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INTRODUCCION 

El desarrollo del intercambio mercantil internacional y los 

avances que en las últimas d~cadas han revolucionado las comuni 

caciones, determina que la regulaci6n de las marcas requiera -

que se contemple y atienda la problemática por la que actualme~ 

te atraviesan las marcas notoriamente conocidas o marcas de re-

nombre. 

Las marcas fueron uno de los deréchos de propiedad industrial -

incluidos en el Convenio de Parfs para la Protecci6n de la Pr~ 

piedad Industrial en 1883, y las Conferencias de Revisión al -­

mismo, concertadas a la fecha*, se han caracterizado por e\ d! 

seo de armonizar los intereses de los diferentes pafses miem- -

bros en materia de propiedad industrial. 

Y asf, como respuesta a una necesidad de la comunidad interna­

cional, en la Conferencia de Revisi6n del Convenio de Parfs pa­

ra la P~otecci6n de la Propiedad Industrial, efectuada en La H! 

ya en 1925, se regula por primera vez sobre las marcas notoria-

. mente conocidas. 

Sin embargo, no todos los pafses m~embros de este Convenio han 

incluido en su legislaci6n este concepto, como es el caso d~ --

* Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, 
en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, 
en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967. 



ordenamiento jurfdico de M~xico, en el que no existen disposi­

ciones concretas y especiales al respecto, 

En la practica mexicana al encontrarse la autoridad con solic1 

tudes de registro como marca de denominaciones notorias, se e~ 

frenta a la disyuntiva de, por un lado, rechaza~ dicha solici­

tud con apoyo en disposiciones Jurfdicas que no se adecúan al 

caso, resultando por tanto forzada la negativa por carecer la 

ley de la materia de preceptos Jurfdicos que lo contemple, o -

bien conceder el registro el cual provocarfa confusi6n en el -

pOblico consu~idor en cuanto a la procedencia de los productos 

o servicios amparados con el mismo,.ya que podrfan creer que -

tienen una procedencia distinta. 

El surgimiento de esta problematica a que se enfrenta la auto­

ridad, Direcci6n General de In~enciones, Marcas y Desarr¿llo -

TecnolBgico, motiv6 .la preparaci6n del presente trabajo ante -

la cada vez mayor incidencia de solicitudes de marcas notoria­

mente conocidas por personas distintas a sus titulares. 

En el presente trabajo se trata primeramente los aspectos doc­

trinal es e hist6ricos de la marca en general en el plano inter 

nacional y nacional, para despu~s entrar a la prob1em4tica de 

las marcas notoriamente conocidas en el dere~ho positivo mext~ 

cano asf como su regulaci6n en el Convenio de Parfs, y se con­

cluye, con la propuesta de adoptar en nuestra Ley de Invenciones y 



Marcas medidas tendientes a evitar el aprovechamiento por par­

te de terceros de marcas notoriamente conocidas a fin de prot! 

ger del engaño y confusión al pOblico consumidor, sin que esto 

constituya otorgar una mayor protecci6n a los foráneos en de­

trimento de los nacionales, con lo que se pretende una protec­

ción y reglamentaci6n eficaz del derecho marcario, cuya princi 

pal finalidad es evitar la competencia desleal y proteger del 

engaño al público consumidor. 



CAPITULO 

L A M A R C A 

l. CONCEPTO DE LA MARCA 

La marca es una institución de orden público y de interés 

social, porque además de proteger al titular respecto del der! 

cho exclusivo adquirido, cumple con una función social al prQ 

teger al público consumidor de confusiones o engaH6s al indi­

carle la procedencia u origen de los productos o servicios am­

parados· con la marca, ofreciéndole una fuente de información -

sencilla que le ayuda a elegir entre la c~da vez mayor varie­

dad de productos o servicios que saturan los mer~ados. 

Es esta doble protección lo que justifica la tutela Jurf­

dica del signo marcario. Y se considera un bien Jurfdicamente 

tutelado, .al e~tablecerse en los artfculos 88 y 89 de la Ley -

de ·Invenciones y Marcas que el derecho de uso exclusivo de una 

marca se obtiene mediante. su registro en la Secretarfa y· toda 

persona que esté usando o quiera usar una marca para distfnguir 

los artfculos o servicios que produzca o preste, podrá adquirir 

el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo los requisitos y 

formalidades que establecen esta Ley y su Reglamento. I~ual d! 

recho tendrán los comerciantes. 

Existen diversos conceptos sobre 10 que es una marca, De 

manera enunciativa se citan los siguientes: 
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"La marca de fábrica o de comercio es un signo cualqufe~a 

aplicado a un producto y que permite reconocer la fábrica de que 

proviene o la casa comercial que lo vende." (Ainé) !/ 

"Se pued~ decir con v~rdad que la marca es un medio mate-­

rial de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la 

mercancfa a los terceros que la compran en cualquier lugar." 

(Pouil let) V 

"La·marca de fábrica consiste en un signo distintivo col! 

cado sobre los productos y destinado a garantizar al pOblfco la 

procedencia de los productos y tiende a' individualizar un• mer­

cancfa." (Roubfer) '}_/ 

"La senal externa que es usada por un comerciante para di! 

tingufr los productos. por él. elaborados, vendidos o distribui­

dos de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su proceden 

eta y el comerciante quede a salvo de· los efectos de.la competerr 

eta desleal." (J. Rodrfguez y Rodrfguez) il 

"La marca sirve para individualizar el producto y.constit~ 

ye un bien inmaterial que se traduce materialmente en una. contr.! 

y RANGEL MEDINA, David. "Tratado de Derecho Marcario; las marcas industri! 
les .Y comerciales en MAxico.• México, D. F., edic16n del autor, 1960, 
p4g. 154 

2/ Ibfdem p4g. 154 
¡~ Ibidem plg. 156 
!J I bf dem p4g. 156 
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sena puestas en las mercancfas y sirve para indicar la proceden 

cia del producto de una hacienda determinada, atrayendo y con­

servando la clientela. El público puede asf conocer la proce­

dencia de la mercancfa." (Ascarelli) !/ 

"La marca. es el signo distintivo que identifica las merca­

. derfas procedentes del establecimiento del comerciante y qu~ -

son negGciadas por su hacienda." (Ferrara)~/ 

"La marca es una contrasefta gr4fica impresa o aplicada al 

producto a fin de distinguirlo de todos los otros productos si­

milares existentes en el comercio y procedentes de otra hacien-. 

da." (Rotondi) II 

. De las definiciones citadas se puede destacar que son cofn 

cidentes, pues en ellas se incl~yen como caracterfstica de la ~ 

marca las funciones indicadoras del origen y la distintiva; es 

decir. contienen la finalidád tradicional de la marca y por ·tan 

to constituyen el concepto c14sfco legal de la misma. 

La Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

da la siguiente definici6n: 

5/ lbidem p4g. 157 
"G/ Ibidem ,J4g. 157 
!J Ibidem p4g. 158 
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"Marca es un signo visible que permite distinguir bs bi.! 

nes o servicios de una empresa de los bienes o servicfos de 

otras empresas~ Es un bien incorporal cuyo principal valor r! 

side en el prestigio y la reputaci6n que d•terminada marca re-

presenta." 8/ 
-; 

Se considera que este concepto de marca podrfa ser acepta­

do internacionalmente ya que ~dem4s de las funciones esenciales 

introduce las referentes a calidad y publicidad al referi.rse al 

prestigio y reputaci6n que una marca puede obtener. 

Por otra parte, Yies Saint Gat so•tiene que.e1 conc~pto de 

marca debe de.definirse desde dos puntos de vista: el jurfdico 

y el econ6mico, De acuerdo al punto de vista jurfdico, en cuan 

ta a que Ja marca es un si~no distintivo que permite a su tit! 

lar, fabricant~ o comerciante, distinguir sus productos o servf 

cios de los de 1a competencia, y de acuerdo al punto de vista 

econ6mfco, en cuanto que 1a marca es·un.s1gno que tiende a pro­

porciona~ al consumidor una mercancfa o un servicio cubierto pf 

bli camente con su garantfa, · V 

· §! Organizaci6n Mundial de 1a Propiedad Inte1ectua1, OMPI. "E1 papel de la 
propiedad fndustrfa1 en ,a proteccf6n de 1os cons1111idores." Ginebra, -
Doc. COPR/III/1, junfo de 1982, plg, 13 · 

'lJ ALVAREZ SOSERANIS, Jaime. ~Justfff caci6n de una po1ftica que restrfnja e' uso de marcas extranjeras en Mf.11fco, • 'Révista dé'COll!etcio Exterior. 
Mfxico, ·o. F., Banco Nacfona1 de C0111ercfo Exterior, s. A., Vol. 26, Ndli, 
8, Agosto de 1976, p. 941, · 
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Las definiciones desde los puntos de vista mencionados, -

por una parte el jurfdico contiene las funciones distintiva e 

indicadora de procedencia de la marca, y por el otro, en el -

sentido económico la funci6n indicadora de calidad.y la funci6n 

de publicidad, denotando la. importancia ca~a vez mayor de la -

función económica atribuida a la marca. 

En el cuerpo jurfdico de la Ley de Invenciones y Harcas no 

se da una definición de marca, sin que ~sto represente limftan­

te algun~ en cuanto a su re~ulaci6n. Sin embargo, de dicho or­

denamiento ~e deriva el concepto que bien podrfa ser el siguJen 

te: 

La marca es aquella denominación o signo distintivo que -

adopta el fabricante, el comerciante o el prestador de seryicios 

para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma 

especie o clase e indicar la procedencia u origen de 1o~ mismos. 

O bien, de acuerdo con la tendencia actua1, podrfamos pro­

poner que Marca es una denominación o signo suficientemente di! 

tintivo que el titular ~et mismo utiliza para distinguir sus -

productos o servicios de otros de su misma espetie y clase y -

sirve de vehfculo de informaci6n a1 consumidor para elegir en­

tre los diferentes productos o servicios que se ofertan en el -

mercado •. 
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2. LAS FUNCIONES DE LAS MARCAS 

Expertos en materia de propiedad industrial han explicado 

de manera •&s o menos semejante las funciones de las marcas, -

por lo que en términos ·ge~erales tenemos qu~ son cuatro las -

funcfones fundamentales: 

a) Funcf6n fndicadora del orfgen o procedencia. 

Esta func16n se ha consfderado como la or1gfn~l. trad! 

cional, hfst6r1ca y en no pocos casos, como dnfca de las·marcas. 

Al hablar~~ de orige• o procedencia no se refiere al -
. ' ' 

origén geogr4ffco, sino a la procedencfl u origen del tftular, 

sfn que en la actualidad ~sto signifique que con la marca se 

identfffqu~ el nombre y domtcilto de la empresa, m4s bien se -

traduce en ·una ayuda a los consumidores para que se decidan en 

lo que hah de c~mprar, es decfr, 1os consumfdores al adqufrt~· 

productos o servfctos con una determinada marca presumen que -

tfenen la •is•• procedencia que stempre han tenido aquellos eti 

quetados con esa mfsma marca y por ellos conoctda, 

Para que la marca cumpla eficazmente. con esta funci6n, 

debe evftarse que coexf stan en el mercado marcas se•ejantes en 

grado de confus1dn, debfdamente regfstradas que tienden a prov~ 

car error y engafto en 1os consu•fdores, pues ya no estarf1n en 

posfbft1dad de fdentfffcar la verdadera procedencta.aOn cuando 
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dicha procedencia no se refiera il nombre y domicilio del t1tu-

1ar. 

Esta funci6n prin~ipal de las marcas ha sufrido trans­

.formaciones debido a la pro1iferaci6n de producto~, sin embargo 
¡• 

~sto no significa qüe exista un gran namero de productores, si-

no que los titulares han adoptado varias marcas para un produc­

to o servicio con el obj·eto de poner una barrera a 1a entrada -

de su mercado a otros titulares de marcas, denotando asf una -- · 

funci6n monopolfstica de las ~1sm~s. 

Por lo que "lasmarcas no.siempre cumplen con la 1nd1C! 

ci6n de procedencia y en cambio cada vez mas, reflejan el buen 

nombre de su propietario que se manifiesta en la inclinaci6n de 

los compradores a determinado producto de·una empresa concreta 

y en su propensi6n a comprarlo •. " 10/ 

b) Func16n distintiva.o d1f~renciadora 

Se puede dectr que en 1a actualidad 1a funcidn que pr! 

domina es 1a distintiva o diferenciadora, o sea las marcas aca­

baron· por 1dentif1car .los productos o servicios y no siempre -

son indicadoras de proced~ncia. 

10/ Conferencia de las Naciones Untdas sobre Comercio y Desarrollo. "La -
funci6n de las marcas en los pafses en desarro11.o," Poc. TD/B/C.6/AC. 
3/3/~ev. 1. Naciones Untdas, Nueva.York, 1979, p4g, ·5 
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Esta funci6n de la marca consfste en distinguir los -­

productos y servicios de una empresa de los de las dem&s empre­

sas y se traduce en una ayuda al titular de la misma para comer 

cializar sus productos y servicios, y para el consumidor en la 

elecci6n entre productos o servicios similares. 

Para que la marca cumpla con esta funci6n se requiere 

que efectivamente consista en· un signo distintivo, es decir, -

·que no sea ~escriptiva de los productos o servicios que proteja 

y cree un vfnculo entre el titular y los productos o servicios 

que elabore o preste. Raz6n por la cual se ha incluido en los 

ordenamientos legales sobre la materia ·dis~osiciones concreta~ 

en.que se prohibe registrar como marca, denominaciones o signos 

descriptivos de los productos o servicios a que se pretende - -

aplicar. 

c) Func16n indicadora de calidad 

Esta funci6nde la marca se refiere no a una constancia 

especffica en la calidad de 1os productos o servicios sino a 

una constanc~a res~ecto del nive, acostumbrado de calidad de -

los productos o servicios ofrecidos con 1a. marca, basado princ!. 

palmente en e1 prestigio y reputacf6n de esa ~arca. 

Sfgnifica que 1os titu1ares de marcas pueden en un mo­

mento dado modificar las caracterfsticas de tos productos o ser 

vicios o con el paso del tiempo Astas sufrir cambios, y los con 
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sumidores al ser fieles a los productos o servicios amparados 

por una determinada marca, esperar que aún con las modificaci~ 

nes o cambios que ~sos sufran, mantengan un determinado nivel 

de c~lidad. 

La funcidn indicadora de cálidad de la marca no se r! 

fiere a que exprese una garantfa de ·calidad para el consumidor 

que adquiera productos etiquetados con marcas registradas. En 

el sistema marcarto opera de otra man~ra, es decir, "si en un 

tiempo dado la empresa cuyos productos no llenen o hayan deja­

do de responder a· las expectativas de su clientela puede enfre!!. 

tarse con el rechazo de sus productos o con una dtsminucidn en 

la demanda; pero los consumidores defraudados no tendr&n -con 

base en el derecho marcarto- fundamento legal para reclamo al­

guno." !!/ 

El s1stema marcarlo no tiene como objetivo ser instr~ 

mento de garantfa de ca11dad, pues muchos aspectos de la cali­

dad se basan en elementos subjetivos que estan fuera del orde­

namiento 1ega1 marcarlo, pues no se relacionan directamente -­

con el 1111smo. 

La Ley_ de Invencto11es y Marcas, en e1 artfculo 150, -

segundo p&rrafo seftala: "E' ~egfstro de una marca podr& ser --

COR~~A. Car,os. "Comp,anento al fnfonne·sobre las patentes de inven-­
cidn en AmArica Latina." Banco Interamericano de Desarrollo. Ins­

. tituto para la Integract6~ de la ~rica Latina. UNCTAD; (INTALl se-
rte Estudios No. 17, 1975) Buenos At res, Agosto de 1977, p&g. 2i:. 
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cancelado por la Secretarfa de Industria y Comercio cuando .su 

titular especule O· haga uso indebido en el precio o calidad de 

un producto o servicio amparado por la marca en detrimento del 

pdblico o de la economfa del pafs,w 

~s·~ecir. la Ley vigente contempla la hipOt~sis legal 

que se reffere a una situacfOn extrema de ~buso para consumid~ 

res y la economfa del pafs por lo que para dar cumplf~fento a 

tal dfsposfcfOn se debe recurrir a otra reglamentacfdn fuera -

del campo 111arcarf o, como es el caso de 1a Ley General de NorHs. 

y de Pesas y Hedidas cuyo objetivo es entre otros, el control 

de calidad y mediante su 1ntervencidn, regu1ar la calidad.de -

los productos o servicios que puedan estar .amparados con u.na -

marca. 

d) Funcidn de Pub1i~1dad 

Se podrfa sintetizar esta func10n de la marca en que 

tiene por objeto dar popu1aridad a los productos de determin!. 

da empresa para que el consumidor al conocerlos los distfnga 

entre otros de su misma especie 1 1 os consuma, o sea, la publf -

cfdad fnfor111a al consumidor sobre. los productos o servicios de 

que se dispone en el mercado e tnfluye en 1a decfsfdn de. ca.­

pra, sfn e•bargo, e1 propdsfto de la publicidad mfs que fnfor 

mar a 1os compradores para que adquieran los sat1sfactores ne­

cesarios o rea1mente lo mejor en ca1idad, es au•entar las ven­

tas 1nf1uyendo en e,1os. 
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La publicidad sirve para atraer y conservar a la clfe.!!. 

tela, es decir, su objeto es convencer al consumidor de que e.!!. 

tre los de su misma clase, es el mejor producto o servicio y -

mantenerlo fiel a los mismos. Para lograr esto, las marcas d! 

ben ser Ucfles de recordar y que el consumidor pueda identif! 

carsc subjetivamente con 1es 111arcas. 

La funci6n pub11citar1a de las marcas es fundamental 

en el proc~so de comercia11zac14n~ aumenta la demanda de los -

productos o servicios y con esto 1as utilidades de las empre-

sas. .,. 

"Las marcas so~ un 111edfo de pub11cidad por excelencia 

y en la actualidad, se destinan grandes sumas de dinero en la 

publ 1c1dad, lo que ha originado que et consumidor mh que con~ 

cer las ca racterhtf cas del pr.oducto, reconoce denominad ones 

y signos, es decir. adqufere ma~cas y no productos o s~rvicios 

lo que trae como consecuen~1a que sea engaftado, pues los g~an­

des recursos de que dispone 1a pub1tc1dad logra atrfbufr a los 

productos Que oferta cua11dades 1maginar1as, ademas de d1r1g1r 

el consumo, creando dependencia y h&bftos hacia sat1sfactores 

suntuarios e fnnecesarfos que no mejoran e1 bienestar social." 

!11 

· ·ll/ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, •La regulaciGn de 1as tnvencfones y marcas 
y·de la transferencia tecno14gfca,• Edftoria1 PorrGI, S, A., Mtxico, 
D. F. 1979, pp. 65 y 66, 
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La forma de introducir al mercado los productos que.se 

elaboran es por medio de la publicidad de la marca que ampara -

dichos productos, y la publicidad difunde informaci6n explicati 

va o en la mayorfa de los casos estimulante, sugestiva, por lo 

que siendo cada vez mas recurrida e intensiva la publicidad en 

la vida del hombre y teniendo efectos sociales que distorsionan 

su realidad, es muy conveniente que se regule y vigile, a tra-­

yés de los conductos 1d6neos, .y asf exigir una publicidad veraz 

en beneficio de consumidores y productores. 

