la Ley de la Propiedad Industrial ni su Reglamento disponen los datos que deberán incluirse 

en la publicación, sin embargo pnícticamente se ha optado por abarcar todos aquellos datos de 

importancia que se relacionen con el registro, como puede ser la cancelación, la declaración de 

nulidad o caducidad que le afecte; su renovación, si tienen inscrita una licencia de uso o 

transmisión de derechos; el cambio de nombre. titular o régimen jurídico; el cambio de domicilio; 

la limitación de los productos o servicios que ampara, etc. 

No podemos pasar por alto que la propia ley dispone que la marca debe usarse en territorio 

nacional tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su e arácter distintivo. La 

indicación de la leyenda "Marca Registrada", las siglas " M.R" o el s{mbolo R que es aceptado a 

escala mundial, sólo podrán utilizarse para los productos o servicios sobre los cuales dicha marca 

se encuentre registrada. No .:~iste abso lutamentc ningunn difcrcncin en elegir una forma u otra 

para indicar que una marca se encuentra registrada, no hay estipulación legal respecto del lugar 

en que deban ubicarse, siempre y cuando sea en el campo visual en el cual puedan asociarse con 

la marca. 

Podemos deducir de acuerdo al concepto anterior, que el requisito de emplear las marcas tal y 

cómo fueron registradas es una practica que aparece en casi la totalidad de legisladones de la 

materia en las regulaciones de diversos países. De ahí que el empleo. de la marca en forma diversa 

de cómo fue registrada suele considerarse como un factor generador de la extinción del registro. 

Es recomendable en esa medida para aquellos que pretendan exportar sus productos, que 

registren sus marcas en el pais en el que los comercialicen, ya· que el registro de marca es válido 

solamente a nivel nacional y no le permite, por lo tanto, ejercer acciones en contra de terceros, 

mientras no la registre en el extranjero. 
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Para concluir este capítulo, podemos afirmar que la vigencia de un registro 1nárc~rio se,.¡;'de · 1 O 

años a partir de la feciia de presentación ele la solicitud. tomando en consider~cióri 'qu~:.·coi~o ya 

se mencionó en párrafos anteriores, en caso de desahogar la anterioricl~d · 1i1odificando o 

sustituyendo la marca, el tém1ino correrá a partir de dicha fecha, con·· :fund~llÍe~i·o en lo 

establecido por el aitlculo 123 de la Ley Propiedad Industrial. 

Vale la pena hacer el· comentario, que para renovar el registro mnrcnrio se ;lebén de cuniplir 

algunos requisitos 'pa~ ·hacerlo, de esta forma el articulo ·13J d~l;·,·Í~~'.?~í~blece .que la 

renovación d~I registró de tina marca deberá solicitarse p~r .el tit~l~r' <l;'.,~'~i?~.·~.;·.l~s: seis meses 

anteriores al yenCimientó de .su vigencia. Sin embargo, el .lnstituto)ám,bién:·dará irámite a las 

solicitudes que sepresentcn. dentro de un plazo de seis .1nesesposteriores a la términ,ación de la 

vigenci3. Si nos~ presenta In solicitud de renovación en est~ ~Í~z;,~:d ;~~i;;~o'caáu'c~ri 
>),•>.";'>.~- i.< .. ;.·r:'-~·- _·,·:·: -·-". 

Tal renovación, solamente procederá si el interesado pr~~e~{~"~~5tJ:~~;f~~~j~{~é solicitud d e 
· ·. ' ·,. -' "·_co·--0.-:,:..:··;:.·.·.-· /T """'-----'. ,, .;;·.-.·>····"• . , 

renovación, adjuntando el comprobante de pago dehftarifa'c0rrespolldiéllte.)ára eHo, deberá 

manifestar por escrito y bajo protesta de decir verd~d; ~J~~i'úiiá ¡;¡¡';¡'~~~~·~~:¡;~·~lo menos uno - . ' - ' _. --· , ·-· --" , __ ·-"" ~--·- -.... ___ ., . -- -. __ ,_,_. - --

de los productos o servicios a los que aplica y que no ha interrumpido su uso por un plazo igual o 

mayor a los tres años. 

Finalmente, el artículo 135 de la misma Ley, estipula que si una marca se encuent.ra registrada 
- - o.• .-.,. -

para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renováción en alguno de 

los registros base, para que también surta efectos y beneficie a los demás . registros, previa 

presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes. 
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CRITICA AL REQUERIMIENTO 
DE LA ANTERIORIDAD. 
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1.-Amilisis de los artículos relativos a la anterioridad con rchtcíón a la 
Forma y al Fondo contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial y su 
H.eglamento. 

Pum poder realizar un umilisis de los urticulos relativos n In anterioridad, vumos u tomnr en 

cucntn, tanto las cucstiom .. ~ e.le fonnn como las cuestiones e.le fondo, ya que umhns, en su 

conjunto, propician In procedencia o improcedcncin del registro de una solicitud de muren. 

DE FORl\IA: 

A) Articulo 179 L. P. l. 

Tenemos que los nrgum~l1tos que se presenten unte ~I l.M .. P:I., dcberún ser por escrito y estar 

redactados en idioma españolo: cri. su defecto, con su traducción ni español, de confonnidad 

con el articulo 179.de,luL.P.I., cncontnmdo.corno Í1poyo lo esÍipulndo en el articulo 5° del 

propio rcglumcnto. 

B) Articulo 5° frucción VII d~I réglan1.ento de In · L; P. l. 

Como un. é~1~1-~~t~:id>~,~~-.~;fngú;;--\1~0111cnto· 1n _autoridad C~tá solicitando una traducción legal 

avnlndn por uri perito tmduetor, de los docuiitcntos presentados en otro idioma, siendo que el 

mismo reglnmento' de In .L.P.I., en su articulo 5° fracción VII, establece que debcní 

acompnimrsc In -~ºf!"c~p~n~~cntc tmducción ul español de los docurncntos escritos en idiomu 

distinto que se exhiban con In promoción. 

Asi mismo, se dcbcrú linnur cori finnn nutógrafu tml1s y cada uno de los ejemplnres que se 

presenten unte el Instituto, estublccicndo en In promoción el domicilio para oir y recibir todn 

clase de nótilicnciones dentro del territorio nacional, indicando el número de expediente de In 

111nrca en tnimitc, en el caso que nos compete. 

C) Articulo 181 de In L. P. l. y Articulo 5º fracción VIII del reglamento de In L.P.I. 

En cuso que en ·Ju -solicitud se encuentre debidamente ncrcditodn In personalidad del 

11romovcntc, sólo se tendrá que hacer mención n dicha situación; en coso contrario, se deberá 
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' CitJ-;1~~-~ ~~-~-R;~Q-;;1.:~;-~;;-;;.~;{;1t: .~:~.-.\~·:;·ERIOl,-IU,\;) 

ucrcllitur Ju personulillnll, en los ténnin¡:,s-;lel articulo 1 SI d~ In l~yy urtfculo Sº l~tu:ción VIII, 

que su rcglmncnto. 
- - - ·.--.:- _,. :· . 

Por último, deberá unexnrse el com~ro~~nt;;~;~~ pai;C>· de In tnrifu c~rréspondicnte, siendo q.ue 

si fultn cunlquiern de los ekmenÍÜs nnterforcs, I~ pr~1ii.oéión s~nidcsechada de pln~o. 

D) Articulo 90 de In L: ~.t frn~ci¡,nes )(J,;iyi;xvu . 
. ·:·.-. _._ -

El urtfculo 90 en sus fru~ciones XV; XVI y:xvÍI,· cstabl~-cc In restricción n registrar una 

marca· idé~~_ti~u ,~--S~~~~J~-1~t~- :~n -g-~1d¿-.-_dé- ~6nfU~ió~ .. ._ll. airo, ya ~ci;- n.otO.rim~-~nlc éonocidn en 

México, en tnimitc de registro presentado con nntcñoridnd o n. uno rcgistrndn y vigente o, en · 

su cUso~ ~ "~1~,.~-m~~bf~· c
0

~;ri·~~~i'~1 

DE FONDO: 

A) ArtictilosÚt;· 122 de In L. P. t •. 

En cuestión de fo1{do.iencnlos qúe el articulo 122 de In ley, muren los lineamientos del tramite 

de registro" es dc~ir; esinbl~cc que concluido el examen' de forrnn, se practicara el _examen de 

fondo. 

Este urtfculo."8 .ún tanto confuso, én'virtud de.qÚc ~!itrticulo 121 ~-Stnblece que: "si en el 

momento de prcséntnr~c ·,,¡ soliéfiud 'sati;tb~e ,.; ·~¡;q~i:rldo Jl~~ los nrtfculos , . , 3. fracciones '· 

11, y IV, ,11( 179 y 1'so d<: ~fai1~y:'.,i::.~·~;n\ ~~·x~~~n d~ p;.escnÍ;ción; de lo contrario, se 

tcndni co.rno tnl él díu en quc.~e §iunphi; dentrÓdcl plazo legal, con dichos réquisitos." . 

Ln confusión cstribn e~ q~~ c:1 :~I ~:ícul~ ·, ~; ~en~ezelan concepto~ de ~xnm~ de fo~n con 

Íos de c.xa;-,,cn de fondo, yu que se e~tnblece en su pá~fo segundo qu~"si Ju solicitud o Ju 

doéumcntución exhibido no éumple con los requisitos legales o reglamentarios, si existe algún 

i1í1p<:-di111cnto pnrn registro de la marco o si existen unterioridndes, ... " .Todo vez que el 

cumplimiento de JOs requisitos legales o rcglmncntnrios, concierne ni cxmncn odrninistrntivo, 
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micntrns <1\:i'c __ I~_ qU:c. involucm· impedimentos y l_mteriori~ndcs debe ser dcsahogudo en el 

cxmnén de f(;ndl~. -

Posiblemente la ·id~a del lcgisludor fue unir mnbos conceptos, a. fin de otorgar un plazo de 

1ic111po igual pam el cumplimiento de cualquier rcquisirnción por pnrte de In nuloridad, yn scu 

de fom111 o de fondo, siendo dicho lénnino de dos meses, tal y como Jo establece el articulo 

122 en su parte conducente que establece: " ... 01org1indolc un pinzo de dos meses para que 

suhsnne Jos errores u omisiones en que hubiese incurrido ·y mnnitiesle Jo que u su derecho 

convengo en relación con los impedimentos y los ontcrioridndcs' citados." 

B) Artículo 186 de In L. P. l., Arlículos 18 y 20 del reglamento de.In L. P. l. 

E....; importante hacer notar que, en ningÓn mmncntLl, In autoÍidtld tomn en cuerltn al titular de 

el o los registros marcnrios o en tnimitc que sean citados como anterioridad ni pretenso 

registrador, y nuis nún, le pennitc ul solicitante consultor los expedientes de las morcas, yo sea 

en trfünitc o rcgistrndas, parJ que manifieste lo que su derecho convenga, e.le confonnic.lad con 

el articulo 186 de la ley usi como Jos artículos J 8 y 20 del reglnmenlo, que dicen: 

"Artículo 18.-Los expedientes podr.in consullnrse y pcmrnncccr.ín en el nrchivo del 

Jnslilulo dumnle In vigencia de los derechos de propiedad induslrial n que se retiemn, 

salvo uqucllos casos en los que el 1 nstituto considere que dcbcrún pcnnancccr por más 

tiempo. 

Qucdnn incluidos en el supuesto n que se refiere el artículo J 86 de In ley, los 

expcdicmcs de solicitudes de palcntcs no publicadas, los de patentes, modelos de 

utilidad y diseiios industriales abandonados o denegados, los cuales sólo podrán ser 

conSullnc.los por los intercsnc.Jos o por sus representantes legales o opodcrados, usí 

Con10 por lns personas nutorizudns en los ténninos del artículo 16, fracción V e.le este 

Reglamento." 

"Artículo 20.-Todn persona podrá solicilnr y obtener copias ccrtilicndns de los 

documentos que obren en los cxpcdienlcs relativos n derechos concedidos o 

registrados, previo el pago de las lnrifns correspondientes. 

