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I N T R o D u e e I o N 

La presente tesis intitulada "La Marca Notoria" tie

ne como objetivo fundamental analizar la trascendencia y·pr.e_ 

tección de la marca notoria en la legislación mexicana de 

marcas. Otros objetivos secundarios son: estudiar la evolu

ción jurídica de la marca en el ámbito nacional; identificar 

las fuentes del derecho marcario; precisar los principales 

derechos y obligaciones que derivan del registro; señalar las 

causas que motivan. la pérdida de los efectos del re.gistro 

marcario y destacar la importancia de la marca notoria fren

te a la marca ordinaria o común y corriente. 

En México, es un hecho irrefutable, se ofrecen al p.§. 

blico consumidor productos y servicios amparados por marcas, 

tratando de imitir un signo de reconocido prestigio o de re

producirlo con algunas adiciones, causando perjuicios a los 

titulares de dichas marcas, a los consumidores y en especial 

a la Nación porque se divulga su imagen negativa en el ex-

tranjero. Son innumerables los actos desleales que se come-

ten en contra de marcas que gozan de alta reputación, como 

son los casos de las marcas CHRISTIAN DIOR, PLAYBOY y MERCE

DES BENZ, luego entonces cabe preguntarse ¿por qué la abun-

dante piratería de la marca notoria? Indudablemente que es-
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_to obedece a l.a fal.ta de una adecuada regul.aci.ón y protec

,ci.ón juridi.ca en torno a l.a marca notoria, l.o que sirvió co

-mo motivación para el.aborar el. presente trábajo de i.nvesti.g~ 

ción. 

. ' 

En atención a l.a nat~ral.eza especial. del. objeto cen

tral. de estudio de l.a tesis, como principal. método de inves

tigación se recurre al. método deductivo, haciendo referencia 

en primer término a di.versos aspectos de l.a marca ordinaria, 

para abordar posteriormente l.a marca notoria; asimismo es 

oportuno señal.ar que entre otras técnicas uti.l.izadas, desta

can l.a documental. y l.a hemerográfi.ca. 

Someramente se puede .decir que es.ta tesis se canfor-

ma de cuatro capítul.os. En el. primero se el.abar.a. u.na· reseña 

histórica sobre l.a marca en donde siguiendo un 6rden,.cronol.§. 

gico se refieren l.a época anti.gua, l.a Edad Media Y.l.a época 

moderna con el. objeto de indagar sobre su existencia y caras;:. 

terísti.cas. Posteriormente se estudia l.a evol.ución juridica 

de di.cha figura en México, en d.onde·tambi.én en razón de cro

nol..ogía se hace al.usión a l.a época precol.onial, a l.a col.o

ni.al. y a l.a independiente para l.l.egar a l.a actual., con l.a f~ 

nal.i.dad de señal.ar l.as principal.es innovaciones y diferen

cias introducidas por l.as distintas l.eyes d.e l.a materia. 
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En el capítulo segundo se elabora un apartado acerca 

de la significación de la marca desde diversos puntos de vi.§. 

ta con el fin de cerciorarse si en realidad existe un signi-

ficado uniforme. En un segundo apartado se mencionan algu-

nas de las teorías doctrinarias que tratan de explicar su n~ 

turaleza jurídica, con la finalidad de tratar de ubicar al 

derecho marcario en la más apropiada y finalmente en un ter

cer apartado se contemplan los sistemas protectores de la 

marca, fundamentados en el uso Y .. en el regi.stro como fuentes 

creadoras del derecho marcaría con objeto de identificar el 

sistema acogido por la legisla.;iór~~ mex'icana. 

~or cuanto hace al capítuio tercero, se señalan los 

trámites del registro niarc,ario·, ·explicándose la mecánica de 

los exámenes que deben efectuarse y aprobarse para su conce

sión; también se refieren los principales derechos y obliga-

ciones que derivan del registro, mismos que deben ejercitarse 

y cumplirse para lograr una adecuada protección legal. Por 

último, se formula un estudio acerca de las causales que ge

neran la pérdida del derecho marcaría, indicando cuáles ope

ran de pleno derecho y cuáles requieren de resolución admi-

nistrativa .. 