"Para que una marca pueda cumplir con sus funciones es· 

menester que sea distintiva, novedosa, veraz y lfcita." 1.3/ 

• 

13/ GARCIA MORENO, Vfctor Carlos, "El sistema patentário intemactonal y la 
nueva Ley de Invenciones y Marcas, 11 ·Revista Nomos, Universtdad La Salle 
Tómo l. ndm. 2, abril-junio de 1979, p4g, 30. . 
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3. MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS 

Como resulta do del constante desarrol 1 o, ampl facf6n y ere!!, 

c16n de nuevos mercados, asf como el emp1eo en los .dfstfntos -

pafsei de medfos de comunfcacidn y de publicidad cada vez m4s 

sofisticados que repercuten ·en los intercambios internacionales 

ha originado que algunas ma~cas acrecienten su importancia y su 

valor econdmico, con 1o cual ha surgido nuevos intereses en la 

comunidad internacional y consecuentemente requiere de una reg~ 

lacidn y protecci6n especffica, Esta nueva categorfa de marcas 

son las llamadas "~arcas notoriamente conocidas,N 

S1n embargo, esta figura ha dado lugar a diferentes inter 

pretéctones~ pues a la fecha no s~ han puesto de acuerdd, ni 

se ha definido concretamente en qu~ consiste 1a notoriedad o -

m4s bien cuando se esta en presencia de una marca notoria~ 

Yves Sa1nt"Gal define a ~as marcas notoriamente conocidas 

como "aquellas que son conocidas por una amp11a proporcidn del 

pdblfco y que gozan de una reputacidn importante, sin que se -

trate obligatoriamente de una celebridad enteramente excepcio­

nal. Sin embargo, deben ser conocidas de manera que disfruten 

de un renombre suftcientemente acusado ante· una amplia client1 

la cuando se trate de productos de consumo corriente, o cuando 

menos ante 1 a cl 1ente1a de un cierto cfrculo .cuando se trata de 
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productos considerados de lujo o de alto tecnicismo." !Y 

El criterio de este autor al definir la marca notoria 

es el conocimiento que de ella tenga el pOQlfco consumidor, t~ 

mando muy en cuenta las caracterfsticas de los productos o ser 

vicios que proteja y asf hace 1a distinci6n en el grado de co­

nocimiento que de una marca notoria se deba tener, pues si son 

productos de lujo o muy técn1cos ser~ suficiente que la cl1en-

. t.ela que puede tener acceso a 'dichos artfculos la reconozca c~ 

mo de renombre y en 1os artfculos comunes y corrientes deberin 

ser conocidos por la mayorfa. 

A. Pillet sostiene que "la noioriedad e~ factor del • 

conocimiento que los consumidores tienen de una marca: el he­

cho de pertenecer una marca al vocabulario de los consumidores 

y de permitirl~, en consecuencia, cambiar sus puntos de vista 

al respecto." ll/ 

Este autor, tambi~n basa la notoriedad de una marca -

en el conocimiento que de la misma se tenga, al sustentar que 

en la medida que los consumidores intercambian op1niones sobre 

la maica, ser& el factor que determine la no~oriedad de la m1! 

ma. 

14/ 
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Se supone que de acuerdo con este autor, para determi­

nar si se est! en presencia de una marca notoria, a cualquier 

consumidor se le puede cuestion~r sobre los productos ident! 

ficados con dicha marca, sean del tipo que sean y si no le es 

familiar no se podrá clasificar como una marca notoriamente c~ 

nocida •. 

En t6rminos generales. en la doctrina existente sobre 

la materia de marcas notorias, predo~fna el crite~io de que en 

la medida que el pOblico consumidor tenga conocimiento de la -

marca se podrl saher de la notoriedad o no de la misma. 

Sin embargo, en lo que ha.y discrepancia es sobre la -

.Proporci6n de la pob1acf6n de consumidores que deben partici­

par de dicho conocimiento. Mientras unos autores, como Yves -. 
Saint-Gal se inclinan por el conocimiento especializado de sef_ 

tores de consumidores, atendiendo a la clase de productos de -

que se trate, otros consideran como Albert Chavanne que "~s n1 

cesario que el t~rmino empleado como marca evoque inmediatamerr 

te en el espfritu del pOblico el producto recubierto con esa -

marca. Ese car4cter evocador debe ser el de toda la poblaci6n 

y no solamente el de las gentes que consumen habitualmente esa 

clase de producto." JJ_/ Es decir, en el caso de una marca de 

raquetas de tennis podr4 ser muy conocida entre las personas -
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que se dediquen a este deporte, pero, en.opfn16n de este autor, 

esa no es una marca notorfa si no produce la mfsma impresf6n, 

incluso en el espfrftu de aquellos que no practican ese deporte. 

En documento preparado por la offcfna internacional, -

OMPI, Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual, se man! 

fiesta, al tratar este tema, que •et que una marca sea· notoria­

mente conocida debe depender ~e la imagen j reputaci6n que tal 

marca tenga en la mente del consumidor en ese lugar y momento. 

Lo que per•ite calificar una marca como notoriamente conocida - • 

no es tanto su capacfdad intrfnseca de distinguirse como la me­

dida en que se distingue efectivamente.•· 11_1 Es dec.ir. una ·­

marca ordinaria debe ser original para tener la capacidad de di! 

tfnguir los pr~ductos que ampara entre los 4e su misma especie, 

sin e•bargo, la marca ordfnarfa pasa a notoria cuando su dfvul· 

gacf6n, ya sea por el factor publicida~~asociaci6n de cierta -

calidad en los productos, llega a ser tal que lo que va a con­

tar es el prestigio de la marca, el conocimiento que de ella se 

tenga y no necesarfamente por haber tenfdo con anteriorfdad la 

oportunf dAd de consta ta r si 1 os productos responden a ta 1 fama. 

En la actualidad la notoriedad ya no es el resultado • 

de la duracf6n que la ~arca pudiera tener en et mercado ni mu-· 

cho aenos de la calidad de 1os productos o servicios que ampara 

17/ Organtzact6n Mundial de ta Propiedad Intelectual, l»IPI. "Aspectos de la 
prot.ecci&t de1 cons•fdor relacionados con ta propiedad industrfat.• -
Gfne&mt. Doc. ·~JG/206, 111arzo de 1981, p4g. 23 
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como deberfa de ser, pues el factor conocimiento antes mencio­

nado no se refiere a la circunstancia de que el consumidor ha 

tenido la opci6n de elegir entre varios productos de su misma 

clase y a través de su constante consumo reconoce que esa ma! 

.ca ampara productos de mejor calidad y por esa causa la prefi! 

re. 

El motivo principal en nuestros dfas, para que una ma! 

ca alcance la notoriedad se debe a la~ fuertes inversiones que 

realizan los t1tUlares en'publicidad ~-ésto ha favorecido a -

las grandes empresas, a los monopolios, desplazando a los pequ! 

nos comerciantes-- y en las cada vez más novedosas formas de'­

lanzamiento y presentaci6n de los produ~tos en el mercado, lo 

que ha provocado que se nos vendai marcas y no los productos o 

servicios que amparan. 

El surgimiento de esta nueva categorfa de marca, por 

sus caracterfstfcas propfas, requieren de una proteccf6n más 

amplia, ya que debfdo precisamente a su notoriedad, ·sf es usa­

da por un tercero no autorizado aplicada a artfculos diferentes 

provocará en los consumidores confusi6n pues.podrfan pensar, -

equivocadamente que los productos o servicios en los que se em 

plea provienen del tftular de la marca notoriamente conocida. Y 

debido a la fnnovaci6n continua del sistema internacional de p~ 

blicidad y comunicaciones, una marca puede llegar a ser notorf~ 

mente conocida en un pafs incluso antes de ser utilizada en él. 
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De ahf que se postule la conveniencia de una prote~-­

ci6n mayor en relaci6n con las marcas comunes, pues éstas se ba 

san principalmente en dos principios: el de territorialidad y -

el de especialidad. 

El p~incipio de terr1toria11dad consiste en que una ~ 

marca est& protegida s61o dentro de los lfmftes. territoriales -

del pa fs en que fue registrad~. Fuera de. es ta ex te ns i 6n terri -

torial, cualquier persona puede apropiarse de ella y registrar­

la a su nombre. 

El principio de.especialidad se refiere a que e' dere­

cho adquirido con e1 registro de una marca Onicamente comprende 

los productos ·o servicios idénticos o simtlares. Y asf cual- • 

quier persona podr& registrar la misma marca para amparar ar­

tfculos o servicios totalmente diferentes pues no habrfa posi­

ble confus16n. 

Las marcas notoriamente conoc1das fmplican una excep­

ci6n a las reglas de terr1torfalidad y especialidad. En.el -

primer aspecto, al pretender que la marca notoria sea protegi­

da aun cuando no haya s1do registrada en o~rós pafses ~ en el 

segundo, al considerar que una marca notoria proteja todá cla­

se de productos o serv1c1os • 

. Basan la protecc16n amp,ta que se pugna para tas mar-
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cas notoriamente conocidas, por una parte en el interés que -­

tiene el titular de la marca por conservar el prestigio de la 

misma, pues le representa incremento en sus utilidades, y el -

uso de la marca notoria por un tercero no autorizado en produ~ 

.tos similares o totalmente diferentes ocasionarfa'la difumina­

ci6n de la originalidad y de la reputaci6n de la misma. Y por 

otra parte, en el interés del consumidor para evitar que con -

tal difum1naci6n no se reduzca el valor informativo que impli­

ca el conocimiento que tiene de la marca notoria y asf evitar 

ser engaftado, 

De lo anterior se observa que en el concepto de marca 

notoria o notoriame~te conocida tntervi~ne en a1to grado el -­

elemento subjetivo, pues se deriva de la apreciaci6n del impac­

to que la marca causa en e1 pOblico, el cual debe ser suficien­

te para ·que e1 consumidor medio pueda intercambiar puntos' de -

vista sobre la misma, 

Y precisamente la comp1icact6n de esta clase de mar-­

cas proviene del subjetivismo que presentan pues al aplicar ob­

jeti~amente, en cada caso, las normas legales, corresponde a la 

autoridad evaluar el conocimiento que se tiene de las presuntas 

marcas notorias, y es donde se presenta el vacfo ya que ni en -

la 1egislaci6n internacional nt en la nacional se han definido 

y sf exi~te dtscrepancia en 1os criterios pa~a determinar cu4n­

do se est4 jn presencta de una marca notoriamente conocida o no. 
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4. MARCAS EXTRANJERAS 

El uso de marcas como signos de ident1f1cac16n de los pr~ 

duetos que se ofertan en el mercado, asf como 1a promoc16n que 

de e11os se realiza a travAs de 1as marcas~ tiene repercusio­

nes econ6mic~s y socia1es~ 

En el aspecto econ6m1co, la marca tiene efectos en la de­

manda de los productos y, en' el aspecto social, en los h4bitos 

de consumo. de 'ª pob1aci6n pues a travEs de 1as marcas se van 

imponiendo 1os patrtines de vida de sociedades desarrolladas, -

propiciando la deformaci6n del contexto cultural y 1a dependerr . 

c1a de aquellas de menor desaro,lo. Este fen6meno de dependerr 
1 

cia se observa, preferentemente con el uso de marcas extranje-

ras. 

La Ley de· Invenciones y Marcas en el artfculo 89 .!!!/, al 

establecer quienes pueden adquirir el derecho de uso.exclusivo 

de una.marca; claramente seftala que cualquier persona respecto 

de los productos o servicios que produzcan, vendan o presten -

Art. 89 "toda persona que estE usando o quiera usar una marca para -
distfngu1r los artfculos que fabrique o produzca, podr4.adquir1r el -
derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisi­
tos que establecen esta Ley y su Reglamento ... Igual derecho tendr4n -
los cOMrctantes y prestadores de servicios debidamente establecidos, 
respecto a los artfcu1os que vendan o 1os servicios que presten en el 
territorio nacional y de los cua1es quieran indicar su procedencia. 
Los comerciantes podr4n usar su marca por s f sola o agregada a l•·* 
.qui• fabrique los productos con el consentimiento exprPo;•;~te." 
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en el territorio nacional. Es decir, la Ley de Invenciones y 

Marcas regula las marcas que se pretenden usar o usen en el 

. pafs sin dist1nci6n respecto del ·titular o propietario que PU! 

de ser persona ffs1ca o moral de nacionalidad mexicana o extran 

. jera. 

Con el término marca extranjera; siguiendo los lineamien· 

tos de nuestra ley, se entiende por aquellas que se originan -

en el extr~njero o cuya t1~ularidad corresponda a una persona 

ffsica o moral extranjera. ~/ Significa que la marca extran 

jera puede ser utilizada por filiales de las empresas extranj! 

ras o por concesionario del propietario. 

Una de las causas por la qu~ cada vez sea mayor el name­

ro de empresarios nacionales que utilizan marcas extranjeras en 

la comercializaci6n de sus productos, es que las mlrcas repre· 

sentan una manera de aumentar utilidades, de tener una mayor -

competi~ividad en el mercadp, pues desafortunadamente se hace 

creer que los productos ofertados con marcas extranjeras o de 

apariencia extranjerizante son mejores, y por tanto repercute 

en el precio. Sin embargo, este uso de marcas extranjeras que 

se realiza a través .de la celebraci6n de un contrato entre el 

titular extranjero y el empresario nacional resulta mas perju -

Art. 127. Primer P!rrafo: toda marca de origeo extranjero o cuya ti 
.tu1Pr1dad corresponda a una persona ffsica o moral extranjera, que:­
este destinada a amparar 'artfculos fabricados o produ·cidos en terri· 
torio nacional debera usarse vinculada a una marca originariamente 
registrada en México." 



.22 

dfc1a1 que beneficioso, no· s6lo para el .lfcenc1atarfo, sfno.P! 

ra toda la comunidad a la que pertenece. 

Sobre el aspecto negativo por parte d~ qu1en contrata el 

uso de marcas extranjeras, Garcfa Moreno y S&nchez Rodrfguez -

sostienen que "comanmente, adem4s de los altos cosos asociados 

a su uso, mismos que le exige su titular extranjero, se le exi 

gen erogaciones muy altas en ,publicidad a fin de comercializar 

. la en nuestro mercado y que su equipo y sistemas de producci6n 

se ajusten a 1as calidades y normas de los pro~uct~s ext~ariJe 7 
ros. En otras palabras, resulta demasiado oneroso para el em­

presario nacional e1 forta1ecfm1ento de la marca extranjera, -

al introducir, il mercado nacional, un ~roducto ~acional hecho 

por obreros nacionales, con insumos nacion'ales, compitii!ndo con 

empresarios nacionales con beneficio exclusivo para el titular 

extranjero, Esto trae como consecuencia ineludible una depen­

dencia absoluta del ~mpresario mexicano con respecto al titular 

extranjero. Adem&s, si el empresario nacional se esfuerza y 1! 

gra pe~etrar los mercados internacionales, todo ser§ en benefi­

cio del titular de la marca extranjera."· 20/ 

Otro aspecto negativo consiste en que a~ término de la vt­

gencfa del contrato de autorizaci6n de uso de la marca, el em-

GARCIA MORENO, Vfctor Carlos, y SANCHEZ RODRJGUEZ Eptgmenio. "Los si.!l. 
nos marcarios extranjeros en la Ley de Invenciones y Marcas."· Revista 
Mexicana de la Propiedad Industrial ~·Artfstica. México, D. F.~ 
XIV, ndííís. 27 y 28 enero-dfcfi!íñbre 1 76. plg. 131. ' 
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pres•rt~ nacional siempre estar& en desventaja al negociar la 

renovac16n del mismo pues puede ser que el t1tu1ar de la marca 

extranjera se rehuse al 1nteresar1e el mercado en el cual ya es 

conocida su marca, desp,azando de esta forma al empresario lo­

cal. Y como consecuencia, por los efectos de la publicidad, -

los productos del empresario naciona, Onicamente son conocidos 

a trav~s de la marca extranjera y tendrl que efectuar fuertes 

erogaciones para volver a acred1tar los mismos productos. de la 

misma calidad, s61o que ahora con una marca nacional y corrien· 

do el riesgo .de no lograrlo, 

Ademas, "en el c~so de las marcas de propiedad extranjera 

en los pafses en. desarrollo, la mala asignaci6n de recurso~ en 

favor de las fjl1ales y de los concesionarios nacionales de em­

presas transnac1onales ha conducido a una mayor partic1paci6n -

de esas empresas en el mercado interno y a un aumento de las r! 

mesas de fondos al extranjero, que afectan a la balanza de pa-­

gos .•• Todo esto representa~ un considerable cos~o social para 

el pafs receptor. '!J./ 

Para contrarrestar.los aspectos negativos que conlleva el 

uso de marcas extranjeras, el ,eg1s1ador mexicano en los artfcu­

los 127 y 128 de la Ley de Invenciones y Marcas introduce la - -

obligaci6n legal· de vincular "toda marca extranjera con una mar-

21/ Confe1~nc1a de 1as Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, op.c1t. 
pSg, 41. 



ca nacional, En otros térmtnos, toda marca de origen extranj~ 

ro o cuya titularidad corresponda a una persona ffsica o jurf­

dica extranjera que esté destinada a amparar productos o servi 

cios fabricados o producidos en el territorio nacional,deber4 

ser asociada a una marca originariamente registrada en el pafs~ 

Esto "implica que los acuerdos de licencia de marcas deben 

modificarse obligatoriamente para insertar una cl4usula en la 

cual las partes convengan el uso vinculado de la marca extran­

jera y una local. 23/ 

Con esta disposici6n se busca impulsar a lai empresas na-­

cionales promoviendo de tal manera sus marcas para que en un -

momento dado puedan prescindir de las marcas extranjeras y al 

ser suficientemente conocidas se sostengan en el mercado. 

Las marcas combinadas, paralelas o vinculadas de lograr su 

aplicacf6n beneficfarfan a las empresas locales pues se distri 

buirfa las ventajas derivadas del prestigio adquirido con la -

marca. Sin embargo, la pr4ctica nos demuestra que ésto es un 

tanto diffcil pues la reacc16n de muchas empresas extranjeras 

GARCIA MORENO, Vfctor Carlos. "Las marcas de las empresas transnacio 
nales y los pafses en desarrollo". Revista Cardinal. México, D. f. F! 
cultad de Derecho, UNAM. núm. 7, n~, p. 8 
CORREA, Carlos, op. cit. p4g. 43. 
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asf como de la prensa internacional no se hizo esperar y es el 

caso que el plazo fijado para 1a vinculaci6n de marcas se ha -

venido prorrogando argumentando que a la fecha subsisten causas 

de orden t~cnico y econ6mico para hacerlo. 

Sin embargo, podrfa contrarrestar los efectos perjudicia­

les de las marcas extranjeras (en general de las marcas) si se 

observara y regulara lo concerniente al etiquetado, publicidad, 

prácticas comerciales y protecci6n al consum~dor, aspectos que 

no siempre caen en el campo marcario, sino en el de leyes esp! 

ciales. Si existiera la comunicaci6n y coordinación necesaria 

y suficiente entre las autoridades correspondientes, por ejem­

plo mucha publicidad, ~e prohibirfa y asf se estará protegien­

do a la ciudadanfa. 



CAPITULO ll 

REGULACION INTERNACIONAL DE LAS HARCAS Y PRINCIPALES 
ORDENAMIENTOS EN HEXICO 

l. ANTECEDENTES 

En las diferentes ~pocas y regiones, 1a existencia de Jas 

marcas se ha hecho manifiesta a trav~s de la historia. 
' 

Desde ta prehistoria se encuentran indicios de la presen-­

cia de tas marcas, Se han descubierto en cuevas deJ suroeste 

de Europa, pinturas rupestres en las que aparecen "marcas" en 

los dibujos de los anima7es. Tambf~n. en.fragmentos de restos 

de cuernos de anima1 se hat1aron "marcasN que servfan para - -

1dentificar a su propietario. 

Posteriormente tas marcas fueron utilizadas para distin­

guir herramientas, cer&mfcas, ganado, esclavos y delincuentes. 

En México, antes de la conquista, se reconoce como antec! 

dente de 1as marcas. Jos sfmbolos que se imprimfan en telas o 

en e1 cuerpo para hacer distfnci6n de rango y como una indica­

c16n de propiedad sobre los objetos. 

En la colonta ex1st1eron cuatro tipos de marcas: las utf­

Jfzadas en los objetos de plata y oro, 1as de fuego empleadas 

en libros y ganado, las que figuraban en los bienes proceden--
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tes de Espana y las transparentes de agua para dfstingufr dife­

rentes calfdades de papel. 

~as marcas utf1tzad~s en ,os objetos de plata y oro ser-­

·vfan a las autoridades de m~dio de control sobre la produccf6n 

de estos minerales. "Era necesario pagar el "Quinto Real" en 

toda acttvidad comercfal que se efectuaba con 1a plata y el -

oro, segfin dispuso el emperador Car1os V en la C!dula de Gran! 

da del 9 de noviembre de 1526, · ·24¡ Por otro lado, los orfe­

bres y p1ateros identificaban 1as piezas que labraban precisa­

mente a trav@s de una seftal conocfda, ,a cual debfan de regis­

trar ante el Escribano PGblico del Cabf1do de la Cfudad de M!­

xfco, 

Las marcas de fuego eran uti1izadas para marcar el ganado 

y a los esclavos fndfgenas. Y para evitar que los libros de -

esa.~poca desaparecieran de las bibliotecas se ideó emplear es­

te mfsmo procedimiento con los ,ibros, aplfc4ndose en los cor­

tes superiores e infertores. 