91 



CAPHUl.O CUAHTO 

Trntúr1dós~ de l(;s ~~pedici1;cs ,; <Ítrc ~e rcflérc el nrtíd~lo 186 de lu ley; sólo podrún 
', .. ··:··.;: ,'!' .:·-··, ':'. .. - ···: ·-.: ,: .. · .. ·.·.: .. -;· ._" ... 

solicitar· y· o,l'>tcmfr.:.copins ·ccrtific¡Jdas· de:: Jos estos. las 

pcrson~iS- cj~~:·~~.~~-.-~1-~~·~~¡~;;·~:~ ~~>·,~,~:i-á~I·~.·~,~ .. ;~-'.~-, 

Mencionado lo anterior, es evidente que ul solicitnnte se .. le proporcionan todas lns focílidadcs 

pum obtener irifo.:.nnciónqJe rcquic~e de l~s; m~rc~s citndus. con;o· nntcriorld~d, y asi tener 

todos los elementos n~cc~urios pnrn desvi~unrlns, en tí1;itb qJe' ~I í'it~Í~r o. titulares de dichos. 

murcus cit,,.das como untcrioridndcs, en ningún rnonic:,,.to se 1és.1;n~.~ sa)J~dor.;,; de que unu 

p~rsorm (fisica O moral) CSIÚ pretendlendo registrar UI;~ moren Íguni' o' siÍÍlÍIU~ en grndo de 

confusión u otm en trámite o rcSistmdns. 

En otras pnlnhrns9 los titulares de lus mn~cas,. y_~ señ~-,-.e~.'.trñl~·l(tc .~·_)~~g~_S(i;n,dnS; j~nuís son 

notificados que su tnnrcn o solicitud de tnnren: ~sP~~!·¡y~,~~·~rltc- _hn\.si~o .- citndn como 

unterioridud u unn solicitud de registro de.marca dcfeclm Jdg~I ¡,c;~;eridr n lu ·rnurcn de In cual 

son titulares. 

Sí bien es cierto ciue lu autoridad, en c.<lc caso el l. M. P. l., ha sicÍo crcnclo mediante decreto 

publicado en el Diario Oficial de lu Federación de fecha 1 O de diciembre de 1993, con In 

finalidad de proteger y tutelar los derechos adquiridos o creados corno consecuencia del 

registro de una mnrcn, tnmbién es de suponer que ni nplicnr el criterio paro evaluar si existe 

igualdad o similitud en grado de confusión entre la solicitud y otra previamente registrada o 

en trámitc9 curccc de total objctividnd y u su vez se puede mcnnur dicho criterio por hechos 

circunstanciales tales como estado de iinimo del cxmninudor9 el cumplimiento de órdenes 

superiores, el vinculo que en dctenninndo momento se entable entre el registrador y el 

solicitante. In existencia de una relación previa entre otros, falta de prcpnrución o 

inexperiencia. 

En virtud de lo anterior, aún cuando In autoridad vela por los derechos de propiedad 

industrial, en nlg~nus ocasiones concede registros por error o inndvcrt:cncia o .en virtud de 

alguna valoración viciada de subjetividad o falta de apreciación, y por lo tanto para subsanar 

dicha anomalía, concede ni titularon quien sus derechos lcgnlrnente represente, In facultad de 

92 



';< 

C.\l"ITl/1,0 CU.\R'ro" 

cjcrcilnr In- a-~~i¡ln .. _ _.d·~ ··n~l_idu·d c_n cOn¡ni~-d~_-uqucÚ~._1l~nrC~·-:·~~¡,¿~~.frd~·-(1_¿_~ _S~:_considcrc cst{1 

invmlicnd~ derechos de propiedad industriril. - . . . .• . ---- - - , 

No es rcgln que In autoridad sea la rcsprn-1s11hle, sino que d solicitante del registro marcurio 

similor huyn nctuado con dolo o mula fe, haciendo incurrir n la nutoridud ·en el error, ya sen 

dcdanindo datos. falsos en su solicitud, o como por ejc111plo, tal y co1110 lo cita Mauricio 

Jalifc Dahcr"', In nutoridad considera completamente viahle el registro de.la solicitud de 

Mnrca " Odclnr" pura omporar toda clase de vestidos, eal7.ndos y sombrerérío (clase 25 

internacional}, en virtud que de examen de fondo efectuado o dicha solicitud, no se encontró 

ningún registro que pudiera verse afectado por otorgar el registro de ésta 1nurcu;_ sin cn~bargo, 

una vez que In marco fue introducido al mercado, se denotó que la finalidad de e~a marco era 

pam S'--"t' usada como ''O de Ja R", lo que se confundía a todas luces con In ruaren " Osear de la 

Renta", misma que yu contuha con un prestigio y se consideraba como 111nrcu.notorinmcntc 

conocida en México. 

El procedimiento para solicitar lo d~cluración ndministmtiva de nulidad .de ~n registro 

murcario se encucntrn regulada por el título sexto en su capitulo 11 de In Ley d;; I~ Propiedad 

Industrial. en el que se· c.;;;tnbi~·~~n· iris·, requisitos pnm promovcr-dichn ~~Ci6~~·" dchic'1<to et 

solicitante uportnr los pruebas qUe consÍdere pertinentes para acreditar s~ .;~~ión~ _ 

Tal y como Jo establece el. articulo 192 de la ley de In mntcrin, en éste procedimiento se 

uccptlln toda clase d_e pruchas, exceptuándose In confesional y Ju testimonial, con las 

salvedades que él mismo establece, incluyéndose su apartado Bis. 

2.- Anomalías en la contestación de la Anterioridad. 

En este rubro. hacemos rcfcrcncin a las fon11ns usuales. nsi como los argumentos que 

comúnmente se utilizan para desahogar el requerimiento hecho por la autoridad, respecto de 

registros previos. 

M JAI.IFE DAIH'R. Mnuricio. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MÉXICO. IJctn. 
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Cabe_ aclnrot ~¡uc los nrgumcntos c¡uc se_ citurún en lo succsh;o, no es In gencrnlidm.I, y mucho - - . . 
menoS, ·un ·mnnuul, del u~uurio, sino que se cncundmn en panimetros yn c..-;tablcci<los, y que 

cudu co~licsta'ción de nntcrinridnd, es un cuso particular y <fUC 1Úcrccc un trato· individual, 

uplfcnndo conocimientos gcncrnlcs de In mnleri~ u-1 cuso concreto. 

Pum cumplimcntnr este trámite, el nfcct~1~0. o quien sUs intereses represente, tiene el derecho 

de consultur los expedientes citndos conw unterioridnd, {entendiéndose que pueden ser mnrcus 

en tnímite o concedidos), lo cual Je dn uno vcntnjn hn dicho solicitnntc en relación con los 

titulnres de dichos: rcgistros:'~en vht~d·, de que l!sios últimos son examinados sin tener 
-- . -

conocimientonlguno de quien y por qué cnusns hn hecho consultn.nlgunn de infonnnción 

custodindn por In. autoridad, y que por lo tunto, los titulares afcctndos deberinn ser notificados 

de dicha si1uación, u fin de estar en igualdud de circunstanci~s n .. -spccto del pretenso 

registrador. 

Aunque los expedientes tienen el cnnictcr de contidencinles, estos son fncilitndos ni ufcctndo, 

dado que en cuso de ncgntiva, se dejarlo n este en un estado de indefensión y por lo tonto nos 

cncontrnrímnos en un conflicto de gumntins; por lo tonto, dcbc1~os cntcndc_r que ·son 

contidcncinlc..;; ni público en ~cncml. Sin cmhnrgo.- mcdinndo un oficio de mitcri¡,ridnd citndn 

por el instituto, el afectado podní consultnrlo. 

En primer ténnino cncontrmnos que se orguy~, que· el cxllininodor tÚVo uno inndea.mdu 

nprcciación ul comparar d.ichus marcas; _es ~~cir~.,~l~-c- yUl_o~ó in~ó~~cc-~~m~rltc las difcrcncins 

entre sí, y que por Jo tnnto· se solicita que ln.·'nútori"dnd tengu por presentado ni pretenso 

registrndor, dundo cumplimiento al oficio de requisitnción de lii untcrioridad y por lo !unto el 

otorgnmicnto del registro correspondiente' y In emisión de su respectivo título de morca que le 

nmpnrc como murca registrada. 

En este sentido, el afectado busa sus argumentos principahnente en las difcrencins que existen 

entre su solicitud y los expediente..~ citados como anterioridad, evitando en In medido de lo 

posible argüir cualquier cuestión relativo u los semejanzas entre si, siendo utilizados en coso 

de ser necesario sólo pam corroborar sus diferencias, 

94 



(',\l'ITt!l.O CU,\RHl 

En este orden de ideas, en el coso de mureus nmninativns, el nfcctudo podnf op~ar: dentro de 

sus posibilidades, invocnr la difereneiu yn sen por su diferencia ortugrótiéa, fonétié¡1, visual o 

de idcus.65 

3.-Ejcmplos de algunas marcas conocidas y sus similares. 

Uno de los problemas nuís comunes que surgen en rclncilln con tus mnrcns es la confusión 

derivada de In utilizucilln de elementos similares entre unos y otrus. Diversos autores han 

tmtudo este problema. 

Pum uclumr lo anterior, tomaremos ulguno~.~j~1~~~~0~ ~~ fyt~urid·~._Ja,l._ifc ~n~~-.Jí_6., t]UÍ.~n nfinnn 
que se estublccen In confusión de Ín moren "NÁRJI'', ~~~·In ;nnrcn "N~ROLI", yo que ul 

. - . ~ 
escribir ésta último juntando la "O''. .con I~ "l"_nsc~llCj~;~i{ú-.'~D·! ~: _ 

- ., ·- • -· --:·' • ., .. -- .o-·.,·-

··, ',•:«<~· ; ~·.··:·- '. . 
La marca '.'"ÍECATÉ~·~~'<=:~;~furlcúbJC:CC>n ·1u.;1Ú~r~Ü-.. ~~T.·K.T~·i_;·. ·, ·. 

·, • .,. •·-·~-,._.' ,_:.;.;,:;.-. .,_:-;-." ;;_,_,_~_-,_~ ~0--: .''-'•·-• __ ,_,_._,.,o_.,. 

La marca_-·~~d~-1~r~·.-.s~::.~~é~~1~:~~~'~C~~-:~~.-'•~~-~j~·.ª-'.º~,~~-~:~Caf Y~ :c1u·c-~1. ',".~0~ib·~~ln" co~110 ·o-de JO R Se 

muniliestn l'n n~;it~d dolo;~ d~I p;~¡~~fa· ;~g¡s;nid;r .i ébn~ci~in; co~ I~ ;,;urca de ropa famosa 
• .' •-<• ._ -- ) .... ,,._, - "'" ... -- •• "' - ·.'''-" •• - • 

como <.'S O~crir de In Renta, yÚ qu~ Iris sigllls' de está tiltioÚa~<cinOdc In R~ . 

Nnrdi Nuroli 

Nnroli 

Nuroli 

Resultado 

Similitud visual en 

grado de confusicln 

''"'Al respecto. podemos remitirnos a la referencia que sobre el tema se hizo en nueslro capitulo anterior. 
También se puede consullar: EVANGELINA VILLA FUERTE, Ancirn. LAS MARCAS FIGURATIVAS. Tesis 
de Licenciatura en Derecho. Uni\'crsidad Iberoamericana. 1987. 
"'JALIFI' DAI JER, Mauricio. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MÉXICO. ldcm. 
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C.\PJTUl.O CU,\ltTI> 

Tccate T.K.T. 