La marca notoria es tratada en el capítulo cuarto 

iniciando con sus antecedentes, mismos que reportados a priQ 
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cipios del. presente sigl.o, culminan con l.as revisiones del. 

Convenio de París para l.a· Protección de l.a Propiedad :rndus

tria1 de 1883, real.izadas eri l.os afias de 1925, 1934, 1958 y 

1967; posteriormente se refiere el. concepto de l.a marca not2 

ria y se formul.a un estudio acerca de su protección a l.a l.uz 

de l.as distintas l.eyes mexicanas de marcas, explicando l.os 

motivos de su incorporación en l.a Ley de Invenciones y Mar

cas, para final.izar con el. señal.amiento de al.gunas deficien

cias que esta l.ey presenta en torno a l.a protección de l.a 

marca notoria, proponiéndose posibl.es so1uciones para una 

eficaz protección l.egal.. 

La marca notoria como se apreciará en e1 capítul.o 

respectivo, es aque11a que por l.a bondad del. producto o ser

vicio que ampara y 1a publicidad que su titul.ar ha hecho de 

el.l.a, adquiere un status particular que trasciende de las 

fronteras de su país de origen y que e1 consumidor identifi

ca fáci1mente en cual.quier 1ugar de1 mundo donde se hal.1e. 

El. consumidor l.a asocia de inmediato con e1 producto.o serv~ 

cio qu~ distingue, a sabiendas de que adquirirá dicho produQ 

to o servicio con 1a forma y características conocidas en su 

propio país. 

En 1a actualidad l.a piratería sobre 1a marca notoria 

ha tomado grandes dimensiones, México constit~ye un ejempl.o 
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típico de abundancia, io que hasta ia fecha no ha podido ser 

abatido, por ia faita: de una adecuada reguiación'y protec

ción jurídica de dicho's si:gn6s dis'tiritivos~ . Los·· iineamien

tos para acabar con este iiícito. se :resait'an' en .. ei presente 
... ,. . ' 

trabajo, io que en cierta medida j~stii~~a su eiaboración. 
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Este capítuio se divide en dos partes, en ia primera 

se eiabora una reseña histórica sobre ia marca, que abarca 

ia época antigua, edad media y época moderna, teniendo como 

objetivo principai indagar sobre su existencia y caracterís

ticas, apreciando ai misffio tiempo su evoiución; posteriorme~ 

te en ia segunda parte se formuia un estudio acerca de ia 

evoiución jurídica de ia marca en México, partiendo de ia 

época precoioniai, para pasar después a ia coioniaiy ai pe

ríodo de Independencia, hasta iiegar a ia época actuai. Ei 

objetivo centrai de esta segunda parte, consiste en senaiar 

ias principaies innovaciones y diferencias de ios textos ie

gaies específicos que ai respecto se dictaron~ 

1.1 RESEÑA HISTORICA 

1.1.1 Epoca antigua 

.Durante ia época antigua, que pudiera comprender 

Egipto, Grecia y Roma, durante ios cinco primeros sigios de~ 

pués de Cristo hasta ia caída dei Imperio Romano, ia existe!!_ 
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cia de ia marca se reportó de ia siguiente manera: 

EGIPTO. 

GRECIA-

ROMA. 

Se marcaron ias herramientas y piedras de 

construcción, estas úitimas-fueron marcadas 

con ocre rojo, representando ios nombres de 

ios esciavos que ias transportaron. (1) 

La marca fue empieada de diversas maneras 

en ia aifarería, conociéndose ias marcas 

dei aifarero, dei pintor y ias oficiaies. 

