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JUSTIFICACIÓN:

El desarrollo económico de México, aunado a los tratados internacionales que de
carácter comercial Iul suscrito con diveTSOS países, a fomentado el intercambio comercial de
productos y servicios; trayendo consigoel crecimientoen el mercado económico de las marcas
que hasta hace poco, eran desconocidas en nuestro territorio nocional, y otras tontas de
reciente creación, circunstancia que hace necesario, el reconocimiento legal de dichas marcas
en nuestro país para su protección lega/' amen de que sean susceptibles de derechos y
obligaciones.

Esta situación produjo en los últimos años un crecimiento notable en la solicitud en
cuanto al registrode morcas, anteello, lo autoridad administrativo correspondiente enfrentóel
problema dedeterminar: [ cuáles morcas deberían serregistrados y cuales no?

Ante esto ~-¡tuación, nuestro planteamiento central consistirá en lo búsqueda de los
principales criterios rectores que debe de adoptar la autoridad administrativa para el registro o
negativa del registro de marcas. que sesometa a su consideración.

La dinámica comercial en nuestro país. y la entrada de productos y seruia os
provenientes del extranjero, trajo consigo que productores y comerciantes, sin escrúpulos,
aprooechando la trayectoria y prestigio de determinadas marcas, intentaran su registro en
nuestro país, para que aparentemente parecieran ser aquellas ya conocidas o con determinado
prestigio. sin serlo en la realidad ; o bien que mediante artificios daban la falsa apariencia de
ser aquel/as notoriamente conocidas pretendiendo su registro mediante engaño ante la
autoridad competente.

Se considera, que no tudas las marcas que se presenten para su registro ante la
autoridad competente deban de ser registradas por las razones antes dichas; situación que
obliga a considerar lo siguiente: La autoridad administrativa que se encarga del registro de
morcas debe deestablecer criterios básicos paro lo procedencia del registro de marcas que se le
plantean.

En consecuencia, el trabajo de esta tesis, en su capítulo primero, abordará,
fimdamentalmente, la naturaleZll juridica de la marca, pues sin este concepto resultaria
imposible determinar tanto la doctrina como la dasificación de la marca, según su función;
poroestor en posibilidaddedefinircuando nos encontramosante una morca deproductos, una
marca deservicios o,en SIl caso, anteuna marca notoriamente conocida.

En su capitulo segundo, se abordará loevolución histórica de la marca en la legislación
mexicana, sin cuyo concepto, nos impediria la culminación del presente tema de esa tesis que
es la marca, habida cuenta que sin la historia no habría presente, resultando en consecuencia
imperiosamente necesario conocer la evoluciónhistórica de lo morcopara establecerdentro de
la rama del derecho moderno, la regulación jurídica del concepto de morca, que es
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preocupación internacional constante el proteger los derechos de la marca como partede la
propiedad intelectual.

En su capitulo tercero se abordará el tema relativo a los criterios a aplicar de
conformidad conla Ley de la Propiedad Industrial paralas marcas no registrables conJonne a
la Iegislacion mexicana, quecomprende uno delos temas centrales delpresente trabajo.

En su capitulo cuarto, tomando en consideracién que el articulo 90 de la Ley de la
Propiedad Industrial previene, en diecisiete fracciones, los conceptos que de acuerdo a la
dieposicián dela ley no adquieren lafigura juridica de la marca y, que, porende, no pueden ser
registrados como tales, motivopor queen el capitulo relativo seentra al análisis jurídicode los
conceptos, para entender el criterio jurídico de los legisladores mexicanos, que han debido
interpretar las normasjurídicas internacionales de las que Méxicoforma parte, en defrnsa de
losderechos depropiedad industriale intelectual.

En su capítulo quinto, la autora del presente trabajo, se dio a la tarea de encontrar los
criterios emitidos por nuestro Máximo Tribunal, que es quien emite la dedsián final de la
aplicacián de la ley, para entenderdesde el punto de vista jurídico, el porque se registran o, en
su caso, se impide el registro de signos que por no reunir los requisitos sine quanon para el
debido reconocimiento y registro de las marcas.

Por lo que se ahondará el estudio de los artículos de la Ley de la Propiedad Industrial,
relativo al registro de marcas. Especialmente de aquellos relativos a la improcedencia o
negativa delregistro de marcas.
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MARCAS REGISTRABLES y MARCAS NO REGISTRABLES CONFORME A lA
LEGISlACI6 N MEXICANA.

CAPITULO PRIMER O

1.0.1.- NATURALEZA JURíDICA DE LA MARCA

La comprensión que se tenga de la naturalezajuridica de las marcas es euidentcmente
indispensable por tratarse de la base, que originóen el legislador la motivacióny fundamento
que vierte posteriormenteen la ley, para salvaguardar el ardene interés publico. pues deesta
forma legislará, modificará y creara normas jurídicas apegadas a derecho, las cuales se
encuentran implícitas en las diversas legislaciones y textos del derecho, en México la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual derivan Códigos y Leyes;
hace indispensable la creación de diversos órganos juridicos tales como [uzgados Federales,
Tribunales Colegiados, etc., encargados de impartir orden entre los gobernados, así como la
creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y Organo« Administrativos e
instituciones investidas de facultndes también reconocidas por nuestro sistema juridico
mexicano; y creadas para el apoyodel poder judicial reconocidas por los diversos organismos
internacionales; en virtud de que, en ellos, se establece con precisión la competencia para
conocer atendiendo a la materia de que se trata, en este caso por ejemplo, El Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, es el encargado del registro o no registro de las marcas
comerciales, a nivel local, nacional e inclusive es ante este órgano ante el que se gestionan los
trámites parainscripción y protección de la marca a nivel internacional; parael caso de que se
suscitara un conflicto marcario, el Instituto debe intervenir en la esfera de su competencia, así
comoque derequerirse la intervención de los tribunaleséstos intervendrán también deacuerdo
a su competencia y territorio para su debida resolución. en conflictos de carácter internacional
México tiene la facultad de hacer valer derechos de los titulares de las marcas cuando estas
estén debidamente inscritas en nuestro territorio, en virtud de los tratados internacionales en
los quees parle.

Existen varias y diversas teorias que explican la naturaleza juridica de las marcas,
como las quea continuación se abordaran:

En este apartado vale la pena hacer resaltarel criterio del Licenciado Rangel Medina,
quien, señala. diciendo; que la "apreciación del carácterdistintivo de la marcaes una cuestión
de hecho, y que por lo tanto. a primera vista pudierasuponerse que tal cuestión escapa de los
tribunales judiciales; sin embargo, no ocurreasí, toda vez que la doctrina, la jurisprudenciay
la legislación establecen reglas de carácter general que deben tenerse en consideración para
calificar la concurrencia o la ausencia de ese requisito esencial de las marcas.
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"Euidentemente que el desdén que la administración pública da a tales normas
parestar incorparadJ¡s en el derecho marcario, y del que constituyen su estructura, prCJDoca la
intervención de los órganos jurisdiccionales que se han oCllpado de regular las controversias
que sesusciten entre losparticulares o entreestosy la administracián pública"

Esta estructura se encuentra reoestida por una estructura sólidJ¡ dominada por
conceptos, principios, reglas, etc., de las ClIales no se pueden prescindir en virtud de haber
sido fijadas por la doctrina en general, las Legislaciones y Tribunales Judiciales de diversos
países m el ámbito internacional.

Existen dos principios que rigen la capacidad o eficiencia distintiva respecto de la
marca.

a).- La marca debe ser distintiva por sí misma, abstracción hecha de toda otra, es decir
elladebe reoestir un carácter de originalidad.

b).- La marca debe ser distintiva objetioamente. conel objeto deevitar toda posibilidad
de confusión con marcas existentes.

Esde afirmarse queel inciso a), se refiere a la originalidad que la marca debe revestir
y porlo quehace al incisob),estese refiere a la novedad.

Lacorriente defendida par Banella, Georges de Ro y Ferrara, establece queel derecho a
la marca es de naturaleza juridica privada, sin embargo, estos autores refieren que de alguna
manera se manifiesta el interés PÚblico en las marcas, derivado de las disposiciones legales
mundialmente adoptadas entre los países; dada la expansión publicitaria de cada marca, su
reconocimiento, su inscripciém en los registros, delimitaciém territorial, lugar de origen,
usurpación de marcas, sanción penal por imitación, etc.

En opinión del maestro [acinto Paliares, Rafael de Pina Vara y Rojina Villegas, el
derecho delasmarcas estádentrodel derecho público, en especial en el derecho administrativo.

Porotra parte, Paul Rouoiere y Pedro G. de Medina, afirman que el derecho de las
marcas es un derecho mixto, toda vez que participa tanto del derecho privado como del derecho
público y quede algunamanera seencuentra fundadoen el derecho privado.

Sin embargo, el maestro fusta Nava Negrete, se pronuncia a favor de la teoría que
refiere queel derecho de las marcos se encuentra dentrodel derecho publico, razónentre otras
cosas por lo que la Ley de Intenciones y Marcas establece m su articulo Z, que: Los
disposiciones de esta Ley, son de orden público e interés social .....", al Estado en carácter de
personificación jurídica le interesa que el fenótneno de la libre competencia se versifique
normalmente, de allí entonces que se dicten normas tendientes a proteger este derecho y a

9
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reprender la competencia desleal. todo ello sin olvidar la naturaleza jurídica privada
origi1ll2Tia de las 71Ulrcas 1

En Laactualidad la teoría que en su momento defrndió el maestro Nava Negrete, es la
única aceptada por nuestra Legislación Mexicana, para confirmar lo anteriormente dicho,
basta con la lectura de la Ley de Propiedad Industrial, ley que se modifico en su titulo
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, defecha 2 de agosto de 1994,
la cual se encuentra vigente a nivel nacional, en cuyo primer artículo se establece que "las
disposiciones de esta Ley son de Orden Público y de Observancia General en toda la
Repúbli " Zlca•. ...

Teórica y especialmente en la edad media tuvo gran auge el derecho quese tenía sobre
una o más marcas, se invocaba a prapósitodel derecho de marcas, las acciones reí veindicatio y
utipossidietis. 3

Cabe mencionar que una de las teorías más antiguas sostiene que el derecho de marca
puede ser objeto de un derecho de propiedad; esto se da a partir de la Revolución Francesa,
cuando legisladores y la doctrina reconocen la existencia de un derecho subjetivo natural del
creador de la obra, el invento o 71Ulrca, reconocimiento que se condiciona al cumplimiento de
determinadas formalidades; para la protección del derecho quese materializa en algo concreto
se le aplica el concepto más tradicional, el derecho inmediato sobre un bien, que lo era el'
derecho depropiedad. 4

EL PRINOPIO DE LA PROPIEDAD DE LAS MARCA S

El principio de la propiedad de las marcas de fabrica y de comercio se encuentra en la
naturaleza misma de las cosas, es la aplicación de la regla de Suprema [usticia: de que, a cada
quien lo suyo; NQUlQUE SUUM" 5. como consecuencia del derecho de propiedad que existe
sobre el objeto que sefábrica o se vende, (Esta teoria fue sostenida porRendu Blane y Camels).

Estos autores, según Breuer Moreno, no tomaron en cuenta que el derecho de la marca
nosepierde cuando los productos hansalido de manosdel titularde la marca.

"El titular de la marca conserva integros sus derechos sobrela marca; como 105 derechos
de las 71Ulrcas son independientes de los derechos de propiedad sobre los produd os, y el
adquirir 105 productos marcados no implica, adquirir el derecho sobre la marca".

l) Justo N#N Nwm. D~c:h€I Jd.zs Marc,tlS. b/itr:>rUlPcm/JI. Mi .Tic". D .F•. 1985. rJg. 121· J24

2) lLyok Prc:rttdU lndlJ!'lri#I.Uitori4! Si$Id. .Mil"iro, n J ..1OO4. pág. 235.

J} Ju$hJ NIrJg Ncg"l'C. oh. Cit. P.g. JlJ

4)FkM úLrFllm lc Gr rdll, [JII$Od~ l~ mllTcr;.ysusqrctf.1!'.¡U'úJ u::os. M1lrcitll P"'L":" EJio twlnjuriJw:_y~ S.A., M.dri d f.spmLl l<J99. rdS .2J.

S}D~ fklJcT«ho &momo, Sóc'rlll-=S1~T.a. F.drtf1nod St!ohr r Ed¡o,m Mb;il.» 1991.,,-g. 198.

10
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Albert Chaoanne y lean Jaques Burst, señalan que la validez de una marca es
absDlutamente independiente de la licitud del producto o del servicio, a los cuales se aplica,
siendo esta regla aceptada y reconocida por la Doctrina y Legislaciones sobre la marca,
inclusive, se encuentra plasmada en el Convenio de París, que tuvo lugar en Estocolmo en
1967, especificamente en su articulo 7, el cual dispone, "... Lanaturaleza del productoal que
la marca defábrica o del comercio hade aplicarse, no puede en ningún caso, ser obstáculo para
el registro de la marca ".

Asimismo, se considera que el derecho sobre la marca es un derecho de propiedad, es
decir, la protección del beneficio social. Por lo quehacea la aportación intelectual, frente a la
sociedad, en cuanto a lo inmaterial, ya que su titular tiene el derecho del uso y disposición
desde luegoconlas limitaciones quela ley le imponga, perocontando conel apoyo jurídicoque
le brindaa los titulares de creaciones intelectuales e industriales, atendiendo al tipo de litigio
que pudiera generar el derecho del titular de la marca se determina el tipo de litigio que
pudiera derivarse.

Al maestro y jurisconsulto (Belga) Edmond Picard, quien dio nacimiento a la Ley
Belga, sobre los Derechos de Autor, también se le atribuye serel creador de la Teoria de los
Derechos Intelectuales, y de diversas obras, así como publicaciones, en relacion con su teoría
de propiedad intelectual, menciona que la estructura Ontológica de todo derecho aislado esta
formado en su conjuntopor cuatro elementos esenciales:

1.- Un titular (sujeto elemento activo); aquel al que el derecho pertenece y que le .
favorece ventaja,beneficio e igualparrepercusián el destinatario y receptor desu utilidad;

2.- El objeto (las cosas elemento pasivo); o sea sobre los cuales el titular del derecho
ejerce su prerrogativa jurídica; es decir el medio ambiente (cuerpo, tierra, aire, mar y sus
componentes), son elementos aprovechados porel hombrey pueden ser objeto deun derecho

Estemedio ambiente se compone de:

A.- Del desarrollo personal propio (persona, corpus) que se compone de tres órdenes
yuxtapuestos:

a).- Lasmaterialidades dela persona,

b).- Sus efectividades, su honor, sensibilidad, etc.

c).- Los atributos, las actitudes, capacidades y facultades, que le confiere en matería
privadao pública, paternidad, electorado, etc:

B.- De los sujetos jurídicos exteriores a nosotros (otros); los cuales pueden tenerderecho
a la relacián jurídicaque les imponen ciertas acciones activas o pasivas a nuestro provecho;

I I
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c.- De las cosas materiales (strictu sensu), todas aquellas que son accesibles y
susceptibles de ser clJ7I5ideradas camo valorwmómico;

D.- De las concepciones intelectuales (inmateriales) son las concepciones mentales (los
pensamientos, conceptos, creaciones. las invenciones consideradas independientemente de su
realización material, las obras literarias o artísticas, las confinaciones industriales, marcas de
fábrica, modelos, ete.)y,

E.- De losderechos aglomerados en masa, las universalidades.

3.- Una relación entre el sujeto y el objeto, designa la manera en virtud de la cualel
sujetosepuede beneficiar disponiendo y usando el objeto.

4.- Laprotección o coerción juridica; explica la aplicación de lafuerza gubernamental,
que entra en ejercicio para proteger malquierderecho mando este se transgrede y para ejercer
coerción contra aquel que lo transgredió, para hacer que[o respeten o en su caso restablecerlo;
esto se manifiesta de dos maneras: El titular, sujeto del derecha persigue a aquel que ha
lesionado su derecho o bien se defiende contra quien se propone lesionar/o; en el primer caso
procede porlavía deacción (ofensiva); enel segundo caso porlavia deexcepción (defensiva).

Los cuatro elementos antes mencionados son normativos y tienen como características
las siguientes: son inoariablemente intangibles, excepto el objeto central aquel que se propone
lesionarlo.

Picard, en su obra Las Cuatro Constantes del Derecha, cuarta parte titulada,
"G asificaciones de los derechos y terminología jurídica", señala que; las divisiones y los
grupos basados sobre alguno de los cuatro elementos ya referidos, constituyen elementos
ClJ7I5titutivos de derecha, son internos y ontológicos, las otras derivaciones y grupos son
externos porque tienen una base exterior aesoselementosconstitutioos.

Manifiesta Picard, que desde tiempo de los romanos y hasta fechas recientes solo se
conocian tres categorías, (división tripartita):

a).- Derechos personales (jura in persona propia) patriapotestad, matrimonio, mayoría
e interdicción,

b).- Derechos obligacionales (jura in alterno) compraventa, arrendamiento, mandato,
etc...

c).- Derechos reales (jura in remateriale), propiedad, usufructo, servidumbre, etc..

A esta división tripartita Picard agrego una marta categoria a la que denominó
derechos intelectuales, el autor del mal estamos hablando refiere que comúnmente se

12
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introducen los derechos intelectuales en la categoría de los derechos reales, respetando la
división de los romanos asimilándolos a la propiedad ordinaria.

Sin embargo; Amar Moisse, critica la teoría de los derechos intelectuales, porque dichos
derechos no pueden tutelar las marcas, ya que no implican un trabajo intelectual, sino que
aseguran lasventajas delejercicio de la industriao comercio. 6

TEORIA DE LOS MONOPOUOS

"Emest Roguin, dio a conocer una categoría especial de derechos en donde se
comprenden los derechos intelectuales e industriales, o sea "Los Monopolios de Derecho
Privado" diferenciándolos de los derechos absolutos y relativos, clasificación del derecho
subjetivo atendiendo alobjeto deden:dIO o vinculo Jurídico.

Losmonopolios segúneste autor, no son derechos absolutos sino simples compuestosde
obligacionesordinarias de no hacer; esos derechos comprenden del ladopasivo, una obligación
de no imitación y del lado activo la facultad de impedir esa imitación; así mismo dichos
derechos tampoco son derechos relativos, porque no existen contra una o varias personas, sino
contra todos, porque se considera que entre los derechos intelectuales e industriales, 110 haya
una propiedad en el sentido usual del concepto; lo que hay es un "Monopolio del Derecho
Privado ".

Porlo que hace al maestro Nava Negrete, este manifiesta quea su parecer existe
inconsistencia en dicha teoría, la cual consiste en que resulta insostenible establecer que el
titularde una marca tenga un monopolio de derecho privado, en virtud de que el signo o medio
material utilizadocomo marca para distinguirun producto O un servicio, puede ser empleado
por otra persona distinta para distribuir un producto o seroicio diferente, por lo que hace
incompatible el empleo de la palabra monopolio en su acepción jurídica para establecer la
NATURALEZA ¡URiD/CA DEL DERECHO DE MARCAS; así también la exclusiva
referencia al derecho privado resulta limitativa del campo de aplicación que tiene el titular de
una marca, se manifiesta como característica de dicho derecho del orden público y el interés
social, y no un interés priuatista. se insiste queel titular de una marca tiene la propiedad de
esta, pero con ciertas modalidades propias y características, del bien inmaterial deque se trata
de proteger y regular porel deredlO. 7

1.0.2.- CONCEPTO DOCTRINAL YLEGALDE LA MARCA

6)~ttlN-w N~fl'Iit ()b_ C" . PlIg. l1~

7J 1l-i4DrI."'gs. U 7 - 138
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Con motivo de la evolución, expansión y competencia del comercio, los juristas han
tenido 11M gran problemática respecto de delimitar precisando los elementos que formlln III
figura juridica designada marca; para tal efecto los tratadistas Izan tenido que crear nuevas
figuras juridicas conel fin de llegar a la creación delderecho demarcas comúnmente utilizado
en el ámbito empresarial, toda vez que la empresa ha sido considerada como una unidad
económica por un lado y por otro de índole social, que distingue III actividad del sujelo del
establecimiento mercantil como un todo material real o personal (objetivo); un elemento
subjetivo e inmaterial que forma parte de esta organización lo es el derecho de propiedad
industrial, espedficamente el derecho marcario.

La marca activa, es como un mecanismo de diferenciación entre el producto y un
seroicio de una empresa y otrll, Y es a través de la figura juridica de la marca que un
empresario da a conocer públicamente su producción de mercaderias, la que introduce en el
mercado dela oferta y la demanda en el quela variedad de mercancias o productos difieren en
cuanto a la calidad, sabor, caracteristicas, eficacia, etc; "en algunas ocasiones los productos o
seroicios son lan parecidos que solo se distinguen por la marca o signoidentificador que les da
la procedencia empresarial que losdistribuye ofabrica.

La marca aparece frente al consumidor como un medio o vía para queéste, pueda elegir
entre la gran multitud de mercancias de un solo tipo, seleccionando el producto que mas le
agrade o sea económicamente másatractivo.

El uso obligatorio de la marca constituye uno de los principios informadores del
sistema de marcas, fundamentalmente para la configuración delanaturaleza dela marca como
bien inmaterial, el usode la marca produce la unión delsigno conel producto siempre que sea
percibida porlos consumidores.

Una de las tearias másantiguas sostiene que el derecho demarca puede serobjeto de un
derecho de propiedad; es a partir de la Revolución Francesa cuando legisladores y la doctrina
reconocen la existencia de un derecho subjetivo naturaldel creador de la obra, el invento o la
marca. Reconocimiento quese condiciona al cumplimiento dedeterminados formalidades para
la protección delderecho más tradicional, el derecho inmediato y sobre un bien depropiedad."

En el presente trabajo, se tratarán de analizar algunas doctrinas que se han abocado a
la concepción de la figura central de esta Tesis, que es la MARCA, doctrinas éstas como la
Francesa, Italiana, Española, Latinoamericana y porsupuesto la doctrina Mexicana. criterios
éstos citados por el maestro Justv Nava Negrete en su obra "Derecho de las Marcas", a
continuación se transcribirán dichos criterios, iniciando por la doctrina Francesa, cuyo
principal exponente loesel tratadista Yves Saint Cal
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DOCTRINAS FRANCESAS

En Francia, este autorsostiene queen el plano jurídico de la Marca, puede ser definida
como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante), distinguir sus
productos (oseroicios), de losde su competencia; La Marca es pues un signo de adhesión de la
clientela.

En la actualidad, se considera que los legisladores han renovado la doctrina de
propiedad y han surgido nuevos conceptos y teorías del planojurídicoen donde se coloca al
derecho marcario y por lo tanto definirqué es LA MARCA Ylo que conlleva en sí misma en
cuento a losderechDs subjetivos y objetivos que protege legalmente.

Por lo que hace al plano económico, la Marca puede ser definida como un signo que
tiendea proporcionar a la clientela una mercando o un servicio cubierto públicamente con su
garantía; agrega el autor que mientras la definición juridica y clásica pone principalmente el
acento sobre el carácter distintivo que presenta la Marca para con la clientela y los
competidores, por lo que hace a la definición económica ésta recurre a un principio aún más
reciente, el de una constante cualitativa y de garantía aportada por la marca al público que
confia en ella, ambas definiciones son por otra partecomplementarías y no deben ser opuestas
launay la otra.9

Albert Chaoanne y Iean-lacques Burst definen la Marca como un signo sensible
puesto sobre un producto o acompañando un productoo seroicio y destinado a distinguirlo de
losproductos similares de loscompetidores o de losseroicios prestados por otros.

Agregan dichos autores; la marca encuentra así su lugar en los derechos de la propiedad
industrial, por medio de los derechos sobre los signos distintivos por oposición a los derechDs
sobre lascreaciones nuevas.

Finalmente, M. Z. Weinstein, por su parte, afirma quepor definición la Marca, "es un
signo utiliZlldo para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir
diterenciarío de los productos o servicios suministrados porlos competidores ".

Cabe decir, que en términos generales, la actual doctrina francesa define la Marca
mediante su función esencial o sea la de distinción o diferenciación, así también hace
referencia entrelosobjetos susceptibles de serdistinguidos poruna Marca, a los seroicios.

" La protección conferida a una Marca es, según la concepción de diversos países,
limitada a losartículos o servicios comprendidos en e/libelode un depósito en 17Ígor o aquellos
quesonobjetos de una explotación continua ".

9) Justo n.rorl N~k, Clb. Cir. Pdgs.. l.fJ .II 144).

I S
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HEsta es la regla dicha de la especialidad de Marca que domina nuestra materia H

(Sl1Í7I t-Gal lves.) .

DOCTRINA ITALIANA

Para los integrantes de esta doctrina, la Marca ha de ser especial, debe individualizar
los productos de un establecimiento, de una industria o comercio, no puede cubrir
uniformemente los productos de diversos fabricantes sin faltar a su finalidad, que es la de
determinar su procedencia de las mercancias o productos de un establecimiento determinado,
por lo mismo que un signo se considera especial, el mismo tiene la capacidad necesaria
distintiva del producto y vale por lo tantocomo Marca. (Ramel/a Agustín)

El tratadista Ezio Capizzano, afirma quelas marcas se pueden definir. como, H aquellas
contraseñas deproductos y mercancías que, análogamente a losotrossignos distintioos (firma
y enseña), son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y
mercancias, sobre loscuales sefijan de otros iguales o similares y por esoconfundibles.

Por lo que toca al tratadita Alfonso Ciambrocono, este autor considera que la Marca
Hes cualquier signo distintivo aplicado al producto o fijado en retacion al producto; como por
ejemplo; sobre los contenidos en el producto mismo, que sea en grado tal, de distinguir el
producto mismodeotros similares desde luego que existan en el comercio H.

Por su parte el tratadista Renato Corrado, define la marca como; H un signo
identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios, con el
objeto dedistinguirlos deotros del mismo tipo, quesehallan en el mercado ".

Como es de observarse respecto de esas definiciones de la marca, en realidad una gran
mayoría de autores o tratadistas, sino concuerdan, si señalan quela marca no es otra cosa más
queun signo, algunos deellos señalan quees un signo sí, pero, un signo distintivo, otros sólo
señalan quees una contraseña, que sirve para reconocer sus productos de otros productos o
servicios que se hallan en el mercado, cabe decir, que algunos autores no tratan a la marca
como un signo distintivo tanto de productos, mercandas y servidos, sino que únicamente la
señalan como contraseñas de producto y mcrcandas y otros señalan que es un signo
cualquiera, aplicado alproducto ofijado en relación al producto.

Una vez obseroada la concordancia de lasdefiniciones que han planeado la mayoria de
los autores o estudiosos de lafigura central deesta tesis, que es la MAR CA, concuerdan con la
doctrina Francesa. Observamos en lasdos primeras definiciones anteriores omisión respecto de
los seroicios, sin embargo, no implica que estos autores no consideren su existencia legal,
mediante la Ley de fecha 24 de diciembre de 1959, No. 1178; asi también a la diferente
interpretación de la función distintiva, que hace que la doctrina se encuentre dividida en este
aspecto.

16
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DOCTRINA ESPAÑOLA

Unade las teorías más antiguassostiene queel derecho de Marca puede ser UfZ derecho
de propiedad; es a partir de la Revolución Francesa, cuando legisladores y la doctrimz
reconocen la existencia de un derecho subjetivo natural del creador de la obra, el invento o la
Marco; reconocimiento que se condiciona al cumplimiento de determinadasformalidades, para
la protección del derecho que se materializa en algo concreto se le aplica el concepto más
tradicional, el de derecho inmediato y sobre un bien el derecho de propiedad; la Marca es
definida en la Ley de Marcas en su amado 1°", como "todo signoo medioquedistingao sirva
para distinguir en el mercado productos o servicios idénticos o similares a otra persona", de
esta definición se desprende que se trata de un signo o medio que ha de tener una capacidad
distintivadeproductos o servicios.

El signoo medio no es algo tangible, pues para ser percibido necesita la apreciación de
fornuz sensible, esto es que se exteriorice en el producto o servicio que diferencia; para que la
Marca adquiera unaforma sensiblede materializarse, ha de utilizarse, así pues la Marca surge
cuando seproduce launión entreel signo y el producto .

En España, C. E. Mascareíias, afirma que "la marca es un signo que se usa para
distinguir, en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o
servicios deotrasempresas".

Por 10 que toca a Arturo Cauqui, sostiene que "la Marca, es la forma más típica de
registro de los signos distintivos, se aplican a distinguir en el mercado los productos o
servicios proporcionados o prestados por su titular, de los productos o servicios de la misma
naturaleza que se comercialicena un tiempo".

Baylos Carroza, indica que, "la marca es un signo destinado a indioidualizar los
productos o los servicios de una empresa detenninada y hacer que sean reconocidos en el
mercado porel público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerando su
individualidad; sinoen cuantoaejemplaresde una serie".

DOCfRlNAS LATlNOAMERlCANA5

Finalmente, transcribiremos algunas definiciones de autores latinoamericanos:

En Colombia, [esús M . Carrillo Ballesteros lJ Francisco Morales Casas, definen la
marca "como un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se
han servido deellasy no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que
también seextiende al comerciante que quierepreservar o mejorar su clientela".

' 7
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En Costa Rica, Boris Kosolchyk y Octaoio Torrealba, definen a la marca como
"cualquier signo que se utilice para distinguir en el mercado unos productos o servidos de
otros".

En Guatemala, Eduardo Vásquez Martinez, señala que las marcas "son los signos o
medios materiales que sirven para señalar y distinguir de lossimilares losproductosfabricados
o tendidos porunaempresa".

En Venezuela, Benito Sanzó, emplea el término marca para indicarel signo distintivo
de losobjetos producidos o puestosen comercio"

Estas definiciones, al igual que las anteriores son en esencia 10 mismo, lo único que
varíaes laforma, lo que confirma lo aseverado por e E. Mascareñas de que "El Derecho de los
diversos Países nos da definidones de la marca que en realidad no difieren las unas de las
otras, más que en la forma; no encontramos diferencia esencial, las diferencias surgen al
establecer cuales son los signos que pueden constituir la marca, otra diferencia esta en los
objetos susceptibles de ser distinguidos por la marca, y asíel derecho de algunospaíses acepta
como objeto aptoel servid o prestadoporla empresa" 10

EN MÉXICO

Por lo que toca a nuestro País, la obra de Alvarez Soberanis, intitulada, " La
regulacion de las Invendones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica ", publicada en
1979, quien al referirse al tema que se analiza, hace alusión a las cuatro corrientes doctrinales
en reladán a la definidán de la marca expuesta porel autormexicano David Rangel Medina, y
posteriormente, dicho autor con el objeto de contar con una hipótesis de trabajo, cita las dos
definiciones elaboradas por Yves Saint-Gal, definiciones a las que ya se hizo referencia, citando
también una definidón propuesta por la OMPI. (Organización Mundial de la Propiedad
Industrial), yfinalmente, cuando se refiere al concepto económico de la marca nos indica que "
marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros "; así
mismoexplica la dificuliad que existepara determinar el valoreconómico de las marcas, debido
a su subjetividad en el gusto del público, ya que este es un elemento indispensable para
mantenerse en el IlJercado y elevar la demanda, si ese objetivo es superado resultara valioso
para la empresa, aunque existe el riesgo de lo contrario inclusive tratándose de marcas de
prestigio internacional, si no se obtienen los resultados quese esperan. 11

Es indudable el acierto del legislador mexicano al definira la Marca de Productosy de
Servidos, ya que se concretó a indicar su verdadero carácter, esencia y funcionabilidad;
asimismo el hecho de no haber incluido en ambas definiciones el término empresa, de

lO'}" N.p..,. Nrrrk ob. ca P.g. J.u - 1-17.

J lJ~ Álv.uc ~ll7Ii5.. Ll lkg ur....i tir¡~ ~ lllllt.'7f~ _" M",CM5 Y Jc lt1TrtDt.<fcrmei. ih 1471Ll/.ogiJL p,jnrr. EdicWrt. F.J i,(>f'W Pctrnill. Mhim D F-.
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naturaleza eminentemente económica, y que, aún cuando se ha pretendido afanosamente
por numerosos autores, darle una significación jurídica, no existe uniformidad conceptual al
respecto, si bien es cierto de su exitosaaceptación en las diversas legislaciones, también lo es
que, de ningunadeellassehadefinido jurídicamente el términoempresa, porlo quesu empleo
se prestaría a diversas interpretaciones, en un campo como es el de las Marcas, de por sí
complejo, que lo quese busca es una mayor claridad y precisión jurídica en regulación de esta
materia.

DEFINICIONES LEGALES

Porlo quecorresponde a las definiciones de carácter legal, de las marcas, el gran grupo
de autores estudiosos al 17tIÍXimo del derecho de las marcas o derecho mercantil, o marcario,
señalan lassiguientes definiciones conrespecto a las marcas de carácter legal, el autorespañol,
CE. Mascareñas, y el autorfrancis; ¡vesSaint-Gal, ambos autores señalan que u la marca es
un signo o un medio que permite a una persona mica o moral, distin¡wir sus mercancías de
las de sus competidores ". Esta es una definición paralos países que protegen solamente las
marcas defdbrica y de comercio.

Asi también inmediatamente proporcionan otras definiciones para los países que
protegen no solamente la marca defábrica o de comercio, sino también la marca de seroicios de
lasiguientemanera:

" La marca es un signo (o un medio), que permite a una persona física o moral
distinguir sus productos, los objetos de su comercio o sus servicios, de los de sus
competidores".

Por último da una definición de la marca, para aquellos paises raros que admiten
además la maTca auditiva, en estos términos:

u La marca es un medio material o inmaterialque permite a una persona física o moral
distinguir sus productos, los objetos de su comercio o sus servicios de los de sus competidores
"

Con el objeto de ilustrar los diferentes conceptos de lo que es la marca y que se
encuentran implícitos en las diversas legislaciones internacionales, citaremos a continuación
un fragmento de los paises correspondientes a los autores contemporáneos transcritos
anteriormente:

En Francia, la Ley Sobre Marcas de Fábrica, de Comercio o de Servicios, de 31 de
diciembre de 1964, modificada por la Leyde Z3 de junio de 1965, que abrogó la Leyde 23 de
junio de 1857, dispone en su artículo 10.: u Se consideran como marcas defábrica, de comercio
o de servicio los nombres patronímicos, los pseudónimos, los nombres geográficos, las
denominaciones arbitrarias o de fantasía, la forma característica del producto o de su
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acondicionamiento, lasetiquetas, ettoolturas, emblemas, grabados, timbres, sellos, oiñetss,
arillos, ribetes, combinaciones o disposiciones de colores, dibujos, relieves, letras, cifras, divisas
y, en general, todos los signos materiales que sirvan para distinguir los productos, efectos o
servicios deuna empresa cualquiera ".

En Italia, el Código Cioil aprobado por Real Decreto de 16 de mano de 1942, en el
Libro V del Trabajo, Titulo VIII de la Hacienda (establecimiento), Capitulo III De la Marca,
establece en su artículo 2569, que: " Derecho de exclusividad. Quien ha registrado en las
formas establecidas por la ley una nueua marca, constituida por un emblema o por una
denominación y destinada a distinguir mercadcrias u otros productos de la propia empresa,
tiene derecJw a valerse de ellas de un modo exclusivo para las cosas respecto de las cuales ha
sido registrada N .

En España, el Estatuto de la Propiedad Industrial, Decreto-Ley que entró en vigor el
día 15 de septiembre de 1929, señala en el Título /l/ Marcas, Capitulo Primero, Marcas en
General, en su artículo 118, "Se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera
que sea su clase o forma que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la
industria,el comercio y el trabajo".

En Colombia, por Decreto 410 de 1971, porel cual se expidió el Código de Comercio, el
libro3·., Título2·., Delos Signos Distintivos, en el artículo583, dispone que "Se entiendepor
marcas deproductos todo signo que sirva para distinguir los productos de una empresa de los
de otra". Se entiende por Marcas de Servicios todos los signos destinados a distinguir los
servicios de una empresa con los de otra, pese a que ambas ofrezcan el mismo servicio o
producto.

Para Costa Rica, al igual que Guatemalay Nicaragua, el concepto legal de marca es el
que establece el Convenio Centroamericano por la protección de la Propiedad Industrial,
suscrito en San fosé (Costa Rica), el JO. de junio de 1968, en el artículo 1"., "para los efectos
del presente Conoenio, Marca es todo signo palabra o combinacián de palabras, o cualquier
otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir
claramente los productos, mercancias o servicios de una persona natural o juridica de los
productos, mercancias oservicios de la mismaespecie o clase, pero dediferente titular".

En Venezuela, rige la Ley de Propiedad Industrial, promulgada el 2 de septiembre de
1955, que define la marca así; artículo 27, "Bajo la denominación de marca comercial se
comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o comlrinación depalabras, leyenda y cualquiera
otra señal que revista 711JVedad, usados por una persona natural o juridica para distinguir los
artículos queproduce, aquellos conloscuales comercia su propia empresa". 12

12) IUU'l,)NIIPtI~eV. Oto. C" . p4gs.147-148
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lAS anteriores definiciones de los países de A mérica, están inspiradas en la Ley de tipo
sobre Marcas, quea grandes rasgos establece lo siguiente:

Nombres Comerciales y actosde Competencia Desleal. para los paises en desarrollo que en
su parte primera, Disposiciones Generales, establece en su artículo 7", en el sentido de la
presente Leyseentiendepor;

a).- Marcasde Productos; todo signovisible que sirveparadistinguir, losproductos
de una empresa de lasotras empresas.

b).- Marcas de Servicios; todo signo visible que sirve para distinguir los servicios de
una empresa de losde otrasempresas.

En México, la Ley de la Propiedad Industrial vigente en todoel territorio nacional, al
respectorefiere:

u ARTíCULO 88.- Seentiende por marca a todo signo visible quedistinga productos o
servicio de otros de su mismaespecie o clase en el mercado.

"ARTÍCULO 89.- Pueden constituiruno marco los siguientes signos:

l. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles
de identificar los productos o servicios a queseapliquen o traten de aplicarse, frente a los de su
mismaespecie o clase;

1I. Las formas tridimensionales;

/Il. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales. siempre que no
queden comprendidos en el artículo siguiente. y

1V. El nombre propio de una persona física, siempreque no se confunda con una marca
registrada o un nombre comercial publicado." IJ

El Alemán Mark, define que la marca es una señal dibujada. pegada, hecha a fuego,
etc; en una coso, animal, o persona esclaoizada, para distinguirlo o darle el toque de
pertenencia de alguien. La definición técnica es el signo utilizado por los industriales,
fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancias o en aquellos medios capaces de
presentarlos gráficamente. para distinguirlos singularizarlos. individualizarlos, denotar su
procedencia o calidad, en 511 caso deotrosdesu misma claseo especie. 14

13) Uy Jl' 111 P"rrnJaJ ,,,.1,m1¡,,I. EJihviaJ SiHll. W XUO 1004. p.íg_158

14) Inshhltll .k IIIur..hg"til../ iS 11I ";'1t€~. f,lldc~JiII lllr(.-Jiu Mnjcmll~ lINA M. (J,t•• ,,,!Pt., ni ll. S.A . Jo: C. v.. Tt.-n,' V Mó ,ú' 2001. r,jx fJJ 9
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En base al sistema tradicional, sepropone la siguientedefinición de marca:

Marca es el signo material o inmaterial, que acompaña o se encuentra adherida a un
envase mueble y que contiene el signo distintivo, nombre o colores, que sirven para que los
consumidores difrrencien el producto, mercanda o servicio elaborado o distribuido por una
empresa y otra de acuerdo a su calidad, cantidad, sabor, durabilidad o precio, con el fin de
atraerla clientela y después conservarla y en su caso aumentarla,

Otro aspecto importante a considerar lo es que los legisladores parapoderproteger los
derechos de los gobernados y crearles obligaciones, así como las respectivas sanciones
aplicables en caso de incumplimiento, o para emitir un concepto doctrinal y legal, en este caso
refiriéndome al concepto de marca quees un bien inmaterial, deben partir deuna base jurídica,
en México lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo los
órganos que integran la PROPIEDAD INDUSTRIA!.. en busca de la debida protección los
instan para crear otras leyesy normas jurídicas; como lo es el Código de Comercio, en la parte
conducente; la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento; de manera supletoria, el
Cádigo Federal de Procedimientos civiles, el Código Civil para el Distrito Federal, la Ley de
Derechos deAutor, así como por los tratados internacionales de los que Méxicoesfirmante.15

1.0.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS

En la legislación mexicana, no se tienenoticiade queen la época Precortesiana hubiera
algunadisposición sobre la materia, perosí en !JI Colonia por lo quehace a los objetos deplata.
En los Códigos de Comercio que han regido en México (1854, 1884 Y 1889), no aparece
ninguna regulación directa sobre la materia, aunque si disposiciones relativas a la misma, /a
primer ley que de forma especial reglamentó al respecto fue la Ley de Marcas de Fábrica de
1889, (Rangel Medina)

Laformación de las marcas es el medioque dealguna manera al constituirseuna marca
permiteque sepueda clasificar, pueden formar una marca: las denominaciones, signosvisibles,
nombres comerciales, razones o denominaciones sociales y cualquier otro medio susceptible de
identificarlosproductos o servicios a quese apliquen, y que no seanprohibidos. lb

En vista de lo anterior iniciaremos nuestra clasificación conel concepto legal que da la
definición de marca implícito en la ley de Propiedad Industrial y los elementos esenciales de
esta:

LaLey de Propiedad Industrialen su artículo88 estipula losiguiente:

J5) u f'rttrtt'J4Jlndu$triAl.~ VULIrnolr"p~ fdih.lrW1 TríIl~ Prim~rl1 Ediriérr. pJg. J27

l ti' 1rffotifuto okIn~GdorJ~ ¡"rid il;M.. Ú1ricJDrcdi4 Js4 ridiu MniCllno1 lfNAM. ()fI rit. rJg 919.
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"Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o
seroicios deotros desu misma especie o clase en el mercado". 17

"Constituye una marca todo signo o medio material que pueda servir para distinguir
mercancias, productos o seroicios de una persona física o moral, deLas mercancias, productos o
senncios de las demás.