Oscur de In Rcntn Odclnr 

Kisscs Besos 

CltiTIC"A .\l. Ht:QUt:H:J:\llt:NTO nt: J.A .\NTt:H:JOH:IUAI> 

Tccatc Simililud Fnnélica en 

T.K.T. grndo de confusitln 

Oscur de In Renta Simililud ortográfica 

Ode la R 

Kisses 

Besos 

en grado de confusión 

Similitud de ideas en 

grndo de confusi6n 

Ahorn bien, en el cuso de ser mnrcns mixtns o innominudus el nfcctudo puede argmnentar que 

dichos shnbolos en su conjunto, renejan una iden contraria a In del símbolo que fue citado 

corno nnterioridud, o que In disposición de los elementos que confonnun las mnrcas es 

distinlf.I, etc., de tal manent que tenen1os que, la confusión se puede dnr entre dcnrnninnciones 

y cn1hlcmns, tules como In dcnominacilln de ºlibro" y su dhujo, o en el supuesto de dos 

etiquetas totalmente distintas, salvo que, en su parte central, como elc1nento camctcrfstico, 

apareciera In figura de un ciervo. En este caso, para el público ambas serian de lu marca 

"cicrvo1167
• 

A pesar de que el imitndor pueda invocnr como elemento de mucho peso en In diferenciación 

de las marcas In existencia de dcnominncioncs inconfundibles, si los elementos gráficos 

fueron mntcriu de reservo ·del registro de unu 1nurcn, éstos constituyen un medio de 

idcntilicnción que no puede ser imitudo. 

Así tumbién, Mauricio Jalifc Daher, establece que "nn existen reglas definidas pum 

dctcnninar en qué casos un diseño se confunde con otro, y la realidad es que suele ser unn 

tarea sumumcntc subjetiva. Así como se prcsentun casos en que es notoria la mnln fe de un 

co1nerciantc ni ndoptnr un diseño evidentemente confundible con el de su competidor, existen 

casos en que simples coincidcncius hacen que se utilicen diseños similares, respecto de los 

cuales es dificil cstnbleccr, de manera concluyente, lu posibilidad de que se confundan. 

Situaciones de este tipo se presentan con frccucncin., dando lugar n enconados litigios en los 

que el criterio de la uutoridad detennina, en últimu instnneiu y siempre de coso por caso o 

quien nshuc In raz6n y el dcrccho.1168 

61 l;jcmrlo ci1ndu 11or EVANGELINA VILLAFUERTE, Ancirn. ldcm. 
'"' JALIFE DAllER. Mauricio. ldem 
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CAPITULO QUINTO 

LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
ANTE LA ADOPCIÓN DE UNA lVIARCA. 



,!·.,-.-.·· .. 

se hu hecho necesario proicgcr Ín ndop.;,i;;;;·d61ns n;Íln;ns; úscgurnr1Cl!; parnque<lescmpeiien ..... .. ..· ... - ... ·- -·- .... ' 
sus runcioncs~_.10 c:c·~~~~!:Yi~~~{ ~~J?ri_11.~~r".ia .. ~-~~fi?a:~¡¿\n~~:-; 

; -·: ·::->;_:· .. :>·-_::.·~:::-.: .. _)3_':- ___ ·-.. ~~:/.'_ :::· ___ .. _ .... -_.~ ... _,· .·.; ._. .··_'.-·, '· .'·.' 
Dadn In naturaleza d~Í dcrcci1i. s¿l;~c únÚ·mar~u; resulta, en In. p;..¡cticí1; i·Í;1p.rcscindiblc que el 

Estado, dispc~~~dÜr d~; Íii~ 's~ii~i~nc~, cli1~0;,¿n IÚ e~ istc~din dcÍ~ig~~ u p;~tcgcr .. · 
·-~··:;. 

Por otro Indo, twnbién =ultn nei:csnrio que el industrial ri cómcrciantc que adópta la marca, 
•,e•-,, •'> -;- •- - ' '•• • > •' ••" 'Mo>••• '" - ,, _,•, >< 

hngn .subcr u sus compciidorcs que se hu ntribuido In exclusividad sobre dctcnninndos signo. 
·_: .. ;·;.>.: .. ,. ' ' . ··:. · .... >::·_:":; , .. -~- .· 

Estos dos hcclios citados nntcriom1critc se cfc~túmi':1~édi~ntc·c1 registro de In muren en 

depcndc~ci~s· d~tcn;1inuJns por d Esta.do. Estas dep<!,;<)..;~¿luslmcen público In adopción de In 

111nrcn. 

Cuando se presenta uno mnrcu n registrar, el estad~ puede pmccdcr n. registrarla de acuerdo n 

dos sisten1iis fundm;1cninlc~ con~o nos .~om~nt~ rdd~a°c. B;c~cr Mrir~1m69 '. .. ·· .. ·. 

::: ~::.::.;t':~:~i~°il~i~~l~~~~f,~~J'.~ie" ~,;"°';~• '''" m•~ 
2° el Estado inscrlbe dirdcia,',;~nt~Ía'.~1~r~n:si~e¿,:~~~ob~~su:ulid~¿ d~jnndo n los jueces la 

111isión de pronurldnrs·c.sobíC_ .. CJ t?uñ~o' c'n_,~tm-ol~~~~itó ·opo·rtli"~o.- ·· 
. -'>,':' > :~ .;;~ . ·. 

De hecho sobre cst{,~ dos sistcf,;~~~~ ~;o;nnl~ lcgisl~ción de varÍos pulse.•. Al primero de 

estos sistcnrns, se le lu;· Úa;;~nd<;· .cx~·;;1eri previo o 'ntrÍbutivo de. prop.icdad; y ni segundo, 

declnrntivo. 

"'UREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FÁURtCA Y DE COMERCIO. Edilorinl 
Rohis. Buenos Aires. Argentina. Pñginns l 87·205. 
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A1ltérioni1CntC-·'ci1· el · réi~~~-i:6~1·.·;J~, las· c-OrPOl11~i,01~cs, el ESúidci O- -el. S~bernno -~ni c¡uicn 

imperutiVlimcntc, tlnb¡l: í1~~-.r~-~~ ¡~. ~~t.ós~ ;···~c-.i~SiStmhnn ·también -"c1~·-, los-·nrchivos de las 

CorporncioncS'. 

La Revolución Frnncesn proclamó In libertad absoluta de comercio; pnícticamente 

dcsnparccicron Iris mnrcns, originándose unu grun confusión y fue necesario sancionar In 

primern ley de marcas que existió: la de Genuina! del año IX. Según esta ley, In marca dejó de 

ser un privilegio otorgado por el soberano; yn que todos podrían adquirir derechos por su 

propia voluntnd y esto 111is1110 originó el sistcmn tlcclnrutivo. Posterionncntc, npnrccicron 

leyes en otros paises que hicieron intervenir ni Estado directamente con una función de 

control de los registros; de ahí el sistema atributivo. 

En épocas más recientes se hnn cnsny~·do sistemri_s m_ix~~s, ~~_lo~ que.· hobhtrcmos más 

adelante. En cualquiern de los sistemas, existe.In obligación de depositar o·registrnr yu que de 

no hacerlo no se pueden ·ejercer_ ncéion~. ~~~-~"fc,~~dns por· 1~~ .. l~Yes~--o, poi;- i~ menos cieÍtns 

acciones. 

liaremos un estudio de los·· siste1nns de protección antes mcncionndl'S- pnrn su muyor 

comprensión 

1.-Exposición de los sistemas de oposición o declarativos. 

Como yu comentamos en la ley del 22 de Genniml del año IX, conlenlan algunas 

disposiciones fundamentales. El nrtículo 5° decía: 11 todo fubricnnte que quiera poder 

rcivindicnr unte los tribunales la propiednd de su innrca. deberá establecerla en fonnn clarn". y 

el nrtículo 18 dccíu: "nadie podrá iniciar acciones sobre falsificaci6n de su muren si, 

previnmentc, 110 lo hu hecho conocer en fonna legal mediante el depósito de un modelo en In 

ujieria del Tribunal de Comercio, en cuya jurisdicción se encuentre el principal 

establecimiento de su mnnufoctura o taller." 
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En el nrticufo S~ ciiñ<ló' se ,;<l,Úií~·(¡Ú~ I~ udopciÓn de un.i,;1~'.rcú~6rigl~ad~~~~h'o~i!xclusivos, y 

In· Cllrtc d~· c¿~~~_i.Ó1l_-i1~l~fP/ct·l\-q~~- l~~~l-nba -~~~ ·~-~1~1_·~¡; ·!l-~b·¡~~i ·p~Od~-~¡d~c~, ·nó~l ·ru;:mCdiand~ 

dcpúsúo, ·11.i1·~ª ,,~·~;- ~~: ¡;~~-cr~~· c.<111 1u (~Y· ci_vi1 ·ri~~-¡_;1u~in:~.:r~~ri~-~-,~~~p~-t~.d~~~·' 

El nrtfcul~ 18 con.~e<Ífn unn· vcnÍnjn:- "q~icn d~pÓsÚnm-ln 111nrcn podrin i~~~cn:i-, ~dcmúS, IU: ley 

pcnul y Ób;cn~r la ~or;dcna del usurpa:dor.· . 

Pero el registro "no es una dcclnmción de propiedad, sino unn declaración de:la .int~nción que 

tiene el propietario de perseguir u los folsificndores como fnlsnrios. A falto' de de~Ósito, lu 
•' ,. 

propiedad de lu muren queda de derecho común y tiene derecho u In protécci6n del nrtlculo 

13R2. C.C."7º 

Lu ley francesu de 1857 conservó el sistema dcelurutivo creado por In ley Gcnninnl.· Los que 

In redactaron precisaron sus ni canees: "ul propietario de uno muren depositada se Je cOntierc el 

beneficio de In ley, guruntius especiales que instituye y acciones que orgnnizu; n quien no 

efectúa el depósito, el derecho común. El depósito tenia otras vcntajus que justiticubun su 

necesidad, por ejemplo dentro de lus cuestiones de prioridad, du un elemento de certeza; y por 

lo que respecta n la falsificación, tiene un elemento de compnmción irrefutable. 

Una de las caructcristicus del sistemu dcclurativo, es la manera de adquirir· derechos 

c.~clusivos sobre lu muren; el derecho de exclusividud se adquiere_ por el us~· y es quien 

primero usa In marcu, quien tiene mejor derecho sobre ello. 

De aqu! se desprende c1ue el que quiera la marca puede pr<.-scindir del d.cpó~ito inmcdiuto; 
. . '·-· ' . 

puede depositurla recién después de haberla usado un tiempo; sin que, el derecho sobre In 

mnrca sufro menoscabo. 

El depósito sólo ~stablcce-la prcsuncióJdc que CI. depositante es el verdadero titulur de los 

derechos; presunción que; puede ser destruida por mcdi~· de pruebas. Lo que puede ocurrir 

entonces, es que efcctundos dos- depósitos .sucesivos por dós comerciantes distintos, sen 

711 OASTOMlJJDE~ .. Marqués", Pág. 423. 
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efectivo CI segu11~n ;a q~e~;Íe p~d~n ¡;¡.-l}~~¡. ~1uc, t~I v.;z, ~~J élquicn !'rimero utilizú In 

nutren. En cstus.-co1Ídici01lCs~ ~I P'ri1lfor t1CPO!úúi~t.C -Jcbcrl·1 obstcl1crse de usurlll. 
"• • •• ,• '•'.-•.•e'• •, • 

Usn seercto .. ~En este si~t~mu éste uso nl;b;1s.tu pum originar derechos, In marcri debe aplicarse 

u productos que se v.;ndnnp.ÓblicÍÍ;ncnic,' ~ucs ~am In legislación francesa lri ruzún de ser del 

reconocimiento de lo;dcrcd1bs cs·el contn.cto que tiene In muren con In Clientela.' 

No. interesa el grado de dif1isilm de In mure.u; no importa que los productos individunlil',ados 

por clln se vendan poco o mucho; sólo interesa el uso sea público. 

Uso nccidentnl.-Tnmpoco c.~ bastanic·para origina derechos, en el sistema declarativo, el uso 

uccidcntnl. Se rc_qUi~-~~ <iue CI ~_so. sea continuado o rcitcrudo, en fonna que no queden dudas 

sobre la intcncibn de apropin.rse de lo marca. Un ejemplo de .. uso accidental", es el cfcctundo 

por un fabricnnte que, n pedido de un cliente, colocon1, en una o dos oportunidades, una moren 

sobre dctcnninndri producto. 