Sin embargo, se ha ignorado ia protección 

que a taies marcas pudo otorgarse. (2) 

Entre ios romanos ei empieo de ia marca 

fue común.Y corriente en productos de aifa

rería, vinos y quesos; pero ai iguai que en 

Grecia ._se ha dicho que no existieron normas 

jurídicas especiaies para reconocer y prot~ 

ger ei derecho marcario. Sin embargo, a 

juicio de Joseph Kohier, sí existieron nor

mas jurídicas p·rotectoras, seña1ando que si 

aiguien usurpaba un nombre era condenado 

por ia iex corne1ia, con ia actio injuria

rum o con ia actio doii y que e1 mismo cas

tigo se apiicaba a quien adoptaba fa1sos 

signos con intención de fraude. A ia diso-

1 



4 

1ución de1 Imperio Romano, en forma miste

riosa desaparecieron 1a mayorí~ de 1as mar

cas de 1a a1farería. (3) 

Fina1mente, es importante seña1ar que 1as marcas de 

1a época antigua, fueron reconocidas corno signos de propie

dad que no desempeñaron 1a función de identificar 1a proce

dencia de 1as mercancías. 

, - , -2 Edad média 

Durante 1a edad media fueron conocidos dos tipos de 

· ma~cas; a· Saber: n 

A. l:ndividua1. Dentro de 1a marca individua1 se r~ 

portaron 1as siguientes: 

a) De fami1ia o de casas, usadas por e1 merca

der en sus casas y productos, teniendo su 

origen en la costumbre prehistórica de mar

car l.as casas. 

b) Privadas, fueran adoptadas vo1untariamente y 

figuraron en manuscritos, 1ibros de cuentas, 

trabajos de carpintería y de impresión, en 

te1as, productos agríco1as, barri1es, armas, 

herramientas y cueros. 
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c) Compu1sivas, basadas en ei principio de pro

tecci6n ~1~cónsumidor. (4) 

·--~~ 

B. co1ectiva. La.;marca:·c;::oiectiva s;:i;rgió con ei rég~ 

men de 1ás ·coE¡>c>i'aci.C>~és, uti1izadas obiigatori.~ 

mente por. :i,os <1iv~~sos ·sr_emios: para competir en-
. . . . .. . . 

tre sí. certificaba ia marca coiecti.va que e1 

-producto era reg1amentario y controiaba ei ingr~ 

so a ciertas actividades. 

Ei sistema de protección de ia marca fue impuesto m~ 

di.ante edictos rea1es o rea1es órdenes, uti1izado por casi 

todos 1os países europeos hasta principios de1 sigio XIX. 

Ademá~, se vi.s1umbrÓ 1a protección 1ega1 de 1a marca y de1 

consumidor en contra de usurpadores, quienes fueron castiga

dos con penas graves y confinaciones, así como sancionados 

civi.1 y pena1mente. (5) L1ama 1a atención que ia ap1icaci.Ón 

de di.chas sanciones variaba entre 1os di.veros gremios, así 

por ejemp1o, en a1guno 1a faisifi.cación de ia marca se ca_st~ 

gaba terrib1emente, mientras que en otro e1 mismo acto era 

concebido como simp1e hecho de competencia des1ea1, no cast~ 

gado. ( 6) 

1.1.3 Epoca moderna 

Varios sig1os abarc6 ia transición de 1a marca medi~ 



\ ¡ 

6 

vai a ia moderna, originada básicamente por inmensas trans

formaciones en ei funcionamiento dei sistema económico, te

niendo corno escenario ia evoiución dei comercio nacionai e 

internacionai, ia centraiización poiítica y ei creciente po

der de las monarquías, ei desarroiio de ia banca y ia econo

mía monetaria, ias expioraciones geográficas y, finaimente, 

ia invención de ia imprenta y las dos grandes revoiuciones 

ideoiógicas conocidas en ia historia· como el Renacimiento y 

ia Reforma. (7) 

'·-·"'· 
Así entonces ia marca moderna nació en ia segunda m~ 

tad dei s·i_gio pasado, creándose en ios .úl. timos decenios de 

di.cho s'ig,1-o._'?arcas que aún subsisten."'eri: ia: década de ios no

venta y que gozan de un enorme prestigio, como son: COLGATE 

( 1806), SINGER ( 1852), KODAK ( 1888 )·, QUAKER ( 1.895) y COCACO

LA ( l.896) • ( 8) 

Cabe mencionar que ia marca moderna a diferencia de 

la medieval,ya no es obiigatoria, sino facul.tativa y en ia 

actuaiidad saivo disposición iegal. es obiigatoria; ya no de-

termina ia propiedad de un bien, sirviendo principairnente p~ 

ra diferenciar artícuios o productos (actuaimente servicios) 

de empresarios, comerciantes (y prestadores de servicios). 