Siguiendo la idea de Barrera Graf: "Una marca se define como el signo exterior,
generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, licito, limitado y exclusivo, que
siendo distintivo de los productos quefabrica o expende una persona física o moral, o de los
servicios que presta dicha persona fisica o moral, constituye una señal de garantía para el
consumidor, una tutelapara elempresario y un medio decontrol para el estado

Antes de dar una clasificacián de lo queson lasmarcas comerciales se deberá tomaren
consideración loselementos esenciales quelas componen y los cuales son la base para hacer la
clasificación respectiva.

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA MARCA.

1.- Signo Exterior.- Requisito esencial, pues la marcasirve para distinguir productos o
seroicios, porlo quedebe serfácilmente perceptible porlos sentidos: oído, vista, tacto, gusto u
olfato.

En el derecho positivo todavía no se incluyen como registrables las marcas tangibles,
gustativas o auditivas, no obstante que el desarrollo industrial del siglo xx ha permitido
realizar propaganda de productos o seroicios mediante la música o de sabores exclusivos, es
fado aquello quees fácilmente captable por nuestros sentidos y no solo aquello que podemos
ver.

2.- Generalmente Facultativo.- Porque la marca protege un interés de carácter privado,
que consiste en la protecdon al empresario de posibles actos de competencia desleal de sus
competidores, quepretenden desviar en su prooecho laclientela adquirida.

3.- Original.- Porque individualiza el artículo o servicio respectivo en un signo
determinado, ya que uno de los fines primordiales de la marca es dijeTenciar e individualizar la
mercancia.

4.- Nueoo» Porque debe ser distinto de cualquier otra marca que se refiera a los
mismos °semejantes productos o seroicios.

5.- tndependiente- aspectos:

2J
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- A) Referente alproducto o scroicio: individualizaalproducto o seruiciorespectivo en
un signo determinado.

- B) En función a la territorialidad: la marca se mantiene independiente de los demás
registros quese transmiten en otros países, pues no existe una marca internacional, 10 cual
ocasiona elfenómeno delasmarcasparalelas.

6.- Licito» Debe ir de acuerdo con la ley, la moral y lasbuenas costumbres.

7.- Exclusivo.- Porque esprivativo para la persona que10 usa.

8.- Distintivo de los productos o seroicios.- Porque sirvepara distinguir los productos
o los seroicios prestDdos deotros semejantes, evitando confusiones entreunosy otros.

9.- Que elabora, expende productos o presta servicios una persona ftsica o moral.- En
la actualidad se ha hecho posible que cualquier persona sea sujeto de comercio y pueda ser
titulardeunao varias marcas.

10.- De garantia para el consumidor» porque el producto que se identifica con una
marca, reúne, por lo gmerat, caracteres especificas de ese producto, que gustan o molestan,
según sea el caso al consumidor, el consumidor puede valorar el producto por medio de su
marca y adquirir el de su confianza, o bien denunciar cualquier anomalía, si considera que ésta
le ha causado perjuicio.

11.- De tutela para el empresario» Porque hace que su producto o seroicio se distinga
de losdemás facilitándoleconellolosmedios para resaltar sus cualidades anteel consumidor y
generando derechos de exclusividad frente a terceros que elaboran o expenden el mismo o
similar tipodeproductoso prestan el mismo o similar tipode servicios.

12.- Medio de control para el estada- A partir de las diferentes marcas el estado se
puede enterar deldesarrolloeconómico, industrialy comercial quetieneel paísen un momento
dado y tratar de nivelar la balanza entreexportaciones e importaciones, mediante los registros
marcarios, podrá conocer el movimiento económico delasempresasy si predominan las morcas
de propietarios deorigen extranjero o nacional. 18

En el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio
(ADP1C o TR1P"S), seestablece (articulo 15. 1), quepuede constituir una marca defabrica o
de comercio cualquier signo o combinación de signosquesean capaces de distinguir los bienes
o seroicios deuna empresa de los de otras e indica que se podrá erigir como condición que los
signos sean perceptibles visualmente, principio contenido en el Tratado de Libre Comercio de

Neevia docConverter 5.1



Américadel Norte (TLC) (artículo 1708); Costa Rica(artículo14-9); G-3 (artículo 18-(8);
Bolivia (artículo 16-15); Nicaragua (artículo 17-09); Triangulo del Norte (artículo 16-16) y
Chile (artículo 15-15). Este principio cuentaen el protocolo de MERCOSUR y en la Decision
344, en esta seestablecen lossignosperceptibles que puedansergráficamenterepresentados.t"

CLASIFlCACJÓNDE LAS MARCAS POR EL LUGAR QUE OCUPAN

En el presente apartado, se clasificarán las marcasdelimitándolas del lugar o producto
o servicio en que se encuentren adheridas, asimismo, se tomarlÍ en consideración la función
que la propia marca desempeña, considerando desde luego tanto la doctrina como la Ley que
las rige.

Empezaremos, diciendo que las marcas se dividen, de manera tradicional y
doctritullmente en dosclases:

a).- Las Marcas Industriales, que son aquellasde que se vale precisamente el industrial
o productor de los artículos o mercancías que el industrial producey lanza al mercado parasu
venta a los consumidores.

b).- Porlo quehace a las marcas comerciales, éstas, son aquellasque la persona, ya sea
física o jurídicavende, los productos o mercaderías, elaboradas porel productor,esto es que el
vendedor puede agregar a los productos o mercancías su propia marca adherida al mismo
producto °merCllncía. ID '

1.- Marcas nominadas: Se comprende en esta categoría a las denominaciones, a todos
aquellos nombres de cosas reales, imaginarios, mitológicos, de astros, de animales, de vegetales,
de la naturaleza, etc. t Sepúloeda).

Las denominaciones sociales se refieren al nombre de las sociedades mercantiles de
formación libre, pero seguidas de la indicación o de sus siglas, del tipo de sociedad adoptada,
p.e. Puerto de Lioerpool. En algunoscasos es forzoso el empleo de la razón social; en algunas
de las denominaciones, en otrases optativoel uso de unas u otras. (Mantilla Malina).

2.- Figurativas o emblemáticas: Son las que consisten en dibujos o figuras
características que independientemente del nombre o denominación, sirven para designar los
productos en 'lile se aplican (Rangel Medina), p.e. viñetas, diseños, retratos, imágenes, firmas,
escudos, monogramas, estampillas, letras, guarismos bajoformaespecial, y otrosgráficos.

3.- Plásticas: Cuando es la forma de los productos o laforma de sus envases o laforma
de sus recipientes, o fa forma de sus respectivas envolturas; el medio material que empleen

J ~} RaJisI" Pr«haJFi5aJJ I ANrlJ1 :lIl.eg.u- fmpr~ri4J. Edi ,...,¡1I1 Tex, Mhidljtm io .k 2003, mn,...,oJZ9.1''; g. HIJ·14

20) RcWffo L. Mdll,iUQM";'I. :~,~chp M a c.mhl. F:.J.o, i4/ Porro tr. MéjicoMM1. 29 &!ldtiH. r i g. 119-110
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como signo distintivo de las mercancias, las marcas se llamanformales o plásticas. Las
figurasgeométricas y los relieves pueden incluirse también en ese grupo (Rangel Medina).

4.- Mixtas: También llamadas compuestas, pues son una combinación de marcas
nominativas y figurativas. La existencia de este tipo de marcas permite el registro de
denominaciones ofiguras, mismasque deforma aislada no son rcgistrablcs.

5.- Marcas ligadas, colectivas y vinculadas. Esta clasificación obedece a la relación
en!re las marcas.

a) Marcas ligadas» Son las que a juicio del órgano correspondiente son
declaradas como: "son idénticas o semejantes en grado tal que puedan
confundirse y amparen los mismos o similares productos o servicios". Para
que la tramitación deeste tipo de marcas pueda registrarse, es necesario que
su titular las transfiera, todas a la misma persona; sin embargo para que
dicho titular las transfiera deberá considerar H que no exista confusión en
caso de que algunadeellasfuera utilizadapor otrapersona".

b) Marcas colectivas- Es el signo destinado a ser colocado sobre mercancias
para indicar especialmente que hnn sido producidas o fabricadas por un
grupo de personas o en una localidad, región, o país determinado. (Rangel
Medina). Art.96 LPI

e) Marcas oinculadas- Entendiéndose con ello a que nuestra legislación obliga
a que"toda marca de origen extranjero o O/ya titularidadcorresponda a una
persona física o moral extranjera, que este destinada a amparar artículos
fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a
una marca originalmente registrada en México.

d) Marcas y leyendas obligatorias.- La ley de la materia obliga que "los
productos nacionales protegidos por marcas registradas, deberán llevar
ostensiblemente la leyenda 'marca registrada', su abreviatura 'mar. reg' o
las siglas M.R., si una marca se encuentra registrada para proteger
determinados productos o servicios, bastara su renovación para que su uso
beneficie a todos los regisfros.21

Como ya se dijo las marcas se clasifican delimitándolas por el lugar o producto o
servicio en que se encuentranadheridas, y lafunción que desempeña, considerando la doctrina
y la ley del país, a continuación se transcribirá la clasificación que hace el autor Carlos
Viñamata Paschkes de las marcas atendiendo a los diversos factores ya refrridos que involucra
cada una de ellas, en su obra intitulada La Propiedad Intelectual, que en lo personal es la

26

Neevia docConverter 5.1



clasificación más completa hasta este momento encontrada en los textos de la materia
motivode esta tesis.

al-Materiales: visibles y palpables, comoetiquetas, grabados,etc. (art. 88 y 89-1 L P./).

b).- lnmateriales: como marcas auditivas, gustativaso aromáticas.

e).- Bidimensionales: como etiquetas, impresoso dibujos (art, 88 y 89-1 LP.l)

d).-Tridimensionales: como figuras, envases, etc. (art. 88 y 89-11 LP.l)

e).- Nominativas: consistentes en uno o varias palabras, o números, susceptibles de
leerse y pronunciarse; porejemplo: intec,elpro, etc., (art. 88 y 89-/ LFPP/)

j).-Emblemáticas, consistentes en simbolos, dibujos, emblemas, fotografías o logotipos
(art. 88 y 89-1 LPJ).

g).- Mixtas quecomprenden la combinación delasdos anteriores (art. 88 y 89-1LPl)

h).- Marca para amparar productos: que protege articulos o cosas tangibles, como
refrescos, automóviles, cigarrillos, muebles, etc. (art. 87, 88 Y 93 L.P./)

i).- Marca para seroicioe- protege intangibles, porejemplo, losde restaurante, de taller
mecánico, de entretenimiento, de seroicios profesionales de asesoría legal, etc. ( arts. 87, 88 Y
93 LPI). Z2

La clasificación transcrita con anterioridad conlleva una clasificación de los productos
o servicios que pueden ser objeto de registro y amparar una marca, así como los articulas,
signos, palabras, etc; que la Ley de la Propiedad Industrial considera y quese relacionan con
cada uno de ellas, el articulo 89 de la ley en cita refiere los requisitos quedeben cubrirse para
poder constituiruna marcay se pueda otorgar el respectivo registro.

ARTfcUl.O 89.- Pueden constituir uno marca los siguientes signos:

1. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles
de identificar los productoso serviciosa quese apliquen o traten deaplicarse, frente a losdesu
mismaespecie o clase;

JI. Las formas tridimensionales;

11) } Ú'rlosVNn",.p~ Oft rito pcfg. 23ó. 2Jl
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/11. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que
no queden comprendidos en el articulo siguiente, y

IV. El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una
marca registrada o un nombrecomercial publicado.

Unificando el criterio de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicanode la
Propiedad Industrial en su informe anual de 1999 dasifica las marcas atendiendo a las
características de cada una deellasde la siguiente manera:

a) Marcas Innominadas (representadas por dibujos o signos);

b) Marcas Nominativas (usualmente palabras);

c) Marcas Mixtas (con elementos delas dosanteriores);

d) Marcas Tridimensionales (generalmente referidos a envases y empaques) y,

e) Marcas Colectivas (habitualmente pertenecientes a asociaciones de productores
o cooperativas, pudiendo tener características de cualquiera de las
clasificaciones anteriores). 13

Continuando con la clasificación de las marcas y tomando en consideración que este
hecho obedece a la doctrina nacional e intern1lcional, así como a los fundamentos legales
vertidos tanto en la Ley de Propiedad Industrial, como en el Reglamento del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, a continuacián se citaran diversos conceptos y
definiciones legales delas marcas:

CONCEPTO DE MARCA COMERCIAL

(1) Palabra, lema, diseño, imagen u otrosímbolo empleado para identificary distinguir
bienes.

(2) Cualquier símbolo de identificación, incluso una palabra, diseño o forma de un
producto o envase, que sea aceptable para recibir la categoría legal de marca registrada, marca
de servicio, marca colectiva, marca de certificación, nombre de marca o presentación comercial,
las marcas comerciales identifican los bienes de un vendedor y los distinguen de los bienes que
venden otros, su significado es que todos los bienes que ostenten la marca provienen de una
misma fuente o son controlados por ella y tienen el mismo nivel de calidad, las marcas
anuncian, promueven y ayudan en general a la venta de bienes, una marca comercial es
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violada porotra si el uso de la segunda proooca confusion en cuanto a origen, afiliación,
vínculoso patrocinio.24

CONCEPTO DE MARCA DE SER VIG O

Palabra, lema, diseño, ilustración o cualquier otrosímbolo que se usepara identificar y
distinguir un servicio (servicios de hotel y restaurante, servicios de ventas, servicios de
inversiones y otros similares), a diferencia deun producto.

CONCEPTO DE MARCA DE PRODUCTOS

En nuestra actual legislación mexicana concretamente:

"Artículo 87. Esta Ley reconoce las marcas deproductos y las marcas de servicios, las
primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de
su mismaespecie o clase.

CONCEPTO DE MARCA DESCRIPTIVA

Palabra, imagen u otro símbolo que describe algún rasgo de los bienes o senncios;
referente al uso de los mismos, su propósito, sus dimensicmes y color, el tipo de usuarios a
quienes se dirige o el efectofinal que produce en ellos, un término descriptivo no se considera
intrinsicamente distintivo; para establecersu validezcomo sujetode registro o protección en la
corte, es necesario demostrar que ha adquirido un carácter distintivo, el cual se conoce como
"significado secundario· .25

CONCEPTO DE MARCA SUGESTIVA

Palabras, ilustraciones u otros símbolos que sugieren, sin describirlo directamente, algo
acerca de un bien o servicio en relación con el cual se utilizan como su marca, por ejemplo,
"goliat" como marca delápices sugiere, aunque no lo describe literalmente, un tamaño grande,
se considera que los términos sugestivos son intrinsicamente distintivos y no se requiere
prueba designificado secundario para su registro o protección en los tribunales l b

CONCEPTO DE MARCAS COLECTIVAS

En virtud de la existencia del articulo 7" bis del Convenio de París que permite la
existencia de las marcas colectivas, o sea "las pertenecientes a colectividades", cuyaexistencia
no sea contraria a la Ley de origen de cada país de origen"; y que su segundo párrafo agrega

24) hl""'I!USlNFO.srA TE..COV/f..-;PANOI/1P~S.HTM. PIg i'l4 W(oltporBfN]AMIN D ELSN fR
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que roda país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marro
colectiva hn de serprotegida"

Nuestra legislación mexicana crea entonces un concepto de lo que hoy es la marca
colectiva ya que nada disponía al respecto en su uersián original de 1976, fue hasta 1987 que
se le da robida a esta figura, así como a la marro de empleados y trabajadores, tanto en su
primer amculo, que habla de los derechos a patentes de invención, mejoras, marcas,
etc... "solicitadas por trabajadores"; así como por"nuevos y pequeños industriales" (sic) (art.
10). 27

En su antiguo texto "La LFPPI (Ley de Fomento y Protección a la Propiedad
Industrial) decia "se establece la figura de Marca Colectiva que será aquella que forman
precisamente las asociaciones tales como; Asociacion de Ganaderos del Norte, Asociación de
Productores de Aguacates de Michoacán, Asociadon de Productores de Artículos de Piel del
Bajío, Fabricantes de Artículospara el hogar, etc; estasasociaciones deberán estar legalmente
constituidas y solicitar su registro para estar en posibilidad de distinguir en el mercado sus
productos o servicios de aquellos productos oservicios que nofonnan parte de lasasociaciones
o desus asociados." 28

En la actualidad y de acuerdo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en su
informe anual de 1999 seestablece lasiguiente definición.

Marca Colectiva (habitualmente perteneciente a asoaaaones de productores o
cooperativas, pudiendo tenercaracterísticas decualquiera delasclasificaciones anteriores). 29

Encontrándonos que la Ley de la Propiedad Industrial vigente establece que las
sociedades o asociaciones dueñas de marcas colectivas deben estar legalmente constituidas
diciendo textualmente losiguiente:

ARTiCULO 96.- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes,
comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de
marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros
respecto de los productos o servicios de terceros.

ARTICULO 97.- Con la solicitud de marro colectiva se deberán presentar las reglas
para su uso.

ARTÍCULO 98.- La marca colectiva nopodrá ser transmitida a terceras personas y su
usoquedará reservado a los miembros de laasociación.

17) /!JrX't &mn . ~.¡. butituri0rt.51k Dan:Jto MnantiJ. Joz. 'rinrrresK.r.- F.JilMoil Porni.. Mó iro 1999. rJg. 119

l B) l ry JÚ fmJAlo .V~. '.Pr~ l1tJtu.1riJrl. [JitorÍ41PO"li-. S.A. okC.V. f'lig..17
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Las marcas colectivas se reg¡ran, en lo que '10 haya disposición especial, por lo
establecido en esta Ley para las marcas. J(J

MARCA REGISTRADA

ARTÍCULO 131.- La ostentación de la leyenda marca registrada, las siglas M.R. o el
símbolo R, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o seroicios para los cuales dicha
marca seencuentre registrada.

Cada una de las clasificaciones hechas con anterioridad contienen a su vez los
requisitos que le son exigidos por la legislacián mexicana parasu registro y protección legal
dentro y Juera de la entidad Federativa, y que obedece a los diversos acuerdos, convenios y
tratados internacionales de los cuales México forma parte como socio y está obligado a
respetar.

Actualmente cada vez es mayor la participación del comercio internacional de
productos y seroicios con un elevado contenido tecnológico, como resultado de la Ronda de
Uruguay y como un anexo al Acuerdo de Marrakesh se creó el acuerdo conocido por sus siglas
en inglés como TRJP"5 (Trade Related Aspec:ts of Intellectual Property Rights)o en español,
identificado como ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad lntelectual Relacionados
con el Comercio), que constituye el instrumento que estableceel marco jurídicointernacional
de lapropiedad intelectual. JI

1.0.4.- LAS MARCA S DE PRODUCTOS

Los productos que elabora o expende una empresa o simplemente un comerciante, son
el resultado material en queseconcreta su actividad industrialo mercantil.

La marca naU' en estos momentos, exclusivamente destinada a resellar productos o
mercancia elaborada porel industrial, a incvrporarse a esos productos y a esa mercancia, como
un rasgo formal que integra su propia apariencia exterior, inscribiendo en el la combinacián
gráfica; adosándole laetiqueta en quela marca sede a conocer o exista.

El producto porta en si mismo la marca, como l/n dolo real inseparable de todos los
demás que ofrece a la percepción sensible; por lo tanto, la designación del producto a través de
la marca, otorga al producto un asiento material inequívoco, quelafacilita.

.30) l¿ylk PrI~J.w Imlustri.J..oto. at . pJg. 262
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Resultando que las marcas de productoson aquellas, cuyosignodistintivo, siroepara
distinguir a los artículos o productos de otros de su mismaespecie o clase.

Precisamente, las marcas son signos distintivos de las mercandas y el propio
Fem ández Noooa cita a Fikentscher. para quien la finalidad de la regulación jurídica de la
marca es facilitar el contacto con la clientela a fin de lleoar a cabo una politica ordenada de
ventas.

El Licenciado Joaquín Rodríguez y Rodríguez, señala que el uso de las marcas es
antiguo, encontrándose rastros de las antiquísimas fábricas Chinas y Japonesas de porcelana;
en Grecia, y en Roma, se marcaban estatuas, monedas y mercancias. El propio Rodríguez,
citando a Ramella, nos dice que en la edad media la marca de comercio, al contrario que la
marca de fábrica, estaba poco difundida, bajo el régimen corporativo los productos debían
marcarse, más que por el interés privado, es decir, en vista de la competencia de los demás,
para poder ostentar un certificado de la autoridad pública que acreditase que los productos
habian sido fabricados con la observancia de los reglamentos o estatutos de la corporación
ofreciendo plena seguridad al comprador.

Aunado a lo anterior y tomando en consideración que las marcas industriales se
emplean directamente por el productor de la mercancía o servicios quepresta;es decir aquellas
que el industrial oproductor lanza al mercado sin intermediarios, y quelas marcas comerciales
son empleadas por el comerciante respecto de las mercancias quevende, o servicios que presta,
pudiendo a su vez añadir su propia marca a la del productor, aunque es frecuente que se
emplee laexpresión marcaindustrialenglobando las dos dasesanteriores.ü

Se debe tomar en cuenta que las marcas de productos reguladas por la Ley de la
Propiedad Industrial, en sus artículos 87 y 93, Titulo Cuarto, De lasMarcas y de los Avisos y
Nombres Comerciales, textualmente, dice:

ARTíCULO 87, Los Industriales, comercianteso prestadores de servicios podrán hacer
uso de marcas en la industria, en el comercio o en los seroicios que presten. Sin embargo, el
derecho a su usoexclusivo seobtiene mediante su registroen el Instituto.

ARTICULO 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios
determinados según la clasificación que establezcael reglamento de esta Ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será
resuelta en definitiva porel Instituto." JJ

1.0.5.- LAS MARCAS DE SERVICIO

.11) }''oM/Um /Ulolrigw: ." RaoJri),'JIG ÚlIS<> J¿oCk m:h eo,\Ñ rc.mtil . 1(.,.0 J. E.Ji~1 Pc>rn í... SA . Wril'P JY'J9. 14· F.dickin . Pdg. 195
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Son aquellas, cuyo signo distintivo sirve para distinguir un seroicio de otro de su
misma clase o especie, en esta clase de marcas el signo distintivo lo porta la empresa quepresta
el servido, tal vez podria ser que la marca también la porte el personal o los bienes con que
presta el servidola empresa.

Un concepto de marca de servido en la actualidad es: g marca de seroicio, lema, diseño,
ilustración o cualquier otro símbolo que se use para identificar y distinguir un seroicio
(servidos de hotel Y restaurante, servidos de ventas, servidos de inversiones y otros
similares), a diferencia de un producto. J4

Sin embargo, junto a la marca del producto, la intensidad, variedad y complejidad del
tráfiev mercantil, ha hecho nacer otro tipo de marca; que la maTea de sereiríos, destinada a
distinguiren el mercado, no productos sino queúnicamenteprestaciones, quees lo quevenden
o lo quelaempresa prestao una serie deempresas, talescomolas dedicadas al transportetanto
terrestre, aéreo, marítimo, etc; así también empresas dedicadas a la asistencia sanitaria, a la
enseñanza, a fa hoteleria, a la construcción, etc., la actividad que estas empresas ofrecen al
público, es verdad que se traduce también inevitablemente en realidades perceptibles por los
sentidos; sólo queeste tipo de seroicio no se agotaen la simple proporcionalidad o sea que no
entrega la cosa materialmente sino que se hace el seroicio de este tipo de empresas a los
compradores, de tal seroicio, en este tipo de prestaciones la empresa es la que porta fa marca o
la casa que presta el servido en variadas actividades, un ejemplo; la empresa Fedex, cuya
actividad seroicial es la de entrega tanto de correspondencia como de paqueteria, la empresa
denominada Estafeta, cuyo scroicio consiste en el llevar y entregar correspondencia a
múltipleslugares e instituciones tantogubernamentales como dela iniciativa privada.

Si se quiere que estos servidos sean reconocidos porel público mediante algún grnero
de señal, cuya perarpcion los evoquecomo pertenecientes a la clase de todos aquellos que son
designados así.

Lo que no cabe es utilizar el fádl procedimiento de incorporar la señal a ninguna cosa
física determinada, sino que a todas aquellas que aluden o representen la prestación del
servicio, o en que ésta tenga de algún modo un asiento material. Sucederá aquí algoanálogo a
lo que ocurre con el nombre comercial. Por lo que hace a la prestación ésta es un objeto
inmaterial; no una cosa física.

No puede por tanto, ser directamente contraseñada como lo son los productos, los
bienes materiales, las mercaderías. Ha de ser designada deun modoreferencial. Ahora frien, el
distinto modo de atribuir la designaci án, no hacediferentes a las marcas de productos y a las
marcas deseroicioe. Ambas después de todo son marcas en cuanto que no proponen distinguir
laempresa queestá actuando en el mercado, ni los locales en quese relacionan con el público,

34) lI7TP-l/US/NF'OSTA1T.COV/F.5PANOljJPR/ GU JSHTM . P.iginJl lWlon I
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sino los resultados de la actuación de la empresa; en un caso, el bien material, en el otro
caso sólo esla prestación de un servicio porlos que el ronsumidUl' paga un precio.

Las Marcas deservicios, no habían sidoprevistasen nuestralegislación mexicana, pero
la obligacián de darles un valary reconocimiento derioado deacuerdos internacionales influyo
en que estafigura fuera considerada y protegida, el antecedente legal que reconoce la marcaen
mención, se encuentra en la publicación de la Ley de lnvenciones y Marcas de 1976, que a la
letra deCÚ1 losiguiente:

6 ARTICULO 87. Esta Leyreconoce las marcas de productos y las marcas de servicios,
las primeras se constituyen por los signos quedistinguen a los artículos o productos de otros
desu misma especie o clase.

Las segundas por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o
especie".

Lo anterior implicaba que a quien por primera vez empleaba una marca adquiria, porel
simple uso, el derecho a que no fuera usurpada ni imitada (artículo 93 y 147, fracción 1/), la
protección del derecho era mucho más enérgica y fácil cuando la marca se registraba en la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el artículo 88 impedía el registro de la marca
diciendo u ••la cual no procede al registro si no es previa comprobación de la novedad de la
marca, esdecir, de que noes idéntica osemejante a otracu.vo registro está en vigur".J5

Actualmente el artículo 87 de la Leyde la Propiedad Industrial, Título Cuarto, De las
Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales se ha modificado quedando textualmente como
sigue:

"ART{CULO 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán
hacer usode marCJ1S en la industria, en el comercio oen losservicios que presten. Sin embargo,
el derecho asu usoexclusivo seobtiene mediante su registro enel Instituto" .lió

1.0.6 FUNCION DE LAS MARCAS

Históricamente el concepto y las funciones de las marcas fue abordada por los
doctrinarios sobre la materia ya queesta cuestión tiene un nexo indisoluble, así tenemos que
antes que se expidiera la Ley francesa de 23 dejunio de 1857 sobre las marcas defábrica y de
comercio. el fran cés Rendie Ambroise, sostuvo que los 6 caracteres legales de las marcas", son
lossiguientes:

a).- Las marcas propiamente dichas. deben seradherentes a los productos.

J5J RoNrloManli1Li Mol'in• . ()ti. cit 119-120
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b).- La mural debe distinguirse notablemente de toda otra marca anteriormente
adoptada de manera especial.

Uniformidad de criterios en relación al tema de las marcas por la doctrina general con
base a loscaracteres siguientes:

a).- Las mQTCflS sonfacultativas

b).- Las marcas no necesariamente deben de ir adheridas a los productos

c).- Las Marca» deben reunir los caracteres de: especialidad y novedad o en su caso
originalidad, capacidad o eficacia distintiva. novedad y licitud.

Las funciones de la marca, como ya se ha visto, es el uso de identificar los objetos por
mediodesignos,es muy antigua, así también lo es el empleode las marcasque se constreñian
a identificar la persona del productor o artista, más que al producto o a la mercancía,
posteriormente en el medioevo merced al gran de:senvolvimiento industrial y comercial florecen
el auge, las marcas de los comerciantes; en partes vinculadas al régimen privilegiado que
detentaban los gremios y corporaciones, marcas Colectivas, de estas últimas se hablará por
separado; aunque también en marcas individuales que designaban la procedencia 11 origen de
las mercancias; ésta última concepción con respecto de fas marcas por lo que hace a su
finalidad, es lo quese conoce como función de procedencia en el derecho moderno, pero con un
sentidodistinto al quetuvoen laedadmedia.

En este sentido, el maestro Remo Franceschelli, señala que la primera función de la
marca es la corporativa o seael mediode individualiZllciÓ1l del maestroo de su tallerartesanal,
a traoés de sus productos garantizaba la procedencia del arte, la legitimidad del servicio de la
actiuidad del productor derivaráy que en el desempeño del ejercicio se habían respetado y
cumplido con todaslas prescripciones técnicas del arte.

Ahora bien, al lado de esta función existian otras, que denomina el autor italiano
comercial, en cuanto que el signoexplicaba la calidad, la bondad y excelencia del producto.

Después de la Reuolucion lndustrialla marca asumió siempreUIl mediode penetración
y difrrenciación de instrumento de concurrencia al lado de lafunción distintiva, agrega dicho
autor,la marca desempeña otrafunción o seauna función preparatoria y de tipo publicitario

FUNClON D1STINTIVA DE LA MARCA

Esta función de la marca, consiste en que mediante el uso de la misma, permitia
identificar objetos, productose inclusoJabriamtes o lugares de origen de los mismos, ello por
medio designosquese le imponíana los objetos o mercancías, es un mediomuy antiguo.
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Este hecho se consideró, hasta pnnaptos del siglo XX, por la doctrina y la
jurisprudencia, como la jUnción esencial y jUndamental de las marcas siendo éstas como una
especie de certificado de origen y procedencia, es decir, indicaba el origen de la mercancia
fabricada oelaborada pordeterminada persmuJ física o jurídica. Aún y cuando en la actualidad
se le ha restado importancia a dicha función, parte de la doctrina Italiana y Alemana,
principalmente, afirman que la marca distingue o diferencia los productos o servicios de otros
iguales osimilares, pero en cuanto provienen de una determinada empresa.

Entre los argumentos que han expuesto algunos autores de la doctrina Italiana para
criticar esta función, se afirma esencialmente que en la tnda cotidiana fácilmente se puede
observar y corroborar que una gran cantidad de las marcas empleadas en el mercado, son
anónimas, es decir, aquellas que no contienen ninguna referencia de la empresa fabricante o
comerciante, o sea su origen de procedencia, lo que no impide que dichas marcas no cumplan
con la función de distinguir e individualizar los productos de otros similares. De tal suerte,
que el fabricante al lanzar un nuevo producto al mercado, ignora de antemano, si el
consumidor responderá fllDorablemente o negativamente, y en ocasiones le interesa, al menos
en cierto tiempo no darse a conocer por no caer en descrédito en el supuesto de un fracaso, en
tales circunstancias elfabricante al marcar su producto loharáempleando un signoanónimoo
una alocución fantástica, conel objeto de no revelar al público quien lo hafabricado y puesto
en el comercio. Lo que interesa es acreditarel producto con determinado signo distintivo, con
una finalidad primordial de fijar en la mente del consumidor la existencia de una mercancia
así denominada.

Por otra parte, la realidad misma nos ense ña que al consumidor le interesa la
adquisición del producto de tal marcay no porque haya sido fabricado o puesto en el comercio
por determinado empresa; aún y cuando esto último pueda suceder se debe a una relación
puramente eventual; además el incremento considerable de la comercialización de los
productos y de la prestación de senncios. mediante la circulación y distribución en los
mercados nacionales e internocionales, ha contribuido a restarle importancia a la función de
procedencia u origen de la marca.é?

FUNCIÓN DE LA MARCA COMO GARANTfA DE CAUDAD

La función quedesempeña la marca como signo garantizador de calidad, ha tenido una
gran aceptación en la doctrina como uno de los objetioos que persigue la marca, aunque
algunos autores le atribuyen un carácter esencial lo cierto es, que la actualdoctrina francesa,
dicho objetivo no tiene una significación jurídica, debidoprincipalmente a la práctica frecuente
del fabricante de utilizar una misma marca para un mismo producto pero con diferentes
calidades.
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Esta funcion en la actualidad se ha visto desplazada por lafuerza de la publicidad que
le da el renombre de la marCJl, además de que los productos y rnerCJlndas son cada vez más
parecidos; sin embargo no se puede negar que pese a 10 anterior el sabor, el contenido.
consistencia o calidadde la mercando pesa en el gusto delpúblico consumidor.

FUNClON PUBUClTARlA DE LA MARCA

Así también existe una plena inconsistencia jurídiCJl del mencionado objetivo, que se
manifiesta de numera fehaciente en el lanzamiento de un nueoo producto - seroicio con una
marca determinada; para tal efecto, el fabricante o comerciante mediante la publicidad o
propagandn hacen incesante y penetrante la atracción del signo marcario entre el público,
trayendo como consecuencia que se adquiera por lo general irracionalmente el producto o
seroicio de tal marca, sin que le interese lascalidades o precios delos mismos.J8

En la actualidad desde el punto de vista de la publicidad y mercadotecnia, se ha
cuestionado si en realidad existen lasmarcas regionales o 10000les; una marca, desde el punto de
vista publicitario, ofrece autenticidad y replicabilidad; además de valores agregados como
reaseguro, transformación de experiencias, distinción y personalidad, dimensión social y
rituales o usos simbólicos.

Desde el punto devista de la publicidad, existen diferentes categorías de marcas, puede
ser que ninguna de el/as sea totalmente precisa o se utilicen de manera arbitraria, pero que
ayudon aesquematizar el concepto de la marca desde el punto devista publicitario.

1.- Marcas geográficas, que a su vez sedividenen marcas globales:

a)» Marcas internacionales.

b).-Marcas regionales.

c).- Marcas multinacionales.

d).- Marcas nacionales.

ei- Marcas locales.

D> Marcas mu/tilocales.

2.- Marcas Singulares o pluralisticas.

J8) 1~I'Nft'flNf!X'~_ ,"". ot.r'¡g _ J4J
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a).- Marcas corporativas

b).- Marcas de casas.

c).-Marcas manteau

d).- Marcas deproductos .

e).- Marcas monolíticas.

j).- Marcas singulares.

3.- Marcas Amplias oespecializadas.

a).-Marcas funcionales

b).-Marcas emocionales.

c).- Marcas comoditi.

d).- Marcas de lujo.

Para lospublicistas resultaútil esta clasificación, porque losestimula a la creatividad y
los iluminaen las ideas interiores, les ayudJI a vendery a mantener la dirección en que deben
orientarla innovación e inspiración.

Es así que Christine Restall señala que a su juicio, las marcas globales o mundiales,
existen en el sentido de que el consumidor puede reconocerlas instantáneamente, puede
recordar sus características o propiedades y reaccionar ante su similitud, esta es a lo larga y
ancho de los distintos países y grupos linguísticos. PaTa ello cita marcas como Coca- Cola,
McDonalds, Malboro, Nike, Kodak, Leois, y las distingue de las marcas corporativas como
Esso, Shel], Gillette, Nestlé, ChivasRegal, johny Walker, etc. a deproductos de alta tecnologia
camaApp/e, Microsoft. Algunas de estas últimas son técnicamente globales en el sentido que
estén disponibles en todos los mercados, rero son marcas de casas' famosas que furo
desarrollado mercados en distintos continentes, algunas marcas son antiguas y airas
modernas. J9

FUNCIÓN DE LA MARCA COMO COLECTOR DE CUENTELA

Lamarca"como colectorde clientela", bastante seha dicho que lafunción esencial de la
maTca es la de ser"colector deuna gran clientela".

J9) PrJctJc~ "bClill~TlI1 Y fmrr~ orocit. pit. B JJ
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Esta tesis, ha sidosostenida porChiton, quien afirma que muy a menudose hadicho
que lafunción de la marca consiste en que esta apera como individualizadora. Pero agrega, que
la verdadera función de la marca consiste en su actividad penetradora entre el público,
mediante la que se llena a cabo el proceso de la formación de la clientela. Y por lo tanto, la
marca es el medio principal para atraer la clientela, así una o más mercancías de la empresa
individualizada o individualizándolas de otrasmercancias similares.

Esta tesis, se comenta que ha tenido un gran auge, sobre todo en la doctrina tanto
española como francesa, perosin el carácter esencial quele atribuyeGhiron; poresto último ha
sido objeto de un gran cúmulo de criticas, luego entonces así tenemos que para Adriano
Vanzitti, la definición de la maren, "colector de clientela", debe evitarse definitivamente por
ser ambigua y por consiguiente de equivocaciones en una materia como esta que es tan
compleja. Por su Parte Renato Corrado, sostenía que la mencionada expresión además de ser
una connotación sociológica, es ambigua y como tal, idónea paradefiniruna cierta entidad.

Otro autorespañol, Rodrigo Uria, citado por Justo Nava Negrete, estima queel uso de
la marca es antiquísimoy persigue lafinalidad capital de crear una clientela parael producto,
promocionando a los consumidores un medio facial y cómodo de identificar la mercancía quese
propone adquirir. La marca es además, signo de garantía, signo de calidad ro los productos
nuevos, alandoelempresario titulargoza deprestigio en el mercado.

Sigue el autor español Renato Cortado, quien manifiesta que en efecto la fórmula
"colector de clientela", en ·si misma no tiene la fuerza jurídien suficiente para ser materia
definitoria de la marca oen su CJlSO, constituir la función esencial deésta, toda vez que si bien
es cierto que la marcadirige laclientela también/o es que la razón deser de tal consecuencia se
debe a lafun ción distintiva que desempeña la marca, oeconómienmente a la intensapublicidad
o fuerZ/l de atracción de la maren misma, de tal suerte que constituye presupuestos esenciales
para quese lleoc a cabo el proceso deformación de la clientela, por lo que tal derioaci én, hace
queno puedaserconsiderada lafunción esencial de la marca..¡o

FUNCION DE LA MARCA EN CUANTO AL VALOR ECONOMICO DE LA
EMPRESA.

Porlo quehace alplano económico, la Marcapuedeserdefinida como un signo que
tiende a proporcionar a la clientela una mercancia o un servicio cubierto públienmente con su
garantta; mientras la definición jurídica pone principalmente el acento sobre el carácter
distintivo que presenta la Marca para can la clientela y los competidores, por lo que hacea la
definición económica ésta recurre a un principio aún más reciente, el de una constante
cualitativa y de garf1lltía aportada por la marca al público que confia en el/a, ambas
definiciones san porotraparte complementarias y no deben seropuestas launa y la otra.41

40) JustoN.rw 1Wgr(~. 010. ó l 142
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Conocer el valorde las marcas, representa enormes beneficios para lasempresas en la
actualidad: El conocimiento de los bienes inmateriales y de propiedad industrial e intelectual,
como llaves en laestructura delnegocio deuna empresa, no deja de serun concepto nuevo.

Durante el siglo XX, la nuryoria de los activos de una empresa eran tangibles: bienes
raíces, plantas, instalaciones y efrctivo. El balance general de una compañía era porende, una
medida confiable desu valor, ya que no consideraba los bienes inmateriales como activos.

Sin embargo, hoy día losactivos intangibles de una empresa 5lJIl con frecuencia los más
valiosos; es deciT sus derechos y patentes, su experiencia y ronocimientos técnicos
especializados, los equipos gerenciales, los secretos industriales y, en particular, las
identidades corporativas y marcas de productos o servicios.

Tal y como lo señalan los autores norteamericanos Gordon Smith y Rusell L., la gente
esta acostumbrada a pensar en la empresa ron base a propiedades y bienes inmateriales, se
olvidan que la propiedad industrial e intelectual son los reactivos de capital y de trabajo en
cualquier empresa, siendo las invenciones, marcas, diseños y secretos industriales los que
provocan una reacción exitosa.

En estesentido las marcas son ahora UIW de los activos más valiosos de una empresa;
dentro de las marras más valiosas y famosas se encuentran MaTlboTo, Coca-Cola, Mc.
Donalds, IBM y Microsoft, valuadas en milesde millones dedólares.

Los aualúos de intangibles, y en particular los de las marcas, comienzan a emplearse
repetidamente para soportar créditos, para balancear perdidas en los estadosfinancieros, y en
las situaciones de mayor gravedad, para determinar en valor de remate que habrá de
designarse alas JIIlITCQS como concusión de procesos judiciales.

El primer autorque analiz6 este problema en nuestropaísfue el maestro Jaime Álvarez
Soberanis, en su libro U Ú1 regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia
tecnológica" publicado en 1979, en el explica las dificultades que existen para determinar un
valoreconómico de la maTca, debido a la subjetividad en la preferencia de los consumidores, la
marca contribuye poderosamente a que los productos penetren al mercado, mantener o elevar
la demanda si logra ese objetivo, resultar valiosa paralaempresa; sin embargo en los últimos
años se han determinado ciertas fórmulas y parámetros que llevan a la medición del valor de
una marca.

Las únicas entidades que tienen la [acuitad necesaria para realizar aoal úos de
intangibles, así como de marcas en nuestro país son las instituciones de crédito y corredores
públicos. Existen otras organizaciones y peritos en la materia, como las ya señaladas, que
pueden Y tienen la experiencia para realizaT los aualúos sobre marcas; sin embaTgo, su calidad
de oaluadores no se encuentra reconocida por la ley, por lo que los jueces, en caso de que
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acudan como peritos en un juicio, analizarán su calidad de perito en la materia, y las
parles podrán impugnar dicha personalidad.