µso comó cnscñu.-.utilizndu u~m enseño en el frente de un negocio, se considera .como un 

n0111brc comcrciul. Pero, si, udcmús, se estmnpa en los productos, se convierte en mnrca. 

Los efectos que trae el depósito es que confiere el derecho de accionar criminalmente contra 

los usurpadores de la 111arco, desde ~I mmnc~tc_i .~n .:~~~- ~~ e!~ctúa .. Pero no, tiene efectos 

retroactivos; no puede aplicarse lu ley penal .. a los~ hechos de usurpación cometidos con 

anterioridad ni dcrósito. El titular de lu marca puede invocar, contra quien los cometió, 

solmncntc la ley civil y pam rcprilnir hechos posteriores, tiene a su ela:ción, la vía civil o la 

criminal. 

Dichos dcp<isitos surten efectos, únicamente, durnntc 15 años y al finalizar el rlnzo, deben 

renovurse y sus efectos se extienden a otros 1 S años, prorrogables, así, indefinidamente. 

Huy que aclarar que In propiedad de la marca no nace del depósito, y In falta de renovación 

tampoco imrlicn In pérdida de los derechos de propiedad sobre la marca: siguen existiendo 

mientras In marca continúe en uso. Sólo se pierde la acción penal. 
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Entonces ;,en qué fonlia dChc 'cfe~iunrsc es~· uso·i Como no ·siempre cS posible utilizar unn 
- . 

111:irca en f~nna continua, In j.urisprud~nci~ francesa resolvió, ndmitienc.10 siempre que el uso 

era lu fuente originaria c.Jcl derecho, que In. propiedad e.Je una 1l1nrca una vez adquirida, cn1 en 

principio pcrpctuu si el titular no lo· uhanc.lonnba en fonnn indiscutible ... "serio, tnl vez, n1{1s 

exacto c.Jccir que se conserva por In sola voluntad~ manifestada en cualquier fonnn, de quedar 

co1no propieturio." 

Ln Corte de Casación hn declarado que el depósito; independientemente del uso, bnstn para 

eonscivnr In propiedad, n menos <JUC pueda probarse, en fonnn_ fchacicntc, ln-intciición·dc 

nbnndonurlu. Estn.intcnció~ puc_c.I~ rcsultnr.c.lc uno SeDc de circun~trincius. ':!'?ncuri-entes. 

Tanto en el sistema dccliiraiivo como en el sistemó_ntributi_vó,_cl dcpósiio .o:rcgistrn de la 

moren, es unn inunifestución conservutOrin. 

•• • • ••• > ·, 

La ley del nño IV no cstublceió In obligación· de renovar, __ los depósito_s s_urtfan ef'Cctos n 

pc11>etuidnd. Pero en el nño de 1857 In cantidad de 'mnrcns dcposiÍadns hnbftin llegado n ser 

tan grane.le que, cstn circunsumcin, unida a In ~e estnr dispCrs.as en tribunales diferentes, hacíu 

muy dificultosa In búsqueda para encontrar un dctcnninudo registro. No pareció lógico, n los 

autores de Ju nueva ley, conc.lennr criminnlmcnte-u uó\!omerciuntc n quienes legitlmente se les 

suponfn conocimiento del depósito, pero que prticticnmcntc no podio investigar los 

untcccdcntes de In muren que usaba. 

Por esto se limitaron los efectos del registro ~- 1 S uños; las búsquedas de nntcrioridndcs se 

reducir.in u un númcro.~ontrOluhlc de depósitos, iguul1...-s fines tiene el registro en los sisten1as 

atributivos. Ln conseivación del derecho sobre In marca depende de In voluntad del titular; si 

no se renuevan debe enlcndcrsc que lt_t 1nnrca ha sido uhandonudu. Y li1nitnndo n un cierto 

número de años Ju vulidcz de los registros, se focilita la búsqueda de antecedentes oponibles 

tanto para lns Oficinas de Mnrcns como para los demás competidores. 

En el sistema declarativo puede ser unn fonnn de adquirir derechos sobre unn mnrcn, si por 

inacci<ln del titular de In anterior, un competidor consigue usar durante 30 años unn mnrcn 

idéntico, In prescripción adquisitiva se opera. 
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Lnjurisprudcncia e.Je esa época, crn contmc..lictorin y In corte e.Je casación cvitnba c..lcclarucinncs 

expresas, por ejemplo, lu Conc de Purís en el caso Pcllcticr ( 18 de febrero de 1904, "Le 

Droit", septiembre de 1904), admitió exprcsmnente que los fabricantes de la quinina 

"Pcllcticr" hnhion adquirido, por prescripción, el derecho sobre su marca, después e.Je goznrdc 

posesión por 30 uños público, exclusiva y no in1crru1npidn. En cambio, la Corte e.Je Amicns, 

en el cuso del hilo u Au Chinoisº , resolvió que no podía adquirirse unn mnrcu por 

prcscripciím cxis1icnc..lo untcrionncntc otra en uso, pues que no existiría posesión equivoca y 

promiscua ( Viau & Cie. V. Clmrbon-Vuganay, "Le Detroif', septiembre 25 de 1903). 

2.-Exposición de los sistemas de examen previo o atributivo. 

Hemos visto {¡ue el sistcmn dcclomtivo francés tuvo su origen en los ideales revolucionarios, 

que repudiaban la concesión de privilegios por el sohemno. Tanto el inventor como el 

industñal ndquiriun derechos por la soln circunstunciu de invcntnr nlgún producto, 1nedio o 

proc<'<litnknto, o de ndoptnr nlgunn marca. J\I Estado se Je confería un mínimo Ü! 

intcrvencitln: llevar registros en los cuales se anotaban, sin mayores tni111itcs, cualquier 

dcclomción de invento o de morca., no gurnntiznba la cficucia de los presuntos derechos, y su 

juzgmnicnto quedaba a resolución de los tribunales parJ cuando se discutieran. 

Pero, desde 1nucho untes de In Rcvolucicln Frnnccsu, se protegían los inventos, en Inglaterra, 

mediante otro procedimiento. 

El Estatuto de. 1623 prohibió a In Coronu la concesión de privilegios de fabricación o venta, 

"salvo a los inventores". 

Estublcció las fomrnlidades con que debían acordarse hts. " '1~t~r~··:~a·;~~~,;.·· o tiiulos de 

exclusividad: examen previo para comprobar si realmente se'. trataba•' de 'un invento y 

publicnciim del pedido pam provocar oposiciones a la conccsión.71
. 

71 lllll!UER MORENO. l'cJro C. TRATADO DE MARCAS DE FABRtCAY DE COMERCIO. EJitorinl 
Robis. llucnus Aires, Argcnlinn. 19-16 
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Dado el nlcance que tenia el registro en el siste1i;u ~tribuÍivo, qui! se udmitien1. que quien -· .' . 

primero solieiln es quien tiene derecho n In mnrén. Como que el registro cquivuliu al uso. En 

estu fonna sencilla se evitaba la dificil prueba de la prioridnd del sistcmn dCclarativo. 

En el sistema atributivo no existen derechos de ninguno especie sobre lu muren si no hay 

registro. Estnndo todos las marcas existentes, inscritos en los archivos oficiales, le resulta fiicil 

ni Estado comprobar, untes de proceder n inscribir la nueva marca, si ella es confundible con 

mnrcas anteriores y si reúne los requisitos de validez. De nhl el cxmncn.previo. 

Adcnuís, como c:n el viejo sistema inglés, para hacer más minuciosa hi búsqueda y para 

prevenir errores en elln, publicn In solici!Ud; los que puednn uleg~r mejores'der~chos quedan 

usi en condiciones de oponerse ni registro. 

En esta fonna, aunque el Estado no puedn gammizar In validez de lu marcn·c,;· foriiíii absoluta, 

·su titulnr tiene muehlsimns más gnrantlns que en el sistei11ll il~.;'rd~~'iJii;' ~~-~sió '~b~nd~~und~ 
u su propia suerte en In búsqueda de anterioridades, y In po~ibilid-~ddé t¡,'n~rq~e-nfu1ulonnrla, 
disminuye. 

Dentro del último umílisis, "lu adopción" es el ·timdame;.,to del derecho ~obré lns mnreas en 

todos los sistemas. En el declarativo, se manifiesto mediante CI uso; en el ntributivo, mediante 

In solicitud de registro. En el fondo, lns leyes de mnreas no hueen más que rcglnmentar la 

ndopcilln. 

El sólo hecho de solicitar una muren, en el sistcnm atributivo, ya confiere cierto derecho; el de 

prioridad. En igualdad de condiciones, es decir, en estado de simple solicitud, tiene mejor 

derecho u la concesión de Ju mnrcn el que primero In solicita, porque se presume que quien 

primero la solicitó, primero In ndoptó. 
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En. otms pulul.;ras, la ·cx~JuSivfd~d ~rCur'sbbrC-··-ur1~·-.·i1ú1.rcU· y .. c-1 !Jcr~C1~t1 de oP~oO~~sc ul uso de 

mnrcus semejantes, emerge <l~I Í¡cd1~ d~,!~--~ó~~~csión ~l~I ~Íl.~J,~; o :~cit,- si n·~ i~uy titulo, no hny 

cxclusividud. 

E..~to no quiere decir que el sistema ·otributi\•o dcsConozca la existencia de otms marcas,: son 

mnrcns todos los sig~os, nún no fcgisl~ullo~, quC idcntifit1ucn mcrcadcrins. Pero estas muren.e; 

no rcgistrndns no están protegidas por la ley de nuircas: tienen una rcstringidu protcccitln 

emergente de In ley común. El cmnercinnte que la usó no puede pretender que se le reconmi:ca 

siquiera el derecho de prioridad. 

En este sistema, el derecho de prioridad en la solicitud, podemos decir que c.< de suma 

imponancin dctcnninar hnstn por el din y hom de prescntueión de In muren ante las 

nUtoridndcs competentes. Es decir, que urm diferencia de minutos basta pura dar preferencia al 

registro de unu marcn sobre otrn. 

Pero In prioridud sólo implica c.<o: In preferencia pnra el registro con relneión n tus solicitudes 

presentadas. posterionnente. No implica ningún otro derecho; no confiere cxclusividnd en el 

uso ni, por consiguiente, nccioncs pnrn su defensa. 

El cxnmcn previo en el sistema atributivo' es de suma importnncin yn que el estado antes de 

inscribir una mnrcu y conccdcrln, efectúa una fcvisión en sus nrchivOs para. dctcm1inur si 

existe rcgistrnda o solicitllllu ulguna ot~~ 1narcn confundiblC .. ·E;.;· ofr~s_-.P~1,~brns:·-~xamina, 
udcmils, si el signo qu~ se pretende e~ exclusividnd ;,,. bnnnl o gen,érico.' N{l habiendo 

impedimento, lo inscribe y extiende el corrcspondi~ntc titulo. .,,. ,, ·", 
·'Y 

'';:.,~.' 