Por ota parte, ia marca moderna representa un beneficio para 

el productor y no una desventaja, como ocurría con la medie-
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val. que permitía al. adquirente de l.a mercancía reclamar al. 

productor, en su caso por l.os vicios o defectos de aquel.l.a. 

( 9) 

Debe indicarse también, que l.a marca adquirió su pro 

pio sentido grac~as al. progreso industrial., con l.a produc

ción en masa como medio para permitir una vincul.ación entre 

un productor o un comerciante y su cl.ientel.a masiva, anóni

ma, convirtiéndose de esta forma en un el.emento competitivo 

de primer orden que requirió ser protegido de l.as imitacio

nes o usurpaciones, l.o que propició entonces que en diversas 

partes del. mundo se el.aboraran textos l.egisl.ativos en torno 

a l.a misma, como son l.os casos d'e l.as l.eyes francesa de 1857, 

ingl.esa de 1862 y al.emana de 1874. (10) 

1 .1.3.1 CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

La regul.ación de l.a marca Únicamente se había preserr 

tado en el. ámbito nacional., con un carácter preponderanternerr 

te territorial.ista, propiciándose entonces el. acrecentamien

to de l.a piratería marcaría y además, por otra parte, el. de-

sarrol.l.o del. comercio internacional., hacía necesario que en 

este campo de l.a propiedad industrial. se creara una l.egisl.a

ción internacional., con l.a final.idad de otorgar protección 
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extraterritorial. a 1.os usuarios de marcas, abatir 1.a pirate

ría y evitar 1.as compl.icadas dil.aciones que supondría un pr2 

cedimiento total. de reconocimiento de marcas en cada uno de 

1.os países, en 1.os que 1.1.egasen 1.os productos. que éstas dis

tinguían. ( 11 ) 

Este conjunto de inquietudes se puso de manifiesto 

en 1.os congresos celebrados en Viena y París en 1.os años de 

1873 y 1878, respectivamente, cuyo objetivo principal. fue 1.a 

creación de una convención especial. para 1.a protección de 1.a 

propiedad industrial., que apl.icando un conjunto de regl.as c2 

munes a 1.os extranjeros de 1.os países unionistas estuviera 

siempre abierta para nuevos adherentes. 

naron con 1.a cel.ebración de una convención 1.1.evada a cabo en 

París el. 20 de marzo de 1883, en 1.a que se firmó el. pacto c2 

1.ectivo conocido con el. nombre de "Convenio de París para 1.a 

Protección de 1.a Propiedad Industrial.", integrado de 19 ar

tícul.os, formando parte del. propio convenio, el. protocol.o de 

cl.ausura de 1.a misma fecha, que en siete párrafos contiene 

1.as convenciones estipul.adas. (12) 

Este instrumento ha sido revisado en seis ocasiones: 

Brusel.as 1900, Washington 1911, La Haya 1925, Londres 1934, 

Lisboa 1958 y Estocol.mo 1967 (13); su objetivo primordial. 

consiste en 1.a protección de 1.os derechos de propietarios de 
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patentes de invención, dibujos y model.os industrial.es; mar

cas de fábrica, de comercio y de servicio; nombres comercia

l.es, denominaciones d~ origen y represión de l.a competencia 

desl.eal.. (14) En otras pal.abras, el. citado convenio está 

destinado a proteger l.os derechos de l.os que han creado nue

vos val.ores en l.a vida de l.as empresas comercial.es, indus

trial.es y de prestación de servicios, así como del. público 

en general. de todos l.os países; asimismo es un instrumento 

que sirve para estimul.ar y mantener el. comercio internacio

-nal.. 