Algunos de los fundamentos legales que dan la facultad a los corredores e instituciones
de crédito pararealizaraoal úos de intangiblesson los siguientes:el articulo 6°, fracción ll, de
la Ley Federal de Correduría Pública, que establece que al corredor publico le corresponde
fungir comoperito valuadDr, para estimar, cuantificar y valorar IlIS bienes, seruicios, derechllS
y obligaciones quese sometana su consideración, pornombramiento privadoo por mandato de
autoridad competente.

Asimismo, el artículo 1252 del Código de Comercio establece que el titulo de
habilitación decorredor público acredita para todllS IlIS efectllS la calidad de peritovaluador.

El artículo 1257 del Código de Comercio señala que en todos los casos en que se trate
únicamente de peritaje sobre el valor de cualquier clase de bienes Y derechos los mismos se
realizarán por avalúos que practiquen dos corredores públicos o instituciones de crédito
nombradllS por cada una de las parles, en caso de diferencia en IlIS mantos de IlIS avalúllS, no
más del 30% en relación con el monto mayorse mediara la diferencia, y de ser mayor el valor
estimadose nombrara un perito tercero en discordia, confundamento en el artículo 1255 del
código en comento.

Porsu parte, el artículo46, fracción XX//, de la Leyde Instituciones de Crédito refiere
que las instituciones de crédito podrán encargarse de hacer avalúllS que tendrán la misma
fuerza obliga/aria que las leyesasignana 105 hechos porcorredor público.

Finalmente, el artículo 26. fracción V, de la Ley Federal de Instituciones de Finanzas,
señala que la garantía que consisteen la prendasólo podráconstituirse sobrebienesvaluados
por instituciones de créditor?

FUNCIÓN DE PROTECCIÓN LEGAL DE LA MARCA

En el Derecho Internacional de las Marcas,. el punto de vista publicitario se orienta a
visualizar la marca por su significadD o uso, a su juicio los abogados lo perciben por su
apariencia. El derecho, se ocupa de la exteriorización de las conductas y sus consecuencias, así
comode las intenciones que llevaron a adoptarciertas conductas. La evolución de las marcas
que se convierten en globales, nacen primero como locales o regionales y por el
posicionamiento del mercado, por el deseo, intención y esfuerw adquirieron ese nivel;
jurídicamente casi todas ellas se encuentran en el ámbito de protección de marcas
notoriamente conocidas a nivel internacional, cuyo régimen jurídico se encuentra reconocido

.,

Neevia docConverter 5.1



desde 1983 con la promulgacitm del Contenio de París parala Protección de la Propiedad
IndustriJl1, siendo el punto departida el articulo 6-Bis del Corroenio de París.

En este contexto internacional se estableció el marco jurídico, con la existencia de
diversos tratados internacionales encabezados por TRlPRS (en ingles) o ADP1C (Aspecto de
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados conel Comercio) y los de Ubre Comercio,
que tienen un capítulo como denominador común, el de propiedad intelectual. Especificamente
sehan ocupado de las marcas desde su creacián y proteccián en losdistintos países.

TRATADO LEY SOBRE MARCAS COMEROALES

Con el fin de que lospropietarios de las marcas no se vean afectados por el sistema de
dasifiCllCión múltiple, ya que el tratado de referencia permite dividir las solicitudes en una o
másclases si la solicitudinicial tiene dificultades a consecuencia de las resoluciones oficiales u
oposiciones en otrasclases.

En cuanto a la clasificacián de los productos o seroicios se deben especificar los
productos conel fin de obtener mayorprecisión, para la utilizaciánde los criterios del sistema
internacional de clasificación, queen algunoscasos son solo para efectos administrativos, pero
queen otros países adquieren gran importancia.

En relación a los poderes legales, se deberá aceptar un poder general para todas las
solicitudes y registros actuales y futuros, así como para diversos tramites en las oficinas de
marcas. Documento que debe presentarse dentro de un plazo limite respecto a la solicitud, sin
queimplique queno se tengapor reconocida lafecha depresentación. Para la simplificación de
trámites lospaíses miembros no exigirán la legalización de poderes, constancias o fe notarial,
autentificación u otra certificación, salvoen los casos de un registro, y para prevenirfraudes.
Laoficina de marcas podrá requerir la presentacion de pruebas y demás documentos cuando se
tenga dudaen cuanto a la veracidad de algún elemento contenida en la solicitud. La vigencia
de los registros, el tratado los otorga por 10 añose incluyeprohibiciones a las oficinas de las
marcas, para volver a estudiarla registrabilidad de la marca ya protegida, o quese ponga como
condición pruebas de uso para la procedencia de la renouacién, debiéndose requerir sólo la
presentacién dela solicitudde renouadán conel númerode registro. 43

Laproteccián legal que adquieren las marcas internacionales en la legislacián mexicana
garantiza a los empresarios que los productos, mercancías o servicios que ofrecen en el
mercado sean protegidos tanto de la competencia desleal de otros productores, como de que su
producto se falsifique, por lo que nuestra legislación en todos los ámbitos del Derecho
empezando por la Constitucián Política del País, el Código de Comercio, la 1.Ly de la Propiedad
IndustriJl1, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y de manera supletoria perono
menos importante la legislacián civil y penal respectivamente, en lo quese refiere a la materia

42
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de propiedad industrial en todo lo que implica, incluyendo marcas que es el tema central
de este trabajo ha tenido que crear nuevas figuras jurídicas, efectuar reformas o adecuar sus
artículos en relación con los tratados o convenios internacionales en los que Méxicoes parte
firmante; a continuación se transcribirán algunos de los preceptos legales de la Ley de la
Propiedad Industrial, que contienen incluso el nombre del convenio con el que se encuentra
relacionado y que protege los derechos que se derivan del registroo uso de las marcas tanto en
nuestro territorio como en el país de origen.

El Reglamento de la l..ey de la Propiedad Industrial en sus artículos 59 y 62
textualmente refieren:

ARTÍCULO 59.- Lo clasificación deproductosy seroicios a que se refiere el artículo93
de la Ley será la Oasificación Internacional de Productos y Seroicios parael Registro de las
Marcas vigente,establecida en virtud delArreglodeNiza.

El Instituto publicará en la Gaceta las clases de productos y servicios comprendidos en
la clasificación oigente, así como la lista alfabética de los mismos, conindicación de la clase en
la que esté comprendido cada producto o seroicio.

ARTiCULO 62.- Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se
entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella
distinguehan sido puestos en el comercio o seencuentran disponibles en el mercado en el país
bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el
comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a
productos destinados a la exportacián.

Lo Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 93. textualmente refiere:

ARTíCULO 93.- Las marcas se registrarán en relacián con productos o servicios
determinados segúnla clasificación queestablezca el reglamento deesta Ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será
resuelta en definitiva pCtr el Instituto." 44

Asimismo el mencionado instrumento establece que los productos o servicios incluidos
en la lista alfabética de la clasificación se considerarán especies y se entenderá que los
productos y seroicios ordenados en su respectiva clase no agotan la solicitudde la materia, la
cual a su vez también esta adecuada a tratados en los que Mérico es parte y regula los
registros de las marcas como se desprende de los artículos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad
Industrial quealefecto se transcriben:

.uJ Ú"!I J~ laPr.~lltdu~t,idf, (101) rt t. f'I'g . 2...1.
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ARTicULO 117.- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentrode los
plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses
siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de
presentación dela solicituden que lofue primero.

ARTiCULO 118.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo anterior se
deberán satisfacer los siguientes requisitos:

l. Que al solicitar e/ registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de
origen Ylafecha depresentacién de la solicitud m esepais;

lf. Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o
servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en
rnyo caso la prioridad será reconocida sólo a los presentados en el país de
origen;

1I1. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se
cumplan los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, esta Ley y su
reglamento, y

IV. (Se deroga). 4S

Después del análisis que implica la protección legal que se da a las marcas en e/
contexto nacional, y que representa e/ respeto al derecho internacional, el cual tiene como base
los diversos Tratados y Comenios, en los que México es partefirmante sirviendo de marco
jurídico y de proteccián a la propiedlld industriala nivel internacional, resalta el hecho de que
las marcas no solo han ido ganando reconocimiento para que se legisle al respecto sino que
incluso se lesotorga un oaloreconámica como bieninmaterial y que de algún modo representa
el prestigio y respaldo que tiene la empresa que se ostenta con ella, y este se traduce en la
obligacián de proteccián que se les brinda y que cada vez es mayor, implicando que los
diferentes países miembros estén obligados a ponerse de acuerdo sobre las marcas que deban o
no registrarse o que su registro este supeditado a que el titular de una marca comercial o un
organismo o bien un Estado miembro tratándose de emblemas oficiales desu permiso paraque
este sepuedll usaro reproducir.

Como ya se ha venido refiriendo anteriormente nuestra legislacián se encuentra en e/
deber de reformar y adecuarse de conformidad con los tratados y convenios internacionales,
para que loscriterios jurídicos seanuniformes tantoen el ámbito nacional como internacional,
a este respecto la ley de la materia establece los requisitos para que una marca pueda ser
considerada como tal y los requisitos para su registro, con el cual se logrará su protección, en
especifico los artículo 88 y 89, refieren qué se entiende por marcay los signos que la pueden
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constituir y losartículos 90 y 91 de la Ley de la Propiedad Industrial indican lossignos
que legalmente o sin permiso de titular pueden ser reconocidas como marcas y cuales por lo
tanto no pueden ser registradas, siendo un ejemplo que sean idénticas o similares a otras ya
existente registradas o con un uso anterior; contener emblemas oficiales sin autorización del
Estado, por no reunir las caracteristicas propias de una marca comolo son las caracteristicas
de ncroedad, queno tenga leyendas o dibujos que induzcan a error o confusión, un solo color
sin sentido. en una palabra no reúna las característica propias de la marca que son la
distinción a primera vista deun producto y deotro.

1.0.7 MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

La importancia de la notoriedad en el sistema de marcas, se ha sabido respecto de la
vigencia de los principios anteriormente señalados y estosa su ves han creado, dos problemas
susceptibles de una difrrenciación nítida; de un lado, la protección de la marca no registrada;
y, de otro, la protección de la marca inscrita mlÍS allá de la Regla de la especialidad. Para la
primera situación la solución es bien conocida; cuando el usuario de una marca, aún
careciendo de apoyo registral, acredite el conocimiento del signo distintivo entre los
destinatarios delproducto, podrá demandar la anulación de la marca registrada ulteriormente
quepueda originar confusión con la marca notoria. (art.3.2. L.M.).

"Los términos Marca Notoria o Marca Notoriamente Conocida", surgenen el sistema
del Derecho de marcas paradarrespuesta a la concreta necesidad de protección, con todo, estas
menciones 1/0 agotan su relevancia en la utilidad descrita sino que, además se manifiestan en
otras instituciones del Derecho de marcas clásico.

La notoriedad de una marca en el tráfico supone su implantación y efectivo
conocimiento entreel público destinatario, no es esta una situaciónconsustanciala todosigno,
y así lo prueba el hecho de quehabitualmente todos lossistemasdeprotección registral tutelan
a lasmarcas aún cuando no hayan sido usadas. Ahora frien, cuandoesta cualidad está presente
en un concreto signo, el Derecho deMarcas le asigna importantes consecuencias juridicas. Por
un lado, la notoriedad del signodetermina lasuperación de ciertasprohibiciones de registro de
signos descriptivos (Art.11.2.LM.), señala que la prohibición de registros de signos
descriptivos (11.1.), L.M. no se aplica si la marca hubiera adquirido, para los productos o
servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso
que se ha hecho de la misma marca; hay quedestacar, además, queel dato de la notoriedad del
signo, por consecuencia del usoefectuado conposterioridad a su registro, opera como causa de
convalidación de la nulidad absoluta de la marca registradn,. contraviniendo la prohibición
mencionada, concerniente a los signos o indicaciones descriptivas (art. 47.2.L.M.), en tercer
lugar el carácter notoriamente conocido del signo puede incidir en el cálculo de la
indemnización de daños y perjuicios en los supuestosde violación del Derecho de Marcas (art.
38.3. L.M.).

Neevia docConverter 5.1



En último término, la notoriedad del signo proyecta sus efectos en la delimitación del
riesgo de confusión, ya que permite traer a esta sede no sólo falsas representaciones del
consumidor acerca de la identidad o el origen empresarial de losproductos.

De este cúmulo de proyecciones de la notoriedad del signo sobre el sistema de marcas
puede extraerse una importante consecuencia, se dice que todas el/as muestran una estrecha
vinculación respecto de lafunción indicadora de la procedencia. En efecto, la notoriedad de la
marca implica que los consumidores reconocen al signo como un signo distintivo de los
concretos productos o seroicios.

A diferencia de otrossignosescasamente usados. la implantación supone que la marca
es aprehendida fina/mente por los consumidores como instrumento de identificacián de los
productos o servicios similares de otrosoperadores del tráfico. Estos importantes efectos de la
notoriedad del signo han recibido tradicionalmente acomodo en los sistemas de marcas y lo
mismo puede afirmarse hoyen día respecto denuestrosistema.

Una situación bien distinta presenta, sin embargo, la protección de los signos
distintivos inscritos másallá dela regla de laespecialidad. #>

En la legislación mexicana la notoriedad de una marca no puede determinarse de
manera caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquélla debe existir acreditada tanto
con las razones que al efecto exprese dicha autoridad, como corroborada con los antecedentes,
pruebas y demás constancias queaporte el interesado alprocedimiento relativo.

Sin embargo; en el acuerdo conocido por sus siglas en inglés como TRlP"5 (Trade
Re1ated Asperts of Intellectual Property Rights) o en español, identificado como ADPlC
(Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), (artículo
16.2.3), se prevé que el articulo 6-Bis del Convenio de París (1967), se aplicará mutatis
mutandis (modificar el contenido de un texto cuando así lo requiera el caso), a los seruicios. Al
defeTminarse que una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los miembros
tomarán en cuenta la notoriedad de ésta en el sector pertinente del público, e inclusioe la
notoriedad obtenida en el miembro de quese trate, como consecuencia de la promoción dedicha
marca.

En el artículo 6-Bis del Convenio de París (1967) se aplicara mutatis-mutandis a
bienes o seroicios que no sean similares a aquel/os para los cuales una marca defábrica o de
comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca, en relación con esos y el
titular de la marca registrada, sea probable que su uso lesione intereses del titular de la marca
registrada.

46
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Porsu parte,el TLCAN, extiende los efecto» del artículo6-bis del Comxnio de París
para bienes o seroicío, que indicauna conexión entre estaprotección de la Propiedad Industrial
de MarCllS Notorias, respecto deservidos.

A su vez, en los Tratados de Costa Rica (articulo 14--11); Bolivia (artículo 16-17); G
3(arlículo 18-10); Nicaragua (artículo 17-11); Triángulo del Norte (artículo 16-19) y Chile
(artículo 17-19); en Merco Sur y la decisión 344, se reconoce laprcfesián delas marcasnotoria
para productos y servicios no similares. 47
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CAPITULO SEGUNDO
EVOLUOON HISTORlCA DE LAS MARCAS

2.0.1 ANTECEDENTES HlSTORlCOS DE LAS MARCAS

Los antecedentes históricos o más remotos de la figura central de esta tesis que es /a
marca, losencontramos primeramente en China, en Grecia y en Roma.

Se ha dicho, en términos del investigador Joaquín Rodríguez y Rodríguez, quien
señala, que el uso de las marcas es muy antiguo, encontrándose rastros de las antiquísimas
fábricas Chinasy Japonesas, en las que refabricaban mercancias de porcelana.

En Grecia y Roma, se marcaban estatuas, monedas, asi como una variedad de
mercadería, se cree que todasestas mercancias fabricadas porlos Chinos, [aponeses, Griegos y
Romanos entre otrospueblosy civilizaciones Asiáticas,por lo que desde entonces ya aparecian
en dichos productos o mercancías, los signos dístintivos que dijeTenciaban las mercancías de
las de otros productores o fabricantes de una gran variedad de mercaderías; así como también
se hace mención respecto a telasde seda, fabricadas por los chinos; respecto de Grecia y Roma
es digno de mención las estatuas de mármol y demás figuras de ese material. fabricantes,
productores, distribuidores ovendedores.

Se dice que estos vendedores o distribuidores de mercaderías gritaban en las plazas;
¡"ESTA TUAS DE MARMOL SIN CERAU!, de aquí se dice que nace la palabra de SIN
CERA, SIN CERAMENTE.

Sigue diciendo el Licenciado Rodríguez y Rodríguez, citandoa Ramella, que en la edad
media, la Marca de Comercio, se encontraba un tanto menos ccmfundida que la marca de
fabrica, y aun más estando dichos productos bajo el régimen corporativo los productos debían
marcarse, más que por el interés privado por la competencia de los demás productores; lo
anterior para poder ostentar un certificado de la autoridad pública que acreditara que los
productos hJlbían sido fabricados bajo la obseroll7lcia de los Reglamentos o Estatutos de la
corporación ofreciendo plena seguridad a los consumidores.

{unto a la marca de la corporación, (marca colectiva), también ya existia la maca
índividual del maestro, que e7 adoptaba al gremio corporativo, asociación colectiva de dondese
solicitaba LA MARCA COLECTIVA.48

En el contexto nacional y como antecedentes históricos encontramos al respecto lo
siguiente:

49
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No se tienen antecedentes de queen la época precortesiana hubiera disposiciones sobre
la materia. pero si en la Colonia, par lo que hace únicamente a las marcas en los objetos de
plata, p.e., en las Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de platería, por el Marqués de
Caderegta, 20 de octubre de 1638. (Rangel Medina).

En los Códigos de Comercio quehan regido en México {1854, 1884 Y 1889), no aparece
una regulación directa sobre la materia, aunque si disposiciones relativas a la misma. La
primera ley que de forma especial las reglamentó fue la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de
noviembre de 1889. (Rangel Medina). 49

La Leysobre derecho de propiedad de los inoentoreso perfeccionadores de algún ramo
de la industria. fue expedidn Ypublicadn el día 7 de mayo de 1832.

Su objeto era proteger el derecho que tienen los inventores o perfeccionadores de algún
ramo de la industria y hacerlo similar al de propiedad. Paraobtenerese derecho el inventor o
perfeccionador, debía presentaral Gobierno Federal, Ayuntamiento o Gobernador del Estado o
Territorio respectivo la descripción exacta de los dibujos, modelos y demás datos necesarios
para la explicación del objeto que se proponía. Las autoridades por su parte le darían un
testimonio enforma.

Si el tramite no se hacia ante el Gobernador del Estado, el expediente se le turnaba;
elevada al Gobierno Federal la solicitudéste la publicaba par tres ocasiones para que dentro de.
un plazo de dos meses a partir de la publicación, se pudiera alegar algún derecho de
preferencia. El Gobierno Federal por medio del Secretario de Relaciones Exteriores expedía al
inoentor una patente; para la obtención de la patente no era necesario examen de utilidad, solo
se negaba cuando iba en contra de la seguridnd o salud pública. buenas costumbres, leyes,
ordenes o reglamentos; así mismo el ittoentorpodía solicitarexclusividaden su Estado, cuando
el invento por su naturaleza se mantenía oculto a peticián de su titular, pero oencido el
términoera del conocimiento público; su uso se limitabaa la industria, en caso de disputa por
una patente esta se ventilaba de acuerdo a las leyes comunes, la malafe causaba la pérdida de
la misma. La concesión se publicaba en la Gaceta y archivaban los documentos, los derechos
por la patenteeran de tres a diez pesos, existía obligación de que por lo menos la mitad de los
empleados debían ser mexicanos.

Leydefábricas promulgada el 28 de naoiembre de 1889, entro en vigor J" de enero de
1890, por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultJules extraordinarias otorgadas por el
Congreso de la Unión.

El objeto de esta Ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban
bienes fabricados o vendidos en el país;el titular de la marca nacionalo extranjero residente,

49) IlIslitutoik 'nllo.~Hg.tri....~ !rlfidiC8S f.flodiJf ~·diQ 'uridia Maican ll U.N.A .M.., 0 11. cit póg. 9 19.
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podía adquirir el derecho exclusivo de usodentrodel territorio, si residíanen el extranjero
se regían por los tratados internacionales.

Para obtener la exclusioidad de la marca el tramite se debía hacer en la Secretaria de
Fomento, previo cumplimiento de los requisitos de ley; una vez registrada la marca pertenecia
al primer poseedor o solicitante, si no había antecedentes esta se trasmitía sin fonnalidades y
conforme al derecho común, la duración de la marca era indefinida; se entendía abandonada
por clausura o falta de producción por un año; se entendía que había falsificación de marca
cuando se usaba una producción exacta y completa de propiedad reservada o cuando se
confundía con otra depositaCÚl, y eran culpables de delito de falsificación quienes la usaban
siempre quese aplicara a objetos de la mísma naturaleza.

Los delitos se juzgaban conforme al Código respectivo y procedía la acción de daños y
perjuicios.

Leydepatentes de invención o perfeccionamiento expediday publicada el 7 de junio de
1890en el Diario Oficial de la Federación.

De conformidad con el artículo 28 Constítucional los mexicanos y extranjeros,
inventores o perfeccionadores de la industria tenían derecho a la explotacián de la patente que
se le otorgaba por veinte años, prorrogada por cinco aiio: másy expropiada por el Ejecutívo
Federal por causas de utilidad pública, previa indemnización. Para su registro se tenia que
acudira la Secretaría de Fomento, el primero en solicitarla tenía preferencia y su publicación
se hacia enel Diario Oficialdela Federación durantedos meses dediez en diez días, plazoen el
que se podría oponer quien tuviera mejor derecho, fuera de ese termino no se admitía ninguna
objeción. la patente e:rpediLÚI por la Secretaria de Fomento solo podía ser invalidada por
sentencia judicial y por causas de nulidad, se expedía a nombre de la nación firmada porel
Presidente de la Republicay por e! Titular dela Secretaria de Fomento inscrita en e! registro.

Ley de patentes de invención o perfeccionamiento expedida el 25 de agosto de 1903 y
publicaLÚI en el Diario Oficial de la Federación el 1° de septiembre del mismo año, tenía 16
capítulos: de las patentes; de la petición y concesión de patentes; de los plazos y derechos
fiscales; de la explotación, del titulo y sello; de la publicidad oficial; del examen; de la
transmisión de los derechos que confieren las patentes; de la expropiación, de la caducidad y
nulidad de las patentes; de la responsabilidad penal y civil para la obtención de la renovación
de las resoluciones administrativas; procedimiento para juicios civiles; procedimiento para los

'juicios penales; de las publicaciones y museo y de las patentes por modelos y dibujos
industrialesso.

2.0.2 LEY DE MARCAS DE FABRICA.
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En este apartado se analizará a la lLy de marcas de fábrica y como antecedente
histórico empeZllremos por manifestar que la primera ley de J7U1Tcas defúbrica fue publicada el
28 dencoiembre de 1889, siendo presidente de la república el General Porfirio Díaz.Sl

Esta ley de marcas fue elaborada con el poco propósito de reglamentar las marcas así
como los derechos de los fabricantes de productos; por cierto en aquellos tiempos no existían
tantas fábricas en comparación con los tiempos de hoy día; por otra parte, el Presidente Diaz;
no era muy afecto a la creación de fábricas industriales ni a la formación o creación de
instituciones sindicales, esto último era porla sencilla razónde que, él decia, quelossindicatos
de las fábricas que can ese motioo se formaban acababan con la riqueza de un pais. Esta ley
totalmente deficiente en su contenido regulaba los derechos sobre las marcas de fábrica o de
fábrica.

Porotra parte el maestro Rangel Medina, señala, que dicho cuerpo legislativo, el cual
entró en vigor el primero de enero de 1890, es el que marca el paso de transición entre la
reglamentación tan deficiente que esos bienes recibían del Código de Comercio y del Código
Penal.

El principal objeto de esta ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que
amparaban bienes fabricados o vendidos en el país.

En los diecinueve artículos que integran esta ley se introducen importantes
disposiciones que por su contenido señalan serio empeño no solo en el interés del productor
sino que también el interés general, así como se establece que no podrán considerarse como
morca la forma, color, locuciones, o designaciones que no constituyan por si solas el signo
determinante de la especialidad del producto, rechazándose también como constitutivo de
maTca el signo que sea contrario a la moral (articulo 3).

Notas camcteristicas que este sistema de protección a las marcas presenta son las
siguientes:

Solo puede pretender adquirirla propiedad de una marca el primero que hubiese hecho
uso deella legalmente (art8).

Para la adquisición de la propiedad exclusiva de una marca se obtiene en virtud de la
declaración hecha por la Secretaria de Fomento, respecto de queel interesado sea reservado en
sus derechos ( arto 9).

Ladeclaración de referencia se hace sin examenprevio bajo laexclusiva responsabilidad
del solicitante y sin perjuicio de los derechos de tercero, quienpodrá presentar oposición ante el
registro dentro de los90 días siguientesa la publicación de lasolicitud.

52

Neevia docConverter 5.1



En CJl50 de oposición, el registro solo se llevará a cabo hasta que la autoridad judicial
decida aflWOT de quienestael mejOT derecho ( an 10).

Las marcas no se trasmiten sino con el establecimiento para cuyos objetos de
fabricación o de comercio siroan de distinción; perosu transmisión no esta sujeta a ninguna
formalidad especial y se verificara conforme a las reglas del derecho común (art 11).

LA duración de las propiedades de las marcas es indefinida; pero se entenderá
abandonada por la clausura o falta de producción por más de un año de la fabrica o
establecimiento que la hayaempleado (art 12).

Es motivo de nulidad de una marca el haberse obtenido en contraoencián de las
prescripciones legales; perose requiere instanciade parte para ser declarada, precisamente por
una autoridad judicial ( arl 14).

A un cuandoel nombre oficial de esta ley es el de marcas"de fábrica" ello no significa
que se excluya la reglamentación de las comerciales, pues los textos que hemos extractado
aluden indistintamente al fabricante o al comerciante a las mercancias fabricadas o a las
vendidas, alestablecimiento industrialo a la casa comercial.

Ninguna declaración aparece en esta leyacerca de los preceptos quesobre la materia de
marcas consigna el código de comercio entoncesoigentepor lo que respecta a la inscripción de
los titulos de marcas en el registro de comercio, razón por la cualcontinuaron vigrntes.

Así lo atestigua la expresa derogación que en la ley de 1903 se hizo en su articulo 91
transitorio.

El Licenciado Fernando Vega señala con respecto a la ley de 28 de noviembre de 1889;
esta ley fue un verdadero ensayo de legislación sobre marcas, impuesto por la exigencia del
progreso industrialen sus albores.

2.0.3 LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO

LA Ley de Marcas Industriales y de Comercio de fecha 25 de agosto de 1903, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el día 02 de septiembre del año de 1903, su contenido
constaba de ocho capítulos, cuyo contenido se distribuía de la siguiente manera:

a) Definición;

b) Registro y nulidad;

c). Penas;
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d) Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas;

e) Procedimiento para losjuicios citnles;

j) Procedimiento para losjuicios delarden Penal y Nombres y Avisos Comerciales

g) Derechos Fiscales y Transitorios.

Este cuerpo legislativo, por primera vez definía lo que debería entenderse por Marca;
explicaba las características precisas de una cosa o bien tangible; asimismo detallaba los
requisitos que se debían cumplir para hacer el registro y el derecho exclusivo que sobre el
mismo tenían; las marcas que no podían ser registradas, otorgaban los mismos derechos a
mexicanos y extranjeros, pero esto acontecia siempre que había reciprocidad con el país a
tratar; así mismo establecia la transmisión y enajenación de nulidady obligación de publicar
todos los anteriores tramites en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

En materia de sanciones establecia las penas a quienes infringian la Ley, y la
posibilidad de demandar los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado al empresario o
productor, para lo cual los Tribunales Federales establed an losrequisitos para la tramitación y
obtención de la revocación de la maTca, los interesados contaban con un término de ]5 días
para acudir anteel Juez correspondiente; esteprocedimiento civilera sumario.

Enel orden penal estos juicios se desarrollaban conforme a las reglas de los criminales,
puesteníanesacategoría, ambos juicios se podían llevara cabo de manera simultdnea.S

A continuación se expondrá a grandes rasgos el contenido de esta ley, quedefine a la
marca; diciendo que es el signo o denominación característica y peculiar usada por el
industrial, agricultor o comerciante en los articulas que produce o expende, con el fin de
regularizar/os y denotar su procedencia y hace una enumeración enunciativa de lo que puede
constituir la marca ( art. 1).

Para adquirir el derecho exclusivo al uso de una marca, es necesario hacer su registro
en la oficina de patentes y marcas ( arto 2).

Por primera vez el registro de las marcas se tramitó y efectuó por una oficina
especialmente creada apara ello tal como existe en la actualidad, mediante la solicitud
respectiva ( arto 3) pudiendo registrar la marca todo mexicano o extranjero (art. 4).

Como la derogada Uy de Fabricas de 1889, esta ley también adapto el sistema Francés,
conforme al cual el registro se hace sin ningún examen de novedad bajo la exclusiva
responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero, limitándose la oficina de patentes y

511f C'nI.mJc> Sen""" Migodl€W. oto. dI. pJp. 19 YJó
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marcas a la practica de un examen puramente administrativo de los documentos
presentados (art. 10).

De modo expreso se prohíbe el registro de aquellos signos que no reunían los requisitos
de capacidad distintiva como los nombres o denominaciones genericas. Tampoco podrán
registrarse los signos que no satisfagan el requisito por la licitud de lJ1S marcas como son los
contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y lo que tiende a
ridiculizar ideas, personas u objetosdignos de consideración. Porla mismarazón no se pueden
registrarcomo marca las armas escudos y emblemas nacionales, y deestados extranjeros, sin el
respectivo consentimiento deellos {art. 5)

El registro comienzaa surtir sus efectos desde lafecha desu presentación a laoficina de
patentes y marcas (art. 7) y deberá renovarse cada 20 años (art. 6).

Se reconoce prioridad a las marcas cuyo registro se pida en México dentro de los cuatro
meses dehabersido pedidoen otro país, siempre que haya reciprocidad en tal respecto para los
ciudadanos mexicanos ( arto 8).

Se introduce el sistema de la ceston libre de la marca registrada la cual puede
transmitirse y enajenarse como cualquier otro derecho, pero es obligatorio el registro de la
transmisián en la oficina de patentes y marcas, sin cuyo requisito el traspaso no produce
efectos en contra de tercero ( art. 12).

También se implanta la obligación que tienen los fabricantes, agricultores y
comerciantes de indicar ostensiblemente que sus marC/15 están registradas ( ar t. 9).

El artículo 15 de la Ley de MarC/15 Industriales y de Comercio establece que
geruricamente se estipula que el registro de una marca es nulo cuando se haya hecho en
contravención a las disposiciones de la propia ley y como única causal especifica se consigna la
relativa a que fa marca ya sehubieSe registrado conanterioridad por otro.

Por lo que hace al articulo 16 establece; además de quien se crea perjudicado por e!
registro, laacción para pedir lanulidad también corresponde al Ministerio Publicoen los C/15OS
de interés general.

Los articulos 17 y 35 de la ley que se analiza establecen la competencia de la oficina de
marcas y patentes para declarar lanulidadderegistrodeuna marca.

La base de la actual reglamentación penal de! derecho marcario también se debe a esta
ley, atentas las detalladas y completas reglas que contiene sobre penalidad por uso ilegal y
falsificación de una marca, así lo establecee! articulo 18, al referirse a la venta de mercando
marcada ilegalmente para inducir al público en error, por usar marcas en las que se hagan
indicacionesfalsas. así como la omisión de leyendas obligatorias o la falsa indicación de que
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una mlTTCIl esta registrada, así lo establecen los artículos 19, 20, 23, 24 Y 25 de la ley en
estudio.

Lo mismo debe decirse por lo que hacea la reglamentación de las acciones por daños y
perjuicios, acciones establecidas par los artículos del 29 al 32 y del 47 al 65, así como de las
numerosas disposiciones establecidas para la persecudon de los delitos como lo señalan los
artículos del 33 al 38 Y 66 al 72.

lnnooaciones también dignas de mencionarse es la relativa al procedimiento para
obtener ante los jueces de Distrito de la Ciudad de México la revocación de las resoluciones
administrativas de la oficina de patentes y marcas, en los casos en que los interesados no
estuvieren conjormes, así lo estableóan los artículo del 39 al 46. Como más adelante veremos,
este procedimiento judicial revocatorio solo subsistió en la ley de 1928, habiéndose suprimido
en la ley vigentedehoydía, lo cualha determinado queseael juiciodeamparo el único medio
para impugnar las resoluciones administrativas de la Secretaria de Economía en cuestiones de
marcas.

La obligación de inscribir en el registro de comercio los certificados de marcas, como lo
establecia el código de comercio que dejo de ser aplicable; y es a partir de entonces que el
registro de las marcas se /levó a cabo en la Oficina de Marcas.

La ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, también reglamento por vez
primera elnombre comercial y el aviso comercial, así loestablecian los artículos del 73 al 84.

Signos distintivos de la hacienda mercantil que guardan estrecho vinculo con las
marcas, lo queviene a explicar quesin perjuicio de las normasespeciales de tales elementos de
la empresa, la misma ley dísponga que le son aplicables múltiples preceptos relativos a las
marcas.

Cabe decir, que la función adjetiva de señalar las circunstancias necesarias para aplicar
esta ley, se realizo a través desus 27artículos que integran su reglamento de igualfecho. 53

2.0.4 LEY DE MARCAS DE1\ VISOS Y NOMBRES COMERCIALES

Esta Ley fue expedida el 21 de junio de 1928 porel Ejecutivo Federal. Enel ejercicio desus
facultades extraordinarias otorgadas porel Congreso de la Uniónel 16 de enero de 1928.

Fue la primera Ley quese expidióbajo la Constitución de 1917, siendo más técnica en su
estudio y terminologia, establecia el derecho exclusivo para el uso de una marca, para
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distinguir los articulos y su procedencia, las nuevas marcas se debían registrar en el
Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaria de la Industria, CDmercio y Trabajo
y podía sersolicitado por cualquier persona física o moralnacional o extranjera.

Las marcas establecían cualidades para los nombres en una forma distintiva, las
denominaciones por cualquier medio que hiciera susceptible y las leyendas, muestras o
enseñanzas de sus establecimientos, aplicadas a las mercancias quevenden.

Para obtenerel registro de una marca, tenia que presentarse al Departamento de la
Propiedad Industrial referido, la solicitud, una descripción de la marca, las reservas que se
hadan y su modelo; y un cliséde la marca en doce ejemplares; la fecha en la que se comenzóa
usar;y el pagodel impuestofiscal parael examende solicitud.

El derecho de uso exclusivo se consignaba en un titulo que expedía el Departamento de
la Propiedad Industrial; incluía una copia de la descripción, reservas y etiqueta o ejemplarde
la marca; nombre del titular, fecha legal de la marca y la ubicación del establecimiento
industrialo comercial del propietario.

ÚJ5 Efectos del registro duraban veinte años a partir de lafecha y hora de presentación
de la solicitud y podia ser renovada enforma indefinidaen periodos de diez años.

Contemplaba la facultad del Departamento de la Propiedad Industrial para formular la
declaración de falsificación; imitacián o uso ilegal de una marca, nombre o aviso comercial,
que se hacia en contra de la Ley y el derecho de quienes resultasen afectados, para demandar
judicialmente su revocación.

Asimismo, La Ley de Marcas y Avisos Comerciales de 26 de junio de 1928, adopta en
cuanto al de adquirirel derecho sobre la marca, el sistema mixto atributivo-declarativo, pues
además deotorgar el derecho exclusivoal registrante de la marca tambiénse reconoce el uso de
la marca como fuente de derechos sobre la misma. (art. 1°, 4°, 5°, 6° Y39 fracciones 1y Il) .

Por primera vez se faculta al estado a declarar, cuando lo estime oportuno, el uso
obligatorio de las marcas paraaquellos artículos quepor su origen, naturaleza o aplicación se
relacionen íntimamente con la economía delpaís y sus necesidades públicas(art. 3).

Entre los siwzos no registrabies como marcas se incluyen: los C1T1lQSCS del dominio
público v de uso común; las marcas que puedan confundirse con otras anteriormente
registradas; las que puedan inducir al público en error sobre la procedencia de las mercanáas o
los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, salvo que se trate de
lu~ares de prqpiedad particular y se ten~a el consentimiento del propietario. ( arto 7",
fracciones /l, VIH, IX y X).
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Se estableció el examen de nooedadcomo requisitoprevio al registrode una marca, así
comoel procedimiento de oposición de los terceros que se consideren afectados. (<<rls. 14, 17, 18
y 23).

Se dispuso que los interesados, de común acuerdo, se podíansometer a la resolución de
una Junta Arbitral para discernir sobre la semejanza entre una marca presentada para su
registro y las señaladas como anteriores estipulándose que sería inapelable el fallo de los
árbitros, el cualserviría de base a la oficinade la Propiedad Industrial para admitir o recfUlzar
la marca solicitada. (art. 21).

Se introdujo la práctica de exámenes extraordinarios de nocedad de las marcas, a
solicitud depersona interesada o porordende autoridadJudicial. ( Arts. 36, 37 Y38).

Se consideraron especifica y limitatioamente las causas por las cualesel registrode una
marca es nulo. (Art. 39), conservándose las bases de la i.2yanteriorpor la cual la nulidad era
procedente si se contratenian disposiciones de la i.2yquele dio origen, que un registroes nulo.

La Ley De Patentes De 11Wención fue expedida por el Ejecutivo Federal el 26 de junio
de 1928, confacultades extraordinarias concedidas al Congreso de la Unión por Decretode 16
de enero de 1928. Esta Leycomolas anteriores buscaba protegerel derecho del inventor contra
terceros y regular la protección deese derecho.

2.0.5 LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942.

La Leyde Propiedad Industrial, expedidael 31 de diciembre de 1942, Ypublicada en el
DiarioOficialde la Federación en la misma fedUl, se componía de 9 títulos:

a).-Disposiciones Preliminares;

b).-Patentes de invención;

c).- Marcas;

d).-Avisas Comerciales;

e).- Procedimiento para dictar lasdeclaraciones administrativas;

f) .- Publicidad en los Derechos De Propiedad Industrial;

o-Responsabilidades Penales y Civiles;

h).- Procedimientos Judiciales
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Regulaba la propiedad Industrial. las patentes de invención y mejoras, los nombres
comeTciaies, las marcas, etc. diferenciando las invenciones patentables y las que no lo eran; la
exclusividad del propietario de una patente y los derechos para hacerla valer ante los
Tribunales.

Preveía los requisitos y laforma de obtenerla ante la Secretaria de Economía Nacional,
plazosdevigencia queerande 15 añosimprorrogables, los derechos fiscalesy la sanciónpor no
cubrirlos en tiempo; los términos y condiciones para su explotación, la transmisión y
expropiacion de la misma, el examen extraordinario de novedad, 105 casos de invasión por uso,
explotación o importación ilegales, la declaración de invasión en estos casos o por importación
ilegal los que se pul>lical>an en la Gaceta de la propietÚld Industrial comunicándose a la
Procuraduría General de la República; y su nulidad o caducidad se haciaadministrativamente
a peticióndeparteo de oficio

Respecto de las marcas, señalaba que quienes la usaran o quisieran usarla para
distinguir los articulos quefa!mcaran o produjeran y denotarsu procedencia; podían adquirir
los derechos exclusivosde uso, mediante su registro ante la Secretaría de Economía Nacional,
con lasformalidades y requisitos de Ley; distinguía lo que se admitía como marca, los plazos de
renovación que eran de 70 años y derechos fiscales y sanción por no pagarlos en tiempo. Las
marcas del>ían usarse como se registraban, por no explotarse por 5 años, se extinguían, podía
otorgarse una copropiedad; las marcas no se podían transmitir o enajenarcon las formalidades
de la legislación civil y registrarse en la Secretaria de Economía Nacional para que surtieran
efecto contra terceros. La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca se
hacia administrativamente y se pul>licaba en la Gaceta de la Propiedad Industrial,
comunicándose a la Procuraduría General de la Republica; y su nulidad o caducidad se hacia
administrativamente a peticiónde parteo de oficio.

Esto se puede interpretar como un antecedente del impedimento de registro de marca
por la naturaleza que implical>a la imitación de un producto o mercancía, toda vez que en esa
legislación ya se contaba con un precepto jurídico que contemplaba el no registro de marcase
inclusiveexistía un listadode las que no bebíanser registradas..

2.0.6 LEY DE INVENOONES Y MARCAS DE 10 DE FEBRERO DE 1976.

Esta Ley de Invenciones y Marcas se expidióel 30 de diciembre de 1975 Yfue publicada
en el Diario Oficialde la Federación ellO de Febrero de 1976.

La ley de Invenciones y Marcas consigna disposiciones en las que de alguna manera
independientemente de quese encuentre o no registratÚlla nuuca tiene consecuencias legales el
uso dela misma.
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En la ley de referencia encontramos diversos articulos que le reconocen un derecho a
quien M hecho uso de la marca. ya sea estimando el uso como un elemento para el nacimiento
de un derecho o bien para poner el derecho nacido del uso al derecho adquirido por un tercero
comaconsecuencia del registrode la marca.

a) El articulo93 de la Ley de Invenciones y Marcas reconoce que el registrante de una
maTca no tiene acción contrael que la uso primero, o sea, que reconoce el derecho de excepción
frente a un tercero queregistrola marca.

b) Pero a su vez otorga el derecho de solicitar el registra de la marca a quien la uso
primeroyel de nulificarel segundo.

e) El artículo 100 de la Ley de Invenciones y Marcas establece la obligación de
maniftstllT en la solicitud de registro laftCM en que se principióa usar la marca, feOO que no
podrá ser modificada ulteriormente.

d) El articulo 147, de la mencionada Ley de Invenciones y Marcas dispone ruando es
nulo el registro de una marca, a grada tal que se pueda nulificar un registra expedido
posteriormente.