Sin cm burgo, este .cxnme.n previo no implic~ unn garantin ,d~ vl)lidcz ot{l~g;~n\;{)r el Estado, 

duruntc un cicrt.o ti_~n~J.'~·~ _vud~_Mc~ .. ~~iún .~~.~. 1cigisl~-cioncs --~~- :~ª.~-~; .P?,~S;;_.q~~~~·, C~~u~Sta a tas 

acciones de nulidnd qÚe pucd~,;, Íntcntnr l~s presuntos pcrj-~dicnd{ls ~{lr I~ '~oiícc~ión o por 

quienes crean que In mn;¡:a f~~?tC>~ncÍ~ ~{lntr~vinic~do ~ lns l,cye~. , 

. - . . . . . ' 

El punto que mcncionnrcmos uquf es de suma imponnncin ya que el Esmdo antes, de otorgar el 

titulo definitivo, da publidd<id a In marí:n, reproduciéndola en periódicos; o se pública In 
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s01 icitud ui1iCs. d~.-p~,i~~-~-~r<-u· ~~·-'¡~;s-~~ir<?i~~1;-~;_=1~iC_~:-·-s·c ·p~1;·1i~ñ-.-,~- mnr~á~ _uriu ve~ __ r~gist~du.; _siñ 

da~lc ét~c-t:os- J~risti(.<lci~·l;¿·¿~ .. :'d~J :i~n~~,~r;¡d~ :~;1·:-~i·é-~c~ .áé~1l'f,o; 'oc ~~t-n in~~;cm _se l~~~cen 

posibles las ,~¡;~~i~Ú?l1~_~\1~_'._qui~C'.~~~~:.t~~-~~1_n · ~ig'Ó1~~,d~~~CÍ1_t~- ~~ll'í~'.-~I "sign~ (; d'? ~ui·~-n~s. puCd_iú1 
rcsullnr perjudicrid6~r~~.i'~u J¡,~"c~iÓn. .. . ·•. , ' 

,;,'--

Además, por rcglá gc~1~rol, sccstnbl;,~¡; In Pllblicll~iÓn onGoJ y closiliendo de íodns los morcas 

inscritus. 

En unu p~Jub~u, ei'si~t~mu rit~ibuti:VoÚcrid;; n Jmcer con¿;cer ni comercio y n Ju industriu, en In 

fonnn mós éóniplctu;osibl.:, ·eu1H.;,.· son lns. mn~cns exi.stcntcs en el ~ís'y q~iénes son sus 

titulares. 

En el sistema atributivo el "uso" no interviene paro nada en_ ~n e~_n.~~~nci~-" del derecho sobre 

In muren. En principio, éste puede ejercerse gmcius ni 01orgnmicnto del 1llulo, 111ie111ms hoy 

título, hay propiedad snncionudu, de uh! que el uso de Ja mnÍ-cri pueda· no ser obligatorio. El 

sistema otribulivo Ju indcpcndi7.n, en cierto modo, de los productos protegidos. Ln morca licnc 

existencia por si. 

Adquiridos Jos derechos sobre uno muren coii el pri;ncnc~istro, se conservan indefinidamente 

efectuando, en los plazos legales, su rcn<:>vriCión. N'ci éfcctutindoln, In ntarcn queda 

uutonuiticmncntc en principio a disposicitln de cuulqUicr otro inicresndo. 

Claro está que Jo propiedad de Ja muren puede perderse por renuncia expreso de su 1i1ulur, 

pero en este caso la renuncia debe publicarse. 

3.-Exposición de los sistemas mixtos y ejemplos de las leyes que las adoptan. 

Los sistemas n1ixtos surgieron lrntundo de salvar los inconvenientes que presentan los 

prototipos. Nuturnhnentc, lu combinación de los sistemas fundamentales se presta n lus mtis 

diversas vnriuntcs. 
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Tipo I" Es ncccsurio registrar· In· moren. pnni' poder ncéionitr civil o Crirninnlmcntc en su 

dcfcnsn; ·pero .In exclusividad origilmrin Se n~quicrc -y se. consci-vu por el uso. En otros 

pnlnbrns, aunque el rcgislro es obligatorio, el uso privn ·sobre él. El comerciante que tiene una 

mnrca en uso, puede oponerse n que otro la registre: Es obligatorio el uso de la marca para que 

el registro conserve sus efectos. 

Las leyes de España y Brusil responden a estns modalidndes. 

Tipo 2° El rcgislro conlicre derechos inntncnblcs sobre In mnrca después de trnnscurrido un 

_cierto.tiempo, vurinblc <le pocos ntcses u varios_ años (6 meses_ en· Canadá y_ 7 años en 

Inglaterra). 

Durante ese tiempo, cunlquicr comerciante o indusirinl que pueda ·pfobar.quc ·usó In' mnrcu con 

anterioridad ni registro, puede rcivindicnrln o hnci:rlaitnu·l~r.·DespÚ.ésdctrnnsciurrido el pinzo, 

el uso puede no ser oblignlorio. 

Siguen este sistema tos leyes de Inglaterra, Nueva Zclnndin, Canadá, Australia, Austria, 

Bolivia, Estonia, etc. 

Tipo 3" Otros sistcrnas exageran los efectos atributivos del registro .. Caducn~o un registro, se 

les reconoce ni ex propictmio el derecho de rcinscribirln durante un cierto plazo, si un tercero 

la registrara durante ese tiempo, se vcria expuesto o perder In· muren por el pedido de 

rcinscripción, Tal, In anterior ley uruguaya. 
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4.-Ventajas y desventajas que presenta la adopción de cada uno de los 

sistemas. 

u) Sistema dcclaroti\'o. 

En primer orden hublnrcn1os del sistema dcclnrotivo, del cuul podríamos hacer un resumen 

c¡uc n continuación describiremos: 

1º Ln propiedad de unu marcn es adquirida_ por quien primero In usu, aún sin necesidad de 

registro, y sc.consCrvn ,n~icilt_~¿-~:-~~o I~ ,~bú;ld0'1c.·c~~~~.ª.·º tá~Ít~1~1cnt~1 . e~ fonÍln que no deje 

lugar a dudas; 
.: ,;:::·::.·~< 

',"' -
2º El depósito o regi~tro cor11ic'~~ cicnns ~ccÍon~s .(Íns ~;i,o~inal;,_~). Pero nún después de 

caducado el deplSsito,~I ti;~¡~~'pJcd~ ~~~~~;~ar ¿i~ihÍ;~nt~ ~n dÚe~sa de su ma~e~i•.· 
'·;;:: -t .. './, . ..:~~,: :.~ !<;.·~_-:.:: .. / ._<: .. :. . ·'' .. · > .. /~; ___ : •. -.~:_:·_ 

.:.·:·."· -

3º Los dep<i~itos o regist~(.ls .efcctlln~os po,rquie1i 11º tcng~'prioiidnd ~n ét _·uso, carecen de 

valor. El lcgítiin~ :,~~~p¡~{riri~:~n·ó'1l.- Sir~ '.·d~~~Si;t~~~ Í~:;~;ci~é~-~--~~~:cl~ ~ i1l~~di~ l n.¡cdiontc acciones 

civiles, que quien In depositó éoniinúé' u'sñíidohí; ;' • .· · ·.·· ' 

4º Y si el lcgiti;no propietario lo Ílc~osilu;uú'.' efectundo'et depósito por ese tercero, puede 

perseguirlo c:'dn;iC1u1o;,~;;¡·e,·;;;;, (¡~-~ n ~IÍo'olistc el depósito que e'fectuó; 
~ ''.,,~ ·~··. 

Sº El depósito crea _una pr~~~·n,~ión d_e p,r<lriedud u· füvor'de 'quien lo efectúa, sujeta n prueba 

en contra; 

6º Si tu muren no hh sidCl'.usndri por.n~die, ~I d~pÓsito s~ considera neto de npropiueión. De 

dos personas qu~ nCt l~~·~~~i~~. ~~- ~o~~~i.d~~-- ~.t~¡~··1l1~j~~·d.cr~cho·u_ qu,icn prime.ro lá cJCp~sitó. 

Después de exponer'.tas\;,~da;;~~d~~· ~-el, .sistema, 'estamos en condiciones de nprecinr sus 

vcntujus y sus inc·~~~-~~-¡c~i~~;··~ .... ;··\ 

. ·.·'.·:·: .... :···'. · .. ,>:.:-:·.: 

Teóricamente, _sus consecuencias son justas y equitativas; respetar ún derecho admitido desde 

siempre: el del · primerocupon·t~. ' .·· 
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Da lu imprcsi6rl ~dcnuís_~·-',1uc el ·~i~t~;;1n s~:·~j-·~~-i·~ ·¡'~~ l~--~ci~-¡-{d~'J:dc -ú~s 1icchos: .en principio, 

protege u q~icn usí1 ·¡a inurC:~ .. ~011,io'-~~·c._limitn el. ~Íi~l·1~~¡>: de ~l;ri~cnS-~~i~iCn_~-c~-en un' país, de 

cierto modO. u los usndns ·rcahncOtc. 

De algú11111odo, impide los usui-pncioncs efectuadas mediante l~s ~cgistros de laS marcas que, 

n primera visto, parcceriun más factibles en el otro sistema. En efecto., Utilizada una 111nrcu por 

detenninudo fubricnnte, ;.cómo podria verse despojado de ella, si el uso o depósito anterior 

c1uc un competidor hngu, es nulo en sus efectos?. 

En el orden interno de codo país. ésto parecería ser uno ventaja del sistema, pero en el orden 

intemucionul,- In situncitln es distinta, como veremos mós ndclnnt.c. 

Dentro de los inconvenientes parecen groV<..'S, cuando lo propiédod de his marcos se adquiere 

independientemente del registro., y como no sicn1p~C iniercs~·~isponcr d~ ncCi.oncs penoles, el 

sistema incito u no depositarlos. 

Dentro de estos condiciones, el comcrcinntc honesto, que antes de adoptar unn muren practica 

una investigación de nnterioridudes en los orchivOs, ~o puede OdqJirii'J·fi~~;¿s In ~~Crteza de que 

no existe otra en uso que tenga prclnción sobre la que piensa ndOptnr~ .n,ó· puede cStnr seguro 

de su derecho durnnte un largo número de oños, y, aún en el CnSo .de que~ existiendo yo uno 

moren similur udquiricru por prcsctipcic.ln In suya, tem.lrfn que· co111partir sus derechos con el 

titular de «.."SU otra marca; no tendría un exclusividad efcctivu, que es prccismncntc el objetivo 

de las marcas. sin contar los casos en que, después de utiliznrla 111nrca un buen nún1ero de 

nños, se ve obligado a ubandonnrla por existir otro anterior. 

En Fmnciu, se han dado nlgunos cosos que ponen de manifiesto las consecuencias de esta 

ful ta de seguridad, por ejemplo, un industrio( depositó en 1866 la marco "Chocolnt de lo 

Marine" y la usó continuamente hasta 1 SS4, efectuando lo correspondiente renovación, gastó 

gmndes sumas de dinero en propagando y lo acreditó, pero, en este último año apareció un 

competidor que pudo probar que, desde 1864 usaba lo marca. El uso hobfo sido 
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rc.~tringidiSinul~ .1.1~·.:din~~!~·1_1·~~·r-'~.r~:ÜC'l'.c~,:,~~-~rnul~,--~·~.~¡:.~1 1;1 ~ortc dc-Pnris, .C1~'--~e1itcncin del 

mmw 3 de 1 sss,: p~i\i1lbió ~I 'i1í<l'~~ídri1 q~c In ~oniinunnr usando. 

Antes de lu snÍ1ció11 de In ley de· J SS7, se produjo otro cuso intercsnntc, en 1849, un fuerte 

ful;ricnni·c de hii-,i~c:i~t; ·ado.pta ;·mm durante 50 años la nrnrca "Locomotom","·dc~pués de _ese 

tiempo, un pequeño industrial de provincias, prueba c1uc la hnbín usado, dentro de In 111odcstin 

de sus recursos, desde 1845 y esto obliga ni otro n nbandonnrln.72 
. 

Al dnrsc cuenta de todos los inconvenientes que tcnfu este sistc1nn., otros pnfscs buscaron su 

remedio adoptando el sistcmu atributivo o sistemus 1nixtos. En Fruncía existe un fuerte 

movhnicnto de opinión en contra del sistema dcclnrntivo. En el congreso de París de 1900., 

Pouillct, que hnstu entonces se hubía mostrado partidario del sistcn1n declarativo, reconoció 

que no era el ideal, Jo mismo se expresó en otros congresos de industrialistas, hustu que el 6 

de junio de 1916, el gobierno presentó u lns Ciimnrns un proyecto de ley que nhandonuba el 

sistcmu pu mm ente declarativo y en 1924, envió otro proycc10 si1nilar que en ese entonces no 

se convirtieron en Ley, principalmente por la dificultad que habin en organizar los registros, 

existiendo como existen millares de 111arcns en uso y urchivos defectuosos. 

b} Slstemn atributivo. 