México es miembro unionista del. Convenio de París pe_ 

ra l.a Protección de la Propiedad Industrial. a partir de 190.3, 

año en que l.o signó, habiéndose adherido a todas sus revisi2 

nes posteriores, incl.uyendo l.a úl.tima efectuada en Estocol.mo 

en 1967, cuyo texto está vigente en el. país desde 1976. (15) 

En materia de marcas el. convenio que se comenta con

tiene varios principios rectores, entre l.os cual.es se encue~ 

tran l.os siguientes: 

1. Principio de Igual.dad de Tratamiento. Por vir

tud del. cual. l.os nacional.es de cual.quier país 

miembro de l.a unión, gozan en todos l.os otros 

país.es miembros de las mismas ventajas y privi

l.egios que e~tos otorgan a sus nacional.es. 
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Principio de Independencia- Por el. cual., el. 

unionista que efectúa un registro o depósito en 

un país de l.a unión, es totaimente independiente 

del. registro o depósito efectuado en el. país de 

origen o en otro país de l.a unión, es decir, no 

existe vincul.acion jurídica al.guna. 

La Protección de l.a Marca tal. cual.. Por este 

principio el. unionista que tiene l.a propiedad de 

su marca regul.armente registrada en su país de 

origen, puede obtener l.a protección de su marca 

·tal. cual., en l.os otros países de l.a unión. 

4. Derecho de Prioridad. Consiste en que el. unio-

5. 

niosta que ha efectuado regul.armente el. depósito 

de una marca en al.guno de l.os países de l.a unión, 

disfruta de un derecho de prioridad de seis me

ses para efectuar el. depósito de dicha marca en 

cual.quiera de l.os otros países de l.a unión. 

Otros principios. Protección de l.a marca noto-

riamente conocida, protección de l.a marca de se~ 

vicio y de l.a col.activa; concesión de un pl.azo 

de gracia de seis meses para el. pago de l.as ta-

sas de mantenimiento de l.os derechos de propie

dad industrial.; prohibición de uso de l.a marca; 

\ 
1 

\ 
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prohibición en cuanto a los emblemas de estado, 

signos oficiales de control y emblemas de organ.!_ 

zaciones i_ntergubernamentales; transferencia de 

la marca. ( 1 6) 
. . 

Cabe mencionar por Último que· para el mes de enero 

de 1983 el Convenio de París para la Protección de la Propi~ 

dad Industrial, contaba con 92. miembros. (17) 

1.1.3.2 OTROS TRATADOS 
• .,,, >;" ,..-__.. • ..._ • ...!.r~~-·~::,,~ :t.J..;.: ·-· . ~ 

Además del ya citado convenio, existen otros trata-

dos que tienen como objetivo principal facilitar la protec

ción de la marca, entre los cuales pueden citárse los si-

guientes: 

A. Arreglo de Madrid. El Arreglo de Madrid del 14 

de abril de 1891 (18) relativo al registro internacional de 

marcas, tiene como objetivo principal, permitir al titular 

de un registro nacional obtener la protección de su marca en 

varios países extranjeros, por un depósito Único, hec.ho en 

una sola lengua y en una sola administración central, tal cg 

mo si hubiera sido expedido como registro nacional. (19) 

En el año de 1909 México se adhirió a este arreglo, 

sin embargo, ún.icamente suscribió 1.a revisión de La Haya, h~ 
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bida cuenta de que dicho pacto fue considerado como inequita 

tivo en razón de que eran más ias marcas extranjeras que se 

protegían en ei país, que ias marcas mexicanas amparadas en 

ia oficina de Berna. (20) En esas condiciones dicho arregio 

fue denunciado ei 9 de marzo de 1943, ordenándose que a par

tir de1 día 10 de dicho mes, dejaba de estar en vigor en to

do ei territorio nacionai. (21) 

En materia de marcas, este instrumento contiene a1g~ 

·nos ... principi_os rectores, . como son: 

a) Duración de protección de1 registro internacio

nai de veinte años, :renovado por periodos igua

ies indefinidamente. 

b) E1 depósito efectuado en ia oficina internació

nai asegura a su tituia:r ios mismós.de:C'echos, CQ 

mo si hubiera rea1izado un :registro .directo en 

cada uno de ios países miembros. 