Para que los derechos transcritos con anterioridad se pudieran hacervaler era necesario
cu!>rir primero ciertos requisitos legales. .

En primerlugar era necesario que quien haga valer el mejorderecha de uso comprobara
haber usado la marca ininterrumpidamente en el País, C01l anterioridad a la fedu: de usa
declarada por el que la registró, en segundo lugar, que además del usa existiera un registraen
el extranjero y que se dieTa la reciprocidad entre nuestro país y aquel en el que se hubiese
registrado.

En opinión del Licenciado Alfredo Rangel Ortiz, dichos requisitos eran secundarios,
todavez quela importante es el reconocimiento del derecho que naceparel uso.54

2.0.7 LEY DE FOMENTO YPROTECOON DE LA PROPIEDAD INDUSTRLAL DE
1991.

Esta Ley de Fomento y Protección de La Propiedad Industrial se publico en el Diario
Oficialde la Federación el 27 dejunio de 1991.

5-#) ~m.-¡Jo S " U 7IOMig.UU~ . CJc. cit. ptlgs..Z9a 3f .
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La Ley de Fomento .'1 Protección de la Propiedad Industrial consignadisposiciones en
las que de alguna numera se hacen importantes modificaciones a la derogada Ley de
Invenciones IJ Marcas.

En la ley de referencia encontramos que la Secretaria de Economía Nacional pasa sus
facultades a la Secretaria de Comercio u Fomento Industrial, quien contará con lasfacultades
de diuulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o extranjero,
elaboración, actualización y difusión dedirectorios de personas fisicas y morales dedicadas a la
generación de invenciones IJ actividades de investigación tecnológica, así como a prestar
servicios relacionados con el desarrollo industrial .JI comercial de los procesos de producción o
de los bienes y seroicios resultantes; la realización de concursos, certámenes o exposiciones; la
asesoría a empresas o intermediarios financieros paraemprender ofinanciar la construcción de
prototipos yel desarrollo industrial o comercial de determinadas imxnciimes.

Asimismo surge la creación del lnstituto Mexicano de la Propiedad Industrial a quien
se le confieren las siguientesfacultades:

a) Serun órganode consulta .JI apoyo técnico de la Secretaria de Comercio y Fomento
industrial en materia de propiedad industrial;

b) Difundir, asesorar y darservicio al públicoen esta materia;

c) Coadyuvar con la Secretaria en la realización de sus funciones previstas en los
articulos 5° .JI (jO deesta Ley;

d) Fomentar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el
país oen el extTanjero;

e) Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito
internacional:

j).- Efectuar investigaciones sobre el estadode la Técnica y,

g).- Lasdemás que se requieran parasu eficazfuncionamiento.

A la Secretaria de Comercio y Fomento industrial, se le faculta para editar por lo
menos trimestralmente la Gaceta mediante la cual se dará a conocer cualquier inconformidad
de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen; entre las
cuales se encuentran las siguientes: a) Una sección reservada para la Dirección, con los
espacios necesarios para anotar lafecha legal y hora de presentación de la solicitud,el número
defolio y el expeiIiente que le corresponda; el número de registrocuandose conceda, el lugar y
fecha de concesión y la firma del funcionario competente de la Dirección; b) Una sección
llenada por el solicitante en la que indicara: Denominación de la marca o en su caso precisar si
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es innominada o mixta, clase a laquepertenece, producto o seroicio a los queaplica, fecha
del primeruso de la marca, tipo deestablecimiento y ulricacián del mismo, nombre, domicilio y
nacionalidad del solicitante, nombre, domicilio y nacionalidad del apoderado; cuando se
reclamara prioridad se debía indicar el país de origen, la ftcha y el número de la solicitud
extranjera; e) Una seecián para la descripcián de la marca; d) Una sección para pegar un
ejemplar o marbete de la marca; e) Una seccián para las reservas, donde se expresara en que
consiste dicha marca y loselementos de que se compone y fJ Unasección para laexclusiónde
las leyendas o figuras no registrables contenidas en la etiqueta, cuando la marca también
aparezca en ella.

Se hace extensiva la protección del registro para marcas nacionales e internacionales
registradas en México.

Los titulares o usuarios autorizados previa la operación de importación y solicitud
podrán importarpor un tercero mercancía que ostente cualquier marca, siempre y cuando se
haya verificado en la aduana en la que se encuentre la mercancía, la legitimidad de la marca
que ostente. Si para la verificación se requería de un plazo mDYor de tres días hábiles, no se
permitía la introducción del producto aun y cuando se haya otorgado fianza para garantizar
los daños y perjuicios, perosi la mercancía venía amparada por certificación de la autoridad
competente del país de origen en el sentido de que la marca que ostentaba el producto era
legitima, no se detenía la importación del mismo, siempre y cuando fuera reciproco el mismo
trato conla mercancía nacional.

Para obtener el registro de una marca se debía presentar antela Secretaria de Comercio
y Fomento industria!, la solicitud respectiva por duplicado, incluyendo lossiguientes dalos; la
denominación de la marca, o sí se trata de innominada o mixta, asícomo los datos de ubicación
delestablecimiento comercial, industrial o de seroicios, precisando el país, la población, calle y
número, y acreditar laexistencia delestablecimíento en caso dequelo requiriera la Secretaria.

Si en la solicitudde registro se encontraran datos incompletos o deficientes se requería
que los completara o corrigiera otorgándosele un plazo no mayorde dos meses, transcurrido el
cual y si no se cumplía con el mismo se tenía por abandonada la solicitud y por perdida la
ftdUJ legal depresentación.

Cuando se pretendía que diversos artículos le reconocieran un derecho a quien había
hecho uso de la maTca, ya sea estimando el uso como un elemento para el nacimiento de un
derecho o bien para poner el derecho nacido del uso al derecho adquirido por un tercero como
consecuencia delregistro dela marca.

a) El artículo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas reconocía queel registrante de una
marca no tenía acción contra el que lauso primero, o sea, que reconocía el derecho deexcepción
frente a un tercero queregistro la marca.
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b) Pero a su vez otorga el derecho de solicitar el registro de la marca a quien la usó
primeroy el denulificarel segundo.

e) El artículo 100 de la Ley de Invenciones y Marcas establecía la obligacián de .
manifestaren la solicitud de registro lafecha en que se principiá a usar la marca, fecha queno
podráser modificada ulteriormente.

d) Elartículo 147, de la mencionada Ley de Invencionesy Marcas disponia cuandoera
nulo el registro de una marca, a grado tal que se podÚl nulificar un registro expedido
posteriormente.

Para que los derechos transcritos con anterioridadse pudieran hacervaler era necesario
cubrir primerociertos requisitoslegales.

En primer lugar era necesario que quien hiciera valer el mejor derecho de uso
comprobara /U¡ber usado la marca ininterrumpidamente en el País, con anterioridad a la fecllll
de uso declarada por el que la registró, en segundo lugar, que además del uso existiera un
registroen el extranjero y que se diera la reciprocidad entre nuestro pais y aquel en el que se
hubieseregistrado.55

2.0.8 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR DECRETO
2 DE AGOSTO 1994

Pordecreto publicado en el Diario Oficial de la Federacián defecha 2 de agostode 1994
se reformo el titulo de la ley anterior denominada Ley de Fomento y Proteccián Industrial
paraquedar como Ley de la Propiedad Industrial.

Constando ahora de siete títulos:

1.-Titulo Primero Disposiciones Generales

Capitulo Único

2.-Titulo Segundo, De las invenciones, Modelosde Utilidady Diseños Industriales.

Capitulo I
Capitulo II
Capitulo III
Capitulo IV
Capitulo V

Disposiciones preliminares
De las patentes
De los modelos de utilidad
De los Diseñosindustriales
De la tramitacián de patentes

55}L:y Je fmaa.toy~.kLAPrcr~J4Jl",JU!ltr-;"/. EJiforiai Plrrrúrl. S.A..• Miziro N':H. P4~"'50. ~. la. 31, 40.104 -110
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Capitulo VI

Capitulo VII

De laslicencias y la transmisión de derechos

Dela nulidady caducidad depatentes y registros

3.- Titulo Tercero, Delossecretos industriales;

Capitulo Único

4.- Título Cuarto, Delas marcas y de los avisos y nombres comerciales

Capitulo 1
Capitulo 1I
Capitulo 1lI
Capitulo IV
Capitulo V
Capitulo VI
Capitulo VII

Delas marcas
Delasmarcas colectivas
De losavisos comerciales
De losnombres comerciales
Del registro de marcas
Delaslicencias y la transmisión de derechos
Dela Nulidad, caducidad y cancelación de registro

5.- Titulo Quinto: Delasdenominaciones de origen.

Capitulo 1
Capitulo 11

Dela protección a ladenominación deorigen
De laautorización para su uso

6.-Titulo Sexto: Delosprocedimientos Administrativos

Capitulo 1
Capitulo JI
Capitulo 1II

Reglas generales de losprocedimientos
Delprocedimiento de declaración administrativa
Delrecurso dereconsidemcion

7.- Título Séptimo: De la inspección de las infracciones y sanciones administrativas y
delosdelitos.

Capitulo I
Capitulo 1I

Transitorios:

De la inspección
Delasinfracciones y sanciones administTativas

Como se aprecia de la lectura del indice de la Ley de la Prapiedad Industrial vigente,
en su titulo cuario denominado de las marcas y avisos comerciales, el mismo consta de siete
capítulos, todos reJérentes a las marcas y que en orden refieren lo siguiente: capitulo /.- De las
Mareas, capitulo 1I.- De las Marcas Colectivas, capitulo /Il.- De los Avisos Comerciales,
capitulo lV.- Delos Nombres Comerciales, capitulo V.- Del Registro de Marcas, capitulo VI.-
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De las Licencias y Transmisión de Derechos, Derechos, VIl.- De Nulidad, Caducidad y
Cancelacián de RegiSfTo.

El capitulo primero referente al Derecho de Marcas, de la ley de la Propiedad
Industrial, en sus articulos 87, 88 Y 89, refiere 105 signos considerados como marca y en el
precepto jurídico 90 contiene implícito un listado completo de las denominaciones, signos,
figuras, colares, emblemas, etc., que no son apt05 de ser regisfTados y que se analizarán en el
capitulo siguiente de este trabajo; asi mismo el artículo 91 de la ley en cita establece que no
podrá usarse ni formar partedel nombre comercial, la denominación o razónsocial deningún
establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión
a afTa marca prevíllmente registmda, siempre y cullndo se ruamío se fTate de establecímíentos
o personas morales sin consentimiento del titular, de lo contrario se aplicaran sanciones
independientemente quesepueda demandar judicinlmente.56

65

Neevia docConverter 5.1



CAPITULO TERCERO
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CAPITULO TERCERO

LOS CRITERIOS SEGUID OS POR LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA
LAS MARCAS NO REGISTRABLES.

3.0.1 LAS MARCAS NO REGISTRABLES EN LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Desde que el comercio se extendió primero a nivel de zona, después a nivel local o
regional deacuerdo al grupoétnico; primero utilizandola distinción o marca de los productos
segúnlos usosy costumbres de cada clan, etniao región, mismosque porel usocontinuode la
marca de alguna manera se le daba la categoría de ley para poder controlar el desarrollo del
comercio, pero conforme se extendió este de un pueblo a otro e inclusive entre países, se hizo
necesario el nacimientode derechos Y obligaciones escritas, así como la creación de órganos de
justicia, hoy diael Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, yen su caso losJuzgados y
Tribunales administrativos como enles reguladores de la materiJl; así como los códigos y Leyes
respectivos que contienen las normas jurídicas que permiten el ejercicio o coerción sobre el o
los individuos queincumplen; asimismose hizo necesaria la protección a los signosmarcarios
que permiten distinguirun producto de otrodel mismogrnero o especie ya un fabricante de
otro anteel consumidor.

Los fabricantes identificaban su mercanda porla calidad, durabilidad, estilo, modelo,
grabado, tamaño, incrustaciones, etc., que cada productor implantaba a su producto, también
seroia para definir la región dedonde provenía, pues por las características lo podía distinguir
a simple vista; aunado a que con ello el fabricante buscaba, primero evitar que se confundiera
su producto en el mercado, hacerse de prestigio IJ reconocimiento, dara conocer su artículo o
servicio, evitarque el consumidor se confundiera entre un producto y otro de la misma especie
o genero.

Asimismo para poder regular las relaciones comerciales IJ que un comerciante no
marcara su producto igual al de otro productor o que uno de ellos lo hiciera para engañaral
consumidor o desprestigiar alfabricante original, en cada país se hizo necesaria la creación de
leyes que regularan esta cuestión, al inicio se legisló en Códigos Civiles esos hechos,
posteriormente se traspasaron a un Código de Comercio y en la actualidad en nuestra
legislación existela Leyde la PropiedadIndustrial, que regulaban el registro, impedimento de
registro, uso y goce, así como sanciones y procedimientos de nulidad de las marcas en el
comercio; asimismo conforme se hizo necesaria la individualización del derecho de marca en
una leyo reglamento, también surgieron nuevosconflictos comerciales y se hizo necesario que
surgieran órganos que impartieran justicia y que contaran con lasfacultades especiales para
regular el registro de las marcas y que se restringiera el mismo para los signos que no
reunieran los requisitos necesarios y alcanzaran esacategoria.
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Restricciones quese encuentran plasmadas en las dioersas legislaciones de los paises e
incluso en los Tratados y Convenios Internacionales, para ejemplificar lo anteTiOT se citarán
algunos fragmentos de conoenios internacionales como lo es el conoenio de París de 1883
ratificado en términos de la Ley 17.011, en la Ronda de Uruguay del quedeviene el Acuerdo
de Marrakech; según el texto de lisboa, Portugal o en América Latina la Ley Argentina
número 22.362 sancionada en 1958, antes de entrar al análisis de nuestra legislación
mexicana sehará una breve trascripción de los convenios ya referidos.

ARTlCULO 6 BIS DELCONVENiO DE PARÍS

(1) Los países dela Uniónse obligan, bien deoficio, si la legislación del paíslo permite,
bien a instancia del interesado, a rehusar o inoalidar el registro y a prohibir el uso de una
marca de fábrica o de comercio que constituya la reprcduccián, imitación o traducción,
susceptibles de crear una confusión, de una marca que la autoridad competente del país de
registro o de uso estimara ser ahi notoriamente conocida ya como morca de una persona que
pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de UlJa
marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

(2) Deberá concederseun plazo mínimo de cincoañosa contar de la fecha del registro
para reclamar la anulación de dicha marca. Los paísesde la Unión tienenlafacultad de prever
un plazo enel cualdeberá ser reclamada laprohibición deluso.

(3) No sefijaráplazopara reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas
registradas outilizadas de mala fe.

Del texto del referido Convenio se resalta el hecho de que los países de la Unión se
obligan, bien de oficio, teniendo como requisito que la legislación del país lo permita, a
instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de
fábrica o de comercio, que a su vez implique o constituya la reproducción, imitación o
traducción, susceptibles de crear una confusión en el público consumidor, deuna marca quela
autoridad competente del paísextranjero haya registrado o que porsu uso seestimara ser ahi
notoriamente conocida, como marca de una persona que pudiera resultar favorecida con el
Convenio en mención y ser utilizada para adherirse a productos idénticos o similares. Lo
mismo sucederá cuando la parte elemental de la marca constituya la reproducción de una
marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión conésta. 57

Desprendiéndose de este párrafo el antecedente DEL NO REGISTRO DE MARCAS,
previstoya en nuestras legislaciones.
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Asimismo y a manera de antecedente tCJ7Tl/lTe11lOS cama un ejemplo de no registro de
marcas el existente en La Ley Argentina número 22.362, sancionada en 1958, los tres
primeros articules de esta Ley están destinados a indicar precisamente que es lo que se puede
registrar como marca y queno se puede registrar como marca.

El articulo JO de dicha Ley, establece, "puede registrarse como marcas paradistinguir
productos y servicios, una o mús palabras con o sin contenidD conceptual, los dibujos; los
emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas;
las combinaciones de letras y números; las combinaciones de colores aplicados en lugar
determinado de los productos o de los envases: los enooltorios: los emiases; las letras y
números por su dibujo especial; lasfrases publicitDrias; los relieves con capacidad distintiva;
así como todo signo concapacidad".

Cabe prevenir que con respecto a las frases publicitarias es necesario establecer que
cada una de las palabras que conforman el SLOGAN registrado como marca, no quedan
excluidas desu posible utilizaciónporotraspersonas en la concepción de otramarca.

Por lo que toca al artículo 2°, de dicho cuerpo legislativo, es/e indica que signos no se
consideran marca y porlo /anto no son registrables:

"a).- Los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o
habitualdelproducto o servicio a distinguir. o queseandescriptioos de su naturaleza, funci án,
cualidades u otras características;

"1» ._ Los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso
general antes de la solicitud deregistro;

"cu- Laforma quese de a los productos;

"d)» El color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los
mismos.

Respecto al contenido de este artículo es necesario hacer algunas aclaraciones de tal
manera que; una marca no puede consistir en la descripción de la naturaleza o laspropiedades
del producto dadas sus cualidades esenciales, ya que de ser asi la ley crearía un privilegio,
impidiendoa losdemás comerciantes hacerpublicidad de losproductos quefueran análogos.

Cabe señalar cama un ejemplo de lo anterior que se negó el registro de la palabra
"5ABROSITA5" reftTida a galletitas, ya que califica una cualidad del producto, lo que es
suficiente para que una palabra. es decir una Marca, sea registrable que la palabra o palabras
pedidas no constituyan la designación que necesariamente se ha de utilizar para distinguir el
producto mismoo sus características.

69

Neevia docConverter 5.1



Para poder registrar una marca es necesario que esta sea novedosa, la novedad se
juzgará teniendo en cuenta la totalidad del signo y no cada uno de sus componentes.

Con respecto a los colores, la prohibicián de registrar como marca el color natural del
producto se debe a queel/osignificaría atentar contra la libertad de comercio, reconociendo un
derecho deexclusioidad sobre un color que es laesencia del producto.

Finalmente el contenido del artículo 30 consecuentemente señala a aquel/os signos que
no pueden serregistrados:

a).- Una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir
los mismos productos oseroicios.

b).-ÚlS marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir losmismos
productos o servicios.

c).- ÚlS denominaciones de origen nacional o extranjeras, se entienden por
denominacion de origen, el nombre de un país, de una region, de un lugar o área geográfica
determinada quesima para designar un producto originario del lugar, y cuyascaracterísticas
o cualidades sedeban exclusivamente al medio geográfico. También seconsidera denominación
de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para losfines deciertos productos.

d).- ÚlS marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto a la naturaleza,
propiedades, mérito, calidad, técnica de elaboración, función, origen, precio u otras
características delosproductos o seroicios a distinguir.

e).- ÚlS palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas
costumbres.

!J.-lAs letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos. queusen o deba usarla nación,
lasprovincias. las municipalidades, lasorganizaciones religiosas y sanitarias.

g).-ÚlS letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los
organismos internacionales reconocidos porelgobierno argentino.

h).- El nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus
herederos hastael cuarto grado.

i).- ÚlS designaciones de actividades incluyendo nombres y razones SOCÍJlles,
descriptivas de una actividad para distinguir productos. Sin embargo las siglas, palabras y
demás signos con capacidad distintiva que formen parte de ellas, podrán ser registrados para
distinguirproductos y seroicios.
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j).- Las frases publicitarias quecarezcan de originalidad. n 58

ANTECEDENTES DE NO REGISTRO DE MARCAS EN LAS DIVERSAS
LEGISLACIONES NACIONALES.

A) Ley de Fabricas promulgada el 28 de nooiembre de 1889, yen vigor a partir dell'
de enero de 1890, protegúl las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes
fabricados o vendidos en el país; el titular adquiria el derecho exclusivo de uso dentro del
territorio, previo el tramitecorrespondiente ante la Secretaria de Fomento, una vez registrada
la marca pertenecía al primerposeedor o solicitante, la duración de la marca era indefinida; se
entendíaabandonada porclausura ofalta deproducción por un año.

Esta Ley define por primera vez lo que debía entenderse por marca; detalla los
requisitos de su registro y el derecho exdusitro de la misma. ÚlS marcas que no podían ser
registradas; asimismo existía el término jurídico de la falsificación que implicaba que: se
entendía que había falsificación de marca cuando se usaba una producción exacta y completa
de propiedad reservada o cuando se confundía con otra depositada, y eran culpables de delito
defalsificación quienes la usaban siempre quese aplicara a objetos de la misma naturaleza, es
enunciado o cuando se confundífl con otra dqJositada, y quienes la usaban siempre que se
aplicara a objetos de la misma naturaleza, se puede interpretar como un antecedente del
impedimentode registro de marca porla naturaleza que implicaba el grado de confusión de un
productoo mercanda, aplicados en objetos semejantes.

B) Ley de MflTcas Industriales y de Comercio de fecha 25 de agosto de 1903.-Por
primera vez el registro de las marcas se tramitó y efectuó por una oficina especialmente creada
apflra ello, como la derogada Ley de Fabricas de 1889, esta ley también adoptó el sistema
Francés, conforme al cualel registro se hace sin ningún examen de nouedad bajola exclusiva
responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero, limitándose la oficina de patentes y
marcas a la practica de un eXllmen puramente administrativo de los documentos presentados.
Asimismo incluye de modo expreso quese prohíbe el re~stro de aquellos siwzos queno reúnan
los requisitos dearpflcidad distintivfl comolos nomÚTrS o t1enominflciones genéricas. Tampoco
podrán registrflTSe los signos que no satisfagan el requisito por la licitud de las marcas como
san los contrarios a la moraI, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y lo que tiende n
ridiculizarideas, personas u obietos diwzos de consideración. Por la misma razónno se pueden
registrarcomo mflTCa las annas, escudos 1j emblemasnflcionflles, lJde estadosextranjeros. sin
el re$pectivo consentimiento deellos(art. 5)

C) Ley de Marcas de Avisos y Nombres Comerciales» Esta Leyfue expedida el 21 de
junio de 1928 porel Ejecutivo Federal, fue la primera Ley quese expidióbajo la Constitución
de 1917, siendo más técnica en su estudio y terminología, establecía el derecho exclusivo para
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el uso de una marca para distinguir los articulos y su procedencia, las marcas nuevas se
debían registrar en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaria de la
Industria, Comercio y Trabajo y podia ser solicitado por cualquier persona fisica o moral,
nacional o extranjera.

Las marcas establecian cualidades para los nombres en una forma distintiva, las
denomi7lllciones por cualquier medio que hiciera susceptible y las leyerulas, muestras o
enseñanzas de sus establecimientos, aplicadas a las mercancias quevenden.

Contemplaba la facultaddel Departamento de la Propiedad Industrial para [onnular la
declaración defalsificación; imitación o uso ilegaldeuna marca, nombreo aoisocomercial, que
se hacia en CD1Itra de la Ley y el derecho de quienes resultasen afedados, para demandar
judicialmente su revocación.59

Asimismo La Ley de Marcas y Avisos Comerciales de 26 de junio de 1928, adoptaen
cuanto al de adquirir el derecho sobre la marca, el sistema mixto atributivo-declarativo, y
especifica entre los signos no registrables como marcas: los erwases del dominio PÚblico o de
uso común; fas marcas que puedan confu ndirse con otras anterionnente re~stradas; las que

ruedan inducir al público en error sobre la procedencia de las mercandas o los nombres que

indiquen simplemente la procedencia de los productos, salvo que se trate de lugares de
propiedad particulary se tengael consentimiento del propietario. (art. 7", fracciones II. Vl/l,
IX y X).

D) Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942.- Establecia que
las marcas falsificadas no se podían transmitir o enajenarconlasformalidades de la legislación
civil y registrarse en la Secretaria de Economia Nacional para que surtieran efecto contra
terceros. La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca se Iulcia
administrativamente y se publicaba en la Gaceta de la PropiedadIndustrial, comunicándose a
la Procuraduría General de la República; y su nulidad o caducidad se hacia
administrativamente a peticióndeparteo de oficio.60

Esto se puede interpretarcomo un antecedente del impedimento de registrode marca
por la 7IlIturale2ll que implicaba fa imitación de un productoo mercancia, todavez queen esa
legislación ya se contaba con un precepto jurídico que contemplaba el no registrode marcas e
inclusiveexistía un listadode las queno bebían ser registradas.

E) Ley de Invenciones y Marcas de 10 defebrero de 1976.- En su articulo89 señala los
signos que pueden constituir U7lll marca y en su artículo 90 refiere un listado de diecisiete
fracciones en los que señala entre otras cosas las denominaciones, figuras, formas
tridimensionales, nombres técnicos, letras, números, etc., que no se podían registrar como
marca.

59)F~Serr.-roM iglllkln.orociJo 1''1 ' 29·30

601 IW dtM P.s, 32 y ,J,J
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F) Lq de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.- Esta Ley consigna disposiciones en las que
de alguna manera se hocen importantes modificaciones a la derogada ley de Invenciones y
Marcas.

La Lq de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establecia que marcas
podían registrarse y que signos por sus características no podiJZn registrarse corno tal, entre las
principales menciones, palabras, figuras, frases, y otros que no son registrables romo Marcas
están lassiguientes denominaciones:

a).- Nombres técnicos, o deuso común taly romo vaselina;

b).- Palabras que sean designaciones usuales ogenéricas, romo limonada;

c).- Los que reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas y emblemas
de cualquier País, Estado o Municipio, siglas de organizaciones internacionales,
gubernamentales;

d).- Los nombres pseudánimos, firmas, retratos de personas sin consentimiento de
losinteresados;

1').- Las palabras de lenguas vivas extranjeras, etc.; "USA", "Cenada Drau",
klennex;

f).- Denominaciones geográficas y gentilicios, así romo denominaciones de
publicaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos o artículos
de material determinado, ejemplo: Celaya por la cajeta, León por losartículos depiel, Paracho
por las guitarras, Jalisco paTa el tequila, CampecJuma para ciertos panes:

g).- Marcas semejantes o que sean semejantes a otras ya registradas y vigentes en
grado tal que puedan confundirse con ellas o que sean idénticas o semejantes en grado o
confusión de un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se prestan
enel establecimiento cuyonombre comercial se hoya usado conantenoricúuJ. 61

G) Ley De La Propiedad Industrial que RefoTTTUl su Titulo pordecreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de agosto de 1994, reformando el titulo de la ley
anterior denominada Lq de Fomento y Protección Industrial para quedar como Lq de la
Propiedad Industrial, consistente en siete capítulos:

La ley en mención, en su titulo cuarto de Marcas y Avisos Comerciales, Capítulo 1,
contiene losartículos 90y 91; el primero contiene un listado de los signos, emblemas, dibujos,

7J

Neevia docConverter 5.1



colores, figuras que no deben registrarse y el segundo refiere que no podrá usarse ni
formar parte del nombre comercial, la denominación o razón social de ningún establecimiento
o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca
preoiamente registrada, siempre y cuando se trate de establecimientos o personas morales sin
consentimiento del titular.

3.0.2 ARTICULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El articulo de la ley de la propiedad industrial refiere una lista de las denominaciones,
nombres técnicos, signos, símbolos, etc,queno cumplen ron los requisitos quela leyerige para
ser considerados como marca y por tanto se impidesu registro, en algunos casos este hecho se
puede subsanar su se cuenta con la autorización del titular o si se modifica o corrige la
solicitud entendiéndose porello la etiqueta o dibujo quese quiere registrar como marca de un
producto, bien o sereício, transcribiendo a continuación dicho prerepto.

ARTiCULO 90.- No serán registrables conwmarca:

l. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que
seexpresan de manera dinámica, aún cuando seanvisibles;

/l. Los nombres técnicos o de uso connln de los productos o servicios que pretenden
ampararse con la maTca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las
prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usualo genérica delos mismos;

lll. Las formas tridimensionales que sean deldominio público o que se hayanhecho de
uso común y aquellas que CUTl'ZCtm deoriginalidad que las distingafácilmente, así como la
forma usual y corriente delosproductos o la impuesta porsu naturaleza ofuncion industrial;

IV. Las denominaciones. figuras o formas tridimensionales que, considerando el
conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de
protegerse como marca. Quelum incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o
indicativas queen el comercio siroan para designar la especie, calidad, cantidad, composición,
destino, valor, lugarde origen delosproductos o laépoca deproducción;

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.

VI. La traducción a otros idiomas, lavariación ortográfica caprichosa o la construcción
artificial de palabras no registrables;

V/l. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de
cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas eauioalentes, así como las
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denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otTa organización reconocida
oficialmente, así comola designación verbal de los mismos;

VlII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía
adoptados par un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetesde
banco, monedas conmemorativas o cualquier mediooficial depagonacional o extranjero;

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de
condecoraciones, medallas u otrospremiosobtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos
culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los
gentilicios, nombresy adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y
puedanoriginar confusión o erroren cuantoa su procedencia;

XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por lafabricación
de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del
propietario;

XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos depersonas, sin consentimiento de los
interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en linea
recta y poradopción, y colaterales, ambos hastael cuarto grado;

XlII. Los titulos de obras intelectuales o artísticas, así como los titulos de publicaciones
y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de
caracterización, los nombres artisticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que
el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

XlV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar
al público o inducir a error, entendiéndose par tales las que constituyan falsas indicaciones
sobre la naturaleza, competentes o cualidades de los productos o seroicios que pretenda
amparar;

xv. Lasdenominaciones, figuras o fomUlS tridimensionales, igualeso semejantes a una
marca que el Instituto estime notoriamente conocida en Mérico, paraser aplicadas a cualquier
producto o servicio.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en Mézico, cuando un sector
determinado del público o de los circuios comerciales del país, conoce la marca como
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en Mérico o en el extranjeropor una
persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el
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conocimiento que se tengade la marca ro el territorio, comoconsecuencia de la promocién
o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios
probatorios permitidosporesta Ley.

Este impedimento procederá ro cualquier caso en que el U-"O de la marro por quien
solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación conel titular de la marca
notoriamente conocida, o constituya un aprooechamiento que cause el desprestigio de la
marca. Dicho impedimentono seráaplicable cuandoel solicitantedel registrosea titular de la
marca notoriamente conocida.

XVI. Una marro que sea idéntica o semejanteen grado de confusión a otraen trámite
de registro presentada con anterioridad o a una registrada y oigente, aplicada a los mismos o
similares productos o seroicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idénticaa
otraya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productoso
servicios similares, y

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre
comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios,
cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los
seruicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido
usado conanterioridad a la fecha de presentacién de la solicitud de registro de la marca o la de
uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la
presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombrecomercial idéntico que haya
sidopublicado. 62

3.0.3 CRlTERlOS DERIVADOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CONSTITUTIVOS DE NEGATIVA DE REGISTRO DE /víARCA.

El criterio jurídico implícito en nuestra legislación mexicana por los tratadistas, esta
basado en las diversas doctrinos que se fueron creando a traoés de distintas épocas y 1'11

diversos países, dado que el comercio fue eoolucionando, yel artesano iniciócon lafabricación
de productos aTtesa1ll11es, primeroen forma individual y posteriormmteen fabricación en serie
de productos iguales en los talleres en forma colectiva, hecho que de alguna manera era un
privilegio en esas épocas, la Marca es el signo material o inmaterial, que acompaña o se
encuentra adherida a un producto, envase, mueble, etc. y que contiene el signo distintivo,
nombre o colores que sus fabricantes le imponen y que de hecho los distingue en el mercado,
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además de que sirven para que los consumidores diferencien el producto, mercancia o
servicio elaborado o distribuido por una empresa y otra de acuerdo a su calidad, cantidad,
sabor, durabilidad O precio, con diversos fines entre los que se encuentra el de atraer la
clientela, amseroarla y ro su C/150 aumentarla.

Ante la competencia legal y después desleal de los fabricantes y comerciantes
distribuidores de los productos, que ro algunos 0150S copiaban, suplantaban o utilizaban el
mismo signo marcario, surgió la necesidad de que los legisladores para poder proteger los
derechos de los gobernados tuvieron que crearles obligaciones, asi como las respectioas
sanciones, evolucionando en sus conceptos doctrinales y legales, adecuándolos a la época y
encuadrándolos en distintos ordenamientos juridicos, primero en el derecho civil, después en el
derecho mercantil, posteriormente en el Código de Comercio, hasta obterzer su
indioidualizaddn en una Ley y Reglamento que define el concepto de marca. los requisitos
para serconsiderada asi, y los impedimentos para su registro.

Los registros de una marca y los impedimentos de registro de la misma que la actual
Ley de ra Propiedad Industrial y el Reglamento de la Propiedad Industrial, tienen en
consideración, estána su vez basados en los Tratados y Conoenios Comerciales y de Propiedad
Industrial en losqueMéxico es parte, ello conel fin deproteger- intereses desus gobernados y
extranjeros, con elfin deconservar con sus socios un justo equilibrio y equidad jurídica.

3.004 MARCAS DESCRIPTIVAS

Para entender mejor lo que es una marca descriptiva se da el siguiente concepto:
palabra, imagen u otrosímbolo que describe algún rasgo de los bienes o seroicios referente al
usodelos mismos, su propósito, sus dimensiones y color, el tipodeusuarios a quienes se dirige
o el efecto final que produce en ellos, un término descriptivo no se considera inmnsicamente
distintivo; para establecer su validez como sujeto de registro o protección en la corte. es
necesario demostrar que ha adquirido un carácter distintivo, el cual se conoce como
"significado secundario". 63

Como lo refiere el concepto anterior la marca descriptiva se reconoce porque en ella se
encurntra plasmada algúnrasgo o característica de los bienes o sen>Ícios que promociona entre
el publico consumidor con el afán de ser reconocida a primera vista, o por contener algún
dibujo o distintivoreferente al uso de los mismos, su propósito en el mercado como satis/actor
del público consumidor, sus dimensiones y color, el tipo de usuarios a quienes se dirige o el
efecto final que produce en ellos, este efecto se logra apoyada la marca en la propaganda
publicitaria, un término descriptivo del bien, producto o servido no se considera
intrinsicamente distintivo; para establecer su validezcomo sujetoderegistro o protección en la

63) HrTP-/¡tISlNFO.5TATEGOV/Lo;PANOl/1PR/G11 "JS.HrM. PAGlNA J!V['8 crt.
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corte, es necesario demostrar que ha adquirido un carácter diferenciador no descriptivo, el
cual se conoce como "significndo secundario". Lo anterior encuentra su apoyo en la tesis con
rubro:

Séptima Época; Instancia: PRIMER TRiBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRiMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 133-138 Sexta Parte; Página: 220

MARCAS DESCRIPTIVAS. Cuando el artículo 91. fracción V, de la Ley de
lmenciones y Marcas, prohíbe el registrode denominaciones descriptivas como marca, trata
de proteger a los comerciantes de la competencia desleal. De manera quesi se quiere registrar
comomarca una palabra, o dos,o mJÍS, quedescriben el productoque se tratade amparar, o sus
caracteristicas, la marca pretendida no es registrable. Es decir, no procede el registrosi se trata
de una expresión puramente descriptiva, m los términos señalados, sin algún elemento
sustancial de difrrenciacíón, por lo que es una expresión que todos los faúriamtes y
comerciantes de productos similares tienen derecho a usar en sus etiquetasy publicidad. Así,
la expresión "extra suaoes", referida a cígarri//os y productos del tabaco, no es registrable,
pues la expresión equivale a decir "muy suaves" o "extraordinariamente suaves", yeso no es
TTUÍ..~ que una descripción de las características de ciertos productos del tabaco, sin elemento
diftrenciador alguno,y por tanto es una expresión que todos los competidores tienen derecho a
usar.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERiA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 434/78. Empresas La Moderna, SA 28 de septiembre de 1979.
Unanimidad devotos. Ponente: GuillermoGuzmán OTozco.6l

3.0.5 MARCAS RELATIVAS A SIMBOLOS PATRiOS y EMBLEMAS
OFICIALES

Encontramos en el Conoenio de París, el antecedente que diversos países han
adecuado m sus legislaciones, parael manejode lo que san las marcas comerciales entre otros
aspectos, hedto que opera en nuestras leyes a nivel territorio nacional, encontrando que m
dicho Omvenio se hnee rejerencia a los signos, simbo/os, colores, denominaciones, etc, que
pueden constituir una marca y que de algún modo deben ser adoptados por todos los países
miembros !I firmantes de dicho convenio; así mismo refiere m su contenido los impedimentos
para el no registro de algunos signos, emblemas de Estado, como lo son las Banderas de los
paises, losesrndos o signos oficiales, o de organizaciones gubernamentales, sin consentimiento
del titular, o porque en algunos casos no se reunían los requisitos para ser considerados como
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marcas, ellocon el animo deevitar que se cometieran fraudes, engañoso errores, amen de
que ese hecho pennitÚJ un control y seguridDd a los paises miembros, evitmuio de alguna
manera la suplantación de organizaciones, la personalidad con la que se acreditaran las
personas, etc..

Comoel tema central de esta tesis es de algún modo los antecedentes que se tienen de
impedimento de registro de marcas, como ya se refirió anteriormente el articulo 6 TER, del
Conoenio de Paris, a grandes rasgos menciona lo siguiente:

(Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control
y emblemas deorganizaciones intcrgubemamentales)

1) a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con
medidas apropiadas, la utilización, sin penniso de las autoridades (sic) competentes, bien sea
como (sic) marcas de fábrica o de comercio, bien comoelementosde las referidas marcas, de los
escudos de antias, banderas !I otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y
punzones oficiales de control y de garantia adoptados por ellos, asi como imitación desde el
plinto devista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los
escudos de antias, banderas y otros emblemas (sic), siglas o denominaciones de las
organizaciones internacionales intcrgubemamentoles de las cuales uno o varios países de la
Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas,
siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados
a asegurar su protección.

c) Ningún país de la Unión podráser obligado a aplicar las disposiciones quefiguran
en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buenafe antes
de la entrada en vigor en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están
obligados a aplicar dichas disposiciones cuandola utilización o en el registroconsiderado en la
letra a), que antecede, no sea de naturaleza tal que hagasugerir, en el espíritu del público, un
vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de arnzas, banderas, emblemas,
siglas o denominaciones o si esta utilización o registro no es verosímilmentede naturaleza tal
que haga inducir a erroral público sobre la existenciade un vinculo entre quien lo utiliza y la
organización.

2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de controly garantía se aplicará
solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas
sobre mercancias del mismo género o de un género similar.

3) a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan
comunicarse redprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, etc. ....

r-
f
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6) Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones
oficiJúes de los prríses de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas,
siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubemamentales, estas
disposiciones sólo serán aplicables a las marcas registradas después de los dos mesessiguientes
a la recepción de la notificación previstaen el párrafo 3) arriba mencionado.

8) Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de
Estado, signos y punzones en su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de
otro país.

9) Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado en el
comercio, tú los escudos tú armas de Estado de los otros países de la Unión, cuandoeste uso
seade naturalezatal que induzca a error sobreel origen de los productos.

Nuestra legislación Mexicana haciendo una adecuación contempla también la
existencia la prohibición respecto del registro de marcas relativas a símbolos patrios y
emblemas oficiales, ello con el animo primero de cumplir con el conoenio en el que Méxicoes
parte, segundo paraimpedir la imitacióno duplicado de insignias nacionales que puedan crear
fraudes oficiales, permitiendo únicamente mediante Registro Suplementario que palabras,
símboloso lemas, queno son aceptnbles como marcas comerciales registrables, pueden alcanzar
esa categoría una vez que adquieran un significado secundario, o quesu imitación no sea tan
perfecta logrando con ella que a simple vista se distinga perfectamente que /10 es un signa
oficial, solouna imitación, quena compromete los intereses del Estado.

Asimismo, LEY SOBRE ELESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONA L,
dejecha 29 de diciembre de 1983.- entró en vigor el día 24 defebrero de 1984.65 Al respecto del
na registrodesímbolos patrios establece textualmente:

Artículo 1.- El Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, son los Símbolos Patrios de
los Estados Unidos Mexicanos. La presente Uy es de arden público y regula sus
características y difusión, así comoel uso del Escudoy de la Bandera, los honores a esta última
y laejecución del Himno.

Artículo 6.- Con motivo de su usoen monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y
similares, en el Escudo Nacional sólo podrán figurar, por disposiciones de la Uy o de la
Autoridad, laspalabras" Estados UnidosMexicanos" , queforman elsemicírculo superior.

El Escudo Nacional sólo podrá figurar en los vehículos que use el Presidente de la
República, en el papel de las dependencias de los Poderes Federales y Estatales, así comode las
municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos particulares. El Escudo

65J e v.Canpd. Tn r.!J.>s.. Ob. cit.
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Nacional sólo podrá imprimirse y usarse en la papeleria oficial, por acuerdo de la
autoridad correspondiente.

Artículo 7.- Previa autorizadon de la Secretaría de Gobernacián las autoridades, las
instituciones o agrupaciones y los planteles educatioos, podrán inscribir en la Bandera
Nacional sus denominaciones, siempre queesto contribuya al culto del Símbolo Patrio. Queda
prohibido hacer cualquiera otra insc:ripcián en la Bandera Nacional.

Sin embargo los artículo 30 y 60 de este ordenamiento haan una excepción. Registro
Suplementario. Concepto: registro de palabras, símbolos, presentación comercial del paquete,
forma del producto o el entrase, o lemas, que no son aceptables como marcas comerciales
registrables, pero pueden alcanZJlr esa categoría una vez que adquieran un significado
secundario.

Asi mismoel artículo 90 de la 1Lyde Propiedad Industrial relativo a los impedimentos
para oturgar el registro de marcas, en su fracción Vll, establece que NO se podrán registrar
las marcas que: reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de
cualquier pais, estado, municipio o divisiones polítícas equivalentes, así como las
denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organizacián reconocida
oficialmente, asícomola designación verbal de los mismos.