Se huhlaba en contra del sistema ntributivo que, dado el principio de prioridad, algunas veces, 

el verdadero creador de In mnrca;cl que primc~o la usÓ, es Íl~spojodo de sus derechos por un 

competidor que se ndelnntu o registrarla .. 

Esta objeción es más efectista que ~f:icu":~· <:l c~end~r·~c,,Ía 1llur~a~··con un pocO de diligc1_1ciu, 

puede evitar que otro se Ju rcgi~trc~- ~obre t~d~~ no ncccsiin con1cnzar n ustlrln, dándola a 

conocer al competidor, sin soli~itnr ~I _registro .. 

72 Sobre eslns cuestiones pucdC consuÍlnrse un esludio de E. Doutnrd. en In º'Re\'Ue Gcnérnle de In Prnpierté 
lndustriclhr·. parís. Julio de 19~6. 
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Pero. en el ore.len intéfriÜ~i~rihJ:·: újc:.;··r~suit~ :111,ñS' ~didcil. i~np~d-¡-~- íh_,·liSú~3CiÓ'~~·j Ün industrinl 

frunc~s, por cjc~nplo', no puede· rc~'i-Si~ir su -~~m.~~"a en ~-~;:d-~s .16s Paises cJcÍ :si_s;~¡l~n' n1rihuiivo sin 

incurrir en gnstOs clcVncJishnós qUc, ial vcz,-no sCnn Compcnst~dos por-In .<lifusión <1uc pueda 
. . .. '. ·:·.·-·'. 

nlcanzur In· marcu,-· lo· norn_ull es que el industri~I In. rcgistr,c en el cxt~anjcro después de 

ucrcditnrln en su propio pais, lo que incitn n <JUC lo~ competidores s~ le adelanten, sin duda, es 

éste un inconveniente pero, en el sistc1na declnmtivo~-los peligros.son mayores: el usurpador 

no necesito siquiem registrar lu muren njcnn, le basta con usnrln donde quiero adquirir 

derechos. 

Pienso que, los riesgos de usurpación pueden disminuirse mediante disposiciones parulclns en 

lns leyes o mediante tratados intemncionnl,es, también podría ser In aplicación de 

disposiciones del derecho civil. Aunque es una dura realidad que, mientras lus leyes de 

mnrcns sean territoriales, lns usurpaciones scnin posibles, eunlquicrn sen el sistema que las 

inspire. 

Un inconveniente más del sistema atributivo es, el tiempo rclutivmnente largo, que requiere el 

tnimi1e de la inscripcibn, In búsqueda de los archivos, la publicación de In solicitud, los plazos 

que deben acordarse para In presentación de oposiciones, hacen que transcurran vurios meses 

desde el momento de In solicitud hustn el momento de In inscripcibn. 

Est~ inconveniente, pensaba Brcucr Moreno, podin ntcnunrsc. mediante· unn buena 

orguniznción de lns Oficinas de Mnreus, pero no desnpnreciu por completo, de cunlquiCr fonna 

era preferible la dcmorn .inicial, retardar la confección de etiquetns,'po~tergnr In venta del 

producto, ul otro inconvcnien~c del sistema dccl.an1tivo~ que dcsp~é~ .. ~'? ~crcditar una marca, 

resulte que pertenecen olrn pcrsona.73 

Y la úhimu de las crilicas ni sistema utribut,ivo csd ,de p~~nitir:Rc~is~r~,,demnr~as que no 

vayan u usarse, o que reconozca derecho~ S~brc .. ·~,~~~c~_{,q.~b'.Y~.-.~º~~~ usnn;. esto_ r~cargaria 
inútilmente los archivos y substraería del com~rci~,~nn,in'n;idad

0

d~ mu;cas que podrían ser 

usadas por verdaderos interesados. 

"UREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MAl\CAS DE FABRICA Y DE COMERCIO. Ediloriol 
ltohis. Buenos Aires. Argcnlina 1946. 
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Conicntn Brcucr Moreno, que el crcin cstu últimn objeción fucrn <le gran peso, porque las 

marcas no se registran sin objeto: por lo gcncrnl se clcpositnn para ser usa<lus y si lus mnrcns 

-se substrucn clcl co1ncrcio, en cuso de nhan<lono en la pnicticn, no es clurnntc un periodo muy 

largo, en cambio, se hace posible el registro de Jns llmnu<lns marcas <le clcfcnsn; el industrial o 

comcrcinntc no solamente registro In moren que usa. sino una serie de ilnitucioncs; alejo, <le 

cs1u suerte, la posibilidud de que airo lo hago o que las use; establece unu especie de 

fortificucitln alrededor de la marca de interés, por cjc1nplo, rcgistrndu In nrnrcn "Corona", se 

cstuhlccc csn defensa registrando 11Curonn11
," Coroln11

,
11 Cnroln't, cte., o bien se rcgistrnn 

murcus parn productos cuyo empico podrln dcsucrcditur n la muren principal, el titular de Ju 

muren "Lu Ncgrn", c1uc empica en suhstnncins nlimcnticias, puede rcgistrnrln, paro impedir 

que lo haga otro, con relación n abonos de origen animal o de mala ratas. El comercio y la 

indus1rla suben bien In importnncin que 1icncn las mureas de dcfcnsu. 

Veamos nuevamente lns_vcntajas del sistema alri_butivo: 

•• '. '-. < -, '· 

1º Es1ablece una fcchn,cicrtu:,como pun10 de punida _pnm·los dcrcchC>s sobre In muren, e 

impide q~c _oc~mu~ ·~~~~~~-~l1il1~· ~-'--~~:''.G.hOcolrit.dC. In M~·~ióc1·~·:(iuc··c¡.,n1Cntnmos cit 11úrrnfos 

nnlcñorcs; _ 
~-, 

2º Facilita hi b-¿~qllcidn ~~ n~Í~~ic>rid~d~~. 'porque~'lll c?n1é~ciante sólo puede afeclnrlo las 

mnrcns que yú.bStñr\ ·rc'gisi'mdó-S. ·se 'c.~-t~blé~~- nsÍ-«ú:J~~Íalór'-diÍc.ctO S~brc cusí tOdris lns morcas 

del pnis; 

.:' ·.:·· '~: ~ < ; . . . . . ' .~ .. '. ,' 
3ª Indcp~n<liznndo ·. ~~1 :·cxiste.ncfo. dc_~ln · mnrcu de, _su usó, el.imi~á todas In~ cuestiones 

rclncionUd~s con··su_·CO~~~~n·~~~~l~·:·pr~piáS:.dcl. siSÍcm.n · dcc.larativo; s~ Cvitan- plei.tOs dC índole 

dudosu o de prueba dificil; 

. ··-· 

4º Ln prioridad en e'i · rl!gistrG:' h_~cho eompr~bado- elimina las discusiones ~ que se presto Ju 

prioridad de su usó, h~'Cl_1~-~ ~omprC>bar mucho tiempo después de comenzar. 
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e) Sistemas mlx
0

tos 

DcSpués <le hnhcr. uimlil" .. ado JoS sistemUs mcnciorludos no purccc t1uc los siste1nas mixtos 

presenten yentnjus rculcs Sobre_ los sistcnu1s básic_os: 

Los del prilncr tipo tienen todos los inconvenientes del sistema declarativo, con In desventaja 

de ·que, ·sin registro, no huy exclusividad efectiva. La conservación mediante el uso 

ininterrumpido, origina los mismos pleitos, eón su prueba dificultosa, que pueden producirse 

bajo aquel sistema. 

En el segundo tipo, el plazo durante el cual se reconocen derechos al comerciante que primero 

utilizó In muren, impuso un periodo de inestabilidad perjudicial pum todos. si se quieren 

n .. 'Spctur los derechos emergentes del uso, seis meses n un uño puede resultar poco tiempo pura 

c¡uc el perjudicado pueda prcscntur su rcclmno, si el pinzo es mayor- cinco o seis nños- se 

perjudica n quien registró In muren, pues no se utrcvcni n emprender una propngnndn 

imponantc, 11 difundirla, u tmbajnrla, por la posibilidad, que pendcrú como espada de 

Democlcs, de perder el fruto de su tmbujo. 

Los tribunales ingleses han tratado de obviar ese gmve peligro, sosteniendo que el sólo uso 

anterior no hasta pura obtener la radicación de la .mure.u ·rcSis~~~a:·.~~.nccesu~o, ndc1~1ás que 

el registro huya sido hecho con fraude, o mula fc.7~. . ., .... , : ,:~)· · .. J.:.: ¡. '• 

.,. 
"· ···•._•,;:'.• o...;:" 

Con los sistcmus del tercer tipo se hari qücrido''~u1líé1ÍÍÓf los ségurldodcs'°quc el sistema 

atributivo otorga ~I tit~tnr de u.n'u_.1_11~r~~~-;~~·dcr~~~1~s _no ~t~~. n_1~1~~~~dAC url olvido. ;,No 

serlo más practico aumentar los éfccfo; del 'iégi~tro.e11·un'Íicmrio'c<jlíi~olcrue'at del plazo de 

gruciu•!, el periodo de incCrtidun~br~, paÍ-~ l~s tcrc~~~S q~c, rc~i·s:t-nln ·,~n ese lapso, 

dcsnparcceria. 

, .. Fullon. •• TRADE MARKS ... PAGINA 302. al empicar In palabra•• fraude•• quiero referirme, 1ambién. a los 
rcgis1ros \"olunlBriamcntc hechos para hacer pasar las propias mcrcaderias por las pcr1enecien1es ni competidor 
que. prc\"inmcnte. habrjn reunido una clientela con su marca no regis1r.u.Ja. Son los netos·· pnssing otr•. 
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En· otrus pnlnb~s; d¡,,;,11,iriu;d'~ l~s ~c;;;i\jas e incf~v~l\icntl~ de tÓdos · 1ós~slstcmns de 

protccciónt .Bi-Cucr Mlli-dlO:· nils: ·un·_ su.-'opiiúó~;. el ··~i·~-~-~m~ ·ntrib~;¡~;-~ ~ ~~ nlñs "c~ti~·nz que el 

Tiene cualidnd<!S sup~riorcs, lns fcch¿s ~·icnns, lri cstuhilÍdnd dé Íos registros, la facilidad de 

lns búsquedas de nrllcrifl;ida<lc~, I~ clu;.idad de· 1ns ~itunciones.;: 
. . -... : . .. . ,. . ~, . ,. ··-,. ; __ .·:· "~ _- --~ . ._ . 

Por ot~o ludo, rccono~~ su~ .. ~~~~C~(~:s,· q.~·c yn .. SeJ~O·~'. ~~ñ~lndo~ p~~~: ~lf!,, són nrnyorcs que los 

inherentes u los dei11°rls sist~·n;ns. :· ~;¡; ~ iguuld1ii.í"de follas," oponemos mayores virtudes, In 

elección no puede ser dudosa. 

"llRAUEll MORENO; Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FAlllllCA Y DE COMEllCIO. E<lilorinl 
Robis. Buenos Aires. Argcnlina. 1946 
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1.- Consolidación de grupos económicos (globalización). 

Lu práctica comercial nos hu llevado a un egoísmo y un individunlis1110 que cierra un circulo 

vicioso, yo que codu persona (fisicu o tnoml) tiene la finnc eonvicci(m de encontrnr su propia 

identidad, creyendo que con unn mnren.de I~ qu~·élsea titular podrá lograrlo, siendo que las 

pol!tiens aetuulcs son de consolidación ll~' g~pos ~conóinicos, y por lo tonto, coi1 unu actitud 

individuulistu posiblemente no se log"re·~¡ fi~ éspc...;do, mientras que, unificando esíuer-Los, 

estnbleeicndo las bases de trabajo mir'c~rno Ía~ ·;cgl~s, luchando por un fin común, dichos 

grupos scnin m;is fuertes, mismo ciuc. s'7 rcílcjn en un beneficio pnm México. 