c) Concesión de un derecho de prior id.ad. de seis me

ses. ( 22 l 

Por úitimo, cabe seña1ar que para eimes de ju1io de 

1 986 ei Arreg1o de Madrid contaba con 25 m·iembros. ( 23) 

B. Arreg1o de Niza. Otro instrumento de importan-

cia en ia protección de 1a marca es ei Arregio de.Niza dei 

15 de junio de 1957, referente a ia ciasificación internac~ 
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nal de productos y servicios para el registro de la marca, 

que consiste en una lista de 42 clases, 34 .para los produc

tos y 8 para los servicios _{clase 35 a 42), así como en una 

1ista a1fabética de los produc~os y servicios que comprenden 

más de 16,000 conceptos. Este arreg1o para ei mes de ju1i~ 

de 1986 contaba con 33 miembros, no figurando México hasta 

1a fecha como país miembros. (24) 

c. Organización Mundial de 1a Propiedad Intelectua1 

____ -.. -,-A __ (OMPI) '~·'""-'-~9E.-~~~~ .. p~r_te_ ~l __ c_o~venio que estableció 1a OMPI, 

fue firmado en el año de 1967 en Estocolmo. Posteriormente 

esta organización en 1974 adquirió e1 estatuto de Organismo 

Especializado de las Naciones Unidas, México pasó a -iormar 

parte de 1a misma a partir de 1975, año en que formuló sur~ 

tificación. (25) 

Los principales objetivos de la OMPI, son: 

a) Fomentar la protección de 1a propiedad intelec

tual mediante la cooperación entre los estados,~ 

b) Asegurar la cooperación administrativa entre las 

uniones de la propiedad intelectual. (26) 

_Es oportuno indicar que para el mes de marzo de 1989 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, contaba 

\ 
\ 
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con 123 estados adherentes. (27} 

D. Tratado rel.ativo al. Rec:iistro de Marcas (TRT). 

El TRT fue creado en Viena el. 12 de junio de 1973 y entró en 

vigor el. 7 de agosto de 1980; establece l.a presentación de 

una sol.icitud en l.a oficina de 1a Organización Mundial. de.l.a 

Propiedad Intel.ectua1 en Ginebra. (Es conocido con l.as si-

gl.as TRT que en ing1és responden al nombre de Trademark Re

gistration Treaty). (28) 

Es oportuno agregar que para el. mes de julio de 1986 

el. citado tratado contaba con cinco miembros, debiendo men-

cionarse que México hasta ia fecha no forma parte de él.. 

(29) 

Para final.izar este apartado de 1a época moderna, d~ 

be mencionarse que para México reviste especial. importancia 

el. Convenio de París para l.a Protección de 1a Propiedad In-

dustrial., que formando parte del. derecho nacional., en 1os 

términos del artículo 1 33 Consti.tuciona1, con frecuencia es 

invocado por las autoridades administrativas y judicial.es, 

así como por l.itigantes, en l.a defensa de 1os derechos marc~ 

r~os y en la represión de l.os acto~ desl.eal.es relacionados 

.oon la materia. 

\ 
t 



15 

1.2 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS NACIONALES 

l.2.1 Epoca precolon~al. 

Antes de la conquista española, los pueblos indíge-

nas tuvieron un gran adelanto en la industria y en las artes 

gracias a que contaron con una tecnología que cubría sus ne

cesidades o satisfactores económicos, pudiendo citarse como 

ejemplo de dichos avances, la formación matemática del calea 

,e-•"-·''"·' dario .. ll.evado.c.ac--<;1ran ·.perfección, el. conocimiento del. curso Y. 

posición de los astros, l.os trabajos de orfebrería y la fa

bricación de vasijas de barro para servicio y adorno de la 

casa. 