Debido al comercio· que se establecf6 entre Espana y la Nu~ 

va Espana surgen ·1as marcas que figuraban en los bienes proce­

dentes de Espana y fueron reguladas en el art, 30 del Reglamen 

to y Aranceles Reales para el Comercio Libre de Espana e Indias 

Directi6n General de Invenciones y Marcas, Secretarfa de Patrimonio y 
fomento Industrial, "Las marcas y su evolución hist6r1ca en H!xico," -
M!xico, D. f .• Talleres Impresos de la Secretarfa de Patrimonio y Fome!!. 
to Industrfa1. 1982. plg. 25. 
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del 12 de octubre de 1778,· estipul!ndose que ~todas las mercan­

cfas cuyo de~ttno eran las Indias, debfan tr provefdas de sus • 

legftimas marcas, y cuando resu1tare probada la falsedad de las 

marcas, se castigarfan 1os autores y c~mp1ites de ese grave de­

lito," · lll 

Las marcas que recib.ieron. e1 nombre de _marcas transparen­

tes y.marcas de agua, estaban. formadas por escudos, coronas, --

.inic1ales, tipos de la época. •La técnica conststfan en colo-­

car una sucesi6n fina de hilos meU1icos en forma horizontal e,! 

trecha que eran posteriormente cubiertos por la pasta del papel 

y prensados. Quedaba entonces la superfic'ie del papel con la -

huella de 1os hilos a manera de signo translQcido." 26/ 

Este tipo de marca ha llegado hasta nuestros dfas como un 

elementos de se~uridad en la fabricación de billetes. 

"En la Edad Hedia pueden encontrarse dos tipos de marcas: 

las de.los mercaderes que eran consideradas como signos de pr.Q. 

pie~ad en sus productos y 1as de producción, cuyo fin era .indi­

car el origen o la procedencia de los mismos y también eran ut.i 

lizados por 1os gremtos para garantizar la calidad y reglamen-­

tar su manufactura, Su emp,eo era ob11gatorio e 1mponfa una -

responsabtltdad e" e1 senttdo de que podfan utilizarse para co-

·2s1 lb1dem, p4g. 35, 
·~ Ibtdem, ¡,&gs, 35, 36, 
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nacer quién era la persona que habf a hecho o vendido un produc­

to defectuoso." "!=1.1 

Hasta esta ~poca, 1a marca ha surgido como una necesidad 

.del individuo de identificar sus propiedades. señalar origen, 

funct6n que se le atribufa como Qnica y a la que se denomina -

primaria o tradicional, no se le reconocfa un car4cter jurfdi­

co en actos de comerio o de fabricaci6n. 

A mediados de1 sfg,o XIX surge el concepto actual de mar­

ca. Se gesta en 1as transformaciones que se han dado en los di 

ferentes sistemas econ6micos y sociales en el mundo, asf como -

la evolucf6n en e, comercio interno y externo de los pafses, -­

los cambios en la estructura de produccion, distrfbuci6n y co-­

mercfal izaci6n de bienes~ servicios que ha repercutido necesa­

riament~ en la concepci6n de esta figura. 

Asf cada Legfs1ac16n ,abre 1a materia guarda relaci6n di­

recta con el sistema econ6mico RUe cada pats ha adoptado en sus 

diferentes etapas de desarro1,o. 

En la actua11dad, 1os derechos sobre marcas y otras figu­

ras de la propiedad industrial en la mayorfa de 1os pafses se -

encuentran regu1ados en un so1o ordenamiento legal, y prevalece 

27/ Confennc1a de hs Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, op. cit. 
p4gs. 1, 2. 
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desde el siglo XIX 1a tdea de crear y perfeccionar una regla~ 

mentact6n particu~ar y a la vez uniforme en casi todas las n~ 

c1ones. 
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2. REGULACION INTERNACIONAL DE L~ MARCAS 

2.1. Convenio de Parfs. Principios Fundamentales 

E1 origen y utilización de las marcas se remonta a 

siglos pasados, sin embargo, 1a legislaci6n sobre ellas es re­

latfvamente reciente. A finale's del siglo XIX se aprobaron la 

mayorfa de 1as leyes sobre marcas y se toma la iniciativa de 

formu1ar un convenio fnternaciona1 para la protecci6n de la -­

propiedad industrial. 

El Convenio de Parfs, surge en la época en que se 

anhela lograr h .unidad internacionalista,. bajo la direccf6n de 

1os pafses europeos, Mcuando se sonaba con la ~nificaci6n del 

mundo, cuando ·se estaban fraguando la Uni6n Postal General, la 

Cruz Roja Internacional, la Uni6n Internacional de Derechos de 

Autores, e tnstrumentos similares. La palabra "Uni6n" estaba 

en el ambiente y se pensaba más en términos de pueblos que de 

ctudadanos y extranJeros. M · ·28/ 

Por otro lado, el Tratado de Parfs al nacer se fu~ 

damenta en la necesidad de extender 1a protecci6n de la propi! 

dad 1ndust~tal e"tra fronteras; "de que las personas y compa­

nfas que.operan en e1 comercio internacional necesitan protec-

28/ LADAS, Stephen P. "Los pafses latinoamericanos y el Convenio de Parfs". 
Revista Mexicana de Ja Pro fedad Industrial Artfstica. México, D.f. 

' p g. 
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ci6n sobre bases de armonfa internacional, seguridad y unifor­

midad'',· 'll...I La invocaci6n para el otorgamiento de una protef, 

ci6n internacional a ,os derechos de1 inventor concluye con la 

Convenci6n de Uni6n de Parfs para 1a Protecci6n de la Propie­

dad Industria,, tratado internacional adoptado el 20 de marzo 

de 1883 en la ciudad de Parfs, convenio base en el que se reg~ 

la internacionalmente la propiedad industrial. 

E1 Convenio de Parfs opera bajo el sistema de reyi­

siones, Se utt,iza este sistema para darle flexibilidad y ade­

cuar1o a las nec~stdades que vlyan surgiendo debido a los avan­

ces de la técnica y las comp,icaciones.y d~das que del interc~! 

bio comercial se dan en esta materia. 

Las revisiones que se han efectuado son: en Bruse­

las el 14 de diciembre de. 1900, en Washington, el 2 de junio de 

1911; en La Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres el.2 de . 

junio de 1934,en Lfsboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocol­

mo e1 14 de julio de 1967. 

De estas revisiones han surgido importantes refor­

mas que se han ido p1asmando en las legislaciones locales de ca 

da Estado, 

'!!# Ibide111, p~g. 252, 
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México es mfembro del Convenio de Parfs desde 1903, 

ai'lo en que se suscr1b16 e1 texto de Bruselas y a la fecha, la 

Oltima revisi6n fue ratificada en 1976. 

César Sepalveda~ en su obra "El Sistema Mexicano de 

Propiedad Industrial distingue cuatro tipos diferentes de disp~ 

sf~1ones en el Con~en1o de Parfs, E' primer grupo son las que 

se refieren a los derechos y obligaciones de los Estados miem­

bros y las que establecen. a 1a Uni6n y sus 6rganos, las consid! 

ra de derecho internacional pOblico. Como ejemplo los artfcu-­

los 13, 14 y 15 que establecen los 6rganos de la Uni6n. 

E1 segundo grupo son l~s que permiten a los Estados 

legislar en el campo de 1a propiedad inc: .. strial. Como ejemplo, 

el art1cuto 25 por el cual 1os pa1ses miembros se comprometen a 

tomar 1as medidas necesarias para asegurar la aplicaci6n del -­

Convenio en su territorio. Hace 1a observaci6n el autor de que 

sin una 1egfshci6n interna. apropiada para hacer aplicables los 

pr1ncfp1os contenidos en esas dtsposiciones, ellas no resulta­

r1an operantes en el foro dom~stico. 

E, tercer grupo son las que podrfan formar lo que -

se ha 11amado derecho untonista, Ejemplo artfcu1o 2, tratado ~ 

naciona1 o principio de 1gua1dad o asimilac16n con los naciona­

l es. 

' e1 cuarto grupo son las disposiciones que se re-
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fieren a los derechos y obligaciones de Jos particulares. Como 

ejemplo el artfculo 4, que consagra el derecho de prioridad, 

César Sep01veda al seftalar las caracterfsticas del 

Tratado de Parf s sostiene que éste establece, en términos gene­

rales un deretho coman internacional que propende a susbstituir 

la 1egis1aci6n interna en varios aspectos interesantes. 29/ 

E1 Convenio de Parfs tiene por objeto la proteccf6n 

de la propiedad fndustria1, a través de la regulaci6n de las si 

gutentes tnstftuciones: 1as patentes de invenci6n, los modelos 

de utilidad, ,os dibujos o mode1os ind~striales, las marcas de 

f4br1ca, d~ comercio y de servicio, el rtombre comercial, las i! 

dfcaciones de procedencia o denominaciones·de origen, asf como 

la represt6n de la competencia desleal. 

En el artfcu1o lº de este Convenio, además de con­

tener su objeto, inc1Uye en el inciso 2 que la propiedad fndus­

tr1a1 debe corisiderars en su acepción mas amplia y su campo de 

acción no s6lo se restringe a la industria y al comercio propi! 

mente dichos, sino tambi~n al dominio de las industrias agrfco­

las y extracttvas y a todos los productos fabricados o naturales. 

por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, 

minera1es, aguas minerales, cerveza, f1ores, harinas. Por lo • 

29/ SEPULVEDA, César. "El sistema mexicano de propiedad industrial". H~x.i 
~ co, D. P. Editorial PorrOa, S. A. 2a. ed, 1981, pp. 8, 9._, 
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anterior, la proteccfón marcarla se extiende a cualquier clase 

de bienes y "en tal sentido, se da la posibilidad de reservar 

la misma para determinados secto~es de act1v1dad, segQn pueda -

resultar de la conveniencia o necesidad de los nacionales de ca 

·da pafs." 30/ 

Principios fundamentales ·que, entre otros, contfene 

el Convenio de Parfs en relación con las marcas: 

A. "Trato nacional". Consiste en que respecto a la 

propiedad industrial, a todos los nacionales de los pafses con­

tratantes y aún los no miembros se les concede el mismo trato -

que a los nacionales del propio país. En este princfpio se ha 

incluido a las personas que siendo ciudadanos de países no miem 

bros de la Unión, posean domicilio o establecimiento comercial 

o industrial efectivo dentro del territorio de un pafs de la 

Unión. A estas personas se les conoce como asim11adas a los n! 

cfonales de los paises de la Unión. Es esencialmente un princl 

pfo de no discr1minac1ón. 

De acuerdo con Bodenhausen, "no hay por qu~ exage­

rar la importancia de esta regla del 'trato nacional' o de la -

'asimilación' de los ciudadanos de los paises de la Unión, y de 

~ Dirección General de Invenciones y Marcas, op. c-it., p~g. 159. 
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las personas a ellos asimiladas, con los propios nacionales~ -

puesto que cierto número de pafses aplican una norma similar -

en sus legislaciones nacionales, sin necesidad de que asf lo -

estipule un convenio internacional. En esos casos, pueden be­

neficiarse incluso los ciudadanos de un pafs que no sea miem-­

bro de ningOh Convenio. Sin· embargo, el Convenio de Parfs ti! 

ne el mérito de fijar esa norma de la 'asimilaci6n' y hacerla 

obligatoria para todos los pafses de la Uni6n". 'ª11 

Nuestro pafs consagra en el artfculo 1° de la Con! 

tituci6n Polftica este principio, establece que todo individuo 

po~ el s6lo hecho de encontrarse dentro de territorio nacional 

gozará de las garantfas que otorga la Constituci6n, por lo que 

aún cuando este principio no se incluyera ·en el Convenio Inte~ 

nacional, cualquier extranjero que dentro de nuestro territo­

rio incidiera en materia de propiedad Jndustrial, serfa asimi­

lado a los nacionales si cumple con ciertas condiciones y for­

malidades impuestas por la legfslaci6n nacional. 

B. "Derecho de Prioridad". Consiste en un plazo 

durante el cual un inventor o titular de un derecho marcario -

estS protegido contra tercero que pretenda aprovecharse en ese 

lapso de su invenc16n o de sus derechos en cualquier otro pafs 

BODENHAUSEN, George. H.C. "La Uni6n de Parfs para la Protecci6n de -
la Propiedad Industrial" Revista Mexicana de la Pro~iedad Industrial 
y Artfstica. México, o. F .• AMo III, nüm. 6, julio- icieíñbre de 1965 
pág. 260. 
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de la Uni6n. Significa que con una primera solicitud en un 

pafs miembro, el solicitante durante cierto tiempo (12 meses pa 

ra solicitudes de patentes y 6 meses para las marcas) tiene prQ 

tecci6n en el resto de los pafses de la Uni6n para solicitar se 

le reconozcan sus derechos derivados de la petici6n base; las -

solicitudes ulteriores s~rc1n consideradas como si hubiesen sido 

introducidas el dfa de la primera solicitud, y "por lo tanto, -

durante el perfodo de prioridad no se puede destruir la novedad 

de una invenci6n ni puede nacer ningún·derecho a la invenciOn o 

a la marca, de que se trate, en favor de terceros". 32/ 

Del derecho de prioridad se derivan las siguientes 

consecuencias: 

"a) la fecha de la solicitud inicial serc1 consid_!! 

rada como la fecha de las solicitudes ulteriQ 

res. 

b) una solicitud hecha en el intervalo entre la 

solicitud original y la ulterior no podrc1 in­

validar a esta última. 

c) la divulgaci6n de la invenci6n por su public~ 

ci6n, explota~i6n o empleo· no afecta a la so­

licitud ulterior." 1ª_/ 

Artfstica. Méxi-
3. 
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No significa por tanto, que no se protejan los der~ 

chbs adquiridos por terceros antes de la solicitud original que 

sirve de base al derecho de prioridad, los cuales se hacen va­

ler de acuerdo con la legfslaci6n interna d~ cada pafs de la -­

Uni6n. 

C. Principio de independencia. Se refiere a que -

no podrá rechazarse el registr.o de una marca en un pafs 'miembro 

de la Uni6n, argumentando la no existencia del registro, ya sea. 

porque no haya sido depositada, registrada o renovado sus dere­

chos en el propid pafs de origen. 

Además, la independencia de derechos adquiridos en 

distintos pafses sobre una misma marca, sig~ifica que, el titu­

lar de una marca que desee protegerla en varios paises, tendrá 

tantos registro~ como solicitudes haya presentado en los disti.!! 

tos l~gares, incluyendo la del pafs de ori~en, siempre y cuando 

cu~pla con las disposiciones internas. de los paises en cuesti6~ 

Las legislaciones nacionales de cada pafs miembro 

de la Uni6n, determinarán las formalidades y condiciones para -

el registro de marcas. 

En ~irtud de este pr{ncipfo, una marca registrada 

en un pafs de la Uni6n no será afectada su validez por su cad~ 

cfdad o anulacf6n en cualquier otro. 
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D. Rechazo del registro o prohibici6n del uso de 

marcas notoriamente conocidas por persona distinta de su tit~ 

lar en otros países. 

En este precepto se reconoce que las marcas noto­

riamente conocidas deben ser protegidas, siempre que cumplan 

con todos los requisitos que se establecen en el artfculo 6Bis. 

E. Impedir la utilizaci~n· como marca, de emblemas 

de Estado y organizaciones intergubernamentales, signos ofici! 

les de control y s~glas o denominaciones de las organizaciones 

internacionales tntergubernamentales. 

F. Transferencia de la marca. En este precepto -

b5s1camente se dispone que la transmisi6n de la marca, para 

que sea v&lida, debe implicarle al cesionario obtener el dere­

cho exclusivo de fabricar o de vender los productos que·llevan 

la marca cedida. 

Sin embargo, los pafses de la Uni6n no est&n oblig! 

dos a· considerar como v511da la transferencia de una marca cu­

yo uso por el cesionario fuere de naturaleza tal que indujera -

al pdblico a error, en particular en lo que se refiere a la pr~ 

cedencfa, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los -

producto~ a los que se aplica la marca. 
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Es necesario· se regule la transferencia de marcas, 

poes "es frecuente que cuando determinada marca originaria de 

un pafs en. desarrollo adquiere gran prestigio en el mercado de 

éste, y est5 compitiendo con las marcas de una corporaci6n -­

transnacional, ésta compre aquella marca." 34/ Por lo que e~ 

ta reguhci6n' debe contener restrfcciones a la transferencia -

de aquel 1 as marcas valiosas que ya existen en los pafses en d~ 

sarrollo. 

G. Protecci6n de las marcas regi.5.t:r.J.du en ln de­

más pafses de la· Uni6n "tal cual es" registrada en el pafs de 

origen. Esta disposici6n ·restringe la facultad soberana.· de los 

pafses miembros, pues de acuerdo con el artfculo 6 quinquies B 

del Convenio, Onicamente podr5 ser rehusado el registro de una 

marca cuando: 

~ afecte derechos adquiridos por terceros; 

esté desprovista de todo car5cter distintivo, -

sea meramente descriptiva o haya llegado a ser 

usual en el lenguaje corriente o en las pr.ácti.­

cas comerciales. 

sea contraria a la moral o al orden pQblico y·, 

principalmente, de naturaleza tal que pueda en­

ganar al pQblico 

W ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. "Inconvenientes del régimen legal delas mar 
cas en el Tratado de Parfs para los pafses en desarrollo y sugerencias 
para reformarlo." Revista del Derecho Comercial de las Ob11 aciones 
Buenos Aires, Argent na, o 
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En la misma disposici6n se incluye la posibilidad 

de que el pafs miembro en cuesti6n, con fundamento en el artfc~ 

lo 10 Bis del mismo Tratado, niegue o invalide el registro de 

una marca si, por motivos distintos a los ar~iba enunciados, -

ese registro constituye un acto de competencia desleal. 

Sin embar~b, 6sto trae consigo, segOn Carlos Correa 

que "la ffjaci6n de condiciones uniformes de proteccf6n de las 

marcas, sustrae a quien invoca la Convenci6n de Parfs, de la -
' 

aplfcaci6n de otras reglas o principios que la legislaci6n in­

tern~ establezca para determinar la admisibilidad o invalidez~ 

de aquellos tftulos, tanto en cuanto~ los requisitos que deben 

reunirse como a los signos que no pueden constituir marcas. La 

existencia de diferentes .exigencias y 1 imltaciones legales para 

solicitantes o titulares nacionales o extranjeros pueden susci­

tar ... desigualdades y distorsiones en los mercados donde 

aquel 1 os concurran. u li/ 

H. Protecci6n a las marcas de servicios. En la -

·conferencia de Lisb~a de 1958 se incluy6 en el textb del Conve­

nio, \as marcas de servicios. El artfculo 6 sexies dispone - -

"los pafses de la Uni6n se compiometen a proteger las marcas de 

servicio. No est5n obligados a prever el registro de estas mar 

cas". La segunda parte de este artfculo se agreg6 para satisf! 

cer a los pafses en cuyas legislaciones no se prev6 esta categQ 

rfa de mareas. 

~ CORREA, Carlos. ob. cit. p&g. 66. 
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I. Derecho de oposición por parte del titular al 

registro efectuado sin consentimiento o autorización por parte 

de su agente o representante. El motivo de la inclusión de e1 

ta disposición en el Convenio fue la frecuencia de apropiacio­

nes injustas de marcas realizadas por los agentes o represen­

tantes de un ·titular extranjero que solicitaban el registro de 

la marca en su propio nombre. Con base en este precepto el t! 

tular que se encuentre en el caso, tiene derecho a oponerse o 

a solicitar la nulidad del registro. 

J. Protección a las marcas colectivas. "Por marca 

colectiva se entiende generalmente una marca de que es titular 

una asociación u otra persona jurfdica cuyos miembros la utili 

zan para indicar su calidad de tales. Asf; la marca colectiva 

identifica a la organización titular de ella y los productos o 

servicios de sus miembros." 36/ 

En este tipo de marcas, la función primordial con­

siste en indicar la calidad de miembro de una organización. 

El articulo 7bis del Convenio de Parfs regula las 

marcas colectivas y en ~1 se di~pone expresamente que cada pafs 

tiene libertad para determinar las condiciones particulares a -

las cuales se deberán sujetar estas marcas y podrá rehusar la 

~ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. El papel de -
la Propiedad Industrial en la protección de los consumidores." ob. -­
cit. pág. 46. 
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protección de una marca colectiva en el caso de que sea contra­

ria al inter~s público. 