Si bien In economía tncxicnnn bUscn su lugar en el contexto mmldiul, es ·una c.c,ó.ncimin bien 

vinculndn ni proceso de globnliznción e intcrnncionnlización que vivimos en Ju ni:tualidad, 

pruebo de ello lo constituyen el gran número de empresas y poblució.n qu~ hri~··emigrndo para 

establecerse en el norte de Mé"ico y el sudoeste de los Estndos Unidos_d~:,(~nérica. 

En c.~te sentido no se tmtn de reinventnr o cntnhinr In cconm~-fn··'.-~b-~j~~-nri pn"r Otnh sino 

trahajnr en una cconomia <¡ue ya eshi ahf con sus sectores definidos y ·aprovechar las ventajas 

que ofrece la globuliznción. 

Ya no hay que inventar casi nada, huy que utilizar_ para nuestro beneficio lo que existe, 

aunque para ello sea necesario compartir con otros los beneficios. Esta asociación o alianza la 

podemos clasiticur ya sea por el ámbito de la cooperación {comercial, financiero, técnico}, la 

dumci<ln (corto, mediano o largo plazo), y el tipo de actividad que se desarrolle, en su cuso 

horizontul, cuando nos referimos u los contpctidorcs entre sí, o vertical, cuando concicn1c 

actividades complcmentnrins. 

Como ejemplo de una alianza estratégica horizontalt podemos tener In coinvcrsión, las 

licencias y los esquemas de subcontratuci<ln, o las alianzas para proyectos especfticos y 

concretos. Asimismo, como ejemplo de alianza verticnl lo constituyen aquellas alianzas que 

se cstnblcccn con tos prov"-"Cdorcst los distribuidores o con contnctos. 
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coino .. intcnuicionol. hn El pr~ccso de gÍobülizuciÓn · dc In .·C~on~i1l·Í~~- t~~-;ti ~~---~¡~~; · nOcionol 

- . . '. 
nivct" mundial,' cnfrc Iris Cuales sobícsnlcn las f~JnqUiciús. 

Las frnnquicin hu demostrado ser uno de los sistemas comerciales más efectivos en los 

últimos uños. y el impacto económico que reprcsentu es in1portnntc yn que reduce en mucho 

la vulnerabilidad de las micro y pequeñas empresas, pues fomenta In asociación, n In vez que 

fortiticn el desarrollo cmnercial. 

En este sentido y para no ahondar en discusibn respecto de la fr~mquicia. que no c...~ materia de 

In presente investignción, nos limilnrcmos ni concepto legal cstublccido en lo LPI, mismo que 

también regula n intcnlu regular. aunque de n1ancru todnvín impreciso, lu operatividad y 

comcrcinliznci6n del sistema de franquicia en México; usf encontramos que el articulo 142 de 

la LPI cstubleee: 

"Artículo 142.- Existirá franquicia. cuando con In licencia de uso de uno marca se 

transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnico., pnm que lns personas a 

quien se le concede, puedo producir o vender bienes o prestar servicios de manera unifonne y 

con los métodos operativos, comerciales y administrativos cstnblceidos por el titular de la 

marca, tendientes u mantener la calidad, prestigio de imagen de l~s p_roductos o servicios n los 

que ésln distingue". 

Sólo fültu resaltar que dentro de los elementos de In franquicia; tenemos la licencia de uso de 

marca, lo cual en cstn investigación, tiene importancia. en Virtud de que para frnnqUiciur un 
-- --·. ·,· . ,·,, _-

producto o servicio, la muren que se va u licenciar, dc~cr.á Cstur~ rcgi~(~~~~·'~·c~,;:~u defecto, 
,-:.; '·,--" 

por lo menos, en trámite de registro. < .~ '"<.' ~--\;: .. 

Ahora bien, en este sentido, es importante establecer que .en l~gnr_de 'cst~r_egistrnndo mnrcns 

y luchnndo por ser competitivo en un mercado tan cerrado y ditiéÍI, ~nn-buén;.-.;~dón •. como 

se señuh\ en párrafos anteriores, se logra sacrificando unp.;é.;'y é(nÍ1p"nrtic.ndo con nÍgunos las 

ganancias. 
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2.-Propuesta cie enmiencl~ ~··~rticulo 5º del reglamento de la L.P.I. 

En relación con el deSohogC,-dC In· Untcrioridud, podemos establecer algunus consideraciones 

que pudieran m~jornr et""sis;cn~~~ ~e 1ri-'"pr~picdad industrial en México, para que nsf, se otoíguc 

en este rubro nú1yor scguridud ni titular del registro o solicitud de muren. 

Considero necesario· implementar, en .lu medido de lo posible, aquellas moditicocioncs a In 

ley, para que los documentos rcdoctodos en idioma extranjero que sean presentados al 

l.M.P.I., se les anexe unn traducción ni español, misma que deberá estor lcgulmcntc traducido 

por perito traductor, con In finalidad de evitar que dichos documentos estén traducidos de 

manera incorrecta, en virtud de que en coso de que conste que fueron traducidos por perito 

tmductor, y se encuentren incorrectos, dicha persona incurrirá en responsabilidad, siendo 

factible que se le ennecie su registro de perito, de acuerdo con In ley nplieable en la materia. 

En este punto, cstnrímnos hablando de hacer una enmienda ni anículo 5° del reglamento de In 

LPI, 111ismo que canto se citó nntcrion11cntc, establece In obligncitln de presentar sólo In 

tmclucciñn ele In< <fncnmcntos prcscntndos en idiomn extranjero. no siendo requisito ser 

traducidos por perito que ovale la traducción de dichos documentos. 

3.-Propuesta para notificar las anterioridades encontradas, a los titulares 

del registro de una marca. 

Al hablnr de esta propuesto, estamos considcrundo que se debería establecer la obligncil1n ni 

l.fv1.P.1., pant que cuando sea encontrada una o varias un1crioridudcs n una solicitud de 

registro de muren, c0111uniquc por escrito al solicitantc.76 así como a cada uno de los titulares 

de los registros cncontrndos como anterioridades u Ju solicitud de registro antes 111encionnda. 

Pum tal efecto, dichos notiticncioncs se deberán practicar confonnc a lo que establece el 

nnlculo 13 del rcglumento de In L.P.I.: 

76 Tal y corno se establecen el anfculo 122. 2° párrafo, de In Ley de Propiedad lndus1rinl. 
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"Artículo 13.-Lns resoluciones, requerimientos y dcnuis uclos del Instituto se 

notiticnnin n los solicitantes o terceros interesados por correo ccrtiticndo con ucusc de 

rcciho ni domicilio que hubiesen seiinludo ni efecto. Tumbién podrán notiflcurse 

personalmente en domicilio sciiuludo. en lus oticinns del Instituto o por puhlicaeión en 

In Gncetu. 

El Instituto podrá cmplcnr otros medios de nolilicución .tales como servicios de 

mensnjeria, el ~ual .será con enrgo ni pnrticulnr que lo solie.ite. 

Lus.notiticaeiones personnlese~ el d~micili~dc lo~ ~soliciÍn,~tes;,íeréÍ'.ros interesados o 

representnnteslegales, sÓlose (Jrdenn~:\ny <!rccurnrón; ~den1Ós del ci1soprcvisto en el 

articulo .72 de In Ley, en los cosos en~~~·~J1~~;¡;u'!.:,'6_~¡ini~'c~~~~nicnte~ 

Las notilieneiones pe,.;;o;,~;e~ ~n In~ ~fleinu~ del 1;.~;itut6po~ni~'~r~~iuurse c'unndo el 

solicitnnl~; .tcrCcr i~~cr~·ridri~~.-~~·~··~prid~rndó~ '/;·Jn'S P~~~~~~ ·aJ·,,ri;¡~i\dri~·:,~¡,' iOs ténninos 

Las notificaciones personales y In~ qu~ se realicen p~r ~oJe~'J~~il1cn~o con ucuse de 

recibo surtirán efectos n. partir del din en (¡Úe sean c;1tregrido~u lo~ intcresndos. 

Los plazos comenzarán o partir del día siSuicÍ.tc en qu~ surto efectos In notificación." 

Dicha notiticución u Jos titulares de los registros 1nurcnrins citados como anterioridades, así 

como a los de los registros en trámite, tiene la ti nulidad de enterar a éstos de que una solicitud 

de marca tiene similitud u su registro, y por lo tanto, tengnn el derecho de manifestar lo que n 

sus intereses convengo. 

Lo anterior, sin vulnerar ni nfeclnr de ninguna mnnern. el recurso de nulidnd con que euentnn 

pnm proteger sus derechos adquiridos medinnle el registro oportuno de sus marcas, de 

confonnidad con el titulo cunrto, cnpflulo VI 1 de In ley de In mnterin. que establece las enusns 

y procedimiento pum In nulidad, cnducidnd y cancclnción del registro de moren. 
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Lo que se pretende con cstll notificnción que se dn u los titulurcs, es otorgnr unn muyor 

protección a éstos, ya q~c como se mcncionc.l en cnpitulos anteriores, en nlgunns ocasiones la 

nutoridnd es omiso, o comete una foltn de nprecincitln, concediendo n unn solicitud de mnrcn, 

el cnníclcr de mnrcn rcgislrndn. En olrJs pnlnbrns, se prclcnde ndvcnir n Jos titulares que una 

muren idéntica o shnilar en grado de confusión77 se intenta registrar, siendo existente unn 

silnilitud n otrn yo registrada, o en tn'nnitc, con el fin de anteponer unn barrera más n los 

piratas de mnrcns, o aquellos que pretenden enriquecerse regislrnndo mnrcns conocidas, 

si1nplcmcntc nltcnmdo alguno de sus elementos constitutivos. 

El escrito que contenga el desahogo de la notificación al titular del registro nrnrcurío cítudo 

como nnlcrioridud, dcbcrií cumplir con lodos Jos rcquisi1os cs1ublccidos en el nniculo Sº del 

reglmnenlo, cxccplo In fraccibn 6 del mismo que se refiere ni pngo de derechos, toda vez que 

dicho titular, en su momento, cumplió con todos y cnda uno de los requisitos cstnblccidos, y 

en consccucnciu, dicho en ténninos comunes, ha cubierto su cuota pum obtener la protección 

de la ley. 

En el presente coso, el ténnino para contestar lu anterioridad, refiriéndonos tnnt~ paro el 

solicilnnle como pnrn el tilular de In mnrcn, deberá ser igual pnrn ambos, siendo éslc de dos 

meses, de confonnidad con el aniculo 122 y 122 bis, que estnblccen en Jos ténninos parn 

contcstnr In anterioridad cilndn n In solichud de regis1~odcmnrcn;y quc_ dkc_n: :: 

"Aniculo 122,- Concluido el cxmnen d~Io~nn se-~r<J<:<!<Jerú _n rénliznr~I exnn~cn de 

fondo, u fin de verificar si fu mnrc~ es rcgistrnble en Jos ténninos de esta Ley.· 

Si Ja solici1ud o la doeume111nción exhibida no cumple con Jos rcquisilos legales o 

reglamentarios; si c~istc ·al~ún_ imp~din1cnto para el registro de In marca o si existen 

nnlcrioridadcs,. el Instituto Jo coniunicnrá por escrito ni solicilnnte otorgándole un 

plazo de _dos meses pnrn que subsane Jos errores u omisiones en Jos que hubiese 

incurrido y mnnificsle Jo que su derecho convenga en relación con Jos impedimentos y 

las nnlcrioridndes citadas. Si el inlcrcsndo no contesta dentro del pinzo concedido, se 

considcrani nbandonodn su solicitud." 

77 De ncuenJo con Ct articulo 90. frnccionc:s l .J, J S y 16 de In Ley de In Propiedad Industrial. 
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"Anículo 12.2 bis.-EI intcrcsudo tcndní un pinzo adicional de dos meses para cumplir 

los requisitos u que .se refiere· el articulo anterior, sin que medie solicitud y 

comprobando el pago de la turifu que corresponda ni mes en que se dé cumplimiento. 

El pinzo ndicionnl ·se contará n punir del din siguiente ni de vencimiento del pinzo de 

dos meses previsto en el articulo 122 anterior. 