3.0.6 MARCAS QUE lNDUCEN A ERROR O CONFUSlÓN

Principios o Reglas en relacion a las semejanzas entre Marcas: Las legislaciones
marcarias de losdiversos países no contienen normasqueestablezcan principios que deban de
observarse para la apreciación de la semejanza o parecido entre marcas y por lo tanto esta
cuestián es de la exclusiva competencia de la administración en los paises como en el nuestro
en queel registrose efectúa con examen previo de la registrabilidad delsignoy, en todo caso de
la competencia de los tribunales.

Para esto y por su parte MASCAREÑA afirma que la práctica ha sancionado
internacionalmente unos principioso reglas quepermiten apreciar su existencia:

1ro. Lasemejanza hay queapreciarla considerando la Marca en su conjunto.

2do. La comparación debe apreciarse tomando en cuenta la semejanza y no las
diferencias.

370. La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, tnendo alternativamente
lasmarcas y no comparándolasuna aliado de la otra, y
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4to.- La imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla
U7Ul persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste su atención
comúny ordinaria.

Estos principios o reglas son examinados romúnmente por la mayoría de los
doctrinarios sobre la materia al referirse a la imitacián, sin embargo, a nuestro juicio
consideramos oportuno avocamos al examen de dichos principios o regla por su intima
relación o conexión con el temaprincipal deesta Tesis.

Sucede que dos marcas examinadas con cuidado en sus partes 110 contengan ningún
detalle en comúny que, sin embargo, ellasestén combinadas de tal manera que produzcan una
confusión en su conjunto, por su fisonomía general, porsu disposicion análoga de sus signos,
par los caracteres tipográficos empleados, animales emblemáticos diferentes pero teniendo la
misma actitud, porun encubrimiento de las mismasdimensiones, en una palabra por lo que se
llamacom únmente "un airedefamilia".

En la Ley de la Propiedad Industrial se encuentran varios preceptos juridicos que no
permiten que se haga referencia a palabras o leyendas, para evitar que se induzca al
consumidor en errores, o que se registren marcas similares tal y romo se aprecia en los
siguientes artículos:

ARTiCULO 115.- En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no
deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañaro inducira erroral público. Cuando
la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares
de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a
menosde que se incluyaexpresamente reserva sobre la misma.

ARTiCULO 124.- Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o variosregistros
de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente
procedimiento de nulidad, caducidad o cancelacién, a petición de parte o de oficio, el Instituto
suspenderá el trámitede lasolicitudhastaquese resuelva el procedimiento respectioow

Dicho lo anterior y parapoderdeterminar si una marca es o no semejante en grado de
confusión a otra ya registrada y vigente, o que pueda inducir al consumidar a errar o
confus íon, debe tomársela para compararla con la otra que se supone es semejante en su
conjunto; o bien, atendiendo a los elementos quehayan sido reservados parasu registro y ver
las similitudes, para lo cual el legislador debe concretarse dada la exigencia legal, a examinar
las marcas en su conjunto y su aspecto general, de modo que ID imitación se produce cuando
dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan
diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas a
simplevista y no a lasdiferencias a lo que se debe atenderpara determinar si hay imitacién.
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Estose refuerza con la tesis que al rubrodice:

Séptima Época; Instancia: TERCER TRiBUNAL COLEGIADO EN MATERiA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 139-144 Sexta Parte; Página:95

MARCAS, CONFUSJON DE. ARTICULO 91, FRACClON XVJJJ, DE LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS. Si en el caso a estudio no se presenta el problemadequesólo
hubieran sido reseroados determinados elementos de la marea, la regla aplicable es queambas
marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si
alguna desus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de que ambaslo seanen toda su
extensión, sino que debe atenderse primordialmenteal efectoqueproducen. La exigencia legal
se «plica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que
la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos
característico, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por
lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo quese debe atender para determinar si
hay imitación. La similitud mire dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos
distintos que aparezcan en ellas, sino de loselementos semejantes, de manera que el juzgador
debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que
constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de
confusión de las marcas en cuestión, y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus
diversos detalles pudieran ofrecerseparadamente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERJA ADMiNISTRATIVA DEL
PRiMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 783180. Perfumeria Gal, S.A. 5 de septiembre de 1980.
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Antolín Hiram
González Cruz.

Amparo en rroisión 866180. Productos Farmacéuticos, S.A. 9 de octubre de 1980.
Unanimidad de votos. Ponente: Cenaro David Gongora Pimentel. Secretario: Guillermo
Antonio Muñoz liménez.

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Volúmenes 133-138, página 96. Amparo en revisión 376/80. Applied Potoer, S.A . de
e V. 6 de julio de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gut iérrez.
Secretario: AlejandroGana Ruiz.

Volúmenes 133-138, página 96. Amparo en revisión 276/80. Avón Products. Inc. 18
de abrilde 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario:
Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

8J
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Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia l.3o.A. V22, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gareta. Ntroenll Época, Tomo IX, enero de 1999,
página 686.

En el informe de 1980, la tesis aparece bajo el rubro "MARCAS. PARA
DETERMINAR SI UNA MARCA ES O NO SEMEJANTE EN GRADO DE
CONFUSION A OTRA YA REGISTRADA Y VIGENTE, DEBE TOMARSELA PARA
COMPARARLA CON LA OTRA EN SU CONJUNTO; O BIEN, ATENDIENDO A !..OS
ELEMENTOS QUE HAYAN SIDO RESERVADOS. ARTICULO 91, FRACaON xvtu.
DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.".61

3.0.7 MARCAS QUE ESTAN INTIMAMENTE VINCULADAS A UNA PERSONA O
EMPRESA

La propiedad industrial por su naturaleza jurídica nos indica que las marcas están
íntimamente tnnculadas a una persona o a una empresa en razón del oinculo que se genera, la
diferencia de una marca oinculada a una persona o a una empresa es que la marca se entiende
íntimamente ligada a una persona plYTque es esta quien consu inventiva la crea, al registrarla
obtiene la titularidad de la misma y por tanto la exclusitndad de explotarla a menos que la
transfiera por cualquier medio legal; teniendo de alguna manera el derecho de autor de la
marca y conseroéndolo hastasu muerte, pudiendo heredarlo sus familiares o quienen derecho
acredite poder hacerlo.

Asimismo, las marcas que estánformadas porel conjunto de derechos que sirven para
proteger a laspersonas físicas o morales quedesean reservar sus creaciones (patentes, modelos
de utilidad, diseños industriales), o distinguir sus productos o servicios de otros de su misma
especie o clase (marcas, denominaciones de origen), proteger la originalidnd de sus avisos
comerciales, conservar la prioacidad de sus secretos industriales o comerciales, de otros
dedicados al mismogiroy queles den derecho también a enajenar dichos bienesinmateriales y
a perseguir antelasautoridades competentes a losque infrinjan talesderechoss«

De lo anterior se desprende que los derechos que sirven para proteger a las personas
fisicas o morales que desean reservar sus creaciones, distinguir sus productos o servicios de
otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen), deben inscribir no solo
el registro de la marca, sino tambiény en caso deser necesario hacer valersu derecho de autor,
o ejercer acción personal.

;'7) e v. IUS lOCH. Ofo. n'
NI} ÚTJ.>sV~hIP~. oto. a l ptig. I n
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Las marcas que están íntimamente oinculadas a una persona trae aparejada a ella la
titularidad de la marca; así romo losderechos moral y derecho patrimonial, a la luz del artículo
424, fracción iii, del código penalfederal.

Para reforzar /o anteriorestá la tesis con rubro: 9" Época, Instancia: Sexto Tribunal
Colegiado en Materia PenaldelPrimerCircuito. Fuente Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta. Tomo XVI. Juliode 2002. Tesis 1.6.P.40. Pág. 1283

DERECHOS DE AUTOR. DISTINCIÓN ENTRE DERECHO MORAL Y
DERECHO PATRIMONIAL, A LA LUZ DEL ARTICULO 424, FRACCIÓN m, DEL
CÓDIGO PENAL FEDERAL El derecho de autores el reamocimíento que realizael Estado
a fator de tCXÚJ creador de obras literarias o artísticas, de las previstas en el artículo 13 de la
Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud del cual otorga su protección para que el autor
goce de prerrogativas y privilegios exdusioos de CJlTácter personal Y patrimonial, los primeros
llamados derecho moral y, los segundos, derecho patrimonial, según lo establece el artículo 11
de la propia ley. Lit distinción entre derecho moral y derecho patrimonial se precisa en el
ejercicio de determinadas facultades establecidas en los artículos 21 y 27 del mismo
ordenamiento. Sin embargo, la diferencia entre el derecho moral y el derecho patrimonial que
realiza la Ley Federal del Derecho de Autor, no implica que el artículo 424, fracción m, del
Codigo Penal Federal tutele únicamente el derecho de explotación de la obra y, por ello, sólo
proteja derechos de tipo patrimonial, no así los derechos de índolemoral. En eftcto, el artículo
424, fracción lll, del código punitivo establece: •Se ímpondrá prisión de seis mesesa seis años
y de trescientos a tres mil días multa: oo . m. A quien use en forma dolosa, confin de lucroy sin
la autorización correspondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.".
Del análisis del tipo penal se desprenden los siguientes elementos: a) un sujeto activo, que no
requiere calidad especifica (elemento objetivo); b) U1I sujeto pasivo, que requiere ser titular de
derechos de propiedad intelectual, en el caso espedfico, de derechos de autor (elemento
objetivo); c) una obraprotegida por la LeyFederal del Derecho de Autor (elemento normatioo);
d) un bien juridicamente tutelado, quese traduce en la protección para todo creador de obras
literarias o arlisticas, de las previstas en la ley, paTa que goan de prerrogativas y privilegios
exclusioos, según se desprende de lo establecido en los artículos 10. Y 11 de la ley especial
(elemento objetivo); e) una acción, consistenteen usar una obra protegida (elemento objetivo);
j) no contar conla autorización correspondiente (elemento normativo); g) comocondición de la
finalidad de la acción, ésta debe ser dolosa (elemento subjetivo); y, h) también como condición
de la finalidad de la acción, la finalidad de lucro (elemento subjetivo distinto al dolo). De lo
anterior se desprende que el bien jurídico tutelado por el tipo penal no es el usar una obra
protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, ni la finalidad de lucro, que si bien son
elementos del tipo penal, no deben confundirse con aquél. En esavirtud, si se atiende al bien
jurídico tutelado por el tipo penal debe considerarse que éste tutela todas las prerrogativas y
privilegios que paralos autoresestablecen los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho
deAutor.

&5
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SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERlA PENAL DEL PRIMER
ORCUITO.

Amparo en reoisum 2256/2001.20 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente:
Roberto Lma Hemández. Secretario: José Francisco Becerra Dávila.69

Como ya se refirió los derechos morales y patrimoniales están intimamentevinculados
a la pusona aun después de que estafallece, pudiendo ser heredados por su descendencia o
quiensu derecho represente o hayaadquirido los mismosy así lo acredite legalmente.

Para poder definir los derechos que están íntimamente vinculados con la empresa
empezare pordefiniT lo que eselobjeto dela PropiedDd Industrial:

El objeto de la propiedad industrial lo constituyeel bien jurídicamente tutelado que. en
todo caso, será siempre un bien inmaterial, el bien jurídico protegido como propiedad
industrial es:

• Laspatentes. sean deinvención ode mejoras;
• Losmodelos de utilidad;
• Los diseños industriales;
e Las17IQTC/15, sean simples o colectivas, de prDductos o de servicios;
• Los nombres comerciales;
• Losavisos comerciales, también conocidos como eslóganes;
• Elderecho quese tiene al respeto de un secreto industrialo bien;
• El derecho ausar una denominación deorigen.70

En los signos distintivos. el objeto lo constituye el signo. las leyendas o ambos,
registrados como marca y aviso comercial o publicados como nombre comercial, o bien la
denominación considerada porla leycomo" deorigen".71

También es muy importante conocer losgrupos que comprende la propiedad industrial.

• Creaciones industriales nuevas.- seprotegen porinstrumentos que varían de un país
a otro en jimnDlidades y en sus respectivas denominaciones, par lo común, son las patentes de
invención, certificados de invención y los registros de modelos y dibujos industriales.

• Signos distintivos.- lo constituyen las marcas. nombres comerciales. las
denominaciones deorigen Ylosanuncios o avisos comerciales.

609) ms2OOl.Ofo. cit.

70)~ Prkhoa fisall.Mootwl JIupl~ Tu EJif'(lrdNr. 327.PtiH~ 3rT.~ M--..../t' 200J . ,..~. 3-1

71) ú,~ VilUnwÑp~ Ofl. cit . ¡'lfIgs.. J&126
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• Se luz ampliado en ámbito de la propiedad industrial a otras esferas como la de las
'Dariedat1es vegetales, la de los conocimientos téOlicos (/rnow-haw) y la de las distintas fases
que confarman la tecnología en su sentido masamplio. 72

Pudiéndose concluir que las marcas que están íntimamente tnnculadas a una empresa
son :

Las marcas o bienes inmateriales que forman parte de lo que es la empresa en sí, la
etiqueta con que se distingue el producto o servicio en el mercado, actuclmente se puede decir
que las marcas tienen un valoreconómico incalculable en algunos CIlSOS, y que pueden servir
de respaldo a la empresa que tiene su registro, en atencián a su prestigio, renombre, y el
crecimiento que tieneen el mercado entrelos consumidores y su competencia.

87
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CAPITULO CUARTO
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CA PITIlLO 4
IvfARCAS NO REG1STRABLES

4.0.1 ANAUS1S AL ARTfcULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRlAL
(FRACOÓN POR FRACCÓN)

a) ARTicULO 90

Noserán registrables como marca:

l. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que
seexpresan demanera dinámica, aún cuando seanvisibles;

De! análisis ~ estafracción se puedeconcluirqueel legislador esta en lo correcto al no
permitirel TegistTO tanto de figuras o formas tridimensi07lJl1es animadas o cambiantes, ya que
las mismas en e! caso de las figuras al ser talladas, moldeadas, o esculpidas, según seael caso,
pasan a seruna escultura y su registro esta protegido por el Derecho deAutor, por lo tanto no
puede ser marca, en cuanto a las segundas, formas tridimensionales o cambiantes, estaspor lo
general o !rien por su originalidild tTatándo5e deformas tridimensiunJl1es o cambiantes, por el
material empleado, por las dimensiones o técnicas de uso, se pueden registrar como Derechos
de Autor o si se oueloen de dominiopublico pasan aformar parte del anonimato; además de
que no cumplen con ninguno de los requisitos exigidos por la Ley de la Propiedad Industrial
para ser registradas como marcas, ya que para ello deben ser un dibujo, un signo, nuevo,
nooedoso, queno exista un nombre, que no seadescriptivo, ni inductivo para el público, o que
lo induzcaaerror o confusión.

l/. Los nom/rres técnicos o de uso connin de los productos o seroicios quepretenden
ampararse ron la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las
prácticas comerciales, sehayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

Del análisis de esta fracción se puede concluir que el animo del legislador esta
encaminado a que, la información de uso común entendiéndose por ello los refranes, dichos,
leyendas, hechos, calendarios y las escalas métricas, no sean registradas como marcas pues de
haevlo estarían siendo protegidos sus derecJws autorales de algu1lll maneTa, teniendo así la
titularidad del nombre, no reuniendo este hecho o concepto ni la característica de ser algo
nuevo, nooedoso, de creación reciente, ya quepueden ser de uso común y lenguaje corriente;
por lo que permitir su registro como marca implicaría dar oportunidad a que cualquier
fabricante pÚlsmJlTa en su etiqueta o marca un nombre técnico, 1I1ll1 palabra de lenguaje y uso
común y corriente, o queentre los comerciantes y público consumidor sea usual, y que influya
en este, p.e. "charritos el charro negro", para que e! nombre compuesto del producto se
idmtificara con la leyenda por la frase que usa e influya subliminalmenteen quien comprela
mercancía, dDndo como Tesultado quequienfabrica o distribuye dichoproductD, o seroicio, aun
y cuando no contara con la calidad necesaria. hiciera crecer la demanda, creando entre el
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mercado productor una competencia desleal y deafectacián, por lo queel legislador estaen
lo correcto.

lll. Ú15 formas tridimensionales quesean del dominio público o quese hayan hecha de
uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la
forma usualy corriente de losproductos o la impuestapor su naturaleza ofunción industrial.

En este caso el legislador estaen lo correcto ya que a lafecha existen varios signos o
figuras que 110 son susreptibles de seruna marca por no reunir los requisitos exigidos por la
ley o que los símbolos no cuenten con la autorizacián de su titular para ser registrados como
marca y poder ser registrada por una empresa o para ser adherida a un producto o un
servicio; la causa fundamental lo esporque dichas formas tridimensionales sean del dominio
público o se hayan hecha de uso común, lo que les hare perder la originalidad, la navedad y
nueva creacián que caracteriza y distingue fácilmente a las marcas que amparan y protegen
un producto y lo diferencian de otrodela misma especie.

IV. Ú15 denominaciones, figuras o formas 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 descriptivaso
indicativas queen el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicion,
destino, valor, lugarde origen de losproductos o la época deproduccián:

Del anélisis de esta fracción se puede concluir que el legislador tiene razón al no
permitir que sean registradas las denominaciones, figuras o fonnas tridimensionales que,
considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de los productos o servicios
que traten de protegerse como marca, toda vez que de permitir tal hecha se crearía una
competencia desleal entre losproductores y fabricantes de los diversos productos o servicios, al
permitirel uso en la etiqueta o marca una denominación descriptiva del producto, induciendo
al consumidor a que compre por el dibujo del contenido del envase, por el nombre compuesto
del producto, entendiéndose que lleve implicito un adjetivo calificativo, p.e. suatnpan, papas
fritas la sabrosita, chocolate suizo, etc, contenido en la etiqueta adherida al envase, etc.;
originando que determinada compañía o empresa se beneficie, ya que el animo del juzgador
tanto nacional como internacional es de protección al empresario que inoierte en bienes
materiales e inmateriales paracrear en el mercado un prestigio entreel publicoconsumidory
en beneficio desu empresa quegozara derenombre.

V. Ú15 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
carácterdistintivo.

Delanálisis de estafraccián se puedeconcluirque no pueden ser registrados las letras,
los dígitos, o los colores aislados, a menos que su estilización sea tal que las convierta en
dibujos originales, y que concuerda fielmente con lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley

'lO
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Federal de Derechos de Autor de aplicación supletoria que sostiene que no son objeto de
protección de la Ley en comento, ello en virlud de que para contar con la protección legal es
necesario que las letras o dígitos fonnen una palabra, que los colores sean parte de un dibujo
original, y no se mantenganaislados.

VI. Ú1 traducción a otrosidiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción
artificial de palabras no registrables;

Del análisis de esta fracción se puede conduir que el legislador trata de proteger ante
todo al publico consumidor, ya quede ponerse en el mercado un producto extranjero que en el
país de origen haya adquirido un registro de marca de un nombre que ahísea común o con un
significado seria el problema al hacerse la traducción y que esta no sea la correcta o bien que
aquí tenga un significado difrrente que induzca a error o confusión al consumidor, así mismo
evitar ante todo errarun descontento entre el grupo de empresarios y fabricantes, por ello el
legislador tanto nacional como internacional buscan que el registro de la marca sea lo menos
inductivo o descriptivo posible, así como que no cause error o confusión entre los
consumidores.

VII. Ú1S que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de
cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las
denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales, no gubemamentales o de cualquier otra organización reconocida
oficialmente, así comola desígnacién verbalde los mismos;

Estafracción sanciona categóricamente los signos, objetos, símbolos, mismos que no se
podrán registrar por contener implícitamente la imitación o reproducción oficiales sin permiso
de autoridad competente para ello, cuidando que de concederse el uso de Registro
Suplementario que quiere decir permitir el registro de palabras, símbolos, presentación
comercial, forma del producto o el envase, o lemas, que no son aceptables como marcas
comerciales registrables, pero que pueden alcanzar esa categoria una vez que adquieran un
significado secundario o que no contravenga algún tratado o acuerdo internacional de los que
se eS parte, a continuación y para ilustrar lo ya señalado se expondrá un concepto de
imitación, para queestafigura quede más clara, seguida de una breve y textual referencia de lo
que al respecto señala la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, así como los
respectivos conceptos en los que se trata específicamente el tema en cuestión y finalmente la
trascripción textual del articulo 6 Ter del Convenio de París, que a la fecha resguarda los
derechos desus miembros e impidese registren símbolospatrios, emblemas, escudos, etc.

El concepto de imitación nos refiere que imitar es hacer una copia idéntica de una obra
o producto que está protegido por una patente, marca comercial, presentación comercial o
derechos deautor/?

9 1

Neevia docConverter 5.1



Asimismo la Ley Sobre el Escudo, La Bandera y El Himno Nacional, de México al
respecto del impedimento del registro desímbolos patrios establece lotua/mente:

Artículo1.- El Escudo, la Bandera yel Himno Nacionales, 50TI los Símbolos Patrios de
los Estados Unidos Mexicanos. La presente Ley es de urden PÚblico y regula sus
caracteristicas y difusion. asi como el uso del Escudo y de la Bandera. los honores a estaúltima
y laejecución del Himno.

Artículo56.- Las contraoencioncs a la presente Ley que no constituyan delito
conforme o lo previstoen el Código Penal parael Distrito Federal en materia de fuero común,
y para todo la República en materia defuero federal, pero que impliquen desacato o falta de
respeto a losSímbolos Patrios, se CJlSligarán, segúnsu gravedad y 1Jl condicián del infractor .7~

Al respecto de la prohibicion y no registro de Banderas, Escudos Nacionales, Signos
Oficiales, etc; en el Comxnio de Parísparala Protección dela Propiedad Industrial, adoptado
en Estocolmo el 14 dejulio de 1967, entre otrascosas establece lo siguiente:

ARTÍCULO 6 TER.- (Morcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado,
signosoficiales de control y emblemas deorganizaciones intergubernamentales)

1) a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con
medidas apropiadas, lo utilización, sin permiso de las autoridades (sic) competentes, bien sea
como (sic) marcas defábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los
escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y
punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como imitación desde el
punto devistaheráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letraa) que antecede se aplican igualmentea los
escudos de armas, banderas y otros emblemas (sic), siglas o denominaciones de las
organizaciones internacionales intergubemamentales de las cuales uno o varios países de la
Unián sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas,
siglas o denominaciones que hayansidoobjeto de acuerdos intemadonales en vigor destinados
a asegurar su protección....

2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará
solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas
sobre mercancias del mismo género o de un género similar.

lO) Las disposiciones que preceden no son óbice parael ejercicio, por los países de la
facultad de rehusar o de irrvalidaT, en conformidad el párrafo 3) de la sección B, del Artículo 6
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quinouies. las marcas que contengan, sin autorizacián, escudos de armas. banderas y
otros emblemas de Estado, o signosy punzonesoficiales adoptados por un paísde la Unión. así
como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales
mencionadoe en el párrafo 1) arriba indicado.75

VlII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía
adoptados por un estado, sin autoriZl1ción de la autoridad competente, o monedas, billetes de
banco, monedas conmemorativas o cualquier mediooficial de pago nacional oextranjero;

El análisis de esta fracción arroja lo siguiente, no se podrán registrar los objetos que
seanconsiderados comocopia similaro idéntica de una obra, producto, denominacion, signoso
sellos oficiales de control de garantía adoptados por un Estado; billetes o monedas de pago,
monedas conmemorativas del país o del extranjero sin que medie para ello autOTÍZl1ción oficial
del Estado, ya que de no serasí, se estaría ante la comisión de un delitodefalsificación.

Asimismoel artículo 14 fracción Vll del la Ley Federal del Derecho de autor refiere que
no son objeto deprotección como derecho deautor a quese refiere esta ley, las reproducciones,
imitaciones, sin autorízacitm... 76

La Uy del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, que rige el territorio mexicano es
de orden público y regula las características y difusión, del uso oficial de los emblemas que se
encuentran en las monedas, sellos, etc. previa autorizacion del Estado, tal y como lo refiere en
el concepto que a la letradice lo siguiente:

Articulo 6.- Con motivode su usoen monedas, medallas oficiales, sellos, papeloficialy
similares, en el Escudo Nacional sólo podrán figurar, por disposiciones de la Ley o de la
Autoridad, las palabras " Estados Unidos Mexicanos", que forman el semicirculo superior. 77

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de
condecoraciones, medallas u otrospremiosobtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos
culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

Esta fracción refiere que no se podrán registrar los objetos que imiten, seansimilares o
idénticos a condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias,
congresos, eventos culturales o deportivos. reconocidos oficialmente; pues de hacerlo se estaría
frente a una falsiftcaciún que implica la accián de elaborar o venderun producto que tenga la
reproducción intencionoi y calculada de una marca comercial genuina, en este caso de una
medall//, o COIIdecoración oficial, pues la "marca falsificada" es idéntica o sustancialmente
imposible de distinguir de la marca genuina; sin embargo confrecuencia los bienes falsificados

75)CD.~Tr~OPt.ot
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se elaboran imitando un producto popular, en su construcción y apariencia, con el
propósito de engañar a los clientes haciéndoles creer que están en posesión o por adquirir algo
genuino, o hanobtenido un premio o reconocimiento sin valoroficial.

El artículo 14 fracción VlI del la Ley Federal del Derecho de autor refiere que no son
objeto de protección como derecho de autor a que se refiere esta Ley, Las reproducciones,
imitaciones, sin autorización... 7B

X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o serviciosy
puedan originar confusión oerror en cuanto a su procedencia;

ÚlS denominaciones geográficas, propias o comunes, actualmente implícitas en una
marca no son permitidas para su registro como tal, ya que de permitirse tal hecho traería la
confusión del público consumidor, que adquiriría un producto, mercancia o servicio guiados
par la región de que se diceproviene el producto, y el fabricante apruvecJumdo el error subiría
de momento sus ventas, aun cuando el producto fuera elaborado en una wna geográfica queno
fuera la queampara el nombre o dibujo del producto, servicio o mercancía, que conlleva entre
el gremio industrial y productor una competencia desleal y de engaño entre el público
consumidor, así como que la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su
naturaleza o función industrial no trae aparejados los signos característicos de la marca
comercial, careciendo del carácter distintivo que es propio de las marcas, además de que el
animodellegislador eseldeproteger ante todo el interés público.

XI. ÚlS denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por lafabricación
de OOtos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del
propietario;

Como seexplico en lafracción anterior lasdenominaciones depoblaciones o lugares que
se caractericen par la fabricacián de ciertos productos, implicitos en una marca no son
permitidas para su registro, ya que traería expectacián, confusión, o predilección entre el
público consumidor por un producto en especial, p.e. si el lugarde origen de losvinos sirviera
como marca, por su nombre este hecho influiría notablemente entre los compradores y el
fabricante que apruvechando el error subiría sus ventas, aun cuando el producto fuera
elaborado en otro lugar del que ampara el nombre o dibujo implicito en la etiqueta del
producto, servicio o mercancía, creando entre el gremio industrial y productor una
competencia desleal y de engaño al público consumidor, además de queel deber del legislador
es el de proteger ante todo el interés PÚblico y respeto de los tratados internacionales, y la
exrepci6n es que el lugar de origen del producto sea muy especifico, ininconfundible, y el
propietario delviñedo en el caso delvino o la casa quelofabrica desu autorización.
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YJl. Los nombres, seudánimos. firmas y retratos de personas, sin consentimiento de
los interesados 0, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea
recta y poradopción, y colaterales, ambos hastael cuarto grado;

Del análisis deesta fracción se puede concluirque no pueden ser registradas las obras
que cantengan nombres, seudónimos, firmas, retratos de personas, sin la autorizacion del
interesado o de quien su derecho represente, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de
Derechos de Autor, de aplicación supletoria concretamente en el artículo 77 que dispone que la
persona cuyo nombre o seudonimo, conocido o registrado, aparezca como autor de una obra
será considerada como su creador, respecto a las obras firmadas con algún seudónimo o sus
autores no se hayan dado a conocer, las acciones para proteger ese derecho será de la persona
que las de a conocer públicamente con el consentimiento del autor, y que de acuerdo al artículo
24 del mismoordenamiento legal el derecho patrimonial de explotaren exclusiva sus obras o
deautorizar a otros a hacerlo corresponde al autor, y como lo señala el articulo 25 de la ley en
comento este derecho a la muerte del autor pasa a sus herederos o adquirentes por cualquier
titulo .

Para reforzar el comentario anterior el Decreto porel que se Promulga la Convención
sobre la Propiedad Literaria y Artística, suscrita en la Cuarta Confermcia Internacional
Americana, Publicada en el Diario Oficial de la Federación de23 deabril de 1964 señala:

Queen la expresián "Obras Literarias y artísticas", se comprenden los libros, escritos,
folletos de cualquier materia, obras dramáticas, musicales, coreografías, dibujos, esculturas,
grabados, fotografías, etc.; así cama que el reconocimiento del derecho de propiedad obtenido etI

un estado, de conformidad C011 sus leyes, surtirá de pleno derecho sus efectos en todos los
demás, el derecho de propiedad de una obra comprende así la exclusividad de disponer de ella
para su autor, causahabiente, heredero o adquirente por cualquier titulo, considerándose autor
de una obra protegida salvo prueba en contrario, a aquel cuyo nombre o seudónimo conocido
este indicado en ella. Entendiendo de lo anterior que los derechos de los autores una vez
inscritos son protegidos y grneran derechos y obligaciones en el lugar deorigen pero gozan de
a protección internacional de los tratados o convenios en los que México es parle.

XIlI. Los títulos deobras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones
y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de
caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de gruposartísticos; a menos que
el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente; .

Del análisis de esta fracción concluimos lo siguiente: No serán admitidas para su
registro las Obras literarias y artísticas publicadas en periódicos o revistas o transmitidas en
radio, televisión o cualquier otro medio de difusián, dada la protección legal que se tiene
cuando su autor ha hecho el registro correspondiente, los titulares de los derechos
patrimoniales o sea de la protección para que su autor goce de prerrogativas y privilegios de
exclusividad de carácter personal y patrimonial, siendo ellos o sus causahabientes, herederos
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reconocidos judicialmente o adquirentes por cualquier titulo quienes pueden autorizar o
prohibir su reproducción, edición, fijaciÓTi pública en copia o ejemplares, o porcualquier medio
de publicidad. además de quela marca es un signo, dibujo, color con forma. los títulos de las
obras intelectuales solobajo la responsabilidad y autorización delautor.

Sin embargo, el Decreto por el que se Promulga la Convención sobre la Propiedad
Literaria y Artística, suscrita en la Cuarta Conferencia Internacional Americana, Publicada
en el Diario Oficial dela Federación de 23 deabrilde 1964, señala:

Las obras literarias. científicas o artísticas cualquiera quesea su materia publicadas en
periódicos o revistas de cualquiera de lospaíses de la Unión, no puede reproducirse m losotros
países, sin el consentimiento de los autores, lo que no sucede en la reproducción defragmentos
de obras destinadas a la enseñanza o crestomatía, que no confieren ningún derecho de
propiedad y pueden serreproducidas en los países signatarios.

XIV. Las denominaciones. figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar
al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones
sobre la naturaleza, competentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda
amparar;

El legislador en su afán de conservar el orden público e interés social. prohíbe el
registro de signos, símbolos, denominaciones. figuras, que implique una reproducción
intencional y calculada de una marca genuina. con el propósito de engañar a los clientes
haciéndoles creer que están adquiriendo una mercancia genuina, usando indicaciones falsas
sobre el origen. naturaleza del producto e indicaciones contenidas en laetiqueta o emblema del
servicio, quepretende amparar.

XV. Las denominaciones, figuras oformas tridimensionales, iguales o semejantes a una
marca que el Instituto estimenotoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier
producto o servicio.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector
determinado del público o de los circulos comerciales del país, conoce la marca como
consecuencia de las actioidades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por U1Ul

persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el
conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o
publicidad dela misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios
probatorios permitidos poresta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien
solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación C01l el titular de la marca
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notoriamente conocida, o constituya un aprooechamiento que cause el desprestigio de la
marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la
marca notoriamente conocida.

De esta fracción podemos concluir que la protección que da el registro de una marca
tanto en el territorio nacional. como en el plano internacional es la principal preocupación de
los legisladores por lo quese entiende que una marca es notoriamente conocida en México,
cuando un sector reconocido del público comercial del país, conoce o reconoce fácilmente la
marca de que se trata, como consecuencia de lasactioidades comerciales que sus productores o
distribuidores han desarrollado a nivel nacional o internacional, como consecuencia de la
promoción o publicidad de la marca en relación con los productos o servicios que vende o
presta, asícomo el conocimiento quese tenga de lamismaen el lugaren donde sepromueva. la
Leyde la Propiedad Industrial a efecto de demostrar la notoriedad de una marca, refiere que
podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por la Ley para evitar su uso
indebido por falsificación y que se obtenga un lucro indebido con el uso por otra persona
distintaal titularde lamisma, o quepueda causar daño dedesprestigio a la marca.

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite
de registro presentadil con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o
similares productos o seroicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca quesea idéntica a
otraya registrada, si la solicitudes planteada porel mismotitular, para aplicarla aproductos o
servicios similares, y

En este caso el legislador no permite el registro de una marca que sea idéntica o
semejante en grado de confusión a otra, que se mcuentre en trámite. de registro o a una
registrada y en uso, que ampare los mismos productos o servicios, para evitar que exista
competencia desleal entre productores y fabricantes, o se cree falsificación, duplicidad o
confusión de mareas, y la única excepción queexistees que la solicitud sea planteada porel
mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, logrando que la marca siga en
poder y uso de la persona que la registró, a menos que el titular la transfiera por cualquier
medio legal, sin reserva alguna para sí.

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre
comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial. comercial o de servicios,
cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los
servidos que sepretendan amparar conla marca, y siempre queel nombre comercial }¡¡¡ya sido
usado con anterioridad a lafecha depresentación dela solicitud de registro de la marca o la de
uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la
presente el titular del nombre comercial. si no existeotro nombre comercial idéntico que haya
sidopublicado.

De los criterios doctrinales y jurídicos que se consideran importantes para negar el
registro auna marca plasmados en estafracción, el legislador esta en lo correcto al impedir que
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una marca registrada o una marca semejante en grado de confusión, pueda usarse, para
formar pllTte de un nombrecomercial, denominJlción o razón social, de ningún establecimiento
o persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o
servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, haciendo una clara
diferencia de lo que representa la marca implícita en la etiqueta del producto o Servicio que
representa, para evitar confusiones, errores, o que se apTC1lJeche la imagen y buen nombrede la
marca por alguien sin escrúpulos; 5010 se admite su registro cuandoexista consentimiento
numíftstadoporescrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para
hacerlo; la trasgresión dará lugar a la aplicación de sanciones independientemente que se
puedll demandar judicialmente la cancelación de la marca registrada o aquella semejante en
grado de confusión a la previamente registrada, y el pago de daños y perjuicios en la vía
correspondiente.

4.0.2 CONSECUENOAS LEGALES

Laley de la Propiedad Industrial actualmente prevé el concepto de marca, explicondo y
precisando lo que debe ser entendido como tal; establece los requisitos que se deben cumplir
para su registro; enuncia las marcas que no pueden ser registradas; otorga 105 mismos
derechos y obligaciones sobre el registro tanto a nJlciona!es como extranjeros, así mismo
establece los procedimientos y las consecuencias legales quese generan por causas de nulidad;
refiriendo que después de lleoado un proceso, de su resultado pueden derioarse sanciones
administrativas quegrneran multas, o que deriven otro tipodeacciones mercantiles o civilese
incluso delitos que pueden aparejar sanciones penales; así mismo la ley en mención seiiJ1la la
obligación de publicar las notificaciones que contengan la resolucion cuando se desconoce el
domicilio de algunade laspartesen el Diario Oficialde la Federación.

En materia de sanciones establece penas administrativas a quienes infrinjan la Ley, y
la posibilidad de demandar los daños y perjuicios que se hubiesen oCllsionado al empresario o
productor, para lo cual la propia Leyseñala los requisitos de procedibilidad en cada caso yes el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el árgano jurisdiccional para conocer y resoloer
sobre al asuntosometidoa su jurisdicción; con independencia de que en tratándose de asuntos
del orden penal, con fundamento en las disposiciones de la Ley se dará intervención a la
autoridad correspondiente.

Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella,
seránsancionadas con multas hasta por veinte mil días de salario mínimo (sic), más multas
adicionales porquinientos días de salario mínimo porcada día que persista la infracción (sic),
clausura temporal, clausura definitiva e inclusive arresto administrativo (Art. 214)

Al respecto la Ley dela Propiedad Industrial refiere como sanciones administrativas las
siguientes:
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ARTíCULO 213.- Son infracciones administrativas;

1. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y
servicios que impiiqum crmrpetencia desleal y que se relacionen ron la materia que esta Ley
regula.

ll . Hacer aparecer como productos patentados a aquellos que no lo estén. Si la patente
ha caducado ofue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un añode lafecha de
caducidad o,en su caso, de lafecha en quehoyaquedadofirme la declaración de nulidad;

lIJ. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están
protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha
sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de
caducidad oen su caso, de lafecha en quehoyaquedadofirme la declaración correspondien te;

1V. U5Ilr una marca parecida engradode confusión a otraregistrada, para amparar
los mismoso similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en
grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón
social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén
relacionados ron establecimientos que opere71 con los productos o servicios protegidos por la
marca;

VI. Usar, dentro de la zonageográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de
la República, e7I el CIl50 pmJisto porel articulo105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico
o semejante e7I grado de confusién, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para
amparar un establecimiento industrial, comercial o deservicios del mismo o similargiro;

VII. U5Ilr como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a
quese reJiere el artículo 40. y lasfracciones VlJ, V1I1, IX, XlJ, XIlJ, XIV Y XV del articulo90
deesta Ley;

VlIJ. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión
como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona
fisica o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercializacion de bienes o
servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento,
manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades
para ello;

1X. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que
CQ1L<;en o induzcan al público a confusión, error o e71gaño, por hacer creer o suponer
infundadamente:
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a) La existencia de una relacién o asociacion entre un establecimiento y el de un
terceTo;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un
tercero;

c) Que se presten scroicios o se venden productos bajo autorización, licencias o
especificacionesde un tercero;

d} Que el producto de quese trate proviene de un territorio, región o localidad distinta
al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen
geográfico delproducto;

X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la
actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta
disposición, la comparacián de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de
informar al público, siempre que dicha comparacián no sea tendenciosa, falsa o exagerado en
los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

Xl. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de
modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva;

XJJ. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados poruna patenteo
por un registro de modelo de utilidado diseño industrial, a sabiendas de quefueronfabricados
oelaborados sin consentimiento del titular dela patenteo registro o sin la licencia respectiva;

XJIl. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin
la licencia respectiva;

XIV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la
utilización de procesos patentados, a sabiendas quefueron utilizadossin el consentimiento del
titularde lapatenteo dequien tuoiera una licencia de explotación;

XV. Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el
con.'°.entimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XVI. Usarun aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusián, sin
el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o
establecimientos iguaJes o similares a los que se aplique el aviso;
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:: VI!. U5!!r un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento
industrial, comercial o deseroicios delmismoo similar giro;

XVIlJ. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los quela marca se aplique;

XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que
se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin
consentimiento de su titular;

Xx. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca
registrada que hnyansidoalterados;

XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca
registrada, después de haberalterado, sustituido o suprimidoparcial o tolalmente ésta;

XXII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación deorigen;

XXIlJ. Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del
registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por
incorporaciónen un circuito integrado oen otraforma;

XXIV. Importar, vendero distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la
autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado en el queestéincorporado un esquema de trazado protegido, o

e) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de
trazado protegido reproducido ilícitamente, y

XXV. Las demásviolaciones a lasdisposiciones deesta Leyque no constituyan delitos.

Así mismo como resultado de las infracciones administrativas se hace efectiva una
sanciónentre lasque seencuentran lassiguientes:

ARTfcULO 214.- Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones
derivadas deella; serán sancionadas con:

I. Multa hastaporel importe deveinte mil díasdesalario mínimo general vigenteen el
Distrito Federal;
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l/. Multa adicional hasta por el importede quinientosdías de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal, por cada díaque persista la infracción;

llf. Clausura temporal hasta pornoventadías;

IV. Clausura definitiva

V. Arresto administrativo hastapor36 horas.

La investigación de las infracciones administrativas se realizará por el Instituto de
oficio o a petición de parteinteresada como lo refiere el artículo 215 de la ley en cita.

La Leyde la Propiedad Industrial aborda el procedimiento a llevarparala aplicación de
lassanciones mismo que a continuación se transcribe:

ARTÍCULO 216 .- En caso de que la naturaleza de la infracción administrativa rzo
amerite visita de inspección, el Instituto deberá correr traslado al presunto infractor, con los
elementosy pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un plazo de diez días
para quemanifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.

ARTíCULO 21 7.- Una vez concluido el plazo a que se refieren los artículos 209,
fracción IX y 216 de esta Ley, el Instituto con base en el acta de inspección leoantada, y en
caso de no haberse requerido por la naturaleza de la infracción, con loselementos que obren en
el expediente, y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado, dictará la
resolución que corresponda.

ARTÍCULO 218.- En los casos de reincidencia se duplicarán las multas impuestas
anteriormente, sin que su monto exceda del tripledel máximofijado en el artículo214 deesta
Ley, segúnel caso.

Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta Ley y demás disposiciones
derivadas de ella. cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas
dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la
infracción.

ARTíCULO 219.- Las clausuras podrán imponerse en la resolución que resuelva la
infracción además de la multa o sin que ésta se haya impuesto. Será procedente la clausura
definitiva cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces Y
dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción,
independientemente de que hubiere variado su domicilio.