En el momento actual, dentro de la comunidad unio--

.nista existe la tendencia por parte de los pafses llamados en ~ 

desarrollo, que forman la mayorfa, de unif{~ar esfuerzos y plan 

tear cambios de fondo que culminen en modificaciones al Conve­

nio de Parfs, puesto que es evidente que su contenido va de 

acuerdo con los intereses de los pafses industrializados. 

"El Convenio de Parfs para la Protecci6n de la Pro­

piedad Industrial, reformado por última ve~ en 1957, es inj~s­

to para los pafses en desarrollo ya que acentúan m4s su depen-

. dencia econ6mica y tecnol6gica con respecto a los pafses alta­

mente desarrollados." ~/ 

Desde 1975 se han venido realizando reuniones con -

vistas a estudiar los aspectos de la revisi6n del Convenio de 

Parfs. Los debates se han concentrado principalmente en el si~ 

tema actual de patentes y en menor grado sobre la regulaci6n in 

ternacional de los derechos marcarios. 

Las crfticas principales a este instrumento se re­

fieren a que desde su creaci6n favoreci6 a los inventores indi­

viduales beneficiando asf a los pafses tecno16gicamente m5s --

W GARCIA MORENO. "El sistema patentario internacional y la nueva Ley de 
Invenciones y Marcas." ob. cit. pág. 34. 
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avanzados en detrimento de aquellos países que requieren produ­

cir tecnologfa propia para resolver sus graves problemas de de­

sarrollo. 

"En efecto la absoluta mayorfa de las patentes con­

cedidas por países no industrializados, se otorga a las empre­

sas de los pafses desarrollados, permitiéndoles capturar sus -

mercados, lo que a su vez ha ~raído como consecuencia que se -

puedan imponer sobreprecios a los productos o procedimientos P! 

tentados (al eliminar la competencia) o que se impida la fabri- · 

cacilin local (patentes de bloqueo)" 38/ 

Para justiricar el sistema de patentes han argumen­

tado que promueve el progreso industrial al conceder al inven­

tor un monopolio, por cierto tiempo, para que después pase al 

dominio pOblico y asf se tenga _acceso a. la invencilin. Sin em­

bargo, por contra se sostiene que los monopolios dan lugar a 

abusos por lo que no son convenientes,además de que es difícil 

que cualquier persona tenga fácil acceso a los procesos patent! 

dos, toda vez que la patente no es por sf misma reveladora de -

técnica. 

Se cuestiona que, debido a la diferencia de desarrQ 

llo econlimico entre los pafses miembros y su distinta partfciP! 

~ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime."La regulacitin de las invenciones y marcas -
y de la transfe.rencia tecnolligica." ob. cit. p4g. 159. 
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ci6n en el intercambio en el comércio internacional, es eviden­

te que el principio de trato nacional, principio básico en el 

convenio, otorga mayores ventajas a los pafses industrializados 

sobre los pafses en desarrollo, pues al funcionar entre Estados 

desiguales económicamente resulta inequttattvo al fortalecer la 

posici6n y poder de los pafses desarrollados. 

En este sentido se han manifestado los paf ses en -

vfas de desarrollo, y tratan de que se adopte en el Convenio de 

Parfs disposiciones que l~gren un equilibrio entre las necesida 

des de desarrollo ~e los pueblos menos favorecidos y los dere­

chos confer~dos por las patentes y marcas, es decir, de que ia 

propiedad industrial cumpla con el objetivo de servir para al­

canzar la industrializaci6n de los países en desarrollo. 

Sin embargo, aún no se prevé cuál será el ;es~ltado 

de las reuniones y trabajos preparatorios a la revisi6n del Co~ 

venio de Parfs que se vienen llevando a cabo, ni si se tomarán 

realmente en cuenta las peticiones de los pafses en desarrollo, 

pero existe la certeza de que el primer paso se ha dado al ac­

tuar.los pafses en desarrollo como un s6lo grupo, como una uni­

dad, defendiendo sus intereses que les son comunes y lograr -

acabar con el grave problema de dependencia econ6mfca que los 

vincula a los patses industrializados. 

Por lo que en estas condiciones se espera que en la 

pr6xima revisi6n se logren obtener disposiciones que beneficien 
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a los países en desarrollo y así el Convenio de París realmente 

sea flexible a las necesidades de cambio derivadas de las inter 

relaciones que se dan al formar parte de una comunidad interna­

cional. 



.47 

2.2. Arreglo de Madrid relativo al Régimen Internacional 
de Marcas del 14 de abril de 1891. 

El Arreglo de Madrid es un convenio internacional 

cuyo objeto consiste en establecer un sistema internacional pa­

ra el registro de marcas. 

Para obtener el registro internacional, es necesa­

rio depositar la solicitud de registro de marca en la oficina 

internacional de la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Indu1 

tri al, a través de la oficina nacional del pafs de origen en 

donde debe haberse concedido el registro, previamente. El ti-· 

tular no puede acudir directamente a solicitarlo. 

Una -.ez aceptado el registro internacional, sus - . 

efectos son que la protecci6n de la marca se extenderá automá­

ticamente a todos los paises miembros,• tal y como si se hubi! 

se solicitado y aceptado directamente en cada uno de ellos. Es 

decir, opera en sentido contrario al principio de independencia 

de las ma~cas consagrado en el Convenio de Parfs consistente -

en que una marca registrada en un Estado es independiente de la 

misma marca en otro Estado miembro. 

• Estados miembros al lo. de enero de 1982: Alemania (República Democrá­
tica de}, Alemania (República Federal de), Argelia, Austria1 Bélgica, -
Corea (República Popular Democrática de), Egipto, Espafta, Francia, Hun 
grfa, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, M6naco, Pafses Ba­
jos, Portugal, Rumania, San Marino, Suiza, Checoslovaquia, Túnez, Un16n 
Soviética, Viet Nam y Yugoslavia. 
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La diferencia entre el principio mencionado post~l! 

do· en el Convenio de Parfs y el funcionamiento del Arreglo de -

Madrid estriba en que en el primero es necesario formular una -

solicitud distinta en cada país en que se pretenda la protec- -

ci6n de la marca y en el segundo, medi~nte una sola petici6n la 

marca queda ~fotegida en todos los países contratantes. 

Los países miembrqs tienen la facultad de oponerse 

~1 registro internacional por razones de orden público, interés 

social o por lesionar derechos adquiridos de terceros, es deci~ 

fund4ndose en sus legislaciones locales. Esta oposfci6n debe -

r4n notificarla a la Oficina Internacional dentro del pl~zo de 

un afio. 

El registro internacional tiene una vigencia de vefn 

te a~os y puede renovarse indefinidamente por períodos de igual 

duraci6n. "Tal registro internacional tiene la'condici6n de mar 

ca· nacional en cada estado.miembro, manteniéndose en vigencia -

en tanto subsista la marca registrada en el pafs de origen, y 

siempre y cuando fuera oportunamente renovado." 39/ 

"La mayor parte de las marcas que, de conformidad -

con el Arreglo de Madrid han sido objeto de registro internaci~ 

POLI, Iv4n Alfredo, "El tratado para el registro de marcas: problemas 
de fmplementact6n en los Estados Unidos." Revista Mexicana de la Pro­
piedad· Industrial ' Artfstfca. México, D. F. Año XVI, ndms. 31-32, ene 
ro-dicieííiíre de 19 8, pl!J. 199. -
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nal son propiedad de nacionales ~e Alemania, RepOblica Federal 

de; Francia, RepOblica Democratica Alemana y Suiza; mientras -

que la mayorfa de los restantes miembros, especialmente los p~ 

cos países en desarrollo pertenecientes a la Uni6n, han regis­

trado un reducido número de marcas internacionales." 40/ Es 

decir, tanto los registros como las renovaciones han sido a -

cargo de titulares de los pafses industrializados con economfa 

de mercado, mientras que los pafses en desarrollo han tenido -

una insignificante participaci6n. 

El motivo por el cual el Arreglo de Madrid no ha -

alcanzado su objetivo que es el reconocimiento de marcas inter·· 

naci~nales, a trav~s de un registro internacional, ha sido que 

diversos pafses han encontrado disposiciones en el Tratado que 

se contraponen a sus legislaciones nacionales, adem4s de que 

complican sus sistemas marcarios en lugar de obtener benefi-­

cios y como consecuencia, ésto ha impedido que aumente .el núm~ 

ro de pafses miembros. 

Algunos de los inconvenientes del Arreglo de Ha--

drid.son: 

A. Debido .a que la protecci6n internacional de -­

las marcas puede extenderse autom4t1camente a todos los pafses 

~ Conf~rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrolo, ob. -
cit. p4g. 19. 
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miembros, aOn a aquellos en los que no se tiene la intenci6n de 

usarse, se provoca con esto un excesivo trabajo de inscripci6n 

y examen para.las administraciones nacionales de cada uno de 

los pafses contratantes, adem4s de saturar los registros naciQ 

nales con marcas que jamás se utilizarán en su territorio. 

B. Debido a que es requisito previo para solicitar 

el registro internacional, el registro en el pafs de origen, -

los nacionales de pafses en los que el. trámite para la obten -

ci6n de un registro es fá¿ilme~te alcanzable, se encuentran en 

ventaja respecto de aquellos en los que el procedimiento de las 

solicitudes ije registro es más riguroso o m4s tardado. En ejte 

caso se encuentra los Estados Unidos, el Reino Unido, etc., por 

lo que se han resistido a a¿eptar el registro internacional tal 

y como lo establece el Arreglo de Madrid. 

c. Al depender la marca ·1ntern~cional ~el registro 

efectuado :en ·ei p~fs ~e origen, si se ataca ~ste registro, nuli 

ficfndolo, cancelándolo, etc., ocasiona que se invalide el re­

gistro internacional. A este procedimiento se le ha denominado 

"ataque central". Y puede provocar que en algunos pafses miem­

bros con problemas operativos en sus oficinas locales, se siga 

protegiendo marcas internacionales, que no se usen dentro de -

sus territorios y las cuales han quedado invalidadas por efec­

to del ataque central. 
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O. Puesto que se tiene la .obligaci6n de inscribir 

y proteger una marca internacional en todos los pafses miem-­

bros, en aquellos que tienen establecidos sistemas de registro 

de marcas por divisi6n de clases, respecto a los productos o 

servicios que protejan y con examen de novedad, caso de Méxi­

co, les oca~iona graves problemas pues obligan a conocer cada 

marca internacional en múltiples clases nacionales, repercu-­

tiendo en el costo que repre.senta el registro y en el tiempo 

que tarda el procedimiento de dicho registro. 

"México se adhiri6 al Arreglo de Madrid* el i6 de 

julio de 1909 y el texto revisado en La Haya en 1925 se publi~. 

có el 30 de abril de 1930 en el Diario Oficial de la Federa-­

ción. Por a~uerdo del entonces Presidente de la Repúbl.ica. -

Gral. Avila Camacho y en nota fechada el 10 de marzo de 1942, 

dirigida al Consejo Federal Suizo, la .Secretarla de Relaciones 

Exteriores denunció el Arreglo.w !!/ 

Los argumentos que México tuvo para denunciar el -

Arreglo fueron: por ser tnequitativo, pues·mientras nue,tro -­

pafs prote~fa a gran número de marcas extranjeras, en contrap! 

so, la cantidad de m.arcas mexicanas registradas en la Oficina 

* Este Arreglo fue revisado en Brusela~ el 14 de diciembre de 1900, en· -
Washington O. C. el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 
1925, en Londres ·el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de ·junto de 1957 
y en Estocolmo el 14 de junio de 1967 • 

.!!/Dirección General de Invenciones y Marcas, ob. cit. pág. 169. 
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Internacional fue muy reducida. Por ser los perfodos de vali­

dez y renovaci6n en la Ley Mexicana diferentes a los establ.eci­

dos en el Arreglo de Madrid .. Por saturar los registros nacion~ 

·1·es con marcas extranjeras que no se utilizaban dentro del te-

rritorio mexicano. Y por representar para l.a administraci6n n~ 

cional un trabajo excesivo sin compensaci6n ni beneficio al te­

ner que examinar e inscribir a las marcas internacionales en d.! 

ferentes clases y siendo que la gran mayorfa de ellas no se -­

aplicarfan en nuestro pafs~ 
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3. PRINCIPALES ORDENAMIENTOS DE LAS MARCAS EN MEXICO 

3.1. De la primera legislaci6n marcaria contenida en el • 
C6digo de Comercio del 20 de abril de 1884 a la Ley 
de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976. 

En la época colonial, si bien encontramos que se US! 

ron marcas, no se dieron normas jurfdicas que las regularan y -

protegieran tal y como lo con€ebimos en la actualidad. En esa 

-época, las marcas desempef!aban una fl!nci6n. diferente, más res­

tri~gida .• en relaci6n a las funciones que se le atribuye~ a la 

marca contemporánea. 

Esto mismo aconteci6 hasta la última década del si-. 

glo XIX. Sin ~mbargo, se gesta ya la preocupaci6n por reprimir 

aquellos actos que afectaran el derecho sobre las marcas. 

Es en el C6digo de Comercio del 15 de abril de 1884 

donde se reglamenta, por primera vez en México, las marcas de 

fábrica y de comercio reconociéndoles valor propio. 

Los artfculos 1403 al 1449 se referfan a las dispo­

siciones sobre establecimiento comercial, pri'v1legios de inven­

ci6n, ·nombre comercial, muestras, tftulos de obras y mar¿as. · 

Contiene lo que podrfa constituir una marca·, --pro­

piamente un signo de cualquier fndole, y no habfa más prohfbf·· 
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ción que dicho signo no fuera propiedad de un tercero--, asf CQ 

mo el derecho a proteger el origen de los productos. 

Se reconoce el derecho de propiedad que podfan tener 

los fabricantes y comerciantes sobre sus marcas, condicionando 

el reconocimiento al depósito previo en la Secretarla de Fomen­

to y siempre y cuando dicha marca no fuera usada por otra persQ 

na o que no fuera de tal manera semejante que se percibiera la 

.intenci6n de aprovecharse de los derechos adquiridos. 

Es decir, en su articulado se establece el sistema -

atributivo respecto de la propiedad de la marca. Adem~s. se de~ 

prende la facultad discrecional que tiene el Estado para deter­

minar la semejanza, imitación o confusi6n entre marcas, aten -­

diendo a los elementos que las componen. 

Incluye disposiciones sobre sanciones y t~rminos pa­

ra reclamarlas. 

Los propietarios de marcas si no registraban l~s tf­

tulos de dichas propiedades industriales en el Registro de Co­

mercio, no producfa efecto legal alguno contra terceros. Esta 

obligaci6n surge en 1885, con la creaci6n del Registro de Comer 

cio. 

Por la vigencia que algunas de las dispo~iciones re-
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señadas tienen en las.legislaciones actuales, se puede sustentar 

que este C6digo representa un importante fundamento en el desa­

rrollo del derecho marcario. 

Ley de Marcas de Fá~rica de 28 de noviembre de 1889 

Durante el régimen de Porfi~io Dfaz se expidi6 la -

Ley de Marcas de Fábrica la cual entr6 en vigor el lº de enero 

de 1890. 

Dfaz bajo la influencia francesa, aspiraba con el d~ 

sarrollo industrial y comercial de México·y fue en esta época -

que se da la primera ley mexicana qu.e especHicamente regulaba -

los derechos sobre las marcas. 

Los aspectos importantes que introduce esta ley en -

sus diecinueve artfculos, son los siguientes: 

Se incluye por primera vez qué es una marca. El 

articulo 1° establecfa "se considera como marca -

de fábrica cualquier signo determinante de la es­

pecialidad para el comercio de un producto indus­

trhl." 

También, por primera vez se limfta lo que puede -

constituir una marca y asf el articulo 3° señala-
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·baque no podr1a considerarse como marca "la fqrma 

color, locuciones o designaciones que no constitu­

yeran por sf solas el signo determinante de la es­

pecialidad del producto." De 'gual manera se con­

sideraba no apto a registro y se rechazaba, por -

~anto, aquel signo que fuera contrario a la moral. 

Se determinó los. requisitos para adquirir la. pro -

piedad exclusiva de una marca, ésta se adquir1a -

por declaraci6n de la Secretarfa de Fomento. "La 

declaraci6n de referencia se hacfa sin examen pr! 

vio bajo la exclus1va responsabilidad del s9lici­

tante y sin perjuicio de los derechos de tercero, 

quien podr1a presentar oposición al registro den­

tro de los noventa d1as siguientes a la publica­

ción de la solicitud. En .caso de oposici6n, el r! 

gistro sólo se llevada a cabo hasta que la au.tor.i 

dad judicial decidiera en favor de quienes tuvie­

ran el mejor derecho. (Art. 10)" il/ 

Se dispuso que la propiedad de toda marca obtenida 

en contravenci6n a la Ley serfa 'nula. Era necesa­

rio que la nulidad fuera solicitada a. petici6n de 

parte y se declaraba por autoridad judicial. 

~ RANGEL MEDINA, ob. cit. p&g. 22 
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El nombre de esta Ley 'es el de Marcas de f~b,rf ca, -­

sin embargo, ésto no im~lica que se haya dejado fuera de ella 

a las marcas ·comerciales, pues en su articulado se menciona 

tanto a fabricantes como a comerciantes, a productos elabora­

dos como a los vendidos y el establecimiento industrial o al -

comercial. 

El 17 de diciembre de 1897 se reform6 el artfculo 4° 

de esta Ley. La reforma· consisti6 en que cualquier propietario 

de una marca, nacional o extranjero que fuera residente en el 

pafs o no podfa adquirir el derecho exclusivo de usarla en la 

Repüblica, siempTe y cuando cumpliera con las disposiciones de 

la ley. A diferencia de lo dispuesto por el original artfculo 

4° que estipulaba que s6lo el residente· en el pafs, nacional o 

extranjero podla adquirir el derecho exclusivo de .la marca y -

para que los nacionales o extranjeros radicados fuera dei pafs 

gozarari·de ese mismo derecho, se requeria que tuvieran .en Méx! 

co establecimiento industrial o mercantil para la venta de .sus 

productos y deberfan de comprobarlo, disposici6n contenida en 

la fracci6n IV del artfculo .5º que con la reforma qued6 derog! 

da. 

La importancia de esta Ley radica en que fue el pri­

mer ordenamiento legal aut6nomo sobre el derecho de marcas, sin 

embargo. las disposiciones contenidas en ella fueron 1nsuficien-
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tes para abarcar toda la problemática q1,1e iba surgiendo del_ d! 

sarrollo industrial del momento. 

Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nombres y 
Avisos Comerciales de 25 de agosto de 1903. 

Unos cuantos aftos después de la aparici6n de la Ley 

de Marcas de Fábrica y manteniéndose en el poder Don Porfirio 

Dfaz, se publica la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, 

Nombres y Avisos Comerciales, la cual derogaba a dicha Ley. 

Asi como la Ley_de 1889 fue influida por las ideas · 

francesas, esta Ley corre la misma suefte, aan más recoge las 

corrientes internacionales que en materia Ae propiedad indus -

trial existfan en esa época • 

. Aspectos· importantes que contiene esta 1 ey son los 

siguientes: 

En el articulo 1° se definfa la marca de esta ma­

nera: "es el si~no o denominaci6n caracterfstica 

y peculiar usada por el industrial, agricultor o 

comerciante en los artfculos que produce o expen­

de, con el fin de sirigularizarl~s y denotar su -

procedencia." Y se establecfa lo que podfa constJ 

tuir una marca, haciendo una enumerac16n enuncia-

ti va. 
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Como se puede observar; esta definici6n es m~s clara 

y precisa que la contenida en la ley de 1889, pues indica quién 

puede usar una marca y expresamente'señala la existencia de las 

marcas comerciales. 

Se consideraba prohibido regi~~rar como marca todo 

signo que no cumpliera el requisito de licitud de 

las mismas, es decir, todos aquellos símbolos o -

signos contrarios a la moral o a las buenas costum 

bres, a las leyes prohibitivas y los que tendiesen 

a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de 

consideraci6n. Siguiendo esta disposici6n no era 

registrable como marca las armas, escudos y emble­

mas, sin el debido permiso. 

Por primera vez, para obtener el derecho exclusivo 

al uso de una marca, era necesario solicit~r el r~ 

gistro que lo acreditara en una oficina especial-­

mente creada para tal efecto, (artículo 2) es asf 

como surge la Oficina de Patentes y Marcas, como -

consecuencia del importante papel que dfa con dfa 

iban desempeñando las marcas en las relaciones in­

dustriales y comerciales tanto a nivel nacional c2 

mo internacional. 