La solicltud se fen'dni por abnndonndn si el solicitante no dn cumplimiento n los 

requerimientos formulados dentro del plazo .inicial o en d adicional a que se refiere 

este artículo, o no presenta el comprobante de los' tarifas correspondientes." 

Si las anterioridades citadas fuesen del mismo titular, éste podní desahogar dicha notificación 

tomando en cuenta aquellos registros citudos como anterioridad, en los que él sen el titular, 

teniendo en este caso In obligución de hacer la mención correspondiente en el cuerpo del 

escrito que dcbcrú prc.~cntnr unte el Instituto. 

Una vez que todos los involucrados en In anterioridad citada huyan sido notificados y vencido 

el pinzo establecido en pá,,..dfos anteriores, In Autoridad vnloraní los urgumentos aportados 

tanto por el solicitante del registro, como por los _titulares de las marcas citados, y en base a 

dicho vnlornción, rc.'\olvcrá si es procedente o no In concCsión -del registro. 

En cnso de <JUC la nutoridud hubiese considerado procedente dicho solicitud, se continunn:i con 

el tnímitc correspondiente de confom1idad con los artículos 125 y 126 de In Ley; siendo en un 

sentido, lu cxpc<licitln del título correspondiente, o en caso contrario, es ·decir_ de negativo de 

registro, indicando los motivos y fundamentos de su negativa. 

En resumen se propone lo siguiente: 

1.-Modificnr el texto, en lo conducente, del articulo 5" fracciones VI y Vil del 

rcglnmcnto de la LPI, pum quedar como sigue: 
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' - - :·. - -· 
Artículo 5".-Lns solicitudes~ prOmocionCs dcbcrjn presentarse nntc e~_ propio Instituto 

o en lnS delc!;ac~m1cs.dc In Sccrctnrin y· cunlplir con' Jos siguientes requisitos: 

"(anterior) Vl.-Acompnñuse del ~omp;obante de pago de In tariru·corrcsro.ndiente;" 

-·. ·. 

"(Propuesta) ~1.-Acompnñ~sc del comprobnn_tc de pngo de In tnrifacorrcspondicnte, 

cunado nroccdn;" 

"(anterior) Vll.-Acompañnse de In. correspondiente traducción ·ni español de los 

documentos escritos en idioma disii~to qu~sei ci:hiban con la solicitud o promoción;" 

·' ;,, 

"(propuesto) Vll.-Acompañnse de In correspondiente tniducción al español, ccrtjficndn 

por ncrito tmductor, de los documcntoS cscritcls 'en· idioma distinto que se exhiban con 

In solicitud o promoción;" 

2.-Asimismo, insertar ni nrtlculo" 122 de. l_n" LPI ·un· npartndo bis 2, ·para quedar como 

sigue: 

(Propuesto) "articulo 122 bi_s 2.~EI hÍstiWt~ n~tlfic~~ ~}o~·tituln;cs ele los registros de 

murcns ·o expedientes en. trÍ\mitc. citados cmiio "iinÍcrioridnd, de confom1idud con el 

articulo 90 fniccioncs XV, XVI.y XVÍI de .;st~ ·L¿;, ~:u~n ~oll~itud de marca en 
. - , ~ , . . ' ' . . . . 

tramite, otorgándoles un pinzo _de dos meses pnra qué manifiesten fo que D SU derecho 
·'' ,---¡ .• ,·.- . . 

convenga, sin perjuicio del estnblccido en dTítulo \il de,_ In prcs_ente Ley. 

Los titulares de los registros de mn~cas·~<:x~~dl:~;~~~~.t.:iín1í~e, te_ndniri un pinzo 

adicional de dos meses para manifestnr.lo CÍuc ~-;¡;; dcrech;; convengo, debiendo en 

este caso, comprobar el pago de la tu'rir~:, q~~ ~¿rrcsporidri ni n1és en que se de 
-.~.; ---~-·o:.;,:>·;-::._,./,·.', 

":;., .. :~-¡~_:\~\~: ~:=r;.} _:-:-.. 
':;y''. -

cumpli1nicnto". 

Lo anterior pretende, en la medido de loposible:·~oncili;,r intereses entre los titulares de lns 

murcas registradas o expedientes en tfú11;-itc, /1ci~·s0Íicitnntes del registro de la morca idéntica 
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o similar en grado de confu~ió!l, ·_n .trn\:C..~ de unu licencia de uso, tal y c~mo_estnhlcce el 

artículo 136 de lu ley que nos ·ocupa, y que establece lu fücultud que tiene el titular de una 

moren rcgistmda o en tninl~i~-~u~u conc~il¿fr, ntcdinntc convenio, li~cncin d~.-u-~O ~'_Una o más 
... .; ' 

personas, con relación n todos o algunos de los productos o servicios n IÍ>s que se aplique 

dicha moren. 

De esta mnnem podrÍmno~ ¡;_<tnr éÍ>nnnndo y consolidando grupos económicos que, en 

conjunto, prn.Jriun- s~r n:lÓS · P.fÓ<luctiVO~ -conlO 1nocro i~_dUstrin, qu·~- cOmo mi~ro, pCqucñn o 

mcdinnu industria. 
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CONCLUSIONES 

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEN 



C<>NCl.USIOSl-:s 

, . ,- - , 

1. Ln propiedad in(lustrinl, es el ~llnjunto, de no~;ms júrfdiens que regulan y t~telan u 

los· -~_ig~-~-~s .'.'d_i~d;1ti~:o~, <. lri:s, '~rc·[_l~i~!l~~-- iit"~_~s~ri.Olcs --.;-: I~~-. ~~mo~f1~1·i~1ltos ~ técnicos, 

mcdiu~1tC l¡,s · c-u~11~· sC~~t~rSn_ ~r~; _·Pr.i~i_légi~-~~~- ~X-pl~t~~·~¡ó:r_~: ~-~~-s ti-¡-~-•. ~ur~~··· -

2. Lu propiedad industrial se eonfonnil de lns invenciones; 1i1odelos de uiilidad, diseños 

irld~~-lrinlcs~ mn~¿ias; ;1;·nrc~~-colCctiv~~' nOmbrcS c~~~1c~ci~,lcs_·;:~~i~~~--~.6;~~·~~ial~s. 

3. Ln función de In propkdad industrial es proteger tanto u los, titular~.'~o:n\;,'ipúblico 
eonsuniidor, dundo un ambiente de contiunzu y, seguridad', 'rÓffi', que, '~I :_titular 

comereinlice o produzca y el público consuma. 

4. Lu propiedad industrial converge con variadas ramns del· derc~ho' que ,l·c· han .dudo su 

propia identidad, otorgándole el soporte jurídico a· nivel "nacional 'e. internacional, 

pennitiendo que se cumpla con su función de prot<.-cción y snlvngunrdu de los derechos 

de propiedad industriul. 

5. Ln moren, como elemento de la propiedad industrial, In podemos conccptuulizur como 

uqucl signo, dcnominnción o tigurn visible, utilizado por industriales, conu .. -rciantcs o 

prestadores de servicios, parn distinguir sus productos o scivicios de los dcrnás de su 

misma cspt..~ic en el mercado, dirigida a un público consumidor. En consecuencia, In 

legislación vigente entiende por 1nnrca n todos signo visible que distinga u productos o 

servicios de otros de su misma cspt.."Cic o clase en el mercado. 

6. Lns marcns las podemos clnsiticar atendiendo principahnente u tres criterios y que 

son: 1) sus elementos constitutivos en marcas de productos o servicios; JI) n los 

titulares mureus individuales o de un solo titular y marcas colectivas y; 111) el objeto ni 

que se aplican en marcas bidimensionales y tridimensionales. 

7. La mnrcu consta" de cinco cnraetérísticas <."Sencinles que son In distintividnd, la 

originnfidad, - 'In,, novedad,_ In licitud y la veracidad del signo, todas ellas 

interrelacionadas, 'dando como resultado que In marca sen susceptible d_e rcgi~tro. 
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scrVici~ dc.-Crilidud COnlJ1ciiii".O· en el mcrcudo, otorgnndo al público consumidor Ju 

ccrtc~n :dc'·conoccr e identificar el origen. ntmyéndnlo por )ns cnractcrísticus y cnlidud 

del producto o servicio. 

9. El procedimiento para obtener un registro de muren, se inicia presentando una 

solicitud por escrito unte el Instituto, cumpliendo con los requisitos establecidos en la 

LPI y su rcglnmento. El siguiente paso es turnar el expediente de marco ni examen de 

fon11n, en el cunl se verifica que los datos, infonnnción y nncxos \Crtidos con la 

solicitud estén completos; en su defecto, el Instituto previene ni solicitante para que 

subsane nlgunu omisión. En cuso de ser satisfuctorio, se tunm ni cxmncn técnico o de 

fondo en el que se evalúa si la solicitud de marca en cuestión contra\'icne o no las 

disposiciones legales, comprobundo si Ju muren es distintiva, si no es descriptiva, si 

afcctn simbolos oficiales o si induce ni error o se confunde con derechos de propiedad 

industriul prcviu111cntc reconocidos. 

1 O. En coso de no haber impedimento alguno, la autoridad otorga el registro definitivo, 

extendiendo el titulo correspondiente con una vigencia de 1 O años contados n partir de 

su fecho legal; es decir la fecho de presentación .de In solicitud de registro. 

11. En In tramitneión de ·un registro mnreario, en ningún momento se requiere al 

soliCituntc (lui-a {iuc los documentos PrcsCntndos, en idioma cxtmnjcro, acompañados 

de-su· correspondienlc trailucciórÍ-; ante el Instituto, sean traducidos por perito traductor 

autorizado. 

12. El procedimiento de registro de marcos, vigente en la legislación aplicable, carece de 

disposición alguna, tanlo expresa como tócitn, que prevenga u los titulares de derechos 

de propiedad industrial respecto de las solicitudes de registro que sean idénticas o 

similares en grado de confusión a las marcas ya registradas o en trámite previo u ésas. 

13. Se propone enmendar el artículo S del Reglamento de la LPI, para quedar como 

sigue: 
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Artículo 5.-Lus solicitudes o promociones deber.in prcsentursc ante el propio J.M.P.I. o 

en lns dclcgncioncs de In Sccrctarin y cumplir con l~ls siguicnlcs requisitos: 

VI.- -'Acompuñnsc del comprobuntc de pago de la torifn correspondiente, cumulo 

proecdu: 

VII.- Aeompnñnse de Ju correspondiente traducción ni español, certificndn por perito 

tmductor, de los documentos escritos· en. idiomn distinto ·que se· exhiban con In 

snlicitud o promoción; 

~ .·. ' ·, ·-, ~ . ,i'·. .. 

14. Con el tiri de dar t~~spnrcncin nl'<J~s;hogo de In nnterio~idnd ante el l.M.P.I., se 

Artículo• 122s1s2:-E1. 1;1stitui.; nC1tm~hra n j()~'tit~lnrcs de I()~ r~gistros de marcos o 

cxpcdicnt~'S en. t.:.ii,:;it~ ~itnd~~ ~OITI·.; ~;Ít~riorÍdad: d~ ~'o~fon;;idad C~~ ~J.ortfculo 90 

frncciones.·xv, XVI·~ xv1Í de esta Le;,:~··· ~-.i~ ;s6íi~it~dd~ nuirc'll :cntramitc, 

otorg.ñndol~- ~n pi~~· d~ d'~s -Í~cscs ~nru-~~~ -.-~-~1~ifics-~cn_-· i~ qu~ ·~~', :_.d~~cch~,'conveng~, 
' ·,~ .. - . ·.. . . 

sin pcrjuicfo del cstab.lecido en el Titulo _VI dé In presente Ley. 

15. Al prevenir u los _titulares de los registros de murcas o expedientes en tramite, que hay 

una persona solicitando un registró de muren idéntica o similur en grado.de coi1fu~ión 
u una ya registrada o· en tramite, simplifica tramites y pcnnite a dichC1s titulares 

munifestur lo que su derecho corresponda, proporcionando a In autoridud elementos de 

valoración pnrn dctcnninnr si <..-so no proccllcntc el registro de mnrcu Solicilridn. 
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