En el. área jurídica se refleja su sentido del dere-

· .. , 

_ cho en el. campo procesal., en el de familia y en el de propi~ 

dad, sin embargo, tocante a la marca, según los estudios el.~ 

borados respecto de esta etapa histórica, ninguna disposi

ción directa o indirecta parece haberse dictado a pesar de 

que el. comercio tenía gran importancia, en el que las tran

saccions se efectuaron mediante géneros, sin especificar o 

individual.izar el origen de las mercancías para distinguir

las y en donde no existió l.a moneda en su acepción actual., 

toda vez que se emplearon artícul.os como substitutivos de é.2_ 

ta. {30) 
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No obstante que en ei ámbito jurídico no se reportó 

ia existencia de ia marca, se dieron durante ia época preco-

ioniai aigunos ejempios rudimentarios reiacionados con su 

uso, como fue ei caso de ia coiiera que sirvió para identif~ 

car ai mai esciavo, impidiéndoie huir entre ia gente o pene-

tra·r por iugares estrechos. Otro ejempio io constituyeron 

ias iiamadas pintaderas o seiios, que se usaron para servir 

como instrumentos para decorar con pinturas la superficie de 

1a piel humana, con una idea ceremonial o religiosa; emplea-

""'°""''"'~do.s-'-'también ... parac.. ia identificación de ciertos tributos que'· 

ios puebios pagaron a ios reyes y señores; taies pintaderas 

fueron de dos formas: pianas o ciiíndricas. (31) 

1 - 2 - 2 Epoca coioniai 

La conquista españoia imprimió ai país una transfor-

mación en ei orden poiitico y morai, en ia agricuitura, in-

dustria y comercio. Sin embargo y a pesar de que se abrie-

ron nuevas fuentes de trabajo para ios indígenas.con motivo 

de ia expiota~iÓn de mineraies, ei comercio no adquirió su 

naturai desenvoivimiento, debido a que ios españoies io re-

servaron para sí, cercando sus colonias por medio de una ba-

rrera insuperabie hasta convertirias en ei patrimonio de ios 

reyes católicos; circunstancia que aunada a los impuestos, 



a 1a esc1avitud y a 1a abyección a que fue reducida 1a éiase 

indígena, causaron perjuicio_ a _1a __ propia· España. ( 32) 

Durante 1a época co1onia1, se emitieron disposiciones 

re1acionadas con e1 uso de 1a marca, reportándose 1a existen. 

cia de dos tipos de marcas: 

A. Marcas con funciones más restrinqidas que 1as 

contemporáneas_ Como ej emp1o de estas m_arcas, pueden menciS!_ 

a) Marcas transparentes de agua o fi1igrana hispana, 

que fueron usadas como contraseña en 1os pape1es 

de 1a Nueva España. (33} 

b) Marcas de fuego, en 1as que e1 hierro fue uti1i

zado para su impresión; usadas para marcar esc1~ 

vos, también para marcar e1 ganado, ap1icándose 

en este Ú1timo caso sobre el cuero del animal en 

una parte visible un dibujo, con un hierro calen. 

tado a1 fuego; de esta manera 1a marca fue em 

p1eada para 1os anima1es mayores (vacuno, caba-

11ar) y 1a señal que consistió en la incisión o 

corte hecho en oreja, nariz, etc_, con un cuhi-

110, para los menores (1anar). (34) 

B. Marcas que guardaron un parentesco cercano a las 

i 
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contemooráneas. En cuanto a estas marcas, pueden mencionar-

se 1as siguientes: 

a) Marcas en 1os objetos de p1ata_ A raíz de1 des-

cubrimiento de ·América y ante 1a notoria exis.ten 

cia de ricos meta1es, se abrieron minas para su 

extracción, se dio trabajo a indios, negros y e§_ 

pañol.es, quienes únicamente pagaron e1 qui,nto 

rea1- De esta manera fue cubierta 1a creiente 

demanda de cruces, alhajas y vasos sagrados que 
~: '..;.,,·.::.,.->.~1..:.1,r.·...,, ... _1,..:"",,....~~ .... - :.~.:-·.! "-•...:.-~_,....~;,.,, "'"'°'"~····~·•·c;,;u . ~~__. ......... , _, . :.,· 

requería el. c1ero, con e1 fin de exteriorizar e1 

espíritu re1igioso de 1a época, satisfacer el. 