Se continaa con la pr~ctica de registrar las mar--
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cas sin examen previo de novedad, bajo la exc~us! 

va responsabilidad del solicitante y sin perJui -

cio de los derechos adquiridos por terceros, sis­

tema que se contemplaba en la. Ley de 1889. La -

funci6n de la Oficina de Patentes y Marcas en es-

. te sentido consistfa en practicar en los documen­

tos presentados un examen administrativo. 

Los registros marcarios tenfan una vigencia de -­

veinte anos, concediéndoseles la oportunidad de~ 

renovarlos por perfodos iguales a sus titulares. 

El registro de una marca comenzaba a surtir efec­

tos legales desde la fecha de presentaci6n de·la 

solicitud y documentos ·respectivos ante la Oficina 

de Patentes y Marcas. Co.n este precepto surge lo, 

que en la actualidad se conoce como fecha legal 

de una marca. 

Se incluye la obligaci6n para la autoridad ~ncar­

gada de la aplicaci6n de esta ley, de considerar 

la fecha de marcas que se hubieran solicitado en 

Mhico dentro de los cuatro meses de haberse ·.pe.d! 

do en otro pafs. Es decir, se introduce en la 1! 

gislaci6n nacional el llamado derecho de priori-

,f' .·.o.:,. 
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dad que proviene de 'la legislaci6n internacional -

en materia de propiedad industrial. 

Se impone la obligaci6n a los fabricantes, agricul 

tores y comerciantes de incorporar a los productos 
• 1 .. 

que producfan o vendfan la indicaci6n ostensible -

de que se trataba de marcas registradas. 

En la transmisi6n o enajenaci6n de marcas registr! 

das, se requerfa su tnscripci6n en la Oficina de -

Paténtes y Harcas, si no se cumplfa con este requ! 

sito el traspaso no producfa efecto contra tercero. 

Serfa nulo el registro de una marca cuando se hu -

biere otorgado en contravenci6n a las disposicio­

nes de la propia 1,ey y cuando ya hubiere sido r! 

gistrado con anterioridad. La nulidad podfa ser 

solicitada por.cualquier persona que se viere per 

judicada por el registro de la marca y ademSs por 

el Ministerio Público cuando se tratara de casos 

de interés general. Era decretada la nulidad por 

los tribunales federales. 

A esta Ley se debe la actual reglamentac16n penal 

del.derecho marcario, pues establece sus bases -­

con reglas detalladas sobre penalidad por uso 11! 
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gal o falsiftcaci6n de una.marca, venta de mercan 

cfas marcadas ilegalmente, uso de leyendas o indl 

caciones que pudieran inducir al público en error 

acerca del origen de los productos amparados con 

una marca. Asf también se reglamentan las accio­

nes por daños y perjuicios y los delitos. 

En los casos en. que 1 os interesados no estuvieran 

conf~rmes con las resoluciones administrativas -­

emitidas por la Oficina de Patentes y Marcas, se. 

incluye por primera vez el procedimiento para ob­

tener la revocaci6n de dicha resoluci6n ante los 

jueces de distrito de la ciudad de.México. 

Se incorporaba en esta ley las primeras disposi­

ciones para regular los nombres comerciales y avi 

sos comerciales, figuras diferentes a las marcas 

y que pertenecen al campo de la propiedad indus-­

trial. Sin embargo, se vinculan estrechamente ei 

tas figuras, pues la misma ley dispone que les.­

son aplicables distintas disposiciones relativas 

a las marcas. 

Se expide por primera vez un reglamento compuesto 

por veintisiete artfculos con el objeto de regu- · 

lar la aplicaci6n de esta ley. 
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Como puede observarse, con esta ley se dio un gran P! 

so en materia de propiedad industrial, ya que innovó e incluyó 

tnúl tiples di sp.os i ci ones que 1 a Ley de Mareas de F4bri ca de 1889 

habfa pmitido y por lo cual resultaba inadecuada. 

El adelanto logrado en esta materia se propici6, prin. 

cipalmente, por la influencia recibida de la Revisión de Bruse­

las de 1900 a la Convenci6n de Uni6n de Parfs de 1883, asf como 

por las experiencias recogidas durante la aplicaci6n de la ley 

de 1889. 

Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 26 de 
junio de 1928. 

En el perfodo comprendido de 1903 a 1928, se expidi~ 

ron una serie de decretos, acuerdos y disposiciones sobre 'pro­

piedad industrial que, aún cuando algunos de ellos se dieron dJ! 

rante la convulsionada etapa en que tuvo lugar la Revoluci6n M~ 

xicana, contribuyeron a la elaboraci6n de la nueva legislaci6n 

marcaria. 

En 1928 siendo Presidente Constitucional Plutarco --

Elfas Calles, promulga la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Come! 

ciales, la cual derog~ a la Ley de 1903. 

Entre las innovaciones m4s importantes, respecto al -

ordenamiento anterior se encuentran las siguientes: 
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- "Se adopta en cuanto al modo de adquirir el derecho 

sobre las marcas, el sistema mixto atributivo-de-­

clarativo, pues además de otorgar el derecho excl~ 

sivo al registrante de Ja marca, también se recon~ 

ce el uso de la marca como fuente de derechos so -

brelamisma." 43/ 

Se faculta por primera vez al Estado para exigir -

el uso obligatorio de las marcas, cuando asf lo 

considera necesario en los artfculos de consumo n! 

cesario, materias primas del pafs, efectos de la -

industria nacional, ~roductos médicos y en general 

en todos aquellos artículos que por su origen, na­

turaleza o aplicaci6n se relacionaran fntimamente 

con Ja ecohomfa del pals y·las necesidades pQbli­

cas. 

Se incluy6 entre Jo no registrable los envases del 

dominio pQblico o de uso común; las marcas que pue 

dan confundirse con otras anteriormente registra­

das; aquellas que fuesen susceptibles de inducir a 

error y confusi6n al pQblico en relaci6n a la pro-

cedencia u origen de los productos. Se amplia -

las limitaciones o prohibiciones respecto a lo que 

puede registrarse como marca. 

~ Ibidem, pág. 36. 
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Se estableci6 el sistema de examen de novedad. A 

toda solicitud de marca antes de su registro de-

·bfa practic&rsele dicho examen y si resultaba que 

existfa una marca registrada con anterioridad o en 

tr&mite con la cual pudiera confundirse aplicada 

a los mismos productos, se co'municaba al interes'ª­

~o tal situaci6n y en caso de haber oposici6n se 

consideraba entonces, como no registrable. 

- "Se dispuso que los interesados, de coman acuerdo, 

podfan someterse a la resoluci6n de una Junta Ar­

bitral para decidir acerca de la semejanza entre 

la marca presentada a registro y las senaladas -

comoanterioridades estipulándose que serfa inape­

lable el hllo de los árbitros, el cual servida 

de base a la Oficina de la Propiedad Indust~ial -

para admitir o rechazar la marca solicitada." 44/ 

Se adopta la pr&ctica de ex&menes extraordinarios 

de novedad de las marcas con el fin de averigurar 

si se afectaban los derechos de terceros, y a pe­

tici6n de persona interesada o por orden de auto­

ridad judicial. 

Es en esta 1 ey donde ya de manera concreta y espe-

~ Idem. p. 37. 
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cff(ca se enumeran las causas por las que un re-­

gistro marcario sería nulo, prevaleciendo las di! 

posiciones de la ley anterior, según las cuales, 

la nulidad del registro era P'.ocedente cuando se 

hubiera otorgado en contravención a los preceptos 

·de la misma ley. 

Se faculta al o,partamento de la Propiedad Indus­

trial a declarar administrativamente la nulidad· o 

e~tinci6n de un registro marcarlo cuand~ procedie 

ra, de oficio o a petición de parte, quedando a -

salvo el derecho de demandar judicialmente su re­

vocación, en caso de inconformidad.' Asf las dis­

.tintas resoluciones emitidas ·por el Departamento 

de Propiedad Industrial (negativas y conce~ión de 

registros de marcas, nulidad, extinción, imita-­

ci6n, falsificación y uso ilegal de marcas) sólo 

tendrfan el carácter de def(nitivas si dentro del 

plazo de 15 días de la fecha en que se dio a conQ 

cer la resolución no se hubieren recurrido •. 

Se contempló la extinción de lis marcas por su 

falta de explotación en un lapso de cinco aftos 

consecutiv9s, a menos que antes del vencimiento • 

de dicho periodo, el registro fuese renovado arg! 
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mentando su titulai las causas que le imposibili­

taban para realizar la explotaci6n. 

En el Reglamento de la Ley de Marcas, Avis os y Nom--

bres Comerciales, del 11 de diciembre de 1928 se reguló las di,?. 
.. 

posiciones contenidas en la misma. Adem&s, se incluyó modelos 

conforme a los cuales se deber fa solicitar el registro de una -

marca. 

Ley de la Propiedad Industrial de 1942 

Esta Ley se caracteriza por recoger en su·articulado 

los principios y sistemas fundamentales de las leyes anteriores 

asf como los emanados de la Convenci6n de Parfs ·para la Protec­

ción de la Propiedad Industrial en sus diversas revisiones (Br_!! 

sel as, Washington y La Haya), Y. en base a ésto, precisa y·defi­

ne los derechos relativos a la propiedad industrial. 

Aspectos sobresalientes que incluy6 esta ley, en re­

lación con las marcas: 

Se establecieron disposicones m&s precisas sobre 

lo que no puede registrarse como marca. Se prohi­

be las palabras de lenguas vivas extranjeras cuan­

do se pretendiera iplicar a prciductos elaborados 

en el pafs o en cualquier otro de habla espanola, 
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con el prop6sito de evitar confusiones en el pQbl! 

co consumidor en cuanto a la procedencia de los 

productos marcados. 

Se prohibe el registro como marca de las figuras, 

den omi naciones o frases dese ri pt iYa s de 1 os produf 

tos. que trataran de amparar, incluyendo los adjet! 

vos calificativos y gentilicios. 

El objeto que se tuvo para incluir este tipo de -

preceptos fue evitar el registro de marcas que e!!. 

ganaran al pOblico consumi~or'en cuanto a la pro­

cedencia, falsas indicaciones sobre la naturaleza 

o cualidades de los productos: 

Se introducen reglas de lo· que conocemos como mar 

cas 1 igadas para evitar la existencia de mOltiples 

marcas idénticas o semejant.es en grado que se CO.!!, 

fundieran, de un mismo titular, lo cual conduci-­

rfa a error en los consumidores. Por lo que en -

estos casos se establecf6 que la Secretarfa ten-­

drfa facultad para declarar ligadas para el efec­

to de su transmfsi6n. 

En este mismo sentido, también se establecf6 que· 

se negarfa el registro si se solicitaba exfstfen-
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do una marca idéntica para amparar los mismos ar­

tlculos, aun cuando dicha solicitud f~era reaJiz! 

da por el mismo tit~lar de la marca registrada y 

vigente. 

En cuanto a la vigencia del registro, se redujo a 

10 anos, renovable indefinidamente por periodos -

de igual duraci6n. Se debfa solicitar dicha renQ 

vaci6n dentro del Oltimo semestre de cada periodo 

sin embargo se concedfa un plazo de gracia de dos 

anos ~ara presentarla, siempre y cuando se paga-­

ran los recargos ~ue para el efecto se establecfa. 

Se incorpor6 en el cuerpo de la ley disposiciones 

tendientes a impedir que industriales y comercian 

tes que emplearan marcas registradas o no, en ar­

tfculos elaborados en el pafs, trataran de·darles 

apariencia extranjera. Asf se establecieron san 

cfones para quienes no usaran la leyenda obligatQ 

ria de "Hecho en México", en todos aquellos ar­

tfculos de· fabrfcaci6n nacional que utilizaran -

marcas, registradas o no. 

Se dispuso que podfan ser inscritos los usuarios 

autorizados de las marcas y se establecieron los 
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·requisitos necesarios para .la inscripci6n corres­

pondiente. 

Se reguló el procedimiento para dictar resolucio­

nes administrativas de nulidad, de extinci6n por 

'falta de uso, de falsificación, imitaci6n y uso -

ilegal de marcas. Se indicaban los requisitos -­

que deberían reu.nir las solicitudes correspondie.!!. 

tes. También se contempló la forma de notificar 

la demanda y as1 los demandados tenian la oportu­

nidad de formular su defensa y presentar pruebas. 

Asimismo se sefialaban las características que de­

bían satisfacer las resoluciones administrativas 

emitidas por la autoridad. 

Se suprimi6 el procedimiento para obtener las re­

vocaciones de las resoluciones administrativas 

dictadas por la Secretaría. Este procedimiento, 

regulado en la anterior Ley de 1928, consistfa en 

que los interesados inconformes con dichas resolQ 

ciones podían acudir ante los jueces de Distrito 

de la ciudad de México en un juicio especial de -

oposición o federal revocatorio. Sin embargo, al 

no indicar este Liy medio alguno de impugnaci6n -

de las resoluciones administrativas, la revisi6n 
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de su legalidad quedó- en manos de los jueces de -

Distrito, a través del juicio de amparo. 

Las disposiciones reglamentarias de esta Ley se pu-­

blicaron el 31 de diciembre de 1942. 

En esta ley se trat6 de amp~iar los derechos de los 

titulares de registros marcarios y se puede considerar como un 

instrumento legal moderno, para el momento en que fue dado. 

Ley de ·invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976 

El transcurso del tiempo y las circunstancias que iba 

viviendo el pafs, determina la necesidad de anteponer al inte­

rés particular el interés pOblico y asf en la elaboraci6n de -

la Ley de Invenciones y Marcas se introducen disposiciones que 

tienden a estimular la industria nacional, dar mayor participa­

ción y protección al consumidor y en general promover el desa­

rrollo industrial y comercial que redunde en la independencia 

económica del pafs. 

Sobre el particular, el Lic. José Campillo S4inz, en. 

tonces Secretario de Industria y Comercio, en la exposici6n de 

motivo~ presentada con el proyecto de esta Ley ante el H. Con­

greso dP la Unión manifestó: 
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"Se trata, a través de las disposiciones de este nu~ 

vo ordenamiento, de eliminar los obstáculos que para nuestro -

desarrollo derivan de un inadecuado régimen tradicional de prQ 

piedad industrial; de ensanchar el campo para el ejercicio de 

la actividad y la capacidad creadora de los mexicanos y de abrir . 
nuevos caminos para liberarnos de la dependencia y de la servl 

dumbre." 45/ 

Se tom6 en cuenta para la creaci6n de este riuevo or 

denamiento legal gran parte del articulado de la Ley de la PrQ 

piedad Industrial, constituyendo asf la base del mismo. 

Importantes innovaciones son las siguientes: 

"a) Mayores limitaciones para el registro de las -­

marc~s; b} un régimen de uso obligatorio de marcas; 

c) la vinculación de marcas; d) el establecimiento 

de la licencia obligatoria sobre marcas por causa de 

utilidad pública; e) la pérdida del registro cuando 

la marca se convierte en designaci6n genérica; f} r~ 

glas para comprobar el uso de las marcas; g) posibi-

1 idades de decretar la prohibici6n de uso de marcas -

registradas o no; h) la posibilidad de declarar que 

se amparen por una sola marca de un mismo titular --

W CAMPILLO SAINZ, José. Exposici6n de motivos presentada con el proyecto 
de la Ley de Invenciones y Marcas. Versi6n mecanográfica, p~g. l. 
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los productos elaborados o los servicios prestados; 

i) la inclusi6n de las marcas de servicio; j) la ig 

troducci6n de las denominaciones de origen." 46/ 

Respecto a las prohibiciones para el registro de -

una marca en la Ley de Invenciones y Marcas, las diferencias 

importantes en relación con la Ley de la Propiedad Industrial, 

son las siguientes: 

Se prohibfa el registro de una marca cuando ésta fu~ 

ra a amparar envases del dominio público~ de uso común en Mé­

xico. En la Ley de Invenciones y Marcas se suprime "En Méxi­

co", ampli~ndose de esta forma la prohibición al no ser regis­

trables como marca aquellos envases que sean del dominio públl 

co o se hubieran hecho de uso común en cualquier país. 

Se incorpora la prohibición de registrar como marca 

la forma usual y corriente.de los productos o la impuesta por 

la naturaleza misma del producto o servicio o por su func16n -

i ndus tri a 1. 

Se suprimen los términos: "adjetivos calificativos y 

gentilicios" y se agrega "incluyendo aquellas que puedan ser-­

vir para designar especie, calidad, cantidad, valor, presenta­

ci6n o ~poca de elaboración de los productos º·prestación de -

~ SEPULVEDA, César. ob. cit. pág. 42. 
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servicios." Con lo cual se pretende precisar y ampliar el al­

¿ance de la prohibición respecto de denominaciones, figuras o 

frases descriptivas de los productos o servicios. 

Se incluye dentro de las prohibiciones las 1:falabras 

simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y l~s cons-­

truidas artificiosamente de modo que por su grafismo o fon~ti­

ca parezcan voces extranjeras. Esta limitación afecta única-

. mente a los solicitantes que produzcan o presten productos o·­

servicips en el pafs o en cualquier otro de habla espanola. 

La disposición mencionada tiene'su motivación·en el 

deseo de proteger al consumidor de los posibles enganos deriv! 

dos de las marcas con apariencia extranjera que amparen produ~ 

tos o seryicios fabricados o prestados en el pats o en cual-­

quier otro de habla espaftola. 

Otra innovación es cuando se solicite a registro una 

marca innominada no deben aparecer en la etiqueta palabras que 

constituyan·o puedan constituir una marca. 

Esta disposición se incluyó como resultado de las e~ 

periencias al respecto pues hubo quien solicitó el registro de 

una marca sin denominación y en su conjunto inclufa en forma -

preponderante, palabras no registrables, ocasionando con ello 

confusión en cuanto al alcance de la protección de la misma. 
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Se establece un nuevo plazo de vigencia del registro 

de una marca, el cual es de 5 anos, y podr~ ser renovado inde­

finidamente por perfodos iguales. 

Se reduce el pe~fodo de gracia concedido para solici­

tar la renovaci6n a seis meses a partir del vencimiento de cada 

plazo. La renovaci6n.por falta de uso de una marca desaparece 

y se incluye la obligaci6n de comprobar el uso con"tinuo e inin­

terrumpido de la marca y se condiciona la renovaci6n del regis­

tro a la comprobac16n de su uso. 

Para realizar el registro de una_transm1s16n de dere­

chos a partir de esta ley, es requisito necesario la inscrip-­

ci6n del contrato de ces16n de derechos en el Registro Nacional 

de Transferencia de Tecnologfa. 

Se introduce la extinci6n del registro de una.marca -

en el caso de que el titular permita o provoque que su marca se 

convierta en denominaci6n genérica de los productos o servicios 

para los cuales se registr6, de tal modo que en los medios co- , 

merciales haya perdido su significación de '1os artfculos y ser­

vicios que ampare. 

En este caso deber~ seguirse un procedimiento admini! 

trativo ~e acuerdo con los ~ineamientos de 1¡ misma ley, en el 
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cual el titular de dicha marca podrá alegar lo que a sus inter! 

ses convenga. 

La Ley anterior auspiciaba la pro~ección de marcas -­

que no eran utilizadas con la figura llamada renovación espe-­

cial que' cons'ist1a en que si se suspendfa por más de 5 años -­

consecutivos la explotación de una marca, se extinguirfa el r! 

gistro a menos de que se soli~itara precisamente cada 5 años la 

.renovación por falta de uso y así se conservaba la vigencia. P! 

ra evitar las marcas de "protección" se implanta la obligación 

del uso de las marcas y su comprobación ante la autoridad co-­

rrespondiente dentro de los tres años siguientes a la fecha de 

su registro y de no demostrarlo se extingue ~ste ~e pleno dere­

cho. 

Además es obligatorio comprobar el uso efectivo y con 

t1nuo de la mar.ca al solicitar la renovación del registro de -

la misma y es suficiente comprobar s~ uso en una sola clase de 

productos o servicios cuando una marca está registrada para a~ 

parar productos o servicios en otras clases de la clasifica 

ci6n oficial. 

Se faculta a la Secretaria para declarar por razones 

de inter~s público el registro y uso obligatoriÓ de marcas en 

cualquier producto o servicio o prohibir, por los mismos moti­

vos, el uso de marcas registradas o no, en un determinado pro­

ducto de cualquier rama de la actividad económica. 
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Se introduce la figura' llamada marcas vinculadas o -

vinculación de marcas consistente en que cuando se autorice el 

uso de una marca, en forma gratuita u onerosa, registrada ori­

ginariamente en el extranjero o de la que sean titulares pers! 