ARTICULO 220.- Para la determinat;ión de Jas sanciones deberá tomarseen cuenta:
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l. El carácter intencional dela acdán u omisión constitutiva de la infracdán;

/l. Las condiciones económicas del infractor, y

/lI. Lagraoedad que la infracdán implique en relacion con el comercio de productos o
laprestación de servicios, así como el perjuicioocasionado a los directamente afectados.

ARTICULO 221.- Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposidones
deriuadas de ella, se impondrán además de la indemnizacion que corresponda por daños y
perjuicios a los afedados, en los términos de la legisladón común y sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo siguiente.

ARTICULO ZZ1.- Si del análisis del erpediente farmado am motivo de la
inoestigacién por infraccion administrativa el Instituto advierte la realizacion de hechos que
pudieran constituir alguno de los delitos previstos en esta Ley, así lo hará constar en la
resolución queemita.

b) La ley de la Propiedad Industrial permite la acción penal en los casos en que se
acredite uno o variosdelitos, los cuales pueden consistir en reincidiren las conductasprevistas
en las fracciones /l a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción
administrativa haya quedndo firme; se compruebe la falsificación, en forma dolosa y conel fin
de especulación comercial, de marcas protegidas; producir, almacenar, transportar, introducir
al país, distribuiro vender, objetos defalsificaciones de marcas protegidas por la Ley, asi como
prooeer de cualquier forma, materias primas o insumos para la produccion de objetos que
conlleven falsificaciones de marcas protegidas; otrodelito sería revelar a un tercero un secreto
industrial, que se conozca con motivo de su trabajo o desempeño de su rrofrsión, etc, sin
consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, obteniendo para si un lucro
indebido; se apoderase de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento, para usarlo o
revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico; y el uso de
informadón contenida en un secreto industrial. Losdelitos ya mencionados se perseguirán por
querella departeofendida.

Para el ejercicio de la accián penal, en los supuestosprevistosen lasfracciones 1y II del
artículo 223, se requerirá que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emita un
dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan;
independientemente delejercicio de la accián penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos
mencionados con anterioridad podrá demandar del o de los autores de los mismos, la
reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con molillo de diclws delitos, en los
términos previstos en el artículo 221 BIS de la ley.

Son competentes para conocer delos delitos ya referidos los tribunalesdela Federación,
así coma de los controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se
susciten. Cuando se afecten intereses particulares, podrán conocer a eleccián del actor, los
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tribunales del orden CUTTTÚn, sin perjuicio de lafacultad de losparticulares de someterse al
procedimiento de IlTbitTaje; la autoridad judicialpodrá adoptar las medidas previstasen la IrJ
yen los tratados internacionales delos queMéxico sea parte.

Así mismo para los casos en que el empresario persona moral o física, ejerza acciones
contrarias a la ley estos se clasificaran como delitos y traerán aparejadas dioersas sanciones
que incluso pueden ser delorden penal, como seaprecia de los siguientes articulos:

ARTiCULO 223.- Son delitos:

l. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de
esta Ley, unavez que la primera sanción administTativa impuesta poresta razónhayaquedado
firme;

[J. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas
porestaúy;

l/l. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma
dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas
protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias
primaso insumes destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas
protegidas porestaLey.

IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, quese conozca con motiuodesu trabajo,
puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios °en virtud del otorgamiento de
una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial,
habiendo sido preoenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio :
económicopara sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona queguarde
el secreto;

V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona
quelo guarde o de su usuarioautorizado, parausarlo o revelarlo a un tercero, conel propósito
de obtener un beneficio económico parasí o parael tercero o conel fin de causar un perjuicio a
lapersona que guaTde el secreto industrial o a su usuarioautorizado, y

VI. Usarla información contenida en un secreto industrial, que conozca pOT virtud de
su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relacián de negocios, sin consentimiento
de quien lo guardeo de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a
sabiendJIs que éste no contaba paTa ello con el consentimiento de la persona que guaTde el
secreto industrial o su usuarioautorizado, conel propósito de obtener un beneficio económico
o conel fin de causarun perjuicio a la persona queguarde el secreto industrial o su usuario
autorizado.
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Los delitos previstos en esteartículo se perseguirán porquerella departe ofimdida.

ARTÍCULO 223 8IS.- Se impondrá de dos a seis años de prisiún Y multa de cien a
diezmil días desalario mínimogeneral vigenteen el DistritoFederal, alque oenda a cualquier
consumidor final 1m vías o en lugares públicoe, 1m forma dolosa y con fin de especulacitm
comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas porestaLey. Si la oentase
realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo
dispuesto en losartículos 213 y 224 deesta Ley.

ART{CUI..O 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe
decien a diez mil días desalario mínimo general vigenteen el Distrito Federal, a quien cometa
alguno delosdelitos que se señalan en lasfracciones 1, IV, Vo VI delartículo 223 deestaLey.
En el caso de los delitos previstos en las fracciones JI o III del mismo artículo 223, se
impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario
mínimogeneral vigenteenel Distrito Federal.

ARTíCULO 225.- Para el ejercicio dela acciún penal, en lossupuestos previstosen las
fracciones 1y IJ del artículo 213, se requerirá 'lileel Instituto emita un dictamen técnico en el
quenose prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedizn.

ARTICULO 226.-lndependientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado
porcualquiera de losdelitos a que estaLeyse refierepodrá demandar del o de los autares de los
mismos, la reparaciún y el pago de losdaños y perjuicios sufridos conmotivo dedichos delitos,
en los términos previstos en el artículo 221 BlS de esta ley.

ART{CULO 227.- Son competentes los tribunales de la federaciún para conocer de los
delitos a quese refio» estecapítulo, así como de lascontroversiasmercantiles y civiles y de las
medidas precautorias que sesusciten conmotivo delaaplicación deestaLey.

Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas
a elecdún del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los
particulares desometerse al procedimiento dearbitraje.

ART{CULO 228.- En los procedimientos judiciales a quese refiere el articulo anterior,
la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en esta Ley y en los tratados
internacionales delosqueMéxico sea parte.l'}

Lo anterior se corrobora conla siguiente tesis queal respecto dice:

Séptima Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación;
Tomo: 72Tercera Parte; Página: 23 -
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CONVENIO DE PARIS PARA PROTECOON DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL. TIENE CATEGORIA DE LEY SUPREMA. Como el GJnvenio de París de
31 de octubre de 1958 para la protección de la propiedad industrial, fue aprobado por la
Gímara de Senadores, y seexpidió el decrefl> promulgatorio correspondiente (Diario Oficial de
la Federación de 31 de diciembre de 1962), debe estimarse que de conformidad conel artículo
133 de la Constitucion General de la Repúblia: tienecategoria deley suprema de la Unión, por
lo cual las autoridades competentes están obligadas a acatarlo y, por ID tanto, a proteger
legalmente, mediante su registro, !llsmaTcas deservicio.

Denuncia de contradicción de tesis. Varios 329/71. Tribunales Colegiados Primero y
Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de marzode 1973. Cinco ootos.
Ponente: Alberto liménez Castro. Secretaria: Gemma de la Llata VaIenzuela.'lo

REQUISITOS PARA EJERCER ACOONES aVILES Y PENALES

GJmo consecuencia del procedimiento administrativo, suelen surgir otro tipo de
acciones civiles y penales derivadas delaviolación de un derecho de propiedad industrial, para
que el titularde la marca de producto o servicio pueda tenerderecho deejercer alguna acción, o
medidas de las preoistas en el artículo 199 Bis de esta Ley, es necesario que el titular del
derecho compruebe fehacientemente haber aplicado a los productos, encases o embalajes de
productos amparados por un derecho de propiedad industrial lasindicaciones y leyendas a que
se refieren los artículos 26 y 131 de esta Ley, y que es un requisito indispensable como lo
menciona el:

ARTíCULO 229.- Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la
violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopcum de las medidas
previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, será necesario que el titular del derecho haya
aplicado a los productos, entrases o embalajes de productos amparados por un derecho de
propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren losartículos 26 y 131 deesta
Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimienfl> público que los
productos o servicios seencuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no
impliquen unaviolación a un derecho depropiedad industrial."

Loanterior se refuerza conla tesis queal respecto dice lo siguiente:

»séptima Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación;
Tomo: 20 Segunda Parte; Página: 39

SO)ro 1II5 1OO4. 11I~y TesisA~_ at.
BI} Iq Jr" P,~,"Justri4 Ob.cit. "..gs. 197
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MARCAS, DEUTO DE lMITAOON DE. El articulo 141 de la lLy de la Propiedad
lndustrinl ordena que los productos deberán /levaT la leyenda "maTca Tegistrada" y la
ubicacián de la fábrica o establecimiento, advirtiendo que "... La omisión deestosrequisitos no
afrd((Tá la validezde la marca, pero privará al propietario de las acciones civiles!I penales que
concede el título octavo de esta ley". Lo prescrito en el dispositivo que se comenta debe
entenderse no como una limitación al ejercicio de la acción penal, sino simplemente como el
establecimiento de una condición de punibilidad. En este orden de ideas, resulta oboio queel
ejercicio de la accián penal no se deja a la voluntad del particular, sino que continúa
controlada porel Ministerio Público, en cuantotitular deella, debiéndola ejercitar una vez que
se encuentren satisfechas las condiciones de punibilidJui dentro de las que aparecen los
requisitos apuntados.

Amparodirecto 1128(70. Eugenio López Rodea. 17 de agosto de 1970. Unanimidad de
cuatro votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. Secretario:Arturo Delgado PimentelP

El juicio civil se encuentra contemplado en el artículo 1910del Código Civil Federal,
de aplicacián supletoria en materia mercantil, aun cuando es autónomo e independiente del
procedimiento administrativo, la responsabilidad civil por daños y perjuicios, producto de
hechos ilícitos, presupone como condición necesaria para la procedencia de la acción, la
existencia y acreditamiento del hecho ilícito respectivo, tal pronunciamiento de ilicitud se
encuentra reservado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dada la interpretación de
los artículos 10., 60., fracciones lll, IV Y V, 87, 213, fracción XXV, 221, 221 bis y 227 de la
lLy de la Propiedad Industrial; por lo que, la accián civil de daños y perjuicios es
improcedente, entre tanto no exista acreditado en actuaciones la ilicitud del hecho, mediante el
pronunciamiento firme por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el
sentido de queexistió la violacián a la ley de la materia porpartede losdemandados. condición
para laprocedencia de la accián civil dedañosy perjuicios intentada. .

Las acciones civiles quese ejerciten en materia de derechos deautor y derechos conexos
sefundarán, tramitarán y resolveTán conforme a lo establecido en esta ley, siendo supletorio el
Oídigo Federal de Procedimiento Civiles, ante Tribunales Federales (art. 213 Ley Federal de
Derechos deAutor segundo párrafo)B3

En todo juicio en que se impugne una constancia, anotación o inscripción en el
registro, será parte el instituto, y solopodrán conocer deél los Tribunales Federales.84

En los casos a quese refiere al artículo 213 debe acudirsea los Tribunales Federales en
Materia Administrativa, aunqueen lapráctica se recurre muy poco a ellos, puesen la mayoría

82) CDbd2G(H. Jurispr1ldntcMy T~A.~ 0fI0. cit,

IJ) UykJn.J. M.llm'daosM AIrlor. Oh. cit . pwg.51

84) útrlo5 vw.-wp~ ()lo , cit. pág_60.
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de los casos las parles prefieren optar por el camino conciliatorio, por ser mas rápido y
ecemDmico.

Para refoTZllr lo anterioralefecto se transcribe la siguiente tesis jurisprudencial:

Tipode Documento: Tesis Aislada

NUCJe1Ia época; Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
aVIL DEL PRIMER aRCUlTO; Fuente: Semanario Judicial de la Federacián y su Gaceta;
Tomo: XVII, Man.o de 2003; Pagina: 1680

ACCiÓN DE RESPONSABILIDAD aVIL POR DAÑOS Y PERJUlaOS.
VIOLAOÓN AL DERECHO DE USO EXa.USIVO DE MARCAS. ES CONDIOÓN
PARA SU PROCEDENaA EL PRONUNaAMIENTO FIRME DE ¡LlaTUD POR
PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(PROCEDIMIENTO MERCANTIL) .

La acciétt civil de daños y perjuicios es improcedente, entre tanto no exista acreditado
en actuaciones la ilicitud del hecho, mediante el pronunciamientofirme por parle del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de que existió la violación a la ley de la
materia por parte de los demandados, cuando en tal violacián se fundó la acción de daños y
perjuicios intentada. Lo anteriores así, porque el pronunciamientoadministrativo citado es el
único medio probatorio idóneo para acreditar tal hecho ilícito, dado que si bien es cierto la
naturaleza de los procedimientos civil y administratioo es diferente, y el juicio civil es
autónomo e independiente del procedimiento administrativo respectivo, también lo es que de
acuerdo al contenido del artículo 1910 del Código Civil Federal, de aplicacián supletoria en
materia mercantil, la responsabilidad civil por dañosy perjuicios, producto de hechos ilicitos,
presupone como condicion necesaria para la procedencia de la accián, la existencia y
acreditamiento del hecJw ilícitoTespecfiuo, por lo quesi éste se hiro consistir en una violacián
directa del derecho de uso exclusioo de una marca, derivado necesariamente de la Ley de la
Propiedad Industrial, sin queel mismo tenga tutela en la legislacián común, el Juez Civil no
puede determinar la ilicitud de tal hecho en aplicacián de ese cuerpo normativo de naturaleza
administrativa, dado que de la interprelllcián sistemática de los artículos ]o., 60., fracciones
IlI, IV Y V, 87, 213, fraccién XXV, 221. 221 bis y 227 de la Ley de la Propiedad Industrial, se
advierte que tal pronunciamiento de ilicitud se encuentra reservado al Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial y, en consecuencia, el acreditamiento de la resolucitm administrafiua
firme respecfiua es una condicián necesaria, esencial paTa la pTocedencia de la accián civil de
daños y perjuicios intentada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA aVIL DEL PRIMER
aRCUlTO.
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Amparo directo 11907;2002. Grupo victoria. S.A. de C.V. 5 de diciembre de 2002.
Ummimidad de votos. Ponente: Daniel Patiño Pereznegrón. Secretario: Mario Geranio
Avante Juárez.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 31/2003,
pendiente deresolver en la Primera Sala. 1J5

DERECHOINTERNAaONAL DE LAS MARCAS

El puntodevista publicitario seorienta a visualizar la marca porsu significado o uso,
a su juiciolosabogados lo perciben porsu apariencia. El derecho, seocupa de laexteriorización
de las conductas y sus consecuencias, así como de las intenciones que llevaron a adoptar
ciertas conductas. La evolución de las marcas que se c:onvierlen en globales, Meen primero
como locales o regionales y por el posicionamiento del mercado, por el deseo, intención y
esfuerzo adquirieron ese nivel; juridicamente casi todas ellas se encuentran en el ámbito de
protección de marcas notoriamente conocidas a nitel internacional, cuyo régimen juridico se
encuentra reconocido desde 1983 con la promulgación del Convenio de Pari» para la
Protección dela propiedad Industrial, siendo el punto de partida el artículo 6-Bisdel Convenio
de París. En este contexto internacional se estableció el marco jurídico, con la existencia de
diversos tratados internacionales encabezados por TRIP"S (A DPICAspectosde los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Cmnercio) y los de Libre Comercio, que tienen un

capítulo como denominador común el de propiedad intelectual. Especificamente se han
ocupado de lasmarcas desde su creación y protección ro los distintos paises.t"

Como ya se refirió anteriormente el Convenio de París tiene entre sus propósitos la
protección infenulciona1 de la Propiedad Industrial, obligando a los países miembros en
términos de su clausulado, ejerciendo con ello un control de equidad, evitando también que
entre sus agremiados pudiera haber competencia desleal de no existir reglas; para reforzar lo
dicho a continuación se transcribe la siguiente tesis:

Octava Época; instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERlA
ADMIN1STRIlT1VA DEL PRIMER ORCUlTO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: X, Agostode 1992; Página: 583

MARCAS. LEY DE INVENCiONES Y MARCAS. COMPETENCiA DESLEAL.
QUE DEBE ENTENDERSE POR. El artículo 210, inciso b, fracción X, de la Ley de de
lnvenciDnes y Marcas, dispone: "Son infracciones administrativas: a)... b) La realización de
actos relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y
costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquecompetencia desleal. De manera

6S)CDIUSlOOf "r~Jnu::MsyTt'!Iisl\i5LJJ~Ob. ól .

16' 1tnJr;h Prame. fisuJ 16horw1, l~"-~ Ob. al. plg. BJJ
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enunciatioa se consideran infracciones administrativas las siguientes: 1. Intentar o lograr
el propósito de desacreditar los productos, los seroicios o el establecimiento de otro". Por su
parte el Conoenio de Paris para la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio
de 1967Ypublicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976, al referirse a la
competencia desleal en su articulo 10 bis establece textualmente lo siguiente: "Lospaíses de la
unión están obligados a asegurar a los 1Ulcionales de los países de la unión U1Ul protección
eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de
competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular
deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividJul industrial o comercial de un
competidor: 2. Las aseoeraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. Las
indicaciones o aseoeraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al
público a error sobre la 1Ulturaleza, el modo de fabricación, de las características, la aptitud en
el empleo la cantidad de los productos".

Ahora bien, para que un comerciante o fabricante incurra en actos de competencia
desleal es suficiente que sustraiga la atención de la clientela de un competidor en su beneficio,
no haciendo uso de sus propias fuerzas, recursos o inoentioas, sino realizando actos de
imitación respecto de las características predomi1Ulntes de su rompetidor. Consecuentemente,
si una sociedad pretende basar el éxito de su producto, si no exclusivamente, sí de manera
primordial y destacada, en el hecho o circunstancia de sustraer en su provecho la clientela
ajena, sin empeñar a cambio sus propios recursos, imxntioas o su propia fuerza económica
incurre en a>mpetencia desleal, porque con su conducta lleva la intención de sustraer la
clientela del fabricante o comerciante competidor, alTayéndola para sí mismo, recibiendo
indebidamente los beneficios de quedisfrutasu rival.

CUARTO TRIBUNAL COLEG1ADO EN MATERIA ADM1N1STRATlVA DEL
PRIMER ORCUlTO

Amparo en revisión 244j92. Panam de México, S. A. de e V. 9 de abril de 1992.
Unonimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: José Luis Fuentes
Reyes.'7

Antes de adentramos en el temade algunosde los convenios y tratados internacionales
es necesario hacer un pequeño resumen de lo quees el concepto de gtobalizacíán (el término
globalizaci6n es una descripción del proceso de integración internacional de las actioidades y
estrategias econ6micas de los paises), el estatuto que viene a sentar las reglas del comercio a
fines del siglo pasado y principios del presente, lo constituyeel AcuerdoGeneral sobre Tarifas
y Comercio (CATI), Yel surgimiento de la Organización Mundial de Comercio (aMe). El
(CATI) tiene como propósito actuarcomo conjunto de normas conoenidas multilateralmente,
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que rigen el comportamiento comercial de losgobiernos y que son esencialmente las reglas
de tráfico del comercio; también funciona comofoTO de las negociacicmes comerciales, permite
que el entorno comercial se liberalice, surge la apertura de los mercados nacionales, y como
tribunal internacional, en el que los gobiernos puedan resolver sus diferencias con otros
miembros del (CA11).

En los trabajos preparatorios de La Haya, y un grupo de 23 países que ya habían
firmado en Ginebra el AcuerdoGeneral de Aranceíes y Comercio, que entraría en vigencia el
1° de enero de 1948. Para estas fechas la Organización Internacional de Comercio (OIC), la
cualhabía sidoaprobada en nooiembre de 1947 en LaHabana, NO Tuvo el éxito esperado, por
lo que decidieron emplearlo como instrumento supletorio, que posteriormente asumió sus
propias características. Ante el fracaso de la OIC, el GAlT asumió las [unciones de un
verdadero organismo internacional, las cuales se suponía, serian tareas de la Ole.

A lo largo de la historia del GAIT, se han llevado a cabo ocho rondas de negociacicmes
multilaterales como son: 1) 1947, en Ginebra; 2) 1949, Annely; 3) 1950-1951, Torquav; 4)
1956, Ginebra; 5) 1960-1962, Ginebra, Ronda Dillon, a esta Ronda y las subsecuentes, se les
identificaron bajo diferentes nombres; 6) 1964- 1967, Ginebra, Randa Kennedy; 7) 1973
1979 Ginebra, Ronda Tokio; 8) 1986- 1994, Ginebra, Ronda Uruguay, se hizo necesaria ante
la insuficiencia del CATI; en la década de los 80" para enfrentarlas exigencias del mercado
que habían sufrido una fuerte transformación. Se iniciaba un proceso de globalización de la
economía, fluían las irrveTSÍcmes internacionales y este tipo de comercio no estaba sujeto a las
reglas delCAIT. Entrelos temas que se consideraron al momento deconvocar aesta Ronda de
Uruguayse incluyeron:

1.- La actualización del acuerdo original del CAIT de 1947, para ajustarlo de acuerdo
con las transfimnacicmes de laeccmomía, lasfinanzas y losintercambios comerciales.

2.- La revisión de los acuerdos alcanzados en Tokio en 1979, sobre trabas e
impedimentos dioersos al comercio.

3.- La incorporación de los servicios y la propiedad intelectual a la normatioidad del
CAIT.

4.- El perfeccionamiento de los mecanismos institucionales corporizados en el CA IT.

Esta ronda íntrodujo temas novedosos y trajo como consecuencia un II11CVQ estatuto
que marcó la conclusión de la ronda iniciada en 1886 Y terminada en 1994 con la aprobad án
del Acuerdo de Marrakech. Se cuestionó la inclusión de un tema como lo es la propiedad
intelectual, no propio del comercio de bienes, osi como en los capítulos de los tratados de Libre
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Comercio que se han celebrado bilateralmente, todos ellos tienen CQ11/0 denominador
común,un capitulo correspondiente a la propiedad intelectual. 88

En Jonna implícita de estos acuerdos y Tratados intemacionales en los que México es
parle se debe acatar de conformidad entre los gobiernos firmantes, la obligación de hacer
modificaciones o adecuaciones a sus legislaturas en lo referente a la marca industrial. de
comercio o de servicio, dándose con el/o par un hecho el respeto recíproco entre los paises
miembros para el respeto de las marcas y la negativa a los signos. emblemas nacionales.
colores, dibujos, formas, etc; que se consideren como no registrables por lo que cada una de
el/as implica.

TRATADO LEY SOBRE MARCAS COMEROALE5

El articulo 6° Bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y
demás tratados internacionales TRIP'S y de libre comercio que tienen como denominador
común un capítulo de propiedad intelectual ocupándose de las marcas desde el punto de vista
de su creación y protección en distintos países, en un esfuerzo de armoni:zación entre los
miembros firmantes; ello no implica de ninguna manera un proceso de centmlizaci án de
sistemas de registro de las marcas, lo anterior canel fin de quelos propietarios de las marcas
no se lJean afectados por el sistema de clasificación múltiple, ya que el tratado de referencia
permite dividir las solicitudes en una o más clases si la solicitud inicial tiene dificultades a
consecuencia delas resoluciones oficiales u oposiciones en otrasclases.

En cuanto a la clasificación de los productos o servicios se deben especificar los
productos con el fin de obtener mayorprecisión, parala utilización de los criterios del sistema
internacional declasificación, queen algunos casos son solo para efectos administrativos, pero
que en otros paises adquieren gran importancia.

En relación a los poderes legales. se deberá aceptar un poder general para todas las
solicitudes y registros actuales y futuros, así como para diversos tramites en las oficinas de
marcas. Documento que debe presentarse dentrode un plazo limite respecto a la solicitud, sin
que implique que no se tenga por reconocida lafechn depresentación. Para la simplificación de
trámites los países miembros no exigirán la legalización de poderes, constancias o fe notarial,
autentificación u otra certificación, salvoen los casos de un registro, y para preoenir fraudes.
Laoficina demarcas podrárequerir lapresentación depruebas y demás documentos cuando se
tenga duda en cuantoa la l7CTacidad de algún elemento contenido en la solicitud. Lavigencia
de los registros, el tratado los otorga por 10 años e incluye prohibiciones a las oficinas de las
marcas, para vollJer a estudiarla registrabilidad de la marca ya protegida, o quesepungacomo
condición pruebas de uso para la procedencia de la renovación, debiéndose requerir sólo la
presentación de la solicitudderenovación conel númeroderegistro. 89

ui--Ax.l """"'" UloI................ o•."'- p6o. Jl.<I

89) {ftf &cm. ptig. B13
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Después del análisis acerca de la protecdán legal que se da a las marcas en ~l derecho
internllciOlUl1 contenido en los diversos Tratados y Convenios, que siroen de marco jurídico y
protección a la propiedad industrial a nivel internacional, se hace hincapié en que en los
Tratados y Convenios en los queMéxico es parle, existe un apartado especial en su legislación
en este caso en cuestión de las marcas, adaptándose a los comxniosy respetando los conceptos
de mDrcas; así comoel registTo o no registTo de las mismas, par las razones que se aducen en
los diversos artículos ya sea porser idénticos o similares, porcontener emblemas oficiales o de
algún pais, etc; tal y como se encuentra contenido en el artículo 90 y 91 de la Ley de la
Propiedad Industrial que es el tema deeste trabajo, sobre todo paraevitar contradecirse con
algún tTatado o dar oportunidad a tTansgredir algún derecho del titular deuna marca.

Para ejemplificar la protección legal que adquieren las marcas internacionales en
nuestralegislación; así como la protección quese brinda a los nacionales en razón del registro
que hacen desus marcas, mismasque seencuentran implícitasen losproductos y servicios que
ofrecen, a continuación se tTanscribirán algunos de los preceptos que protegen tales derechos y
obligaciones e inclusoalgunos articulos hacen referencia de algún modoa los convenios de los
cuales se derivan.

El Reglamento de la T..q de la Propiedad Industrial en sus artículos 59 y 62
textualmente refieren:

ART(CUlO 59.- la clasificación de productos y servicios a que serefiere el articulo 93
de la Ley será la Gasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas vigente, establecida en virtud delArreglo de Niza.

El Instituto publicará en la Gaceta las clases deproductos y servicios comprendidos en
la clasificación vigente, así como la lista alfabética de los mismos, conindicación de la clase en
la que esté comprendido cada producto o servicio.

ARTÍCULO 62.- Para los efectos del articulo 130 de la ley, entre otros casos, se
entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella
distinguehansidopuestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el pais
bajo eso marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el
comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a
productos destinados a laexportación.~

La Leyde la Propiedad Industrial en su articulo 93, textualmente refiere:

ARTiCULO 93.- Las marcas se registrarán 1!71 relación con productos o servicios
determinados según la clasificación que establezca el reglamento deesta ley.
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Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será
Tesuelta en definitiva por e/Instituto." '11

Asimismoel mencionado instrumento establece que los productos o servicios incluidos
en la lista alfabética de la clasificación se considerarán especies y se entenderá que los
productos y servicios ordenados en su respectioa clase no agotan la solicitud de la materia, la
c:un1 a su vez también esta adeOlada a !Tatados en los que México es parte y regula los
registros de las marcas como se desprende de los articulos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad
Industrial quealefecto se transcriben:

ARTiCULO 117.- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los
plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses
siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de
presentación de lasolicitud en quelofue primero.

ARTICULO 118.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se
deberán satisfacer lossiguientes requisitos:

l. Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen
y lafecha depresentación de la solicituden esepaís;

lJ. Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o seroicios
adicionales de los contemplados en la presentadJl en el extranjero, en cuyo caso la prioridad
seráreconocida sólo a los presentados en el país de origen;

lll. Que dentro de los tres mesessiguientesa la presentación de la solicitud se cumplan
los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, esta Leyy su reglamento, y

IV. (Se deroga).

4.03 PROCEDIMIENTO DE NULIDAD

El procedimiento de nulidad se iniciara con una solicitud, presentada ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, este a su vez podrá iniciar el procedimiento de
declaración administrativa de oficio, el cual para su admisión debe cubrir ciertos requisitos
como lo son; nombre del solicitante y, en su caso, de su Tepresentante;. domicilio paTa oíT y
recibir notificaciones; nombre y domicilio de la contraparte o de su representante; descripción
de los hechos motivo de la solicitud detallándolo en términos claros y precisos; y los
fundamentos dederecha, o a petición de quien tengainterésjurídicoy funde su pretensión.
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Con la solicitud de declaración administratioa deberán presentarse, en originales o
copiJls debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y
ofrecerse las pruebas correspondientes excepto la testimonial y confesional, salvo que el
testimonio o la confesión estén contenidas en documento, así mismo se otorgará valor
probatorio a las facturas e inocntarioselaborados por el titular o su licenciatario; si se ofrece
como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, el solicitante deberá
precisar el expediente en el cual se encuentra y en su caso solicitar copia certificada o el cotejo
de la copia simple que se exhiba;pero si la solicitud no cumplierecon los requisitosanteriores
el Instituto le requerirá, por una solavez, para que subsane la omisión o haga las aclaraciones
que correspondan, concediendo un plazo de ocho días,en caso de incumplimiento se desechará
la solicitud.

Otra manera de desechar la solicitud de nulidad se da porla falta de documento que
acredite la personalidad del solicitanteo cuandoel registro, patente,autorización o publicación
queseabase de la acción, no se encuentrevigente.

Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y
cancelación, el Instituto la notificar áal titular afectado, concediéndole un plazo de un mes
paraque manifieste porescritolo que a su derecho convenga, Utla vez cumplido con lo anterior
el instituto entrara al estudio y fundamentación de los hechos motivo de la solicitud, y
verificara el derecho que pueda constituir violación de los derechos que protege la Ley de la
materia.

En los procedimientos de declaración administratiua, el Instituto podrá valerse de los
medios de prueba que estime necesarios ocurriendo aquí tres situaciones que se pueden dar
antes de una resolución por partedel instituto;

ai Cuando el titular afectado o el presunto infractor presentan las pruebas a las que
tienen acceso y queson basede sus pretensiones;

b) Cuando el titular o contrario hayan indicadoalguna prueba para la sustentación de
sus pretensiones y esta esté bajoel control de la contraria, el Instituto podrá ordenar a ésta la
presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la
protección deinformacionconfidencial, y

c) Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a las pruebas
requeridas 1) no prl>poTcionen pruebas pertinentes bajo su control en el plazo ordenado , u
obstaculicen el procedimiento.

El Instituto podrádictar resoluciones preliminaree y definitivas. de naturaleza positiua
o negatiua, con baseen las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por
quien resulte afectado desf=ablemente con la denegación de acceso a las pruebas, a
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condición de quese conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los
argumentos y las pruebas prese7ltlUÚL5.

Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa. la
notificación al titular afedado o, en su caso, al presunto infractor se hará en el domicilio
señalado en el expediente quecorresponda y de haberlo variado sin daraviso al Instituto, por
publicación en los términos del articulo 194 de la ley de PropielÚld lmIustrial, que ordena que
la notificación se hará a costa de quienintente la acción por medio de publicación en el Diario
Oficial y en un periódico de los de mayorcirculación de la República, por una sola vez. En la
publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se
señJJlará un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho
convenga.

A continuación se transcriben los articulos de la l.ey de Propiedad Industrial. que
tienen que ver con el procedimiento de nulidnd.

ARTiCULO 187.- Las solicitudes dedeclaración administrativa denulidad, caducilÚld,
cancelación e infracción administrativa que establece esta l.ey, se sustanciarán y resolverán
con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta l.ey prevé,
siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos
Civiles.

ARTíCULO 188.- El lnstituto podrá iniciar el procedimiento de declaración
administrativa deoficio o a petición dequien tenga interésjurídicoyfunde su pretensión.

ARTiCULO 189.- La solicitud dedeclaración administrativa que seinterponga deberá
contener lossiguientes requisitos:

1. Nombre delsolicitante y, en 511 case, desu representante;

lJ. Domicilio para oíry recibir notificaciones;

111. Nombre y domicilio dela contraparte o desu representante;

IV. Elobjeto de lasolicitud, detallándolo en términos claros y precisos;

V. Ladescripción de loshechos, y

VI. Losfundamentos dederecho.

ARTICULO 190.- Con la solicitudde declaración administrativa deberán presentarse,
en originales o copias debidnmente cenificadas, los documentos y constancias en quesefunde
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la accién y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten
posteriormente, no serán admitidllS salvo que fueren supervenientes.

Cuando se ofrezca como prueba algún documento que01Tre en losarchioos del Instituto,
bastará queel solicitanteprecise el expediente m el mal se encuentray solicitela expedicián de
la copia certificada correspondiente o,en su caso, el cotejo de la copia simple quese exhiba.

ARTiCULO 19J.- Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el
articuio189 deesta Ley, e/Instituto le requerirá, por una sola vez, subsanela omisum en que
incurrio o haga las aclaraciones que correspondan, para tal efecto se le concederá un plazo de
ocho días, y de no cumplirseel requerimiento en el plazootorgado se desechará lasolicitud.

También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la
personalidnd o cuandoel registro, patente, autorizacián o publicadón que sea base dela acción,
no seencuentre vigente.

ARTtCUl.o 192.- En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán
toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la
conjésión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al
derecho.

Sin periuicio de lo dispuesto en e/ párrafo anterior, para los efectos de esta Ley, se
otorgará valorprobatorio a lasfacturasexpedidas y a los inventarioselaborados parel titular o
su licenciatario.

ARTtCUl.O 192 BIS.- Para la comprobación de hec1ws que puedan constituir
violadón de alguno o algunos de los derechos queprotege esta Ley,o en los procedimientos de
dederacién administrativa, el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime
necesarios.

Cuando el titular ajéctado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas
suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan
indicado alguna prueba pertinentepara la sustentación de dichas pretensiones queesté bajoel
control de la contraria, el Institulo podrá ordenar a ésta la presenladón de dicha prueba, con
apego, en su caso, a lascondiciones que garanticen la protecdón de información confidencial.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a pruebas o no
proporcionen pruebas pertinentes bajo SIl control m un plazo razonable, u obstaculicen de
manera significativa el procedimiento, el Instituto podrá dictar resoluciones preliminares y
dejinitroas, denaturaleza positivao negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo
losargumentos presentados porquien resulte afectado desfavorablemente con la denegadón de
acceso a las pruebas, a condicián de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser
oídos respecto de losargumentosy laspruebas presentadas.
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ARTIcULO 193.- Admitida la solicitud de declllTación administratioa de nulidad,
caducidad y cancelación, el Instituto la notifiCJlrá al titularafectado, concediéndole un plazo de
un mes para que manifieste porescrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de
declaracién administratioa de infracción se estaráa lo dispuesto en los artículos 209fracción
IX y 216 de esta Ley. La notificadén se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la
declaración administrativa.

ARTICULO 194.- Cuando no haya sido posible la notificación a que se refiere el
artículo anterior porcambio dedomicilio, tantoen el señalado porel solicitante como en el que
obre en el expediente quecorresponda, y se desconozca el nuevo, la notificad án se hará a costa
de quien intente la acción por medio de publicllción en el Diario Oficilll Y en un periódico de
losde mayor circulación dela República, poruna sola vez. En la publicadán se dará a conocer
un extracto delasolicituddedeclaracián administratioa y seseñalará un plazodeun mespara
que el titularafectado manifieste lo que asu derecho cormenga.

ARTICULO 196.- Cuando el Instituto iniciede oficio el procedimiento de declaración
administrativa, la notifiCJlción al titularafectado o,en su CJlSO, al presunto infractor se hará en
el domicilio señalado en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aoiso al
Instituto, porpublicaaon en los términos delartículo 194 deesta Ley. 91

a) CAUSAS DE NUUDAD:

El registro de una merca será nulo cuando se haya otorgado en contravención de las
disposiciones de la ley de la Propiedad lndustrial o la Ley la que hubiese estado vigente en su
registro; que la marca sea idéntica o semejante, en grado de confusión. a otrausada en el país o
en el extranjero con anterioridad, o que se aplique a los mismos o similares productos o
servicios; que en la solicitud sehubieran asentado datos falsos; que se hayaotorgado por error,
diferencia de apreciación existiendo otro registro que se hubiere considerado erróneamente
invadido o por tratarse de una marca igual o semejante apliCJlble a seruicios o productos
iguales o similares; y queel representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre deésta u otrasimilaren
grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marCJI extranjera, pues se
estaria anteun registro obtenido de mala fe; tal como lo previene el artículo 151de la Leydela
Propiedad Industrial quealefecto se transcribe:

ARTICULO 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

l. Se haya otorgado en contraoencién de las disposiciones de esta Ley o la que
hubiese estado vigenteen laépoCJl de su registro.
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Noobstante lo dispuesto rn esta fracción, laacción de nulidadno podrá fundarse en la
impugnación delarepresentación legal de solicitante del registro de lamarca;

l/. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión. a otra quehayasidousada
en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitudde la
marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que,
quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca
ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su
caso, delafecha deprimeruso declarado porel quela registró;

IIl. Elregistro se hubiera otorgado conbase en datos falsos contenidos en su solicitud;

1V. Sehayaotorgado porerror, inadvertencia, o diferencia deapreciación, existiendo en
vigor otro que se consú1ere im>adido, por tratarse de una marca que sea igualo semejante en
grado deconfusión y quese aplique aservicios o productos iguales osimilares; y

V. El agente, el representante. el usuario o el distribuidor del titular de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre deésta u otrasimilaren
grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este
CJl..<;() el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad quese deriven del presente articulo podrán ejercitarse dentro
de un plazo de cinco años, contado a partir de lafrcha en quesurta sus efectos la publicación
del registro en la Caceta, excepto las relativas a lasfracciones I y V quepodrán ejercitarse en
cualquier tiempo y a lafracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tresaños.

ART[CUl.O 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

l. Cuando no se renueve en los términos deesta Ley. y

ll. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos
inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que
existacausa justificada ajuiciodelInstituto.

ARTICULO 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha
provocado o tolerado quese transfonne en una denominación genérica quecorresponda a uno o
varios de los productos o servicios para los cuales se registró. de tal modo que. en los medios
comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter
distintivo, como medio dedistinguirel producto o servicio a queseaplique.

ARTíCULO 154.- El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en
cualquier tiempo, la amcelaciim desu registro. El Instituto podrá requerir la ratífiC/lción de la
firma delasolicitud, en loscasos queestablezca el reglamento deestaLey.
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ARTICULO 155.- La declaración de nulidad, caducidad o amcelacion del registro de
una marca, se luirá administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del
Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. Lacaducidad a la quese
refiere lafracción 1delartículo 152 deesta Ley, no requerirá dedeclaración administratiua por
parte de la Secretaria.

b) PLAZOS PARA PROMOVER LA NUUDAD.

Elplazoen el que sepuede promover este recurso denulidad, es:

ARTICULO 151.- .......•..

V.- (Segundo Pá"afoJ Las acciones de nulidad que se deriven del presente
artículo podrán ejercitarse dentro de un plazodecinco años, contado a partirde lafecha en que
surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a lasfracciones l
y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a lafracción II que podrá ejercitarse dentro
delplazo de tresaños.9.1
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CAPiTULO QUINTO
CRITERIOS JURISPRUDENOALES

5.0.1.- /URlSPRUDENOAS RELATIVAS AL ARTICULO 90 DE LA LEY DE LA
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CAPITULO S

CRITERIOS /URISPRUDENOALES

5.0.1¡URlSPRUDENOAS RELATIVAS AL ARTicULO 90 DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Después del breve análisis a cada fracción del artículo 90 planteado en el capitulo
cuariD de esta tesis, en relación a los diferentes criterios que se rncuentran inscritos en las
fracciones en cita, y que sirven para negar el registro de una marca, que se solicite ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se hace importante apoyar dicho análisis
personal, con los criterios emitidos y sustentados por nuestros TRIBUNALES
COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER ORCUlTO, para lo
cual se citara textualmente una jurisprudencia o tesis que tenga relación con cada una de las
fracciones del mencionado artículo.

a) ARTÍCULO 90

No serán registrables como marca:

l. Las denominaciones, figuras oformas tridimensionales animadas o cambiantes, que
seexpresan de manera dinámica, aún cuandoseanvisibles;

U N Nooena Epoca, Instancia: NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER ORCWTO, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo: XlV, Diciembre de 2001, Tesis: I.90.A.18A Página: 1759

MARCAS. NO PROCEDE EL REGISTRO DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES
SI SON DESCRIPTIVAS DEL PRODUCTO. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo90, fracción 1V, de la Ley de la Propiedad Industrial, no son registrables comomarcas
las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus
características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, por lo
que si la figura tridimensional que se pretende registrar es descriptiva del producto que se
desea registrar, se ubica en el supuesto cuya prohibición contempla el numeral en cita. No
obstaa lo anterior, el hecho de quese manifieste tener registrada como marca la mismaforma
tridimensional en otro país, pretendiendo la aplicación del punto 1, inciso A, del artículo 6
quinquies, delConveniode París para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976, en virtud de que dicha disposición
únicamenteresulta aplicable cuandoproceda el registro definitivo y no en un trámite distinto
comoen el caso de que sóloseeftctuó el examen denavedad correspondiente.
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NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER ORCUlTO.

Amparo en revisión 3349/2000. Square D Company. 25 deenero de 2001. Unanimidad
de votDs. Ponente: María 5imona Ramos Rlroafcaba. Secretario: Ángel Corona Ortiz "".

11. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o seroidos que pretenden
ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las
prácticas comerciales, se hayan convertido en la designadón usual o genérica de los mismos;

"" Quinta Epoca; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario [udicial de la
Federación; Tomo: CXX; Página: 96

MARCA, REGISTRO DE. De acuerdo con el articulo 105, fracdón 1, de la Ley
Propiedad Industrial, no son admisibles a registro, como marca, los nombrespropios técnicos o
vulgares de los productos o denominaciones genéricas ni sus traducciones, por lo que,
tTatándose de un articulo registrado en contrtlOC7ldón de lo dispuesto por el precepto arriba
citado, es procedente la declaraci ón de nulidad del registro aludido, en cumplimiento de lo
previstoporlafraccián 1, del articulo200 de la propia Ley de Propiedad Industrial.

Amparo administrativo en revisión 2908/53. Canaoati F. lorge S. 5 de abril de 1954.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Octavío Mendoza
González?".

lll. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de
uso común y aquellas qlle carezcan de originalidad que las distinga [ácilmenie, así como la
fimna usual y corriente de los productos o la impuesta porsu naturalezao fundón industrial;

"" Séptima Época; lnstanda: SEGUNDO TRlBUNAl COlEGlADO EN MATERIA
ADMIN1STRA71VA DEL PRIMER GRCUlTO; Fuente: Semanario [udicial de la
Federacién; Tomo: 76Sexta Parte; Página: 49

MARCAS QUE SE CONSTITUYEN POR EL REGISTRO DE UN ENVASE. Si el
registro se hace por marca (sin denominación) de un envase distintivo en sus caracteres
especiales y las reseroas se constriñen al uso de dicho envase, el tercero que utilice un
receptáculo exactamenteigual al ya registrado, infringe el derecho de uso del registro marcario
establecido porel articulo96 de la Ley de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER ORCUlTO.
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Amparo en reoision 42/75. Uhu Werk H.U.M. Fischer. 9 de ami de 1975.
Unanimidad de votos. Ponente: Jwm Gómez Díaz. SecretllTÚ1: Muria Soledad Henuindez de
Mosqueda MN.

IV. LAs denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el
conjunto de 5US características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de
protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o
indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición,
destino, valor, lugarde origen de losproductos o laépoca de producción;

MN Nooena Epoca; Instancia: NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER GRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y 5U Gaceta; Tomo: XIV, Diciembre de 2001; Tesis: I.90.A.18A; Página: 1759.

MARCAS. NO PROCEDE EL REGISTRO DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES
SI SON DESCRIPTIVAS DEL PRODUCTO. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90,fracción IV, de la Leyde la Propiedad Industrial, no son registrables como marcas
las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de 5US

caracteristiCIIS, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, por lo
que si la figura tridimensional que se pretende registrar es descriptiva del producto que se
desea registrar, se ubica en el supuesto cuya prohibición contempla el numeral en cita. No
obsta a lo anterior, el hecho de que se manifieste tenerregistrada como marca la mismaforma
tridimensional en otro país, pretendiendo la aplicación del punto 1, inciso A, del artículo 6
quinquies, del Convenio de París para la Protección dela Propiedad Industrial, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976, en virtud de que dicha disposición
únicamente resulta aplicable cuando proceda el registrodefinitivo y no en un trámite distinto
como en el caso de quesólose efectuó elexamendenovedad correspondiente.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER GRCUlTO.

Amparo en revisión 334912000. Square D Company. 25 deenero de 2001. Unanimidad
deootos. Ponente: MaríaSimonaRamos Ruualcaba. Secretario: Ángel Corona Ortiz U N.

UN Octava Epoca; Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER ORCUlTO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 1, Segunda Parte-I, Enero a Junio de 1988; Página: 401

MARCAS. ADJETIVOS CAUFlCATIVOS. Tratándose de la prohibición
contemplada en el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones !I Marcas, lo que hace
improcedente el registro como marca de una denominación no lo es únicay exclusiuamente el
que esta resulte descriptiva del producto o productos que se pretenden amparar, sino también
que indique, entre otros aspectos, la cualidad y calidad de los mismos. En la especie, la
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denominación "muy interesante" cuyo registro romo TTI/lTar se solicitó para amparar
impresiones y pu1>liardones, enouuIra dentro de la prohibición establecida en el precepto legal
antes invocado, puesto que resulta descriptiva no de tales productos en si mismossino de sus
cualidades Y calidades y de aceptarse que pudiera obtenerse el derecho exclusivo a utilizarla
como TTI/lTar' se fomenta la competencia desleal entre los fabricante» o comodantes de los
mismos o similares productos, al indi7Ulr la atenci6n en los ronsumidores ante aquellos que
por su sola denominación dan una idea clara y expresa de la cualidad y calidad de la
publicacién que adquieren, romo si se tratara de una garantía del contenido editorial que
influyeen el público consumidor y que desde luego favorece su comercializacién. Ahora bien,
si lo que se pretende registrar como marar lo es un adjetivo califiartivo que impliar una
conexión directa conel producto de que se trata y con su cualidad o calidad a pesar de que no
se conozca la naturaleza del mismo, ello encuadra también dentro de la prohibición
contemplado en el numeral antes citado, pues en Tratándose de impresiones y publicaciones
sin importar su naturaleza, la sola circunstancia de que ostenten como marar la voz "muy
interesante", predispone al público consumidor a formarse una idea aCDSO fulso del contenido
editorial deesosimpresos, a virtud única y exclusivamente del titulo marcario visible.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERlA ADMINISTRATIVA DEL
PRlMER GRCUITO.

Amparoen revisión 901/83. Editorial Orbe, S. A. 26 de mayode 1988. Unanimidad de
votos. Ponente: José MéndezCalderón. Secretario:Gabriel Fernández Mamnez "",

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.

""Quinta Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: CXXVIl; Página: 1027

MARCA DE COLOR EN LAPICES, REGISTRO DE. Hay que tomar en
consideración que la bando de color azul que la quejosa pretende registrar, no se refiere sóloal
color, porque no se ha tratado de registrar el azul aplicado a los lápices, ni reservarse la
facultad defabricar lápices azules, loquesi estaría limitadoporel artículo 105, fracción V, de
la Ley de la Propiedad Industrial, sinoa la marca consistente en una banda color azul aplicada
a un lápiz o a su collar protector, colocada precisamente ceTCU de su extremosuperior, por lo
que se trata, de un signo material en el que intennenen los elementos de forma, color y
situación que, aunquesin complicaciones, fácil y evidentemente hacen distinguible al objeto a
qué se aplica, de otro de su mismaespecie o clase. Esto constituye una marca en los términos
del artículo 97 de la referida ley, sin que obste la circunstancia de que dicho signo distintivo,
sea susceptible de desaparecer si se soca punta al lápiz porel lado donde marca se encuentra,
ya que, ni es normalque estoocurra, nielloquitaríaal signodistintivo, o seala bando azul, su
carácter de marca, puesto que lo interesante en el CDSO es que el producto se identifique con
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facilidad en el momento de adouisicion y no CUIl1UÚJ el adquirente lo esté usando o
ronsumiendo.

Amparo en revisión 5631/55. Kimble Glass Company. 23 de marzo de 1956.
U1JI11Jimidad de cincovotos. Ponente:José Rivera Pérez Campos.

M" Sexta Epoca; Instancia: SegundaSala; Fuente: Semanario Judicial de la Federadén
Tomo: Terrera Parte, XXXIII; Página: 32

MARCAS, REGISTRO DE CUALQUIER COMBINACION DE COLORES.
Procede el registro de cualquiercombinación de colores; y hastael de un solocolor, si la marca
amsiste en un coloracompañado de cualquiersigno que le de un carácter particulary distinto,
de conformidad conel artículo105, fracción V, de la Leyde la PropiedJuJ Industrial.

Amparoen revisión 8009/57. Parke Daois and Company. 10 de marzo de 1960. Cinco
votos. Ponente: Felipe Tena Ramirez MU.

VI. La traduccion a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción
artificínI de palabras no registrables;

Mn Octuva Época; Instancia: SEXTO TRlBUNAL COLEGlADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Apéndice 2000; Tomo: Tomo JIl,
Administrativa, P.R. TCC; Tesis: 411; Página: 391

MARCAS. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE UNA DENOMINACIÓN EN
IDlOMA EXTRANJERO. NO ES REG/STRABLE.- Canfonne a lo dispuesto en la fracción
V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marca las
denominaciones descriptivas, entre otras, de la especie o calidad de los productosque traten de
protegerse, Y expresamente se establece en la fracción XX del precepto legal inuocado, que
tampoco lo son "la traducción a otros idiomas de las palabras 110 registrables". De lo anterior
se advierte que el carácter descriptivo de una denominacián propuesta a registro no sólo se
restringe a los vocablos del idiomaespañol, sino a aquellos quesiendo en lenguaextranjerasu
traducción corresponde a palabras no registrables en lengua española, motivo por el cual,
contrariamente a lo resuelto por el Juez Federal, sí eriste apoyo legal para la determinación de
la autoridad responsable de negarel registro marcarlo solicitado.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión S6/90.-CP.C lniemational lnc.-Z de febrero de 1990.
U1JI11Jimidad de ootos-Ponente:Luis Tirado Ledesma-Secretario: Jorge Higuera Corona.
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Semanario Judicialde la Federación, Octaoa Época. Tomo V, Segunda Parte-l. enero
a junio de 1990, página291, TribunalesColegiados de Circuito MU.

"U Octaoa Epoca; Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMiNISTRATIVA DEL PRIMER ORCUITO; Fuente: Apéndice 2000; Tomo: Tomo IlI,
Administrativa, P.R. TCC; Tesis: 440; Página: 417

MARCAS, SIMIUTUD DE. EN PALABRAS EXTRANJERAS.- Tratándose de dos
marcas que tienen una misma parte inicial °radical y, que por sus características resulta la
parte más importante o significatioa, y la partefinal de la anterioridad registrada sólo es una
diferencia de orden meramentesecundario y de significaciánmenor, es claro que esa diferencia,
que carece de énfasis, no es suficientemente distintiva para eoitar la confusión entre ambas
marcas o para roíÚIT que se sugiera que éstas provienen del mismo productor, lo que desde
luego impide el registro de la segunda, ya que podría inducir a confusión al público
consumidor, o a que una de las marcas se beneficiara con el prestigio o aceptación del producto
amparado con la otra, máxime si ambas denominaciones se hacen consistir en palabras
extranjeras y en tales casos el público consumidor tiene menos capacidad para hacer una
distinciónvisual y fonética entre am,bas, lo que propicia aún más su confusión. ,

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMiNISTRATIVA DEL
PRIMER ORCUlTO.

Amparo en revisión 2384/90.-SalchicJumería Fritz, S.A.-8 de noviembre de 1990.
Unanimidad de votos-Ponente: Hilario Bárcenas Chéoez-Secretario: Fernando A. Ortiz
Cruz.

Semanario Judicial de la federación, Odava Época, Tomo ver, enero de 1991, página
310, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.40.A.288A NW.

NW Séptima Epoca, Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, fuente : Semanario Judicial de la
Federación, Tomo: 175-180Sexta Parte, Página: 130

MARCAS, PALABRAS DE USO YSIGNIFICADO COMUN EN ESPAÑOL Y EN
OTRO IDIOMA COMO INTEGRANTES DE LA DENOMINAOON PROPUESTA A
REGISTRO. NO SE ACTUAUZA LA PROHIBIOON CONTENIDA EN LA FRACOON
XIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La fracción XIlI
del articulo91 de la Ley de lmenciones y Marcos, prohibeel registrode las palabras simples o
compuestas de lenguasoioas extranjeras y las construidasartificiosamente de modo que por su
grafismo°fonética pareUllnvocesextranjeras. Sin embargo, la denominación ..SHAMPLUS"
que se propone para ser registrada como marca, esta integrada con el vocablo "PLUS", cuyo
significado •MAS", es el mismo y de uso común, no sólo en español, sino también en inglés;
por tanto, cuando la denominación se integra conuna palabra de uso y significadocomún en
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español y en otro idioma distinto, en ese CIlSO no opera la prohibición prevista en la
fracción XlII del artículo 91 de la uy de Invenciones y Marcas, tOlÚ! vez queno podria nunca
decirse que por su grafismo y fonética se parezca a una uoz extranjera, cuando uno de sus
vocablos también se usa en español y mucho menos ocurre en la especie, que el uso y
significado delvocablo"PLUS",es el mismoen ambos idiomas.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 639/83. Beecham de México, S.A. 9 de nauiembre de 1983.
Unanimidad de uotos. Ponente: Cenara DavidGóngOTa PimenteI "" .

VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de
cualquier país, estado, municipio o divisiones politices equivalentes, así como las
denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida
oficialmente, asícomo la designación verbal de los mismos;

HU Séptima Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 13 Segunda ParlePágina; 25

FALSIFICAClON DE MARCAS Y SEUOS OFICIALES. El tipo de este delito,
contemplado en lafracción 1 del artículo 241 del Código Penal Federal, no abarca únicamente
la falsificación de sellos con el escudo nacional, sino que induye toda clase de sellos, marcas y
signos, quetendrán carácter oficial al ser usados por lasautoridades dentrodesus funciones.

Amparo directo 4468169. Victor y Enrique García Garduño. 29 de entro de 1970.
UnllnimilÚ!d de cuatro votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez. Secretario: Abe/ardo Baca
Martínez HU.

HU Tipo de Documento: Tesis Aislada; Novenaépoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER ClRCUJTO; Fuente:
Semanario ludicial de la Federación IJ su Gaceta; Tomo: VIII, Nooiembre de 1998; Pagina: 545

MARCAS. NO ESTÁ PROHiBiDO SU REGISTRO SI CONTIENE LAS SIGLAS
DE UN TRATADO INTERNACIONAL El artículoseis ter del Convenio de Paris para la
Protección de la Propiedad Industrial, que tiene carácter de ley suprema de la Unión en
términos del artículo 133 de la Constitución Federal, establece las prohibiciones, respecto al
uso de marcas conemblemas de organizaciones intergubemamentales exceptuando los escudos
de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de
acuerdos internacionales en vigor, destinados a asegurar la protección industrial; ahora bien
no está prohibido el registro de una marca que contenga las siglas de un tratado internacional,
por ejemplo, el nombre de la quejosa Nafta Corporación, S.A. de e v., que coincide con las

128

Neevia docConverter 5.1



siglasen inglés del Tratado Comercial paroAmérica del Norte, debido a que dicho tratado
no es una OTganización internacional gubernamental.

PRiMER TRiBUNAL COLEGIADO EN MATERiA ADMINISTRATIVA DEL
PRiMER ORCUlTO.

Amparo en revisión 29611:J7. Nafta Corporación, S.A. de e V. 8 de enero de 1998.
Unanimidad de ootos. Ponente: Samuel Hemández Viazcán. Secretario: Ricardo Martinez
Caroajal MU.

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía
adoptados porun estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de
banco, monedas conmemorativas o cualquier mediooficial de pago nacional oextranjero;

M M Séptima Época; Instancia: Primera Sala; Fuente; Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 13 SegundaParte; Página: 25

FALSIFlCAOON DE MARCAS Y SELLOS OFIOALES. El tipo de este delito,
contemplado en la fracción I del artículo241 del Código Penal Federa/, no abarca únicamente
la falsificación de sellos con el escudo nacional. sino que incluye toda clase de sellos, marcas y
signos, que tendráncarácteroficial al ser usadospor lasautoridades dentro desus funciones.

Amparo directo 4468/69. Víctor y Enrique Garcia Garduño. 29 de enero de 1970.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvorez. Secretario: Abelardo Baca
Martínez MU.

un Séptima Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 1 Segunda Parte; Página: 77

USO INDEBIDO DE SELLOS VERDADEROS (LEGISLAOON PENAL
FEDERAL). El delito preoisto en el artículo 242, fracción VII, del Código Penal para el
Distrito Federal, tutela la fe pública en los documentos autentificados con signos verdaderos,
lo que se desprende de la propia naturaleza del tipo y de lo interpretación sistemática del
mismo. La conducta nuclear consiste en procurarse los sellos. punzones y marcas verdaderos.
Porprocurar debe entenderseobtenerporcualquier medio talessellos, punzones o marcas. En
tal virtud, la poeesion de sellos, por razón del cargo no puedesignificarprocuración, ya que se
le entregaron 01 empleado o funcionario para el ejercicio de sus fundones, y el uso abusivo del
mismo podrá dar lugar a falsificación documental o constituir un medio para incurrir en
peculado ofraude, pero no es constitutivo del delitode U5() indebidode sellosverdaderos. Si el
tipo simplemente hablase de uso ilegítimo o, como en otras legislaciones, de impresión
fraudulenta, podrfu pensarse que el poseedor legítimo del signo de autentifiau:ián podría
incurrir en el ilícito penal con la simple impresión abusiva o fraudulenta, en perjuicio de
tercero o en provecho propio. Sin embargo, al utilizar la leyel oerbo procurar, obligaa pensar
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que lo que pretende punir es la diligencia para conseguir los sellos, siendo los medios
i~kvanres, siempre y cuando los sujetvs activos no Iengan en su poder el sellopor razón de
su cargo, sino se vean precisados a obtenerioe. Además, el tipo recoge un elemento normativo
de antijuricidad especifica, al señalar como exigencia típica, que el U50 sea indebido. La ilicitud
especifica a que se alude, da lugar a que el juzglUÚ1r esté obligado a determinar, conforme al
orden jurídico y cultural, la conduela de uso, para afirmar, a traoés de un juido valorativoy
nosimplemente cognoscitivo, si la conducta es típica y antijurídica.

Amparodirecto 6045/67. Enrique Balbuma Pérez. 8 de enero de 1969. Unanimidadde
cuatro votos. Ponente: Ernesto Aguilar Áloarez "".

"" Séptima Época; Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO
ORCUlTO; Fuente: Semanario Judidal de la Federación; Tomo: 91-96 Sexta Parte; Página:
90.

FALSIFICAOON DE DOCUMENTOS EN GENERAL Y FALSIFICAOON DE
SELLOS, PUNZONES, MARCAS Y LLAVES, ACUMULAOON DE LOS DELITOS DE
(LEGISLAOON DE YUCATAN). Conforme al articulo283 del Código de Defensa Social
del Estado de Yucatán, cuando elfalsario hiciere uso de los documentos y objetos falsos quese
detallan en los capítulosprimero, segurulo y tercero del décimo sexto queaparece bajo el rubro
De Falsedad, se acumularán las {rllsificaciones y el delito que por medio de ellas hubiera
cometido el infractor. Por tanto, como el segundode los capltulos a que se refiere el invocado
precepto 283, tipifica el delito de falsificadón de sellos, punzones, marcas y llaves, el concurso
del antijurídico acabado denombrar y el de falsificación de documentos en general se apuya en
una no'}!'a expresa de la leyaplicable, resultando correcta la acumulación de esos injustos.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DEOMO ORCUITO.

Amparo en revisión 4l3fl6. Pedro Antonio Muñoz Solís. 29 de nouiembre de 1976.
Unanimidad devotos. Ponente: Rafael Ba~do Pereira. Secretaria: leticia CamacJw Arias.

"" Séptima Época; Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
PENAL DEL PRIMER ORCUlTO; Fuente: Apéndice 2000; Tomo: Tomo tt. Penal, P.R.
TCC; Tesis: 5709; Página: 2979

SELLOS, PUNZONES, MARCAS, USO INDEBIDO DE LOS, DESPUÉS DE
PROCURARSE LOS AUTÉNTICOS (ART. 242, FRACe. VIJ, DEL CÓDIGO
REPRESIVO FEDERAL).- A la luz de lo dispuesto por la fracción del numeralen cita, para
integrar dicha figura criminosa basta que el actito se procure de cualesquiera de estos
instrumentos, siendo auténticos, y haga uso indebido de los mismos, por lo cual si para la
elaboración de diversas credenciales rorrespondientes a la til legislatura de la Cámara de
Diputados delH. Congreso de la Unión, que oficialmente resultaron falsificadas, fue utilizada
como modelo una auténtica, que ostentaba las características exigibles para su validez -en
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especial la leyenda de la UI úgislatura H. Congreso de la Llnién-, con excepción de la
fiTTTUl del juncil11Ulrio suscriptor y laconcerniente al interesado y queproporcionóun empleado
de tal organismo gubernamental, es incuestionable que los extremos de tal injusto se surten
cabalmente, al haberse hecho un uso indebido de ese emblema oficial empleado por las
autoridades respectioas. en laesfrra desus funciones.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
ORCUITO.

Amparo directo 404/87.-Roberto Iván Medina Martínez. -30 de septiembre de 1987.
UnanimidDd de votos.-Ponente: J. Jesús Duarte Cano.-Secretario: Rubén Márquez
Femández'",

"" Sexta Epoca; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: Segunda Parte, LXXXIV; Página:.15

GIROS POSTALES, FALSIFICAOON DE, y FRAUDE. Si el uso de un sello postal
!! de una máquina protectora para obtener giro« postales falsificados, fue el medio obligado !!
necesario para poder verificar la falsificación de los giros, teniendo el mismo propósito
delictuoso de falsificar un documento, tanto al usar el sello y la nuíquina protectora como al
variar las demás menciones de los multicitadoe giros, es indebido estimar esa misma conducta
como integradora de dosfiguras delictioas dioersas, las que quedan absorbidas en una sola
acción que unifica el propósito delictioo que es solamente el de lograr un documento
falsificado. Por lo que en tal caso, 1W tiene aplicación el artículo 251 del Código Penal Federal,
que sólo ordena la acumulación del delito de falsificación de documentos a aquellos que se
cometieren utilizando la falsificación cama un medio!! en el caso el uso de sellos !! marcas
oficiales fue una conducta verificada para perfeccionar la falsificación, esto es, anterior a la
posibilidad de usar el documento falso para cometer otro delito; siendo que la acumulación
obligatoria se refiere a los delitos posteriores a la falsificación. Por ello, debe condenarse
únicamente porel fraude!! lafalsificacién dedocumentos.

Amparo directo 3q162. Melitón Cuéllar Hernéndez: 25 de junio de 1964. Cinco uotos.
Ponente: Manuel Rivera Silva"",

El concepto de imitación nos refiere que imitar es hacer una copia idéntica de una obra
o producto que está protegido por una patente, marca comercial, presentacián comercial o
derechos deautor. 94

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de
condecoraciones, medallas u otrospremios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos
culturales o deportioos, reconocidos oficialmente;

94)1f1Tl''¡flL<lNFa5TArr.GOV/f.sPANo{¡rP~L05.ffTM. PáginA U>d>. V" al
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Séph
o
11ll1 Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario judicial de la Federación;

Tomo: 13 Segunda Parle; Página: 25

FALSIFlCAOON DE MARCAS Y SELLOS OfIOALESo El tipo de este delito,
contemplado m la fracción 1del artículo241 del Código Penal Federal, 1/0 abarca únicamente
lafalsifiroción de selloscon el escudo nacional- sino que incluye toda clase de sellos, 11II1rCllS y
signos, que tendrán carácter oficial alser usados por las autoridlufes dentro de sus funciones.

Amparo directo 4468/69. Víctor y Enrique Garcia Garduño. 29 de enero de 1970.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Aguilar Aloarez. Secretario: Abelardo Baca
Martínez.

X. Las denominaciones geográfiCllS, propias o comunes, y los mapas, así como los
gentilicios, nombresy adjetivos, cuandoindiquen la procedencia de los productos o serviciosy
puedanoriginarconfusióno errorm cuantoa su procedencia;

M " Séptima Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER ORCUlTO; Fuente; Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 175-180Sexta Parte; Página: 129

MARCAS. "DENOMINAaON GEOGRAFlCA " SIGNIFICADO DEL TERMINO
CONTENIDA EN LA FRACaON XIV, ARTICULO 91, DE LA LEY DE INVENOONES
y MARCAS. Por "denominación geográfiro" se entiende el nombre de las partes del mundo
tradicionalmente conocidas como el de los continentes y puede también referirse a nombre de
países, regiones, Estados, ciudades y localidades, así como el nombre de ríos, montañas y
demás accidentes en los que se divide o clasifica la superficie terrestre.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo m revisión 913/83. Juan José Luis Balsero Zurita. 11 de octubre de 1983.
Unanimidad devotos. Ponente: Gennro David GóngOTa Pimentel "".

"" Séptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 121-126 Sexta Parte; Página: 120

MARCAS. DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS. Conforme al artículo 91,
fracción XlV, de la Ley de Invenciones y MarCllS, un adjetivo califirotivo o gentilicio no es
susreptible de registro como marro cuando resulta descriptivo de la naturaleza de los
productos, o de su calidad, o destino, o del lugar de su origen o procedencia, a menos que la
marrocontenga otro elementode diferenciación que resulte lo suficientemente importante para
que la maTca 110 sea totalmente descriptiva, o no conste sólo de una expresión descriptiva, y
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para que los competidores puedan USDr la expresión descriptiva sin incurrir en imitación.
Luego, si al adjetivoseiIll1ado se le añnde un elemento sustancialde diftrenCÜlción, si sería en
principio susceptible de registro, de ÚlI manera que cualquier otro fabricante o comerciante
puedaUSlU el adjetivo, pero sin añadirel elemento difrrenciador apropiable. Y también puede
ese adjetiuo ser USDdo como marca, si no resulta en manera sustancial descriptivo de los
productos a los que se ha de apliCllr la marca. ni de sus cualidades, naturaleza, destino, ni
lugar de origen, aunque si pudiera resultar descriptivo de otra clase de productos, para los
cuales no sería registrable como marca. Por ejemplo, el término "poblano" y su diminutivo
"pobltmitos", si resultanvedados, sin un elementosustancialagregado de difen:nciación, para
productos alimenticios. Pues en principio la cocina poblana es conocida públiCllmenle, y
existen platillos o productos alimenticios comoel mole poblano, o los camotes de Puebla, o las
tortitas de Puebla, que son generalmente conocidos. Luego el término "poblano" o
"poblanitos" no puede ser apropiado individualmente por un fabricante o comerciante para
amparar productos alimenticios en general, de la clase 46. Lo que deja a 5IIlvo el derecho del
solicitante de la marca a modificarla relación de productos quese han de amparar, de manera
que si se limita la protección a productosque nada tengan que ver con la cocina, o los dulceso
alimentos poblanos, o si se le agrega un elemento característico que siroa para distinguir los
productos, aun de los de origen poblIl7lo o que se conocen como de tal origen, si puede ser
registrada la marca.

PRiMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERiA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER ORCUITO.

Amparo en revisión 400/79. Central Impulsora, S.A. de e V. 28 de junio de 1979.
Unanimidad de I7OtOS. Ponente: GuillermoGuzmán Orozco UN.

UN Séptima Época; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRlMER DRCUlTO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 49 Sexta Parte; Página: 45

MARCAS. DENOMINAOONES GEOGRAFICAS. La prohibición de usar
denominaciones geográficos como marcas no es absoluta en lafracción XII del articulo 105 de
la Uy de la Propiedad Industrial, pues no queda prohibida su uso cuando, por el conjunto
totIll de la marca. la denominación que pudiera resultar geográfica no se limita a indicar
simplemente la procedencia de los productos, siempre y cuandono origineconfusióno erroren
cuantoa la procedencia de los productos, por lo que no quedanprohibidas esasdenominaciones
cuando es el nombrede lafábricn de lapropiedad de la marca la que ha hechoconocido el lugar
geográfico en que está ubiCllda y cuya denominación se emplea como uno de loselementosde la
marca, sin ser el único.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERJA ADMINISTRATIVA DEL
PRiMER ORCUITO.
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Amparo en reoisién 831/69 (2769/63). Atoyac Textil, SAo 29 de enero de 1973.
Unanimidad devotos. Ponente: Guillermo Guzmán ÜTOZCO UU.

XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares quese caractericen por la fabricación
de ciertos productos, para amparar ésto», excepto los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del
propietario;

u n Séptima Época; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER GRCUlTO; Fuente: Semanario [udicial de la
Federación; Tomo: 54 Sexta Parte; Página: 41

MARCAS, NUUDAD DEL REGISTRO DE LAS. INTERES ¡URlDlCO DE
ASOCIAClONES. MENCJONES DE ORIGEN. Cuando el artículo 208 de la lEy de
Propiedad Industrial erige que la nulidaddel registro de una marca se demande por quiensea
parte, estodebe entenderse como referido a toda persona quetenga, en determinado negocio, un
interés legalmente protegido; y en el caso, cabe admitir que, conforme a las articulas 105,
fracdunes XII y XJll, y 200, [mccione» 1, 1V Y V, de la citada ley, las denominaciones de
origen están legalmente protegidas, ya que la ley prohíbe el uso de marcas que induzcan al
público a error o confusián respecto al origen de losproductos, loquese aplica especialmente a
aquellas regiones que han adquirido fama por la calidad de algunos productos queen ellos se
elaboran. En estas condiciones, no puede negarse que una asociación de productores o
fabricantes de whisky escocés, carezca de interés legalmente protegido para defender las
denominaaones de origen en relacián conel whisky elaborado en Escocia, ni podría aceptarse
quese limitara su derecho a esa defensa por la circunstancia de que la quejosa constituye una
asociación civil, puesto que representa el inteTis de sus asociados para defender la legitimidad
de la mención del origen del producto queellos fabrican, de lo que se desprende queno se trata
en el caso deun simpleinterésoportunista y deJacto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINlSTRATIVA DEL
PRIMERCIRCUITO.

Amparo en revisión 1301/69. The Scotch Whisky Association. 25 de junio de 1973.
Unanimidad de votos. Ponente:Abelardo Vázquez Cruz.

Nota: En el Inftmne de 1973, la tesis aparece bajo el rubro "MARCAS, NUUDAD
DELREGISTRODE LAS. INTERES ¡URID/CO DE A SOGAGaNES un.

on Séptima Epoca; Instancia:' PRIMER TRIBUNAL COLEGlADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 121-126 Sexta Parte; Página: 128
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MARCAS SUGESTIVAS DE LUGAR DE ORIGEN. Atenta la prohibición del
UTtíOllo 91, fracción V, de la lLy de la Propiedad Industrial, el otorgamiento de una maTca
sugestiva de origen de ninguna manera puede impedir que los comerciantes o fabricantes de
un producto mencionen su lugar de origen en publicidad y etiquetas, ni sus caracteristicas
geográficas o climatológicas, pues tRI mención no es individualmente apropiable ni se puede
prohibir a los competidores.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA TIVA DEL
PRIMER aRCUlTO.

Amparo en revisión 1207(78. The Procter & Gamble Company. 3 de mayo de 1979.
Unanimidaddevotos. Ponente: GuillermoGuzmán Orozco un.

XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los
interesados o, si Ium fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea
recta y poradopción, y colaterales, amboshastael cuarto grado;

UU Séptima Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER aRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 169-] 74 Sexta Parte; Página: ]2]

MARCAS. VALENZUELA NO ES DENOMINAaON REGISTRA BLE. Es
evidente que la simple pronunciación del vocablo Yalenzuela haria entender, o creer, que la
marca propuesta constituida por este vocablo se liga en patrocinio al deportista mexicano
Fernando Valenzuela, cuyafama y notorioprestigioen el deporte son ampliamente conocidos
y harian también,. en COn5eOlencia, másfactible la adquisicián porel PÚblico consumidor de los
productos que pretende el solicitante amparar en relación a otros de otras marcas, sin estar su
uso autorizado por el mencionado beisbolista, que es propia y esencialmente la materia
protegida porel artículo9], fracción Xl, de la lLy de lmxnciones y Marcas. Por otra parte, si
bien es verdad que el apellido no constituye, por si mismo, el nombre jurídicamente definido,
puesto que el dato de identidadde las personas está formado poréste (nombre patronímico) y
acompañado del nombre (nombre de pila), resulta innegable queparalosefectos a que se refiere
la norma legal en cuestión, el nombrepatronímico forma parte del nombrejurídico, e incluso,
puede sus tituirlo, todavez que la identificacián de UlUl per501UI (sobre todo de reconocida fama
y méritos públicos) muchas veces resulta más conocible por el nombre patronimico que por el
llamado nombrede pila; como,porejemplo, es más usual identificary conocer con precisión los
nombres de Pasteur, De Vinci y Einstein, aun sin proporcionar sus nombres de pila, sin que
lUIdie dude que la cita de tales apellidos se rejiere a un científico, a un pintor y a un fisicD
renombrados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRiMER aRCUlTO.
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Amparoen revisión 116,183. Carlos Kably. 14 de junio de 1983. llnanimidad de
votos. Ponente: Samuel Herndndez ViazCJÍT1. Secretario: José Luis Carda Vasca.

Véase: Caceta del Semanario ludicial de la Federación, Octava Epoca, número 19-21,
página 70, tesis porcontradicción 211./1. 6/88 de rubro "INVENCIONES Y MARCAS, LA
FRACOON XI DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE, NO PROHIBE EL USO DE
APELUDOS AISLADOS COMO MARCAS U".

MU Octava Época; lnstanda: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: IIl, Primera Parte, Enero a Junio de 1989; Tesis: 2a./l. 6; Página: 297

INVENOONES y MARCAS, LA FRACOON Xl DELAR7ICULO 91 DE LA LEY
DE, NO PROHIBE EL USO DE APELUDOS AISLADOS COMO MARCAS. La función
que protege la fracción Xl del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas es la que tiene el
nombrepara inditndualizar a una persona, distinguiéndola aun de aquellas queforman parte
del grupo familiar al que pertenecen, y dado que esta función se cumple sólo con el uso
conjunto de los elementos que integran al nombre, esto es, el nombre propio o de pila y el
apellido o nombre patronímica, es de concluirse queel registro que de una marca se pretenda
hacer sólo podrá negarse, confundamento en la mencionada fracción XI del artículo91 de la
Ley de lttoenciones y Marcas, cuando se pretenda registrar el nombre (nombre de pila y
nombre patronímico) de una persona sín el consentimiento de ésta o de sus ascendientes o
descendientes en grado más próximo, cuando hubiere fallecido.

Varios 6,185. Contradicción de tesis denunciada por el magistrado Adolfo O. Aragón
Mendia, sustentada entre los Tribunales Colegiados Segundoy Tercero del PrimerCircuitoen
Materia Administrativa. 20 de febrero de 1989. Unanimidad de 5 ootos. Ponente: Fausta
Moreno Flores, Secretario: JOTge Antonio Cruz Ramos U N.

MU Séptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINTSTRATIVA DEL PRIMER ORCUlTO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación, Tomo: 169-174 Sexta Parte; Página: 121

MARCAS, REGISTRO PROCEDENTE DE LAS, SI SE ADUCE, SIN
PROBARLO, QUE SE TRATA DE UN NOMBRE FAMOSO. No se surte la hipótesis de la
fracción Xl del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, con la sola afirmación de que
Vidal Sasson es el nombre de un peinador famoso, ya que tal circunstancia no constituye un
hecho notorio, en términos del artículo 88 del Gídigo Federal de Procedimientos Cioiles de
aplicación supletoria, sino que debieron haberse aportado elementos para acreditar
indubitablemente la fama deesa persona, y nosólocancretarse a afirmarsubjetivamente quees
muy conocida; en este aspecto conoiene señalar que podría ser negado el registro de que se
trata, incluso sin prueba alguna al respecto, si se refiriera a un hecho notorio como lo pueden
ser en nuestro medio las marcas "Zaga", "Raleígh", "Jean Pierre", "Clemente Jaques",
etcétera, pero tratándose de una circunstancia no tan notoria e incluso circunscrita a ciertas
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peTS01Ul5 del sexofemenino y relacionada con la actioidad de arreglo del cabello, no puede
decirse que se trale de un hecho notorio, máxime si en el caso los articulos que la solicitanle
desea amparar con la marca Sasson, nada tienen que ver con los peinados.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER ORCUITO.

Amparo en revisión 1804(82. Creaciones Kena, SA 16 de marzo de 1983.
Unanimidadde votos. Ponente: LUis Tirado Ledesma. Secretario: Mario Pérez de LeónE.

NOÚl: En el Informe de 1983, la tesis aparece bajo el rubro "MARCAS.
PROCEDENCIA DE SU REGISTRO SI SE ADUCE, SIN PROBARLO, QUE SE TRATA
DE UN NOMBRE FAMOSO "".

"" Octaoa Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER ORCUlTO; Fuenle: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: llJ, Segunda Pane-l, Eneroa Juniode 1989; Página: 455

MARCAS. REGISTRO DE NOMBRES PROPIOS. ARTICULO -91, FRACOON
XI, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La sola lectura del artículo 91, fracción
Xl, de la Ley de Inoenciones y Marcas, aunada a la circunstancia de que su texto no contiene
alguna referencia e:cpreSll a la notoriedad, crédito o fatnil del nombre propio sugerido como
marca, obliga a concluir que para negar su registro basta la existencia de una persona
portadora de ese nombrede quien el solicitanteno Jurya recabada el consentimientoerigido por
el legisladar. Naturalmente, no pasa inadvertido para este tribunal que la aplicación del
articuloen los términosentes señD1ados, podríaenfrentarse a diveTsos inconvenientesde orden
práctico, pero llegado a este punto conoiene tener presente que no corresponde a los órganos
del Poder Judicial la elaboración de las leyes ni la redaccián de sus textos, de manera que en
acatamiento a lo dispuestopor el párrafo último del articulo 14 constitucional, deben resolver
las controeersies desu conocimiento consujecióna la ley.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER ORCUITO.

Amparo en revisión 1877/85. Creaciones Kena S.A. de C. V. 27 de junio de 1989.
Unanimidad de ootos. Ponente: Cenara Daoid Gángora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia
Campuzano Gallegos "".

"" Séptima Epoca; Instancia; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER ORCUlTO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 121-126 Sexta Parte; Página: 125 "
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MARCAS. PALABRAS EXTRANJERAS (NOMBRE O APELLIDOS). Como el
articulo 91, fracciém XlII, de la Ley de Invenciones y Marcas, prohfbe el uso de palabras
extranjeras o de palabras artificiosamente construidas que den la impresión de ser voces
extranjeras, para artículosproducidos en un país de hablaespañola, es claro que si se pretende
registrar como marca una palabra que, aun sin tener un significado en algún idioma
exmmiero, si es un nombre o apellido de ese idioma, esa palabra queda comprendida en la
prohibiciém. Puesaun suponiendo como una denominación inventada. sin significado alguno,
sí tiene el claro efecto de dar impresión de ser una palabra extranjera, de ese idioma m
particular, al menos;

PRIMER TRIBUNA L COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER ORCUITO.

Amparo en revisión 1004/78. Chemise Lacoste, S.A. 28 de febrero de 1978.
Unanimidaddevotos. Ponente:GuillermoGuzmán OrozcoU" .

XIl/ . Los títulos de obras intelectuales o artísticas. así como los títulos de publicaciones
y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de
caraderizacién, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artisticos; a menos que
el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

UU Octava Epoca; Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRA TIVA DEL PRIMER aRCUlTO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 1, Segunda Parte-l. Enero a Junio de 1988; Página: 401

MARCA S. ADJETIVOS CALIFICATIVOS. Tratándose de la prohibición
contemplada en el articulo 9], fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, lo que hace
improcedente el registro como marca de una denominación no lo es única y exclusivamente el
que esta resultedescriptiva del producto o productos que se pretenden amparar, sino también
que indique, entre otros aspectos, la cualidad y calidad de los mismos. En la esrccie, la
denominación "muy interesante" cuyo registro como marca se solicitó para amparar
impresiones y publicaciones, encuadra dentro de la prohibición establecida en el rrerepto legal
antes inuocado. ouesto que resulta descriptiva no de tales productosen si mismos sino de sus
cualidades y calidades y de aceptarse que pudiera obtenerse el derecho exclusivo a utilizarla
como marca, se fomenta la competencia desleal entre los fabricantes o comerciantes de los
mismos o similares productos. al inclinar la atención en los consumidores ante aquellos que
por su sola denominación dan una idea clara y expresa de la cualidad y calidad de la
publicación que adquieren, como si se tratara de una garantía del contenido editorial 'lile
influye en el público consumidor y que desde lllego favorece su comercialización. Ahora bien,
si lo que se pretende registrar como marca lo es un adjetivo calificativo que implica una
conexión directa con el producto de que se trata y con su cualidado calidada pesarde queno
se conozca la naturaleza del mismo, ello encuadra también dentro de la prohibición
contemplada en el numeral antes citado, pues en Tratándose de impresiones y publicaciones

1.'8

Neevia docConverter 5.1



sin importarsu naturaleza, la solacircunstanciade que ostenten como marca la voz "muy
interesante", predispone al público consumidor a formarse una idea acaso falsa del contenido
editorialdeesos impresos, a virtud única yexclusioamente del título marcario visible.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en rroisión 901/83. Editorial Orbe, S. A. 26 de mayo de 1988. Unanimidad de
votos. Ponente: losé Méndez Calderón. Secretario:Gabriel Femández Martinez HU.

XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar
al público o illducir a error, entelldiéndose por tales las que constituyan falsas illdicaciones
sobre la naturaleza, competentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda
amparar;

H U Séptima Época,' Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 145-150 Sexta Parte; Página: 165

MARCAS. INDICACIONES FALSAS. La marca EL ALMENDRO describe eH
forma directa a un árbol- pero no a sus frutos . Esa marcapodrá ser sugestiva de productos a
base de almendra, pero no es directa y sustancialmente descriptiva de ellos. Sin embargo, si se
han de amparar con esa marca dulces y. en especial turrones, el uso de la marca EL
ALMENDRO síes sugestiva, parael público consumidor, de dulces y turrones precisammte
de almendra. Y si se fabrican con otro producto, sí se induce a error al público consumidor con
esa marca, pues quien compra un turrón marca EL ALMENDRO si es inducido a suponer
queestá comprando un turrón. de almendra. Y si el productono es de esa naturaleza. la marca
viene a quedarprohibida por la fracción XX del artículo 91 antes mencionado, que prohibe
amparar dulces depasta con la marca EL ALMENDRO, si esapasta no ha de ser precisamente
de almendra, pues esa marca vendria a constituir una falsa indicación sobre la naturaleza,
origen, composición y cualidades del productoamparado conella. Aunque otra cosa seríasi los
productos amparados no tuviesen nada que ver con las almendras, en cuyo caso la marca no
induciría a error, o si estuviese alegado y probado que los dulces amparados habrían de ser
precisamente de almendra, cuando su naturaleza así lo sugiriese. Pero no siendo este último el
caso, la marca viene a quedar prohibida por el precepto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA A DMIN ISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en reoisián 181/81. Morris Planelles, S.A. 18 de junio de 1981. Unanimidad
de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco UU. •
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,m Séptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNA L COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIM ER CIRCUITO; Fuente: Apéndice 2000; Tom o: Tomo IIl,
Administrativa, Jurisprudencia TCC; Tesis: 423; Página:468

MARCAS, CONFUSIÓN DE.- Cuando las dos marcas cuya posible confusián se
examina contengan un elemento común, que resulte en alguna fOrma descriptivo del origen de
los productos, de sus características o propiedades, o de sus efectos o aplicaciones, como es el
caso del elemento "vislJl" , tratándose de medicinas y preparacionesfarmacéuticas de la clase 6
de la clasificación oficial, dicho elemento debe ser considerado con poco énfasis al hacer la
comparacián, la~ debe centrarse con atencián acentuada en el otro elemento que contengan
las marcas en disputa, para ver si ese elemen to adicional de difen:nciación elimina la posible
confusián entre las marcas, pues éste es el sentido que debe darse a las fracciones 1, II Y IV del
articulo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con la fracción XIV, del propio
articulo y en reiacián también con el articulo 106.

PRIMER TRIBUNA L COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIM ER ORCUlTO.

Séptima Época:

Amparo en revisión 983(70.-Enrique Ortiz Colina.-JO de mayo de 1971.-Unanil1lidad
de vo los.-Ponente: Guillermo Gu zmún Orozco.

Amparo en revisión 227(73.-Roussel Uclaf-9 de julio de 1973.-Unanimidad de votos.

A mparo en revisión 257(73 .-Laboratorios Grossman, S.A.-73 de agosto de 1973.
Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 641(74.-Kananhit, S.A.-7 de enero de 1975.-Unanimidad de votos .

Amparo en revisión 84(76.-Byk Gulden, S.A. de e V.-3D de marzo de 1976.
Unanimidad de votos.

Apéndice 1917-1995, Tomo /ll, Segunda Parte, página 50S, Tribunales Colegiados de
Circuito, tesis 689 " ".

"" Séptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNA L COLEGTADO EN MA TERIA
ADMINISTRATI VA DEL PRIMER o RCllITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 733-738 Sexta Parte; Página: 285

MARCAS DESCRIPTIVAS Conforme al articulo 91, fracción V, de la Ley de
Invenciones y Marcas, no son registrables como marca las frases descriptivas de los productos
que traten de ampararse con la marca, incluyendo aquellas que pueden servir para designar la
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calidad de esos productos, y una denominación descriptiva no se considerará distinta por
el hecho de OStenÚlT unn orlografia caprichosa. Se debe, pues, establecer cuandouna marca es
descriptiva y no es regisirablc, y cuandoes simplemente sugestiva y si se puede registrar. En
este aspecto, y para iluminar la interpretación del precepto, se puede recordar que el artículo
60. ouinouies, apartado b, inciso20. del Convenio de París reoisado en Lisboa en 1958, señala
que las marcas pueden ser rechaZ/Ulns cuando estén desprlYVÍ51ils "de todo" carlÍcter distintivo,
o bien estén formadas "exclusivamente" por indicaciones que puedan servir, en el comercio,
para designar la especie o destino de los productos. Asi pues, una denominación no será
apropiable como marca, por un productor, cuandodescriba o pretenda describir la calidad de
sus productos, sino, una indicación o característica especifica que los distinga de los productos
semejantes de los demás productores. No se podría otorgar el registro CO/110 marca a un
productor, de una denominación que en si misma pudieraservir paracalificar los productosde
todos los competidores, pues no se podría privar a éstos del derecha de usar esa expresión en
sus etiquelils para evitar el peligro de incurrir en imitación de marca. Pero cuando la
denominación o expresión, siendo sugestiva de alguna calidad del producto, tiene
características propias e inditnduales que permitan dijerenciar el producto, sin que esa
expresión peculiar impida a los competidores usar la denominación o expresión genéríca en sus
etiquetas, entonces sí es susceptible de registro. Porejemplo, en el caso la marca" KüMüDü"
no sería susceptible de registro como marca de zapatos, porque cualquier fabrícante tiene
derecho a decir, en sus etiquetas, que los zapatos que él produce son cómodos, y la expresión
"KüMüDO", que no por su ortografía caprichosa se diferencia substancialmente de la
expresión "cómodo", no es susceptible de apropiación individual por un fabricante. Pero la
expresión "KOMODINI", en cambio, aunque es sugestiva de comodidad, 110 está tutalmente
desprooista de carácter distintioo, ni es sustancialmente idéntica a la expresión "cómodo", y
su registro no impedirá que los competidores puedan usar en sus etiquetas y publicidad, la
denominnción "cómodo" parasus productos. En consecuencia, esa expresión "komodini" sí es
susceptible de registro como marca.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER ORCUITO.

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Volúmenes 133-138, página 216. Amparo en n'visión 177(79. Lucas Lizaur. 25 de
abrilde1979. Unanimidadde votos. Ponente: GuillermoGuzmán Orozco.

Volúmenes 133-138, página 216. Amparo en revisión 410/79. Marcas Alimenticias
Internacionales, S. A. 2 de agosto de ]979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo
GuzmlÍnOrozco.

Volúmenes 133-138, página 216. Amparo L7I reoisi én 441/79. Consolidated Foods
Corporatíon. 22 de agosto de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán
Orozco.
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Volúmenes 133-138, página 216. Amparo ro reoisum 434/78. Empresas la Moderna,
S. A. 28 deseptiemÚTe de 1979. Ummimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 133-138, página 216. Amparo en revisión 487/79 Societé des Produits
Mamier Lapostolle. 5 de septiembre de 1979. Unanimidad de ootos. Ponente: Guillermo
Guzmán Orozco U H .

XV. Las denominaciones, figuras ofórmas tridimensionales, iguales o semejantes a una
marcaqueel Instituto estime notoriamenteconocida en México, paraser aplicadas a cualquier
productoo servicio.

Se entenderáque una marca es notoriamente conocida ro México, cuando un sector
determinado del público o de los drculos comerciales del país, conoce la marca como
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una
persona que emplea esa marca en relacián con sus productos o servicios, así como el
conocimiento que se tenga de la marca ro el territorio, como consecuencia de la promocián o
publicidad de la misma.

A efrcto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios
probatorios permitidosporesta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso ro que el uso de la marca por quien
solicita su registro, pudiesecrear confusión o un riesgode asociación con el titular de la marca
notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la
marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando ctsolicitante del registrosea titular de la
marca notoriamente conocida.

UU Séptima Epoca; instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRiMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 10 Sexta Parte; Página: 43

MARCAS, USO ILEGAL DE LAS. Si se hizo un uso de una marca registrada sin
consentimirntode su propietario para distinguir artículossimilares, se cometió, por 11M parte,
la infracción denominada "uso ilegal"; y, por otra, ro tanto que los objetos de una marca se
tendieron al amparo de otras marcas que aparecen en los muebles sobre los que fueron
montados dichos objetos parasu oenta, se realizan por igual los presupuestos que contemplan
el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 10 bis del Conveniode Unión
de París, puesto que con tal artificio, con tal maniobra de vender un objeto con una marca
montándolasobre muebles que ostentan otra marcanotoriamenteconocida y para los mismos
productos, por un lado se desacreditan los productos que llevan la marca legítima de más
arraigo; y por otrase pretende, sin duda alguna, producir confusión entre los consumidores, lo
mismo con el establecimiento quecon productos, o bien con los servicios del dueño de la marca
más acreditado. Debe subrayarse que tanto la ley nacional, como igualmente el tratado
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internaaonal. se refieren a la competencia desleal que se produce como consecuencia de
que "por OUIlquieT mediose tratede producir confusión conel estnblecimiento, 105 productos o
los sertncios de un competidor" y es incuestionable, el! tonces, que los hechos comprobados
notarialmente ante las autoridades responsables y asimismo ante el Juez de Distrito,
constituyen una práctica, UllO maniobra o un subterfugio que, independientemente de lo
preceptuadl> por el artícull> 255, reprimen igualmente los artículos 263 de la Ley de la
PropiedadIndustrial y 10 bis del tratado internacional en consulta.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATER IA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 822/69. The Singer Manueíacturíng Company. 17 de octubre de
1969. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Gómez Dfaz U".

"" Octava Epoca; Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMI NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanaril> Judicial de la
Federación; Tomo: VII, Enerode 1991; Página: 310

MARCAS, NOTORI EDAD DE LAS. La notoriedad de una marca no puede
determinarse de manera caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquélla debe existir
acreditada tanto con las razones que al efecto exprese dicha autoridad, como corroborada con
las cllnstancias de autos.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIA DO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en n'Visión 406;90. Gucci de México, S.A. de C.V. 7 de marzo de 1990.
Unanimidaddevotos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: JorgeHiguera Corona.

Amparo en rellisión 636/88. Dicort, S.A. 29 de marzo de 1988. Unanimidad de 1I0tos.
Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretnril>: Jorge Higuera Corona "" ,

U" Octava Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: I, Segunda Parte-I, Enero a lunio de 1988; Página: 404

MARCAS, PROHIBla ON ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 91, FRACClON
XX (ANTES XVII) DE LA LEY DE INVENCIONES Y. Como la pTl>hibición para registrar
cierto tipo de marcas, descansa el! su desacato al principio de veracidad exigido por el interés
público para no prouocar en los consumidores confusión o engaño respecto a las cualidades
intrínsecas de los productos, es relevante que para encuadrar la negativa de un registro
marcario con base en la fracción XX (antes XVII) de la Ley de Invenciones y Marcas, la
denominación se refiera a característica que pudieran corresponder a la esencia del producto,
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esto es, que no fueren extrinsecas porquesiendo así, el comprador no seria engañado y
confundido sobre el particular.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMiNISTRATIVA DEL
PRIMER GRCUlTO.

Amparo en revisión 513188. Yistar, S.A. de e v. 19 de abril de 1988. Unanimidad de
Votos. Ponente: Cenara Daoid Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Sauceda
Zaoala "N.

"" Quinta Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Informes; Tomo: Informe 1946;
página: 147

MARCAS. El artículo 60. bis, de la Convención General de Paríspara la Protección
de la Propiedad Industrial. exige la concurrencia de tres requisitos esenciales para obtener la
invalidación del registro de una marca, a saber: 10. Que la marca sea una reproducción o la
imitadón susceptible de causar confusión de otra marca registrada; 20. Que esta marca sea
notoriamente conocida y de propiedad deun jurisdiccionado deotropaís contratante; y 30.Que
las marCl1S amparen productos del mismo género o de un género semejante. No hay discusián
sobre que en el caso concurren los dos primeros requisitos, estribando la diferencia solamente
en que el Juez de Distrito afirma que no está surtida la tercera de esas condiciones, en tanto
que las parles recurrentes sostienen lo contrario. La razón debe otorgarse a éstas en virtud de
que el chicle, atendiendo a que tiene usos medicinales y antisépticos, puesto que en el mercado
se expenden chicles laxantes y chicles antisépticos de la boca y de la garganta, es un producto
semejante a los registrados pur la tercero perjudicada y que corresponde a la clasificadón Ga.
del articulo90., del Reglamento de la Ley de Marcas de 1928, relativoa productos quimicos,
medicinales y preparaciones farmariuticas. No habría lugar a que existiera esta semejan211 si la
marca lpana del quejoso se redujera solamente a amparar chicles que se vendieran
exclusivamentecomo gotosinas, pero comola marca ampara chicles de todas clases, esto es, a
su amparo podríanfabricarse chicles laxantesy chicles antisépticos, es obvioque es aplicable al
caso el artículo 60., bis reproducido anterioniJente y, por lo mismo, puededecirse que la marca
lpana del quejoso para chicles de todas clases, ampara productos del mismo género o de género
semejante a la marca "Ipana" de la tercero perjudicada, paraproductosquímicos, medicinales
y preparacionesfarmacéuticas.

Amparo 6217/43. Del Valle y Espinosa Ignacio G. 10. defebrero de 1946. Unanimidad
decincovotos. La publicacián no menciona el nombredel ponente U".

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite
de registro presentada con anterioridad o a una registrada y oigente, aplicada a los mismos o
similares productoso servicios. Sin embargo, sí podráregistrarse una marca que sea idéntica a
otraya registrada. si la solicitudes planteada porel mismo titular, para aplicarln a productos o
servidos similares, y

1....
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a" Octaoa Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Apéndice 2000; Tomo: Tomo JIJ,
Administrativa, P.R. TCC; Tesis: 438; Página: 412

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE
CONFUSI6N, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA
CLASIFICACIÓN O ESPECIE.- La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un
producto o servicio de otrosy su principalfunción esservir como elementode identificación de
los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad
consumista,en donde las empresas buscan incrementarsu clientela, poniendo a disposicián de
la población U1Ul mayur cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única
finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus gananciaseconómicas.
El incrementoa¡ el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la
presencia de las marcasa¡ el mercado, porqueel/as constituyen el único instrumento que tiene
a su disposicián el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia.
Ahora /lia¡, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podránusar una marca en
la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso
exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece
el artículo 87 de la lLy de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este
orde1Ulmiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesispara poderconstituir una
marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los
objetivosde la inoocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcasconfundibles
'lile amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición
que dice: "ArtíCIIlo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o
semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o
similaresproductos o servicios. Sin embargo, sipodrá registrarse una marcaquesea idéntica a
otra ya registrada, si la solicitudes planteada por el mismo titular, paraaplicarla a productoso
servicios similares ...". Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare
productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que
dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de
originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser
objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes.
Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de queel/a se dé,
no 5Íe1lTJ1Te es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación
surja indubitable la confundibilidadde un cotejo marcario. La cuestión se hace más dificil ya
que lo que para unos es confundible para otros no 10 será. Es más, las mismas marcas
provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad
existirá cuandoporel parecido de los signos el público consumidorpueda ser llevadoa engaño.
La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, e) conceptual o ideológica. La
confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la
práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor
recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La conjusion gráfica se origina por la identidad o
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similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro
signo, porsu simple observacián. Este tipo de confusián obedece a la manera en que se percibe
la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de conjusio« puede
serprovocada par semejanzas ortográficas o gráficas, parla similitud de dibujos o deenvases y
de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusion pueden concurrir a su
vez la confusián fonética y conceptual. Lasimilitud ortográfica es quizás la máshalritual en los
casos de confUsión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello
influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o
terminaciones comunes. Lasimilitudgráfica también se dará cuando los dibujos delas marcas
o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales;
ello aun cuando las letras o losobjetos quelos dibujos representan, sean diferentes. Asimismo,
existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o
parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición
similar deelementos dentro de la misma o por la utilizacián de dibujos parecidos. La similitud
gráfica es común encontrarla en lascombinaciones de colores, principalmente en etiquetas yen
los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras
fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o
evocación a UM misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguiruna
de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad,
cuando es difrrente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el
recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido
conceptual, la confUsián es inevitable, aun cuanDo también pudieran aparecer similitudes
ortográficas o fonéticas. Este tipo de coniusién puede originarse por la similitud de dibujos,
entreuna palabra y un dibujo, entrepalabras consignificadoscontrapuestosy par la inclusión
en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra
mayorrelieve es el relativo a las pala¡'ras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de UM

marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o
palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones
eoocatioas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen.
sino tambitn el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así,
porque delo contrario sería factible burlar el derecho delos propietarios de marcas, obteniendo
el registro deemblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la
denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido
a confUndir los productos. Diversos criterios sus tentados por la Suprema Corte y Tribunales
Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de
confusién, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al
momento deresolver un cotejo marcario teneren cuenta lassiguientes reglas: 1) Lasemejanza
hay que apreciarla considerando la marca en 5U conjunlo. 2) La comparación debe apreciarse
tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitacián debe apreciarse por
imposición, es decir, viendo alternativamente las marcasy no comparándolas una a lado de la
otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una
personn medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la alención comúny
ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad,
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sin particularizaren las di.ftn:ncias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles,
considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que
resulten de su examen global. para determinar sus elementos primordiales que le dan su
carácter distintivo; todo el/o deberá efectuarse a la primera impresián normal que proyecta la
marca en su conjunto, tal como lo obseroa el consumidor destinatario de la misma en la
realidad, sitl que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detamsta de signos
marcarios. Esto es así. porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la
protección de la autoridad administrativa quien otorgael registrode un signo marcario, para
evitar su desorientación y error respecto a la naturalezay origende los distintos productos que
concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro
marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente
distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal maneraqueel públicoconsumidor no sólo
no confunda una con otras, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan,
pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y,
oboiamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado,
asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto,
cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusion conforme a
la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial
debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1773f94.-ÚimerciaI y Manufacturera, S.A. de C.V.-20 de octubre
de 1994.-Unanimidad de uatos-Ponente: Cenara David G ángora Pimcntel-Secretario:[acinto
[uárez Rosas.

Amparo en revisiólI 1963/94.-The Concentrate Mallufachlring Úimpany of lrcland. :
14 de octubre de 1994.-Mayoria de votos.-Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto
VilIaselior.-Secretan·a: Silvia Elizabeth Morales (¿¡Iczada.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-/, febrero de 1995,
página201, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.30.A.581 A. "n

u n Octava Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Apéndice 2000; Tomo JI/,
Administrativa. P.R. TCC; Tesis: 439; Página: 415

MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN AUN CUANDO LOS
PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A DISTINTAS GASES O GÉNEROS.
Al ser una marca todosigno visible que permita distinguir productos o servicios de otros de su
misma clase, cualquier agente económico, productor o comerciante, que participe en los
mercados podrá utilizar alguna para identificar y distinguir sus productos o servicios. sin
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embargo, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene, únicamente, a traoés del
correspondiente registro ante las autoridades competentes. La nIl1rca debe ser suficientemente
distintiva, original, para identificar y hacer distinguibles los productos o servicios, esto es,
debe poseer una eficacia distintiva y además deberá ser jurídicamente tutelable como tal, es
decir, una marca no obtendrá su registro si se advierte la posibilidad de confusión con otra u
otras registradns con anterioridad y, por tanto, se pudiera inducir a error al público
consumidor. Para determinar si una marca presenta similitud con otra, éstas deberán
apreciarse de manera global, atendiendo a las semejanzas que presenten y tomando en
consideración la primera impresión que, en su conjunto, proyecten sobre el consumidor. Este
último dato, supone que el consumidor medio no reaJiZll respecto del signo marcario un
análisis profundo o sistemático para detectar las diferencias entre una y otra marca. Así pues,
mediante el registro de una marca la autoridad está protegiendo al público consumidor,
evitándole posibles errores respecto a la naturaleza y origen de los diversos productos que
concurren en los mercados de bienes y servicios. Esta protección supone que se evite,
asimismo, cualuuier posibilidad de confusión para el consumidor respecto de las marcas,
asegurando la cabal identificacián de los bienes o seroicios que el particulardesea adquiriro
utilizar. Ahora bien, la similitud entre dos signos marcarios debe determinarse tomando en
rnenta no sólo la clase en que estJÍn comprendidos los productos o seroicios amparados por las
marcas, sino que debe considerarse la finalidad, composición, lugar de venta del articulo, así
como cualquier otra relación que permita presumír que una marca intenta aprovechar el
prestigio de otra. Laexistencia de una marca registrada, notoria y con un prestigio reconocido
ante el público consumidor, hate pensar que, al ser introducida al mercado una marca nueva,
cuya similitud con la primera sea la suficiente como para sugerir una relación entre ambas, o
bien que una corresponde o deriva de la otra, fácilmente provocaría el errory confusión entre
los consumidores, mismosquepodrían asumirque losproductos o seroicioe amparados por las
marcas en rnestión poseen la misma calidad o procedencia. Cuando del análisis de las marcas
en conflicto se aprecia queexiste un elemento relevante o característico en las mismas y, que
los demás elementos constituyen únicamente un complemento del signo distintivo y original,
pero no alcanzan a desvirtuar la semejanza derioada del elemento común, es evidente la
posibilidad de confusión entre los signos nIl1rcarios ya que gráfica, conceptual o fonéticamente
darán la impresión de ser denominaciones similares, o que una es variante de la otra, aun
cuando se refieran a productos o servicios diferentes. La semejanza en grado deconfusión entre
dos marcas hace imposible el cumplimiento de lafunción individualizadora de las mismas. El
consumidor, al advertiruna marca nuevasimilar a una ya existentey con cierta antigiiedad,
puede creer que se trata de una variante de esta última, aun cuando se tratara de diversos
productos o seroicios. Es pertinente aclarar que, si bien la interpretación respecto a la
posibilidad de confusión por similitud entre los signos marcarioe aun si amparan productos o
seroicios distintos, se ha desarrollado sobre los conceptos señalados en los aTtirnlos 105
fracción XIV y 106 de la anterior Ley de Propiedad Industrial. al corresponder éstos a lo
dispuesto por /a fracción XVI del articulo 90 de /a Ley de Fomento y Protección de /0
Propiedad Industrial, dicha interpretación continúa siendo vigente. La función distintiva de la
maTca posibilita a industriales y comerciantes conseroar su crédito y orientar laelección de los
consumidores, al tiempo que garantiza la procedencia y calidad de los bienes y servicios
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ofrecidos. Negarel registro de marcas idénticas o parecidas, aun tratándose deproductos o
seroicios diferentes, resulta apropiado considerarlo bajo una variante de la regla de
competencia desleal. Es decir, si el nombre de una marca ha excedido los límites de su propio
campo y se le asocia con una excelente calidad y un prestigio singular, esta circunstancia '10

debe ser aprooechada por otros, ni debe permitirse el desconcierto y confusión entre el público
con..«umidor, que pudiera asumirque losproductos o servicios tienen la misma procedencia. La
semeianza en los signos marcarios a la que alude la ley 110 debe circunscribirse a aquella
detectada respecto a determinados articulos dasificados en la misma especie o clase, sino que
debe entenderse referida a toda similitud que induzca a error, sea por su finalidad,
composición, lugarde venta, o porcualquier otrarelación lógica existenteentre las marcas.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER ORCUITO.

Amparo en revisión 1963/94.-The Concentrate Manufacturing Company of lreland.«
14 de octubre de 1994.-Mayoría de patos-Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto
Villaseñor.-Secretaria: Silvia Elizabetñ Morales Quezada.

Semanario [udicial de la Federación, Octaoa Época, Tomo XV-I, febrero de 1995,
página 226, TritrunaJes Colegiados de Circuito, tesis1.30.A584 A.""

"" Séptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER ORCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 115-120 Sexta Parte; Página: 101

MARCAS CONFUSION. DIBUJOS y PALABRAS. El artículo 105, fracción XIV,
inciso b), de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, concordante con el artículo 91,
fracción XVIll, de la vigente Leyde Invenciones y Marcas, prohíbe el registro de una marca
cuando sea semejante a otra anterior al grado de producir confusión. El obieto de tal
disposicién es euitar una competencia desleal, y queun comerciante se aproveche del prestigio
del producto de otro, en detrimento de los intereses de éste, o que le cause desprestigio conun
producto de inferior calidad, también en perjuicio de sus intereses legalmente protegidos.
Ahora bien, si una marca registrada anteriorconsta de una palabra y un dibujo, no podria
registrarse otra marca posterior consistente únicamente de un dibujo, si al primer golpe de
vista, sin un análisis minucioso, este dibujo es semejante al dibujo anterior al grado de
producir confusión en el público consumidor, pues éste, habituado a asociar a una marca ese
dibujo, podría confundirse conel nuevodibujo, pensando que se tratadel mismo producto, o de
un nuevo producto del mismofabricante, que es precisamente lo que se trata de evitar. Luego
en estos casos no procede el registro del nuevo dibujo, como marca, independientemente de que
carezca o no, de una leyenda asociada, si se trata deamparar productos iguales o similares.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO MATERIA ADMINISTRTIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
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Amparo m Revisión: 467/78. USM Mexicana, S.A. de e V. 2 de agosto de 1978.
Unanimidadde Votos. Ponente: GuillermoGuzmán Orozco"",

U" Octava Epoca; Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRA 77VA DEL PRIMER ORCUlTO; Fuente: Semanario judicial de la
Federación; Tomo: 11, Segunda Partc-I, julio a Diciembre de 1988; Página: 329

MARCA S, LA SEMEJA NZA IMPIDE SU REGISTRO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASIFICACION DE LAS. Lasemejanzao similitud a
que alude el articulo 91 fracción XXII de la Ley de Invenciones y Marcas no se limita a
articulos clasificados m la misma clase, sino a cualquiera otra que se refiere a productos
similares, siempre que induzca a error por su finalidad, su composición, lugar de venta o
Olalquier relación que entre amboserista, por lo que, la dasificación a que aludeel artíOllo 56
del reglamento de la ley mencionada no puede servir de base para concluir si hay o no
similitud entre productos de distintas clases, máxime cuando los elementos de confusián de
marcas Conmemorativo (licores alcohólicos clase 49) y Conmemorativa (vinos de mesa clase
47), prcYVienen de la composición de la marca, ya que fonética y gramaticalmente son
semejantes ell grado de confusián.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en reoiei án 1326188. Ceroeceria Cuauht émoc, S. A.. de C.V. . 5 de octubrede
1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Alejandro LU1la Ramos. Secretario: Agustín Tello
Espindola U".

XVil. Una marca que sea idéntica o semejante C1I grado de confusión, a U1l nombre
comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios,
a/Yo giro prepondera1lte sea la elaboració1l o venta de los productos o la prestación de los
servicios quese pretendan amparar C01l la marca, y siempreque el nombrecomercial haya sido
usadocon anterioridad a lafecha de presentación de la solicitud de registrode la marcao la de
uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la
presente el titular del nombre comercial, si 110 existe otro nombrecomercial idéntico que haya
sido publicado.

UU Séptima Época; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; FUC1Ite: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 151-156 Sexta Parte; Página: 116.

MARCAS IDENTlCAS. LA PROHIBICION PARA REGISTRARLAS SE
ENCUENTRA EN LA FRACCION XVIII DEL AR77CULO 91 DE LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS. El articulo 91, fracción XVlll, de la Ley de Invenciones y
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Marcas, dispone que no es registrable como marca una que sea semejante a otra ya
registrtUÚl y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que
pueda confundirse con la anterior, tornándola en su conjunto o atendiendo a los elementosque
hayan sido reseroados. Existe semejanza entre la marca registrada "Tehuacán" y la
denominación propuesta a registro "Tehuacán", en grado de confusión, por ser
denominaciones idénticas para amparar artículos similares y su registro se enalentra
prohibido por la fracción XVIII del artículo91 de la ley mencionada, pues 110 debe perderse de
oista que la semejanza es la cualidadque tienen las cosas de ser parecidas entre si, por lo que la
marca a registro es semejante a la ya registrada, pues al ser idéntica, se parece a la otra.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER ORCUlTO.

Amparo en revisión 463/81. Juan José Luis Balseca Zurita. 23 de julio de 1981.
Unanimidad devotos. Ponente: Cenara David Góngora Pimentel "N.

"N Séptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRA TIVA DEL PRIMER CIRCUITO; FUCIlte: Semanario Judicial de la
Federación; Tomo: 115-120Sexta Parte; Página: 101

MARCAS, CONFUSION DE. ARTICULaS SIMILARES. En concepto de este
trilmnal no resulta evidente que se trate de artíados de naturaleza totalmente diversa, de
manera que se pudiera decir con seguridad que no habría crmfusión en el público consumidor
respecto del fabricante de ambos artículos, pues no resulta manifiesto que quien fabrica papel
en general y papelsanitarioen particular, no seael mismo productos que con la misma marca
amparase cwuiernos de papel. Y los artículos 105, fracción Xl V, inciso a), de la anterior ley de
la Propiedad Industrial y 91, fracción XVII, de la actual Ley de Invenciones y Marcas, al
prohibirel registro de las marcas semejantesa una anterioren grado de confusión, protegen el
prestigio y el interés del productor, que lo mismo puede ser lesionado si se confunden los
productos, que si se confunde al productorde artículos similares. Luego no podría autorizarse
el registro de una segunda marca, igual o muy semejante a una anterior, para amparar
productos que por su naturaleza o características podrían ser atribuidos por el público al
mismoproductor, como es, porejemplo, el casoantes mencionado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER ORCUlTO.

Amparo en revisión 471/78. Sadao Miyasa/d Harachuchi. 2 de agosto de 1978.
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco"N.

un Séptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación; Torno: 145-150Sexta Parte; Página: 161
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MARCAS, CONFUSION DE. Las marcas EXCEL y EXCELSA si se parecen al
grado de crear ccmfusión sobre el origen o falnieante de los productos amparados ccm ellas,
pues es precisamente la expresión EXCEL la que resulta enfática y diferencíantc, sin que las
letras SA al final sean el elemento primordial que pudiera establecer la distinción mm ambas.
Otra cosa sería sí- como en el caso de GOL Y GOUO, cada una de esas expresiones tiene una
connotación diferente, de mll7JeTa que resultan lo suficientemente diferentes para que no haya
posibilidad de confusión, pero EXCEL es la misma raíz de EXCELSO, EXCELENTE,
EXCELENCIA; luego entre las palabras EXCEL y EXCELSA si hay semejanza suficiente
para estimar que la primera no puede registrarse como marca, después de registrada la
segunda, en tbminos del artículo 91, fracción XVIII, de la ley de Invenciones y Marcas . Y
más si se habrían de aplicar esas marcas a artículo similares, que se venden en los mismos
establecimientos, como lo son las grasas vegetales y la manteca, que tienen un uso o destino
semejante.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en rroisión 214/81. Marga de México, SAo 29 de abril de 1981. Unanimidad
Devotos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Es necesario señalar que las tesis empleados para ejemplificar todas y cada una de las
fracciones que integran el presente capítulo; están basadas en criterios que citan artículos de la
Ley que en su momento eran de aplicación por encontrarse en tngor, y que en este momento en
la actual Ley de la Propiedad Industrial, y que sirve de base para el presente trabajo, no
existen, rero que aun se contemplan en la presente fracción del artículo 90 de aplicación
oigen te en la referida Ley, para negar el registro de una marca, porque de alguna manera
siguen operando en los tratados o porque están registrados con la ley que en su momento era
aplicable.

Los criterios jurispmdenciales que forman parte integral del presente capítulo, fueron
tomados del C.D. lUS 2004, [urisprudencia y Tesis Aisladas. junio 1917 - junio 2004.
Suprema Corte de justicia de la Nación. Poder Judicial de la Fedcracion.
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CONUUSIONES

PRIMERA .- La naturaleza jurídica de las marcas en si, encierra los diversos criterios
que los estudiososen derecha han propuestopara definir un concepto jurídico de marca, el
cual engloba varios elementos, p.e. es la etiqueta que se adhiere al producto o servicioy que
sirve para distinguir un produciD, mercllnáa o servicio, similar o igual elaborado por un
comerciante del de otro; así como que existen dos clases de marcas, la marca comercial y la
industrial, las cualesa su vez se subdividendependiendo de lafuncián que desempeñen.

Por lo anteriores de concluirse que los criterios de losjurista de diversos paísesse 111m
unificado, rn cuanto al concepto de marCll, los elementos que pueden constituirla o que su
registro se niegue, la clasificación de las mismas por SIl función, etc., en este sentido los
conceptos doctrinarios se unifican y por unanimidad se plasman en los tratados
internacionales, para que lospaísesmiembros lo interpreten en su legislación.

SEGUNDA .- La evolución histórica de las marcas a sido progresiva, encontrando
antecedentes desde tiempos muy remotos en diversos paises y continentes, en México, con la
llegada de los espafloles llegaron los primeros antecedentes de las marcas usadas en el viejo
continente, y con ello la necesidad de legislar al respecto; pasaron varios aiios para que los
legisladores mexicanos, crearan o adoptaran de otras legislaciones, normas que posteriormente
y con el crecimiento y demandll del comercio tuvieran que ir adecuando hnsta llegar a la
individualización de la materia del derecho marcario.

TERCERA.- El comercio y expansión del mismo a sido la causageneradora de que las
marCllS que anteriormente se plasmaban en un artículopor un artesano, posterionnentey dada
la demanda del artículo, se hiciera necesaria la producción en serie, por lo que surgieron las
cooperativas o talleres artesanales que en su momento eran un privilegio, dada la imitación y
competencia desleal entre fabricantes, estos tuvieron la necesidad de marcar sus productos
para distinguir su producción de la de otros, y evitar error o confusión entre los
consumidores, obligando a los legisladores a evolucionaren los criterios jurídicosempleados y
crearnuevas normasparaimpedir o castigar lasfalsificaciones y enriquecimientoilegitimo que
algunos obtienen a costa del titular de la marca. al aprooechar para sí un símbolo o dibujo
descriptivo, hoy dia los derechos de los titulares de las marcas se encuentran plasmados y
protegidos en los tratados internacionales y legislación de la materia, e incluso delimitan los
símbolosque no son aptosparasu registro.

CUARTA.- Es necesario hacer notar que los criterios jurídicos que seencuentran en la
mayoria de las fracciones contenidas en el artículo 90 de la Ley de la propiedad industrial, en
cuanto a los símbolos, signos, emblemas, figuras descriptivas, etc., que no son aptos para ser
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registrados, se encuentran basados en leyes de la propiedad industrial que a la fecha
fueron derogadas y que en determinado momento tal 'VeZ aún pueden regir en las marcas
registradas con anterioridad. Sugiriendo que los legisladores se avoquen a la actualización no
solamente de las fracciones que impiden los registros de los marcas, sino de reformar el
contenido de las sanciones que en su articulo 214 y subsiguientes impone multas sanciones
administrativas muy elevadas, incluso de carácter anticonstitucional, y se deben actualizar ya
queel comercio y portantolas marcas hanevolucionado y sufridocambios importantes.

QUlNTA.- Es necesario que los juristas actualicen los conceptos de lo que puede ser
considerado como marca, y los elementos queestos conlleoan; toda vez que en la actualidad
con el progreso y la tecnología han surgido nuevasJrmnas de piratería, inclusoelectrónica y
vía intemet, etc., y las actuales jurisprudencias que se pueden consultar o en su caso
interpretar la Ley de la Materia, para en su caso, aplicarla y fundamentar o motivar las
decisiones recaidas a los litigios, se encuentran derirJadIls de leyes obsoletas que no tienen
apliC/lción en la actualidad, por haber sidoabrogadas; por lo quese sugiere la actualización de
fa ley de la Propiedad Industrial, en la que nuestros legisladores propongan nuevas técnicas
juridicas de reforma y actualización, cada año o dos, según lo consideren pertinente o,
ajustándose a los momentos queimpone a la Nación laglobalizacián, en razónde los cambias a
nivel mundial.

SEXTA.- En la actualidad han surgido nuevos problemas en el manejo de los nombres
de dominio o comerciales, vía lnternet, pues de esta manera no falta quien aprovecha los
derechos reconocidos y registrados de las empresas de renombre; los nombres de dominio se
consideran como dirección o designación de ~rigen Y referencia de prestigio, es decir actúan
como marcas, y son asignados porcomités en algunos países los cuales agremian a grupos de
empresarios que administran el intemet y aplican sus propias reglas, siendo necesario que se
legisle al respecto, para prevenir la anarquía de estosgrupos y establecer unaforma de control
y aplicación de la ley, dada la globalización y extensión del comercio.

SÉPTlMA.- La piratería y falsificación de las marcas es otro problema que ha ido en
aumento y que merece tenernormas al respecto, pues al emprender un litigiofaltan preceptos
juridicoe que cubran algunas lagunas que existen, asi como que las sanciones sean más
severas, pues ha disminuido la venta de produdos genuinos por la presencia de productos
falsificados, ocasionando un daño irreversible al propietario de la marca pues esta cae en un
desprestigio de calidad al ser manoseada por múltiplesfabriomtes: además de que vía intemet
que en algunos casos es considerado un territorio libre también se ha incrementado este
problema, en la actualidad existe la policia de intemet, pero falta la creación de nuevas
normas para legislar de manera más eficaz dados los nuevos delitos y conflictos que van
surgiendo.
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aCTA VA.-Es necesario que los órganos como lo es la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco), verdaderamente ejerza el control y atiendnde manera prontay expedita
las quejas de los consumidores en general. que se ven afectados por la falsificación de las
marcas, incluvendo en esta falsificación incluso la calidad de los productos o seroicios, que
daña severamente la imagen de las empresas que, a su vez, denuncian o se quejan, ante las
autorídades jurisdicciDllJÚes, de competencia desleal impresa en la publicidad comparativa, y
que causa estragos en la marca líder, permitiendo que los que la practican obtengan grandes
beneficios económicospor falta de interoencián al respecto por las autoridades competentes en
la materia.

NaVENA.- Por último se propone la descentralización del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, y la creación de nuevos órganos con igual facultad y que sirvan de
apoyo, pudiendo el mencionado órgano actuar como la matriz de consulta, para evitar que se
tenga o hnga un doble registro de una marca; así comoque con la creación de otros órganos se
obtendrían los beneficios de evitar 105 rezagos de trámites, la pronta agilización de los
procedimientos, así comode la emisión de las resoluciones queen ocasiones son muy tardías.

155

Neevia docConverter 5.1



BIBUOGRAFfA

Áhsarez' Soberanis Jaime, La Regularizaciún de las Intenciones y Marcas y de la
Transferencia de Tecnoiogia 1° Edición, Editorial Porrúa, 5.A. México 1979.

Barrera Graf [orge, Instituciones de Derecho Mercantil, 4°reimpresión, Editorial
POrTÚa, S.A. México 2000.

Baylos Corroza Hcrmcnegildo, Tratado de Derecho Industrial, Editorial Guitas S.A.,
Mallrid 1978.

De la Fuente Garcia Elena, El Uso de las Marcas y sus Efectos [uridicos, Marcial
Ponds Ediciones [uridicas y Sociales S.A., Madrid España 1999.

Enciclopedia jurídica Mexicana U.NA.M., Editorial Porrúa; S.A. DE e V., Tomo V,
México 2002.

Informe Anual de/Instituto Mexicano di: la Propiedad Industrial 1999.

Mantilla Molina Roberto L., Derecho Mercantil, Editorial POrTÚa, S.A 29"EdicióII,
SOn'impresiÓ1l, México MMI.

Marzorati Osvaldo [; Derecho de los Negocios Intemacianales, Editorial Asma de
Alfredo y Ricardo Palma, BuenosAires Argrotina 1993.

Mascarerin C. Enrique, Tratado de Derecho Comercial ÚJmpendio, colección [ustitia et
[us Universidadde losAndes/ Facultad de Derecho, Mirida Venzuela 1963.

Naoa Negn:te justo, Derecho de las Marca.~, Editorial Porrúa, SA. México 1985.

Rangel Medina David, Tratado de Derecho Marcario, Editorial de Libros de México,
México] 960.

Rangel Medina David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad
Nacional Autónoma de México, 2° Edicion, México 1992.

Rodriguez y Rodrigue: [oaquin. Curso de Derecho Mercantil, Tomo 1, Editorial
Pornin, S.A., Méxim 1999, 24° Edición.

Sepúlveda Cesar, Propiedad Industrial y eompetmcia en México, Editorial POrTÚa,
5.A. México 7998.

156

Neevia docConverter 5.1



Serrano MigaUón Fernando, La Propiedad Industrial en el Derecho Mexicano,
Editorial Pornia, S.A. Méx ico 1987.

Sócrates [iméncz Tiana, Diccionario de Derecho Romano, Ed itorial Sis ta 2° Edición,
México 1991.

Viñamata Carlos Poschkes, La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas 1°Edición, 2°
Parte del Libro, México 1998.

HEMEROGRAFlA

1.- Revista Practica Fiscal Laboral y Legal- Empresarial, Tax Editores, publicación
decenal nlÍmero 327 de mayo, México 2003

2.- Revista Practica Fiscal Laboral y Legal- Empresarial, Tax Editores, publicación
decena/ nú mero 329 de junio, México 2003

LEGISLACIÓN

1.- Ley de Fomen to y Protección de la Propiedad lndustrial, Editorial Porrúa S.A.,
México 1991.

2.- / ey Federal de Derechos de Autor, Editorial Sis ta, Méxicfl 2004

3.- Ley de la Propiedad Industrial, Editorial S ista, México 2004.

4.- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Editorial Sista. Mt!xico 2004

PAGINA DE IN TERNET

1.- httr /lusin fo:s tates.g(TlJjesranol/iprlglos.htm. Pág. uvb.

DISCOS DECD

1.- ¡IlS 2004 [urisprudencias y Tesis Aisladas. Poder [udicial de la Federación,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Junio 1917-Diciembre 2oo3.

2.-Propiedad Intelectual y sus Medios de Defensa 2004, lurisprudencias y Tesis
Aisladas Relacionadas, Raúl Juárez Carro Editorial S.A. de C. V.

. 51

Neevia docConverter 5.1



3.- Compila 2004, Compilación de Leyes del Distrito Federal, lnformáticaJurídica.

4.- Compila Tratados, Poder Judicial de la Federacién, Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Méxiw 2003.

IS8

Neevia docConverter 5.1


	Portada
	Justificaciones
	Índice
	Capítulo Primero. Naturaleza Jurídica de la Marca
	Capítulo Segundo. Evolución Histórica de las Marcas
	Capítulo Tercero. Los Criterios Seguidos por la Ley de Propiedad Industrial para las Marcas no Registrables
	Capítulo Cuarto. Marcas no Registrables
	Capítulo Quinto. Criterios Jurisprudenciales
	Conclusiones
	Bibliografía