. nas físicas o morales extranjeras, ser& obligatorio el uso de 
•' 

dicha marca unida a otra cuyo registro sea originario de Méxi-

co y de la cual sea titular el licenciatario. En este caso la 

marca nacional deber& utilizarse en forma igualmente ostensi­

ble que 1• extranjera. 

El Lic. José Campillo S&inz manifestó al respecto en 

la exposición de motivos mencionada ,que "el uso de marcas ex-­

tranjeras en los pafses de menor desarrollo constituye para 

ellos un nuevo vfnculo de subordinación y uri instrumento de C! 

lonización no solo económico sino social y cultural." il/ Y 

es por ello que a esta innovación se le destaca con partfcular 

énhsis. 

Se fijó como plazo para cumplir con esta obligación 

un ano a partir de la inscripción del acto, convenio o contra­

to o en caso de no haberse celebrado acto, convenio o contrato 

que autorice su uso desde que empiece a utilizarse la marca e~ 

tranjera. 

47/ CAMPILLO SAINZ, José. ob. cit. p&gs. 5 y 6. 
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Sin embargo, por causas justificadas la autoridad.e~ 

r~espondfente, tiene facultad para prorrogar por un afto el pl! 

zo establecido para v1ncular una marca. 
~''.~' 

Se contempla modificaciones para la inscripci6n de -

los usuarios 'aufo.~izados ya que a la solicitud debe anexarse -

constancia expedida por el Registro Nacional de Transferencia 

en la que se acredite que la .marca se encuentra comprendida en 

. un acto, .convenio o contrato inscrito en dicho resgitro, ade­

mh los. productos deber~n ostentar el nombre del usuario, re-­

gfstro y la ub1caci6n del lugar donde se fabriquen. 

En la revisi6n del Convenio de Parfs de Lisboa en --

1958 se incluye la protecci6n a las marcas· de servicios y en -

México al no estar previsto por la ley nacional el registro de 

e~tas marcas, ~e les negaba el registro, algunos interesados -

promovieron juicio de amparo y al haber contradicciones de te­

sis de los tribunales colegiados se denuncf6 dicha contradic-­

c16n, la cual fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nacf6n el 15 de marzo de 1973 en el sentido de que las mar­

cas de servicio sf son registrables. 

En virtud de dicha sentencia se empezaron a regfs •• 

trar las prf•eras marcas de servicios, por lo que en la actual· 

Ley de Invenciones y Marcas ya se tutela esta clase de marcas • . ' 
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La Ley de la.Propiedad I.ndustrial de 1942 no contem­

plaba las denominaciones de origen, sin embargo, en 1951 se -­

firm6 un acuerdo comercial con la RepQblica Francesa en el que 

se reconoce la protecci6n a las denominaciones de origen de -

Francia. En 1962 'México se adhiere al Arreglo de Lisboa rela­

tivo a la Protecci6n de las Denominaciones de Origen y su Re-­

gi stro Internacional de 31 de octubre de 1958, no o.bstante es­

to, la ley nacional carecfa de precepto legal alguno que regu­

lara la protecci6n a las denominaciones de origen, motivo por 

el cual el 4 de enero de 1973 se promulg6 decreto que reform6 

la ley de la propiedad industrial para que se incluyera esta -

figura. 

En la Ley de Invenciones y Marcas se incluye esta fl 

gura. Se introduce lo siguiente: que el titular de una denoml 

nación de origen es el gobierno de los Estados Unidos Mexica­

nos. 

Que la declaraci6n de protecci6n efectuada por la Sg 

cretarfa de Industria y Comercio (en la actualidad Secretarfa 

de Comercio y Fomento Industrial) subsiste durante el tiempo -

que persistan las condiciones determinantes que la motivaron y 

sólo dejar§ de surtir efectos por declaraci6n de la misma Se­

cretada. 

Que la Secretar1a citada, por conducto de la Secret! 
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rfa de Relaciones Exteriores tramitar§ el registro de las deno­

minaciones de origen que hayan sido materia de una declaraci6n 

general de protecci6n en los tl!rminos de esta Ley, para. obtener 

su protecci6n internacional conforme a los tratados $obre la m! 

te ria. 

El Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas fue -

publicado ha~ta el 20 de febr~ro de 1981 y mientras tanto, con 

,fundamento en el artfculo cuarto transitorio de la citada ley 

tuvo aplicaci6n el reglamento de la Ley de la Propiedad lndus­

tri a 1 • 

Entre las principales modificaciones que se dieron en 

este Reglamento se incluye que tratándose de una solicitud en -

tr4mite cuando el interesado deja de promover por un lapso ma­

yor de un ano a partir de la ültima promoci6n o del ültimo acto 

del apoderado, la solicitud respectiva se considerar§ abandona-

. da. 

Se modific6 la clasificaci6n de artfculos, producto~ 

o servicios que pueden ampararse con el registro de una marca. 

Se aumentaron cinco clases para comprender artfculos y veinte -

para los grupos de servicios. El agregado de clases para pro­

ductos se debf6 al incremento de la producci6n de bienes y al 

volumen de los registros de marcas solic.itadas, por lo que se -

consider6 necesario subdividir algunas clases para que los ar--
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tfculos o productos quedaran pr~tegidos con precisi6n. 

Al "incluirse veinte clases de servicios, se reglamen­

ta su clasificaci6n, ya que en la Ley de Invenciones y Marcas -

Onicamente se reconoci6 su registro. 

"Para que la nueva ley mex1cana de Invenciones y Mar­

cas realmente alcance los objetivos tratados, deberá implemen­

tarse con un mayor suministro de recursos a la aficina nacional 

de patentes y marcas con el objeto de que cuente con más perso­

nal y mejor preparado. De otra manera, lo dispuesto en la Ley 

se quedar4 en simple letra muerta." 48/ 

~ GARC:IA MORENO,"El .SiStema patentario internacional y la nueva Ley Mexi 
canade InvencionesyMarcas."·ob. cit. pág. 37. · -



CAPITULO III 

REGULACION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN EL CONVENIO 
DE PARIS Y SU PROBLEMATICA EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO 

l. REGULACION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN EL CON­
VENIO DE PARIS. 

Es en el año de 1925 en que se incluye por primera vez en 

~l texto del Convento de Parf~ la figura de las ~arcas notorta­

·mente conocidas, época en que se llevó a cabo la Conferencia de 

La Haya para revisar los preceptos de la Convenct6n de Uni6n de 

Parfs de 1883. 

La inclusión de las llamadas marcas notoriamente conocidas 

en el texto del Convenio de Parfs tuvo como antecedentes la -­

preocupaci6n por evitar las apropiaciones indebidas de·los sig­

nos marcarlos de pafs a pafs, situaci6~ que varios pafses unio­

nistas expusieron en los foros internacionales. 

El argumento que en el ~mbito internacional se vierte en -

relaci6n a la protección de las marcas notoriamente conocidas -

es el siguiente: "La protección de las marcas notoriamente con2 

cidas se considera justificada en razón de que el registro o -­

uso de una marca similar susceptibJe de producir confust6n equ! 

valdrfa, en la mayorfa de los casos a un acto de competencia -

desleal y lesionarfa a los intereses del público, que se verfa 

inducido en error por el uso de la marca conflictiva para los 
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mismos o similares productos. 49/ 

Entendiéndose por competencia desleal tanto en el ámbito 

del Convenio de Parfs, articulo lOBis como en la Ley Interna, 

artfculo 210 inciso b) todo acto, contrario a los usos honestos 

en materia industrial, comercial y de servicios. 

Ahora bien, el artfculo que las reguló por primera vez, -

quedó como sigue:. 

"Artfculo 6° Bis.- Los paises contratantes se comprometen 

a rechazar o a invalidar, ya de oficio si la legislación del -­

pafs lo permite, ya a petición del interesado, el registro de -. . 
una marca de f~brica o de come\cio que fuese la reproducción o 

la imitaci6n susceptible de causar confusión, de una marca que 

la autoridad competente del pafs del registro estimare ser allf 

notoriamente conocida por ser ya la marca de un jurisdiccionado 

de otro pafs contratante y ~tilizada para productos del mismo -

género o de un género semejante. 

Se deberá conceder un plazo mfnimo de tres anos para recl! 

mar la cancelación de esas marcas. El plazo correrá desde 

W Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OHPI. "El Convenio de 
Parfs para la Protección de la Propiedad Industrial: sus caracterfsti­
cas principales y su revisión." Ginebra, Doc. BIG/273, junio de 1984, -
p4g. i... 
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la fecha del registro de las marcas. No.se fijará plazo para -

pedir la cancelación de las marcas registradas de mala fe." SO/ 

En la Conferencia de Londres de 1934 se revisa el Convenio 

de Parfs y ~e modifica el articulo que reg~la las marcas noto­

riamente conocidas. Se amplia la protección ya que con la en­

mienda se impide apropiarse de la traducción de la marca noto-­

ria, ast como de los elementos principales de la misma cuando -

en la marca ilfcita representen la parte esencial de la misma. 

A pesar de que existfa gran inquietud en la comunidad .in -

ternacional por el problema de la apropiación indebida de mar-, 

cas, los cambios sufridos por el articulo en cuestión fueron -­

conservadores; en parte porque las conferencias de revisión se 

caracterizan por su espfritu ¿auteloso y por la incomprensión 

que del problema demostraron algunos pafses. 

El Articulo quedó de la siguiente manera: 

"Los pafses de la Unión se comprometen a rechazar o anular 

bien sea de oficio, si la legislación del pafs lo permite, bien 

a petición del interesado, el registro de una· marca de f!brica 

o de comercio que sea reproducción o imitación o traducción, su~ 

~ citado por SEPULVEDA, César. "La discusión sobre las llamadas marcas n.Q 
torias o marcas de gran renombre, Sobretlro de Revista de la Facultad -
de Derecho de México, Tomo VIII, Enero-Marzo de 1958, ndm. 29, pág. 33 
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ceptibles de crear confusi6n de una marca que la autoridad com­

petente del pafs del registro estime ser notoriamente conocida 

en él como propiedad de una persona admitida a beneficiarse de 

la presente Convenci6n y utilizada para productos idénticos o -

similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la 

marca constituya reproducci6n de una marca 'notoriamente conoci-

da o una imitaci6n susceptible de crear confusi6n con ésta •.. 

ll/ 

El texto vigente de las marcas notoriamente conocidas con­

tenido en el artfculo 6Bis del Convenio de Parfs para la Protef 

ci6n de la Propiedad Industrial, en su Gltima revisi6n, Estocol 

mo 1967, es el siguiente: 

"Los pafses de la Uni6n se comprometen, bien de oficio, si 

la legfslaci6n del pafs lo perm.ite, bien a instancia del lnter,g, 

sado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el .uso de 

una marca de f&brica o de comercio que constituya la reproduc-­

ci6n, imitaci6n o traducci6n susceptibles de crear confusi6n de 

una marca que la autoridad competente del pafs del registro o 

del uso estimare ser allf notoriamente conocida como siendo ya 

marca de una persona que pueda beneficiarse del presente conve­

nio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrir& 

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

producci6n 4e tal marca notoriamente conocidá o una imitaci6n -

§11 Ibfdem, p&g. 35. 
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susceptible de crear confusi6n con ~sta.~ 

Pr§cticamente el precepto en vigor queda igual a la ver~ -
' si6n adoptada en la Conferencia de Revisión. del Convenio cele-

brada en Londres en 1934. Se incluye, únicamente dentro de la 

protección que ya regulaba, la referencia al uso que se haga de 

una marca que imite, ~eproduzca o sea la traducción de una mar 

ca notoriamente conocida en el lugar del uso de dicha marca. 

Los países signatarios del Convenio de Par'is, en vir.tud 

del artículo 6Bis del mismo, se comprometen a: 

"Primero.- Denegar la solicitud de registro de la marca -

conflictiva. 

Segundo.- Cancelar (anular) el registro de las marcas -­

conflictivas. Es Un obligados a conceder como 

mínimo un plazo de cinco años a partir de la -

fecha de registro, d. entro del cual puede form_!! 

larse una solicitud de cancelación de la marca 

conflictiva, a menos que la marca haya sido r~ 

gistrada de mala fe, en cuyo caso la anulación 

podrá hacerse en cualquier tiempo. 

Tercero.- Prohibir el uso de la marca conflictiva. Pue­

den establecer libremente un periodo dentro 

del cua 1 deba formularse tal solicitud; sin em. 
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bargo, en caso de que la marca conflictiva se 

use de mala fé, no habr~ plazo para prohibir 

tal uso -51.I 

Ahora bien, de la interpretaci6n del articulo 6Bis trans-

crito, que tutela las marcas notoriamente conocidas, se seRala 

. lo siguiente: 

a) Se excluye las marcas de servicio y los nombres comer­

ciales tanto para impedir su registro,· nulificarlos o 

prohibir su uso, asl como para considerar la notorie­

dad de estas figuras, es decir, la protección que re­

gula este precepto, solamente abarca a las marcas de 

f§brica o de comercio. 

b) En·el supuesto previsto por este articulo, es condici6n 

indispensable que la autoridad competente, en el lugar 

del registro o del uso reconozca la notoriedad de una 

marca, de lo cual se derivan dos aspectos importantes: 

b.l Es la autoridad competente de cada pals la que de­

be determinar que en el pafs respectivo sea noto­

riamente con~cida una marca, Sin embargo, no se 

establece.ningún lineamiento para que dicha auto-

g¡ · Organización Mundial de la Propiedad Intelectua.l, OMPI. "El Convenio 
de P~rfs para la Protección de la Propiedad Industrial: sus caracte­
rfstlca~ principales y su revisión." ob. cit. p4g. 15. 
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ridad se gufe para calificar la notoriedad de -­

una marca. Debe utilizar un criterio subjetivo. 

b.2 La notoriedad de una marca debe reconocerse pre­

cisamente en el lugar donde se pretende el regii 

tro, su nulificaci6n, o donde se dé su uso. 

c) Se incluye el principio de.especialidad. La protec­

ción se cine únicamente a productos idénticos o siml 

lares. En este sentido la regla est~ limitada. 
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2. PROBLEMATICA DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN EL -­
DERECHO POSITIVO MEXICANO 

México forma parte de la Uni6n Internacional de la Propie­

dad Industrial al ratificar su adhesi6n al Convenio· de Parfs en 

su aJtima revisi6n del 14 de julio·de 1976. (Después de haber 

entrado en vigor la Ley de Invenciones y Harcas). 

En el artículo 25 del Co·nvenio de Parfs se contempla que -

·todo país que forme parte del mismo se compromete a adoptar las 

medidas .necesarias para la apl icaci6n del Convenio, de· conform.1 

dad con la ConstitUci6n de cada pals. 

De este artículo se ~esprende que los Estados miembros ac­

ceden a legislar localmente para adecuar lo más uniforme posi­

ble sus leyes internas o en el caso de que dichas legislaciones 

contengan menos. ventajas que las establecidas en el Convenio. 

El espíritu del Convenio de Parfs es lograr que se esta-­

blezca una legislación coman para que rija a todos los paises 

miembros y asl, en su articulado no se distingue entre los domi 

ciliados en un pafs extranjero y los domiciliados en un país l~ 

ca l. 

Sin embargo, previendo las dificultades para su aceptaci6n 

en las disposiciones del Convenio se exhorta a los Estados para 

que se lleven a cabo las acciones internas necesarias para hacer 
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posible la aplicación del mismo a nivel .local. Como ejemplo -

de lo anterior, además del citado artfculo 25 está el artículo 

9 último párrafo en el que se señala que si la legislación de 

un país no admite el supuesto descrito en ~l mismo, en tanto -

se modifica dicha legislación se aplicarán las ac~~ones quepa­

ra casos semejantes la ley interna dispone para los nacionales. 

• .. -
La Constitución Politic~ Mexicana establece en su artícu­

lo 133 "Esta Constituci6n, las leyes del Congreso de la Unión 

que emanen de ella· y todos los tratados que estén de acuerdo -

con la misma celebrados y que se celebren por el Preside~te de 

la República, con aprobación del Senado, serln la Ley Suprema 

de toda la Uni6n. Los jueces de cada Estado se arreglarán a -

dicha Constituci6n, leyes y tratados, a pesar de las disposi­

ciones en contrario que pueda haber en las constituciones o l! 

yes de los Estados." 

Lo que significa que el Convenio de París se encuentra en 

el nivel de ley ordinaria misma categorfa que posee la Ley de 

Invenciones y Marcas, la jerarquía de ambos ordenamientoi es -

la misma. 

"Tal precepto legal no establece preferencia alguna entre 

las leyes del Congreso de la Uni6n que emanen de ella y los tr! 

tados que est~n de acuerdq con la misma, celebrados y ~ue se C! 

lebren por el Presidente de la República, con aprobación del S! 
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nado, puesto que el apuntado di·spositivo no propugna la tesis 

de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho i.!!. 

terno, sino que adopta la regla de que el derecho internacio-­

nal es parte del nacional, ya que· s·i bien reconoce la fuerza -

obligatoria de los tratados, no da a éstos un rango superior a 

las leyes del Congreso de la Uni6n emanadas de esta Constitu-­

ción, sino que el rango que les confiere a unos y otras es el -

mismo." .§1/ 

Por otro lado, México cumple.con el compromiso adquirido -

al ser miembro de la Convencic'.ln para la Protécción de la Propie­

dad Industrial, mediante la observancia de las disposicibnes de 

la Ley de Invenciones y Marcas, ley interna, que complementa y 

no se contrapone a los lineamientos conLenidos en el Convenio -

de Parfs. 

Al tener la misma jerarquia ambos ordenamientos, es váli­

da la regla de que un tratado posterior deroga las leyes proce­

dentes que se le opongan. Sin embargo, este principio general 

de derecho ~o es aplicable en este caso, pues el Convenio de P! 

ris no se encuentra en conflicto, no se opone a las disposicio­

nes de la Ley de Invenciones y Marcas. 

En el pais la ley •n vigor, Ley de Invenciones y Marcas se 

ba~a como se han basado las leyes anteriores·sobre marcas, en -

§lJ Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circui­
to RA.269/81, Amparo en Revisión, Quejoso: José Ernesto Matsumoto Mat­
suy, p5g. 25. 
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et concepto riguroso de clasiftcaci6n de· artfculos, toda soli­

citud de registro de marca debe contener los artfculos que de­

sea protegerse, los cuales no podr&n pertenecer a clases dife­

rentes porque en ese caso deber&n hacer una· solicitud por cada 

clase de acuerdo a la clasiftcaci6n oficial. 

Este es uno de los problemas a que se enfrentan las marcas 

notoriamente conocidas ya que· por las caracterfsticas de las -

·mismas, puede inducirse a error o a confusi6n al consumidor, 

puesto que aOn cuando las marcas en conflicto amparen artfculos 

totalmente diferentes como por ejemplo en el caso de la marca 

REVLON que ampara cosméticos con la marca REVLON que ampara me­

dias, calcetines y tobilleras, el público consumidor al encon­

trarse con la marca REVLON en medias o calcetines creer& que el 

propietario de la marca conocida por él ha ampliado su tfnea de 

productos y ha lanzado al mercado medias, tobilleras y calceti-
' nes, por lo tanto la autoridad competente en Resoluci6n nam. --

282/55 declar6 la nulidad de la marca REVLON que amparaba me-­

dias. cal~etines y tobilleras. 

En este punto, en documento preparado por la Oficina Inter 

nacional de la Organizaci6n Mundial· de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) se expresa que "la protecci6n de una marc~ notoriamente 

conocida en virtud del artfculo 6Bis, s6lo rige cuando la marca 

conflictiva ha sido presentada, registrada o utilizada para prQ 

duetos idénticos o sfmilares. Corresponde a las autoridades a~ 
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ministrativas o judiciales del pafs en que se reclame la protec 

ci6n determinar si esta condici6n se cumple o no." §.!/ 

las autoridades judiciales mexicanas han sustentado al re1 

pecto la tesis. de que "si la marca que se quiere registrar es 

igual a otra ya registrada, de diferente propietario pero notQ 

riamente conocida, tampoco es registrable aunque se solicite P! 

ra productos que ni sean los mismos, ni sean similares y perte­

nezcan a grupos distintos de la clasificaci6n reglamentaria. -

Con fundamento en la citada interpretaci6n, la Direcci6n Gene­

ral de la Propiedad Industrial neg6 el registro de la marca CA­

DILLAC para distinguir vestuario, por existir registros anteriQ 

res de la misma denom1naci6n.para zapatos y para autom6viles." 

5~/ 

Respecto a la prohibici6n del uso de una marca que pretende 

reproducir, imitar o traducir una marca notoriamente conocida, 

la Ley de Invenciones y Marcas establece que el derecho exclusi 

vo al uso de una marca se.obtiene mediante su registro y toda 

persona que esté usando o quiera usar una marca podr~ adquirir 

el derecho exclusivo a su uso cumpltendo con todas las disposl 

ciones legales y reglamentarias. 

~ Drganizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual, DMPI, ob. cit. p. 15 

W Jurisprudencia. Marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial •Y 
Arthti~!.· Mbic.o, D. F •• ndííiero 3, julio-diciembre de 1963, plg. 320. 
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Otro aspecto problemático, es la facultad discrecional -

con que está investida la autoridad competente para calificar 

la notoriédad de una marca en el país. Entre las dificultades 

a que se enfrenta está determinar los siguientes aspectos: 

a) lla marca notoriamente conocida debe ser reconocida -

por el público consumidor en general o es suficiente 

que lo sea por un sector determinado, de acuerdo a la 

comercializaci6n o a la especializa¿i6n que presenten 

los artfculos que protege? 

b) lla marca notoriamente conocida debe tener una cober­

tura amplia, es decir, que se 'le conceda proteci:f6n en 

todos los artículos de la clasificación oficial, a pe­

sar de que tanto el Convenio de Parfs como la Ley de 

Invenciones y Marcas contienen el principio de la esp~ 

cialidad? 

c) lEs suficiente para demostrar la notoriedad de una mar 

ca la información que a petfci6n expresa de la autori­

dad. competente se proporciona a través de las embaja -

das de los distintos paises en México respecto a que 

existe en su pafs una marca registrada con la misma o 

similar denomtnaci6n de la que se solicita en ei pafs? 

De lo expuesto, se considera que la problemática que enci~ 
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rra las marcas notoriamente conocidas para una ·debida protec­

ci6n proviene de dos fuentes: externa e interna. 

El aspecto externo se deriva del artículo 6Bis del Conve­

nio de Parfs, es decir, de la protección internacional y el ª! 

pecto interno se deriva de la Ley de Invenciones y Marcas, ley 

interna. 



CAPITULO IV 

LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN LA LEY DE 
INVENCIONES Y MARCAS 

l. NECESIDAD DE REGULAR LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN 
LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS 

El artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas enumera -

específicamente en sus veintitres fracciones los casos conside­

rados como no susceptibles de registro entre los cuales se en­

cuentran preceptos relativos a la protecci6n de derechos adqui­

ridos con anterioridad por un tercero ya sea que se trate de -

marcas idénticas o semejantes para proteger los mismos o simil! 

res productos; sin embargo, en ninguna de las fracciones del 

mencionado artículo 91 se regula la prohibición del registro de 

marcas notoriamente conocidas y aún más en ninguno de los pre -

ceptos de la Ley de la materia se hace referencia a ellas. 

En la aplicación del citado artículo, en relación con las 

marcas notoriamente conocidas se presentan varias situaciones -

entre las que se seílalan las siguientes: 

a) Cuando el titular de uha marca notoriamente conocida 

aquí en México solicita su registro en el pafs.cumplien 

do con todos los requisitos legales y reglamentarios y 

una vez efectuados los exámenes correspondientes se en 

cuentra procedente su registro y se otorga la conce-­

sión del mismo. 
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b) Cuando un tercero solicita el registro de una marca nQ 

toriamente conocida en México y al practicarse el exa­

men administrativo no se cuenta con fundamento legal -

para objetar dicha solicitud por tratarse de una marca 

~otoriamente conocida. Se procede a efe¿tuar el exa-­

men de novedad del cual resulta que la marca que se SQ 

licita ya est§ registrada anteriormente por su titular, 

en este caso procede negar el registro solicitado. 

c) Cuando el titular de una marca notoriamente conocida -

en M~xico trata de registrarla, cumpliendo con todos -

los·requisitos legales y reglamentarios pero al efec -

tuarse el examen de novedad se encuentra un registro 

anterior que constituye impedimento legal para el soli 

citado, en este caso, si procede, {debe demostrar que 

es titular de la marca en cuesti6n, ofreciendo como 

prueba el o·los registros de la marca en su pafs de 

origen o en otros países, así como que dichos regis 

tro~ son de fecha anterior' al de la marca que es impe­

dimento para el que solicita) el titular de la marca -

notoriamente conocida podr~ hacer valersu mejor dere­

cho para el uso de la misma, demandando la nulidad del 

mencionado impedimento. 

d) Cuando un tercero solicita el registro de una marca nQ 

toriamente conocida y en el examen administrativo se -
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carece de fundamento legal para objetarlo, asf· como al 

practicarse el examen de novedad no se encuentra ante­

cedente alguno, la autoridad competente carece de fun­

damento legal para rechazar o negar el registro, pues 

se ve limitada por carecer de elementos para emitir la 

mencíonada objeción y la negativa de la marca en cues­

tión, ya que objetivamente para las autoridades judi­

ciales federales enc~rgadas de revisar los actos admi­

nistrativos, en la mayorfa de los casos consideran que 

hubo exceso del ejecutivo. 

En cuanto a los tres primeros casos de los enumerados ant~ 

riormente, la Ley de lnvencionessy Marcas establece el procedi­

miento a seguir para el trámite de la solicitud del registro de 

una marca, concesión, negativa o nulificación aün cuando no se 

trate de marcas notoriamente conocidas y, su protección, abarca 

a las marcas notoriamente conocidas porque no se limitan a esta 

figura. 

En el caso del inciso c) es conveniente hacer notar que la 

Ley de Invenciones y Marcas prevé la protección a un tercero 

por el uso anterior de una marca registrada posteriormente, aün 

cuando no se haya usado en el pafs, sino en el extranjero, con 

las limitantes de que se traten de marcas idénticas o semejan­

tes en grado de confusión y aplicada a los mismos o similares -

productos o servicios y compruebe la existencia del registro e! 
' 
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tranjero debidamente legalizado y'opere reciprocidad al respec­

to en el pats de origen (se incluye el principio de la especia­

lidad, principio que contiene el artfculo 6Bis del Convenio de 

Parfs). 

Por lo que con fundamento en el descrito precepto, articu­

lo 147, fracción III, el titular de una marca notoriamente con~ 

cida puede hacer valer sus derechos. 

En el caso del inciso d) es pertinente manifestar que debi 

do a la falta de fundamento legal para objetar y negar el regi~ 

tro de una marca notoriamente conocida, la autoridad competente 

ha sido severamente criticada y en mayor proporci6n y encono -­

por los abogados que ejercen ·en esta materia. 

A la autoridad competente se le censura en el sentido de -

que se resiste a aplicar los preceptos de la ley internacional 

argumentando que por tratarse de fuentes externas. Sin embargo 

es notable que cuando se ha invocado la ley internacional para 

aplicarla directamente como fundamento legal en actos de autori 

dad, los mismos que han criticado a la autoridad se han opuesto 

y los han impugnado. 

Por lo que lo m!s conveniente es adecuar la Ley de Inven­

ciones y Marcas, ley local, regulando dentro de su articulado -

las marcas notoriamente conocidas, ya que con ésto se evitar6 -
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pr1nc1palmente que se vea afecta.'da la imagen de M!ix1co como -­

pafs, de la autoridad competente, ya que al contar con los in~ 

trumentos legales adecuados, desempeftarfa sus atribuciones ap~ 

gadas a derecho y, por último, la de los abogados que estarán 

. en la posibilidad de resguardar los intereses de sus clientes 

sin tener que dejar en entredicho a las autoridades mexicanas. 
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2. PROPUESTAS DE ADICION A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS· 

En relaci6n y como respuesta a Jos aspectos tratados en el 

apartado anterior de este capftulo, a continuaci6n se enumeran 

las propuestas de adici6n a la Ley de Invenciones y Marcas: 

l. En el artfculo 91 se establece en veintitres fráccio-

nes lo que no puede .ser registrado como marca; 

En este artfculo se propone agregar la siguiente frac­

ci6n: 

Art. 91. No son registrables como marca: 

••. "XVI. Las que constituyan la reprodu¿ci6n totai o 

parcial, la imitaci6n, la traducci6n o la transcrip-­

ci6n, susceptibles de inducir al público a error, de· 

una marca o de un nombre comercial notoriamente cono­

cidos ·en el pafs." 

Nota: Al incluir la fracci6n citada se correrfa la n~ ... 
meraci6n de las fracciones siguientes. 

Se propone esta adici6n, toda vez que respecto a las - . 

marcas notoriamente conocidas debe ~xistir fundamento 

legal para impedir o rechazar el registro de una· marca 

que entre en conflicto con una marca notoria, aún - -

cuando no est~n registradas ni sean usadas por sus ti­

tulares en el pafs, para evitar afectar el inter~s del 
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pOblico que serla inducido a error si otra persona di! 

tinta del propietario de la marca q del nombre comer­

cial pudiera registrarlos. 

En este caso, la autoridad competente debe aprecjar C! 

.so p~r caso ya que, se trata de determinar una caract! 

rfstica intangible, como lo es la notoriedad, qu~ tan 

intensa es la imagen o atracci6n de la marca y se de­

be considerar "numerosos factores tales, como el tie.!!! 

po que lleve utilizándose la marca en general, su asQ 

ciaci6n con determinado producto o servicio de cali-­

dad reconocida y el grado de probabilidad de que los -

consumidores sufran engaílo o confusi6n debido al em -­

pleo ·de la marca por un tercero." 56/ 

Esta fracci6n servirla de fundamento para objetar las 

solicitudes de registro de marca, cualesquiera que -­

sean los productos o servicios que traten de proteger, 

cuando un terc~ro pretenda iprovecharse de alguna man! 

ra del esfuerzo, actividad, publicidad, etc., realiza­

do por el titular de una marca notoriamente conocida~ 

como siendo no apta para concederle .el registro. 

Al 1 nvoca r como fundamento 1 ega l la fracc i 6n que se -

· W Organi zaci6n Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI. "El papel de la 
propiedad industrial en la protecci6n de los consumidores." ob. cit. -
pág. 22. . 
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propone como impedimento para el registro de una marca 

no importa que una marca notoriamente conocida sea re­

gistrada por su titular para determinados productos s~ 

gOn la clasiftcaci6n oficial, ya que una vez que la ª.!! 

toridad competen~e reconozca casufsticamente la noto-­

riedad de ~na marca, pr!cticamente quedan a salvo sus 

derechos contra terceros en todos los artfculos o ser-

.vicios de dicha clasificaci6n. 

2. Dentro del Capitulo VIII que se refiere a la nulidad, 

extinci6n·y tancelaci6n del registro se propone agre­

gar al articulo 147 la siguiente fracci6n: 

Artfculo 147.- El registro de una marca es nulo • 

..• "III. Cuan~o la marca constituya la reproducci6n 

total o parcial, la imitaci6n, la traducci6n o la 

transcripci6n de una marca o nombre comercial notori! 

mente conocidos en el pafs." 

La parte final del citado articulo quedarfa de la si­

!JUi ente manera:. 

"La acci6n de nulidad fundada en las fracciones I, III 

--cuando se determine que se registr6 de mala fe--, VI 

y VIII, podrfa intentarse en cualquier tiempo; la fun-­

dada en la fracci6n III, en un plazc¡ de cinco ai'los; la 

fundada en las fracciones V y VII, en un plazo de tres 
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años; la fundada en la fracci6n 11, en un plazo de. ün 

año y la fundada en la fraccf6n IV, en un plazo de --

seis meses. 

Los plazos mencionados se computar&n a partir de la p~ 

bl ic~ci6n del registro· en la Gaceta de Invenciones y -

Marcas." 

Nota: Al incluir la.fracci6n III en este artfculo, se 

correrla la numeraci6n de las siguientes fraccfon~s:. 

·Al agregar la fracci6n de referencia en el artfculo 

147 de la ley vigente, servirfa de fundamento legal pa 

ra las solicitudes de nulidad de registros de marcas -

qtie se contrapongan a alguna marc~ notoriamente conoc! 

da para evitar el aprovechamiento indebido de las mar­

cas de otro. 

"Los problemas conexos para buscar la anulacf6n de la. 

marca que entra en conflicto con la marca de renombre 

excepcional son primero, que se debe probar que se ei 

t& en presencia de una marca notoriamente conocida. -

Ello se puede demostrar por la profusi6n de anuncios, 

y tal vez, con declaraciones de comerciantes del pafs 

donde se busca la anulaci~n." 57 / 

§1/ SEPULVEDA, C~sar. "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", ob. 
cit. p&g. 221. 
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La inclusi6n de las dos 'tracciones anteriores en los -

artfculos 91 y 147 respectivamente, redundará en ~na 

efectiva protecci6n, beneficiando por una parte al pú­

blico consumidor en general y por otra a los titulares 

de las llamadas marcas notoriamente conocidas, puesto 

que la autoridad competente que es la encargada de im­

pedir, rechazar o nuliftcar el registro de una marca 

que se contraponga a una marca notoriamente conocida -

tendrá fundamento legal para ello y no se le imputar! 

·de que sus actos son violatorios de garantfas indivi­

duales {Ait. 16 Constitucional), toda vez que lcis of! 

cios que expida comunicando una objeci6n al ·registro 

de una marca por estar en conflicto con una marca notQ 

riamente conocida, aún cuando 110 se use en el pafs, o 

en donde se comunique la declaraci6n administrativa de 

nulidad de una marca por la misma causa estarán ~ebid! 

mente fundados. 

Sin embargo, en cu~nto a la · mcittvaci6n, la autoridad 

competente, que es quien debe pronunciar la notorie-­

dad, tendrá que argumentar en base a qufi otorga la c~ 

liftcaci6n de notoriedad a una marca determinada, cuá­

les son los elementos considerados y adem4s la forma -

·de probarlo. 

~.Por lo que como una respuesta a la 
0

dificul tad con que 

se enfrenta la autoridad competente para motivar una -
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objeci6nde registro, negativa o·declaraci6n admlnistr! 

tiva de nulidad de marcas que se encuentra en contrapQ 

sici6n a una marca notoriamente conocida, se propone -

que a nivel internacional, en el seno del Convenio de 

París para la Protección de la Propiedad Industrial se 

introduzca que todos los pafses signatarios del mismo 

adquieran el compromiso de informar anualmente,· en fo~ 

ma oficial a la Oficfna Internacional de la Organiza­

ción Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) las -­

marcas que han alcanzado la notoriedad, en los respec­

tivos pafses. 

La OMPI, en el caso, deberá expedir las caracterfsti-­

cas mfnimas que deberán reunir la~ marcas, como podría 

ser: el grado de aceptaci6n que el público consumidor 

h~ demostrado por productos o servicios amparados po~ 

la marca, por lo que tendrfa que considerarse de alg! 

na manera la difusi6n de la propaganda, de anuncios, ~ 

uso intensivo, etc. 

Brasil al regular las marcas notoriamente conocidas ~ 

dentro de su legislaci6n interna, instituye en el ar­

tfculo 67 de la Ley 5772, del 21 de diciembre de 1971 

que una marca registrada ~n ese pafs podrá ser decla­

rada notoria y, como tal ser considerada. 

Para obtener esta declaratoria y ser considerada como 

marca registrada notoriamente conocida es necesario -
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reunir determinados requisitos que se seílalan en el af 

to normativo 46 emitido por el Instituto Nacional de -

la Propiedad Industrial,· INPI del Brasil, y p~blicado 

el 18 de febrero de 1980 en la Revista de Propiedad -

Industrial. 

En el punto 3 del citado acto se establece que "sin -­

perjuicio de otros elementos que el solicitante consi­

dere útiles a su pretensión, con la solicitud de su d~ 

claración de notoriedad deberá presentarse a tftulo de 

información los siguientes datos: 

a). valor de la marca en el activo de la empresa; 

b) valor de los ga~tos eh propaganda directamente re­

l~cionados con la marca; 

c) alcance del mercado interno y externo, con número 

estimado de consumidores y aclaraciones de su par­

ticipación rel~tiva al ·sector1 

d) enumeración de las empresas nacionales y extranje­

ras que utilizan la marca y su relación co~ los i! 

cisos by c; 

e) enumeración de los pafses en donde la marca se en­

cuentra registrada; 

f) fecha inicial del uso efectivo de la marca en Br~ 
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·sil, acompaftada de documentos que lo comprue-~ 

ben." . 58/ 

La marca considerada y registrada como notoria en el 

Brasil tendrá protección especial en todas las clases, 

anulando el registro de las que se le opongan. 

De la experiencia brasileíla se podr{a tomar en cuenta 

algunos de los elementos que en ese pafs solicitan P! 

ra la declaratoria de notoriedad con el objeto 'de que 

la OMPI integre las reglas a seguir para determinar -

la notoriedad de una marca en todos los paises unioni1 

tas y as1 se logre un criterio' uniforme al respecto. 

3. Se propone que en el Art. 210 del Capftulo I del T1-

tulo Décimo que se refiere a las infracciones, se in­

troduzca las siguientes adiciones: 

Art. 210. Son infracciones administrativas: 

al Las violaciones a las disposiciones de esta ley y 

las que de ella deriven 

b) La real1zac16n de actos relacionados con la mate­

ria que esta ley regula, contrarios a los buenos -

usos y costumbres en Ja industria, comercio y ser­

vicios que implique competencia desleal. 

f!# Legislaci6n, (Brasil). "acto normativo 46, INPI." Revista del Derecho -
Industrial.Buenos Aires, Argentina, Afto 3, núm. 7. enero-abril 1981, -­
p6g. 257. 
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De manera enunciativa se consideran infracciones admi­

nistrativas, las siguientes: 

... "X. El beneficiarse indebidamente un tercero del 

esfuerzo, acthidad, idea·s, publicidad, propaganda re_! 

lizados por el titular de una marca o nombre comercial 

notoriamente conocidos." 

X. Efectuar, en el ejercicio de actividades industri_! 

es o mercantiles, actos que causen o induzcan al públi 

co a confusión, error o engafto, por hacer creer o sup~ 

ner infundadamente. 

a) la existencia de una relación o asociación entre -

un establecimiento y el de u~ tercero 

b) que se fabriquen productos bajo normas, licencias 

o autorización de un tercero 

c) que se pre~ten servicios o se vendan productos ba­

jo autorizació~, licencias o normas de un tercero 

"d) que el titular de una marca notoriamente conocida 

ha ampliado su lfnea de productos o servicios, al 

encontrar el público consumidor en el mercado pro­

ductos o servicios de un tercero con marcas que iE 

ducen a creer que tienen la misma procedencia de -

los productos o servicios de la marca por ellos c~ 

nacidos." 
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Se considera conv~niente inclui~ en este arifculo los 

agregados arriba citados, puesto que ¿uando un tercero 

se aprovecha o benefici.a de los esfuerzos, activid~des 

publicidad, etc., realizados por titulares de marcas -

notorias, es decir, cuando un tercero se beneficia de 

las marcas de otros, constituyen una forma de competen 

cia desleal. 

De la misma manera debe reprimirse el engaHo o el ind~ 

cir a error al público consumidor al hacerles creer -­

que la procedencia de productos o servicios amparados 

con marcas susceptibles de crear confusión es la misma 

que la de aquellos amparados por la marca notoria por 

ellos conocidos, pues estos actos .también representan 

una forma de compete~cia desleal. 

4. En el articulo 211 del mismo capitulo se .propone in-­

cluir lo siguiente: 

Art. 211. Son delitos: 

"V. Usar, sin consentimiento de su titular, una mar~a 

que constituya la reproducción total o parcial, la. imi 

tación, la traducción o la transcripción de una .marca 

o nombre comercial notoriamente conocidos en el pafs." 

VI. Ofrecer en venta o poner en circulación los pro-­

duetos a que se refieren las fracciones 1,· III, IV y -

"V" del presente articulo o ••• 
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Nota: Al intercalar en el citado artfculo la fracci6n 

V, las siguientes correrfan su numeraci6n. 

En la fracci6n VI, Onicamente se sugiere agregar en el 

supuesto, la situaci6n que comprende la fracci6n V. 

Son de gran importancia las adiciones anteriores, en -

bas~ a que se pretende lograr una efectiva protecci6n 

a la figura de las marcas notoriamente conocidas que -

forman p~rte de los llamados derechos de propiedad in­

dustrial, los cuales no tendrfa objeto su regulaci6n y 

tutéla sin la existencia de acciones para hacerlos v~­

ler, quedartan Onicamente en el 3mbito de la teorta. 



CONCLUSIONES 

l. El concepto tradicional de la marca se caracteriza por -­

contener la finalidad inicial de la marca, es decir, lo -

constituye las funciones indicadoras de origen y la dis -

tin.tiva.· Sin embargo, con la sofisticación de la comer-­

cialización de productos y servicios, el crecimiento de -

los mercados y el desarrollo en las comunicaciones inter­

nas y externas de los pafses, ha propiciado que se incor­

pore a la finalidad inicial de la marca otras funciones, 

por lo que se propone una definición que comprenda las - . 

nuevas tendencias: 

Marca es una denominación o signo suficientemente distinti 

vo que el titular del mismo utiliza para distinguir sus -

productos o servicios de otros de su misma especie o cla­

se y sirva de vehlculo de información para el consumidor -

para elegir entre los diferentes productos o servicios que 

se ofertan en el mercado. 

2. Cuatro son las funciones fundamentales de la marca: indic! 

dora de origen o procedencia; distintiva o diferenciadora; 

indicadora de calidad y de publicidad. 

La función indicadora de origen o procedencia de la marca 

que tradicionalmente se ha considerado como ll principal, 
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ha sido desplazada por la función distintiva ya que lo pr~ 

ponderante de una marca consiste en que identifica, distin 

gue los ~roductos o servicios de entre los de su misma es­

P.ecie o ~lase, sin que necesariamente indiquen la proceden 

eta de los mismos. Es común que un titular lance al mere! 

H::~r.-::~~p~ do un mismo producto o servicio con varias marcas. 

La funci6n de calidad de la marca es indicadora de que los 

productos etiquetados con X marca son aceptables en cuanto 

a sus propiedades por el consumidor sin que llegue a con­

vertirse en Úna garantfa de calidad. 

La publicidad como una funci6n de la marca consiste en in­

formar al consumidor sobre los productos o servicios que -

se ofertan en el mercado. Sin embargo, la publicidad se -

utiliza para atraer a la clientela. aumentar las ventas y 

ast las utilidades, y para conseguir ésto los empresarios 

y comerciantes no reparan en destinar grandes recursos en 

este renglón que por otro lado repercuten después en el -­

consumidor. 

La función de publicidad de la marca incide cada vez mAs 

en la vida cotidiana del ciudadano, por lo que se debecon 

tar .con ordenamientos legales adecuados y precisos para -

que •l público consumidor sea protegido eficazmente con-­

tra enganos y abusos. 

1 

1 
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3. A la fecha ni en los ordenamientos legales internos ni en 

los documentos emitidos por la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual, OMPJ, se ha tncluido una defini-­

ción de marca notoriamente conocida. 

En la doctrina existente sobre este tema, ,el elemento pr~ 

dominante para determinar y.por tanto definir lo que sig­

nifica la notoriedad d~ una marca es el conocimiento que 

de la misma tenga el pObli~o consumidor. Sin embargo, no 

se han puesto de acuerdo y existe discrepancia entre los 

diferentes autores en cuanto a qué sectores de consumido­

res deben tener el conocimiento de l~ marca. Algunos de 

ellos se inclinan por la especialización de sectores de 

consumidores dependiendo de la clase de productos o servi 

cios de que se trate. Y otros sostienen que pari que una 

marca sea. notoria deberá ser conocida por todos _los cons! 

midores y no solamente por un sector. 

En la actualidad la notoriedad de una marca e~· el result! 

do más que nada de la publicidad y difusión que de la mis­

ma se hace, invirtiéndose grandes recursos para ello y se 

nos venden marcas en lugar de productos o servicios, por 

lo que se propone contemplar dentro de la legislaci6n lo­

cal las disposiciones adecuadas para evitar conflictos en­

tre los titulares de marcas y a la vez y preponderantemen 

te impedir que ~l pOblico consumidor sea confundido y en-

. ·'"'·· 
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gaftado al adquirir productos o contratar servicios en los 

cuales se les est4 repercutiendo en el precio el prastigio 

adquirido por otro y que la mayoría de las veces los pro­

ductos o servicios no justifica lo pagado. 

4. Las marcas extranjeras inciden profundamente en los hábi­

tos de consumo de la poblaci6n, pues a través de ellas se 

imponen los esquemas de vida de sociedades desarrolladas, 

defdrm4ndose ast el contexto cultural de los pafses que no 

se encuentran en el mismo nivel de desarrollo. 

Entre fas empresarios nacionales es una práctica coman que 

para obtener mayores utilidades utilizan marcas extranje­

ras en sus productos o servic~os mediante la celebraci6n 

de un contrato de autorizaci6n de uso entre el titular ex­

tranjero y el empresario nacional. Sin embargo, como este 

tipo de convenios resulta más perjudicial que beneficioso 

tanto para el empresario nacional como para la comunidad, 

se incluye en la ley vigente la obligaci6n de vincular toda 

marca extranjera que esté destinada a amparar artfculos fa­

bricados o producidos en territorio nacional con una marca 

nacional. 

El legislador mexicano con el prop6sito de resolver la si­

tua~i6n desventajosa (tanto para empresarios como consumi­

dores) que provoca el uso de marcas extranjeras por mexic~ 

nos, introduce en la ley en vigor la figura de la vincula-
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ci6n de marcas, por lo que es necesario se aplique esta -

disposici6n legal tal y como está regulada y no se siga 

concediendo pr6rrogas pues con ello únicamente se pospone 

la soluci6n a un problema que está identificado y que día 

con día sigue afectando al país. 

5. La presencia de las marcas ha sido patente desde la pre­

historia. En México antes de la conquista ya se utiliza­

ban sfmbolos que fung5an como marcas. 

La marca desde sus orígenes hasta la edad media se emple6 

como una necesidad del individuo pari identificar sus pro­

piedades, indicar su origen. 

El concepto actual de marca surge en el siglo XIX como re­

sultado de las transformaciones que se dan con los distin­

tos sistemas económicos y sociales adoptados por l~s diver 

sos paises del mundo. Y es por.ello que la pretensión de 

crear un único y uniforme ordenamiento legal que regule -

los derechos de propiedad industrial para todos los países 

ha encontrado muchas dificultades y obstáculos. 

6. El Convenio de París que es u.n tratado internacional adop­

tado en 1883 para la protecci6n de la Propiedad Industrial 

y del que México es miembro desde 1903, surge bajo la df-­

rección de los paf ses europeos y como una necesidad de que -
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el comercio internacional se desenvolviera sobre bases de 

seguridad y uniformidad. 

Desde 1883 a la fecha, el Convenio de París ha sufrido -­

seis revisiones, sistema que se adoptó para irlo adecuan­

do a los cambios y complicaciones que en el intercambio -

comercial se 1 levan a cabo. 

Este tratado internacional se configura por principios fun 

damentales, entre los cuales están: trato nacional, dere­

cho de. prioridad, principio de independencia, etc. 1 sin em 

bargo, cada vez con mayor intensidad los países menos des! 

rrollados han criticado este. instrumento, debido a que de! 

de su creación al ser organizado y supervisado por países 

europeos las disposiciones que contiene benefician a los -

países desarrollados en detrimento de los pafses que no han 

alcanzado ese desarrollo, como es el caso del princip~o de 

trato nacional que consiste en que todos los nacionales de 

los países miembros del Convenio se les debe conceder el -

mism·o trato que a los nacionales del propio pafs, por lo -

cual es injusto pues no deben ser tratado igual los desigu-ª. 

l es. 

Por lo que los países no desarrollados al integrarse en un 

gr~~o y formar un frente común para defender sus intereses 

están avanzando para conseguir que se modifique el Conve--
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n1o de Par1s, incluyendo disposic1ones equitativas, justas 

y que permitan que los paf ses alcancen la industr1al izaci6n. 

Para lograr la aceptaci6n d~ las prop~estas de los pa1ses 

en desarrollo es necesario que presionen cada vez más en -

los foros internacionales como grupo, y ésto se conseguir! 

siempre y cuando en el seno del mismo efectivamente exista 

un1dad y conc1encia del .papel que están representando en -

la consecuc16n del beneftc1o no en lo individual de un -­

pafs, sino de todos los que se encuentran en las mismas -­

c1rcunstancias. 

7, El Arreglo de Madrid de 1891 es un convenio.internacional 

que tiene como objetivo el reconocimiento de marcas inter­

nacionales a través de un registro internacional que produ­

duce el ef.ecto de que la protecc16n de la marca se extend! 

r4 autom4t1camente a todos los pafses miembros. 

Es~e convenio presenta inconvenientes, como el provocar un 

excesivo trabajo de examen e inscripci6n para las adminis­

traciones nacionales, además de saturar los registros loe~ 

les con marcas que no se usarán en el territorio. Pone en 

desventaja a los nacionales de aquellos pafses cuyos sist! 

mas de registro son complicados o lentos frente a aquellos 

en cuyos pafses el trámite es sencillo y rápido, puesto 
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que es requisito previo para la obtenci6n del registro in 

ternacional el registro del pafs de origen. 

El Arreglo de Madrid no ha tenido la aceptaci6n que se hu­

biera. deseado, debido a que origina problemas como en el 

caso de MExico, al contraponerse a las legislaciones loca­

les y traducirse en la mayorfa de los casos en perjuicios 

en lugar de obtener una mayor protecci6n las marcas del -­

pafs en cuesti6n. 

8.. Es en el C6digo de Comercio de 1884 donde se reglamenta -

por prfmera vez en MExico sobre las marcas. Eri 1889 entra 

en vigor la primera le~, Ley de Marcas de F4brica, que es­

pecfficamente en forma aut6noma regula los derechos sobre 

marcas. La Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Nom-. 
bres y Avisos Comerciale~ de 1903, introduce l~s reglas s2 

bre penalidad ~or infringir Ja ley o afectar derechos mar­

carios y se incluyen l~s primeras disposiciones sobre nom­

bres y avisos comerciales. En la Ley de 1928 se reconoce 

el uso de la marca como fuente de derechos sobre la misma. 

La Ley de la Propiedad Industrial de 1942 se caracteriza -

por sintetizar en su articulado las disposiciones que en -

las anteriores leyes se habfan dado. Esta ley se conside­

ra un·.instrumento coMpleto ~ues se trat6 de contemplar·to-

. dos los aspectos sobre 11 materia. La importancia de la -

Ley de Invenciones y Marcas de 1976 radica en que refleja 
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en sus· disposiciones la necesidad de anteponer el interés 

público al interés particular; busca estimular la indus-­

tria nacional resaltando a la vez la protección que requi! 

re el.consumidor. 

En suma, la legislaci6n que en nuestro país se ha dado so­

bre propiedad industrial ha estado influida por los acont! 

cimientos internacionales y se ha recogido en ellas las -

disposiciones adoptadas en las distintas revisiones del 

Convenio de Parfs, asf como las posturas de los países más 

avanzados en cuanto a ordenamientos legales en la materia. 

Por lo que se puede afirmar que México ha cumplido con la 

obligación adquirida a~ ser miembro del Convenio de París 

y, aún más, la experiencia acumulada y que se ha venido r! 

cogiendo en las diferentes leyes mencionadas sirve para 

que otros países consideren la posibilidad de adoptar las 

figuras que en México han dado buenos resultados. 

9. Con la expansi6n de los mercados en los diversos países y 

el desarrollo tecnol6gico de los medios de comunicación, -

se propició que surgiera una nueva categoría de marcas, las 

notoriamente conocidas, marcas· conocidas aún en ·paf ses en 

que no se usan, aumentando asf su importancia y su valor -

económico. 

Al incluir las marcas notoriamente conocidas en el Convenio 
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de Parfs se pretende evitar las npropiaciones indebidas de 

marcas de país a país, lo que configura en acto de compe­

tencia desleal, y velar por los inte.reses del público. 

Desde la introducción de las marcas notoriamente conocidas 

en las disposiciones del Convenio de Parfs a la fccha,prás_ 

ticamente han sido mínimos los cambios a pesar de que esta 

figura encierra una problemática que debe ser resuelta a -

nivel internacional y por ta~to la solución debe partir -· 

precisamente de la regulación internacional. 

10. La regulación de las marcas notoriamente conocidas en el -

Convenio de París es imprecisa e incompleta. No contiene 

la definición de marca notoriamente conocida; la notorie­

dad se limita a marcas de fábrtca o de comercio, excluyen­

do marcas de servicios y nombres comerciales. Debe ampliar 

se la protección de este tipo de marcas, eliminando el -­

principios de especialidad y debe incluirse las caracte­

rísticas esenciales o pautas a seguir para considerar a -­

una marca como notoriamente conocida. 

11. La Constitución Política mexicana, en su artículo 133, S! 

flala que será ley suprema del país la Constitución, las l! 

yes del Congreso de la Unión y todos los tratados que es­

tén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren -

por el Presidente de 1 a República con aprobación del Senado. 
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De la interpretación de este precepto se destaca que el d! 

recho iriternacional es parte del derecho nacional y que no 

existe supremacfa del derecho internacional sobre el dere­

cho nacional, es decir, México al ser m.iembro de·l Convenio 

de Parfs cumple con el compromiso adquirido mediante la o~ 

servancia de las disposiciones de la Ley de Invenciones y 

Marcas, ley interna que complementa y no se contrapone a -

los lineamientos del Convenio de Paris (ley internacional). 

Al encontrarse en el mismo nivel jerárquico tanto el Conve­

nio de Parfs como la Ley de Invenciones y Marcas (un trata­

do internacional y una ley interna) tiene aplicacl6n. lar! 

gla de que un tratado posterior deroga a las leyes proceden 

tes que se le opongan. La Ley de Invenciones J Marcas entró 

en vigor el 11 de febrero de 1976 y México ratifica su -­

adhesión al. Convenio de Parfs en su Gltima revisión del 14 

de julio de 1976. 

Sin embargo, el principio general de derecho citado no tfe· 

ne .aplicaci6n al caso, pues la Ley de Inven~iones y Marcas 

no se encuentra en confli~to con el Convenio de Parfs, no 

se contraponen sino se complementan. 

A mayor abundamiento, en el propio Convenio de Parfs se ei 

tablece que los paises miembros del mismo aceptan.legislar 
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localmente para adecuar sus leyes internas a las disposi· 

ciones contenidas en el tratado y asf alcanzar la unifor­

midad deseada. 

12. La problemática de las marcas notoriamente conocidas en el 

·derecho positivo mexicano proviene de dos aspectos: exter· 

no e interno. 

El aspecto exterl)o se deriva del .artfculo 6 Bis del Conve­

nio de Parfs que presenta una regulación imprecisa e in· 

completa, por lo que es necesario modificar este arttculo 

para que en el plano internacional se den las bases com­

pletas y efectivas para la tutela de las marcas notoria­

mente conocidas y asf los pafses miembros adopten las dis­

posiciones localmente. 

El aspecto interno se deriva de la Ley de Invenciones y 

Marcas que omite referencia alguna a esta categoría de -

marcas y como consecuencia la autoridad correspondiente 

carece de criterios y pautas a seguir constantes para ca-

1 ificar la notoriedad. 

13. Es necesario que la Ley de Invenciones y Marcas contemple 

disposiciones que prevean la protecc16n a las marcas noto­

ria lente conocidas puesto que la autoridad corespondiente 

se enfrenta dfa con dfa a problemas relacionados con esta 



.124 

categorfa de marcas sin contar con el fundamento legal P! 

ra resolverlos, resultando afectados con esta situaci6n no 

s6lo el titular de la marca notoriamente conocidas sino el 

público consumidor al ser engafiado y p~opiciar el abuso, y 

en gran. ~edida también se afecta la imagen del pafs y de la 

autdridad correspondiente de la que se pone en tela de juf 

cio tanto su capacidad para desempeftar sus funciones como 

de que su actuaci6n sea r.ecta y apegada a derecho. 

No obstante que la ley en vigor no cuenta con disposicio­

ne~ que tutilan las marcas notoriamente c~nocidas, al esta 
~ -

tlecerse los procedimientos para el trámite de solicitud -

de registro, concesi6n, negativas ~ nulidad de una marca, 

la protecci6n que se otorga incluye a 'las marcas notoria­

mente conocidas porque no se encuentra limitada a esta f! 

gura, como .serfa el caso de la protecci6n a un tercero por 

el uso anterior de una marca registrada posteriormente, - ' 

aún cuando no haya sido usada en el pafs .sino en el extran 

je ro. 

La disposici6n mencionada podrfa invocarse para ia defensa 

de una marca notoriamente conocida, ~1n embargo, se encuen 

tra limitada por el mismo principio de especialidad que -­

contiene el artfculo 6 Bis el Convenio de·Parfs. 

14 •. Se propon• agregar una fracci6n al artfculo 91 y 147 de la 
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Ley de Invenciones y Marcas con el prop6sito de que la a~ 

toridad competente cuente con fundamento legal para estar 

en posibilidad de impedir, rechazar o nulificar el regis­

tro de una marca que esté en conflicto con una marca notQ 

riamente conocida. 

La autoridad correspondiente además de fundamentar debid! 

mente 11s objeciones. negativas y ~eclaraciones administr! 

tivas de nulidad de marcas debe motivarlas en forma adecu! 

da. 

Representa un. problema que la autoridad correspondiente al. 

estar investida:de la 'acult~d discrecional para calificar 

1~ notori•dad de una marca, que es una cuesti6n subjetiva; 

esa calificaci6n est~ determinada por las condiciones y C! 

racterfsticas propias de las autoridades en turno. 

Para resolver este problema se propone que a nivel intern! 

cional en el seno del Convento de Parts se fijen las pau­

tas a seguir para considerar a una marca como notoriam~nte 

conocida y·asf obtener un criU!rio uniforme al respecto no 

s6lo de las autoridades mexicanas sino de todas ·1as autor! 

-dades de los pafses miembros. 

Bra:tl, dentro de ·su legtslaci6n, instituye el registro de 

las marcas notoriamente conocidas y establece el procedí--
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miento para obtener su registro y ser consideradas como t! 

les. Enumera los requisitos que debe reunir una marca pa­

ra alcanzar tal calificaci6n.· 

Los requ)sitos que menciona la legislaci6n brasilefia para 

el registro de una marca notoria podrían ser tomados en 

cuenta para determinar las pautas o criterios que deban S! 

guirse a nivel internacfonal para considerar la notoriedad.·.· 

La regulación que la legislaci6n brasileña hace de las mar 

cas notoriamente conocidas es un plausible intento para -

resolver el problema de esta clas~ de marcas que se· da a 

nivel mundial, sin embargo, considero que adoptar en la l! 

gislaci6n mexicana un registro de marcas notoriamente conQ 

cidas similar al establecido en el Brasil, complicada más 
.fl::-···~· 

el problema en lugar de resolverlo debido a la prolifera­

ci6n de marcas que en un momento dado podrían reunir los -

requisitos que se señalaran y que, sin embargo, por ser un 

aspecto tan subjetivo, en realidad no fueran notorias y sf 

entrarfan en conflicto con marcas registradas perfectamen­

te en otras clases de la clasificaci6n oficial. 

Lo más conveniente es que la ~utoridad correspondiente de­

termine casufsticamente en cada caso la notoriedad, inves-

tida de su facultad discrecional, pero contando con los -­

instrumentos legales econ6micos y humanos adecuados para -
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actuar. 

15. En el art1culo 210 se proponen dos adiciones. Este artfc~ 

.lo se refiere a las infracciones. Se agrega un supuesto 

de infracción y un su~uesto de competencia desleal, al b! 

neficiarse un tercero de l~s marca~ de otro. 

Se propone incluir unl fracción en el artfculo 211 que se 

refiere a delitos. 

Los agregados en los dos artfculos citados son de gran.im 

portancia debido a que sin la existencia de acciones para 

hacer valer o defender. los d~rechos adquiridos con las 111a.r. 

cas notoriamente .conocidas, que forman parte de los llama­

dos derechos de propiedad industrial, no tendría razón de 

ser su regulación y aan su existencia, estarfan en el ám­

bito de la teoría exclusivamente. 

Las adiciones propuestas a la Ley de Invenciones y Marcas 

tienen como objetivo alcanzar una efectiva y equitativa 

protecc16n, pues se busca la protecci6n al consumidor en 

el sentido de que no sea engaftado e inducido a error, lo 

cual repercute en su ingreso y evitar que se afecten los 

intereses de los titulares, a la vez que la autoridad com 

pet1nte cumpla debidamente con las disposiciones legales 

que contiene la ley, para asf obtener la consecución de -

este objetivo. 
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