gus·j:::o .de señores encomenderos, funcionarios y po 

b1adores, así como para ca1mar 1os incesantes 

apuros de 1a monarquía- (35) 

Sin embargo, con el. propósito de obtener un efi

caz contro1 sobre e1 pago de derechos en esta r~ 

ma industrial., fue preciso tener prevenciones l~ 

gis1ativas, dictándose entonces durante 1a época 

---······-·-··-·------·-··~-- -----~col.on:í.al. a1gunas ordenanzas, como son: 

1- Ordenanzas de1 Marquez de Cadereyta de 1638 

por 1as cua1es 1os objetos de plata y oro ne 

cesitaron de marca y sefia1 conocida para ser 

vendidos_ La marca tenía que registrarse an 



te e1 escribano pÚb1ico de1 cabi1do de 1a 

Ciudad de México-

19 

2- Ordenanzas de1 Virrey Fuen C1ara de. 1746 por 

ias que 1os objetos de p1ata·-·y_·oro -tuvieron 

que ostentar marca, misma_.que· debía regis

trarse ante e1 escribano de1 juez veedor-

3_ Ordenanzas de Ensayadores de 1783, en virtud 

de 1as cua1es se facuitó a 1os ensayadores a 

rea1izar visitas en ios 1ugares en q~e fue-

> ._,_.e.e .... ·. -. 0 -'···''-'····""'''-'·--- ron·"comerc1:a1izados··--io"s· «::>bjetos de p1ata y 

oro, autorizándo1os para que recogieran 1os 

objetos que carecieran de marca y proceder 

en contra de 1os infractores_ (36) 

b) Marcas de contro1 estata1, reguJ.adas por e1 Re-

c) 

g1amento y Arance1es Rea1es para e1 comercio 1i-

bre de España a Indias de 1778, fueron ias que 

en form~ ob1igatoria debieron 11evar 1as mercan

cías embarcadas para Indias, cuya fa1sedad fue 

·-castigada con e1 decomiso de 1a propia mercancía, 

privación. definitiva para practica·r e1 comercio 

y en ocasiones con privación de 1a 1ibertad. 

(37) 

Marcas en 1as organizaciones gremia1es. Existió 

~ 
1 
1 
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en la época colonial una variedad de oficios que 

practicados por gran cantidad de gentes, con fr~ 

cuencia provocaban dificultades entre el conqui~ 

tador y el ayuntamiento, de tal modo que se hizo 

necesario dictar normas para e1 ejercicio y con-

trol de los oficios, artes manuales y otras ocu-

paciones encaminadas a reglar la vida social y 

económica .. Dichas normas u ordenanzas fueron de 

lo más minuciosamente elaboradas y redactadas 

con el fin primordial de evitar la c_ompeten~ia 

desleal - _ ( 36) Ejemplo de estas ordenanzas, fue-

ron: 

1- Ordenanzas de herreros de 1568, que exigie

ron para los trabajos del ramo la obligación 

de llevar marca, castigándose a los infract.Q_ 

res con sanciones pecuniarias, pérdida de ia 

obra y en caso de reincidencia con pena pri-

vativa de libertad. 

2. Ordenanzas de panaderos de 1589, por las que 

el pan elaborado tuvo que ostentar marca, 

castigándose a los infractores con sanciones 

pecuniarias. (39) 

d) Marcas ex-libris y marcas de fuego en los libros 

de las antiguas bibliotecas_ El surgimiento de 
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la imprenta trajo consigo un notab1e beneficio 

en 1a producción de 1ibros, hubo mejoras en e1 

aspecto estético, en e1 pape1, imprenta y forma-

tos. E1 va1or y utilidad que 1os textos repre-

sentaron para sus propietarios, cuya producción 

a veces llegó a formar bib1iotecas fue evidente, 

surgiendo entonces la inquietud de estos para d~ 

mostrar fehacientemente 1a propiedad de sus 1i-

bros, para 1o cual recurrieron al empleo de la 

marca .. Inicialmente 1a marca consistió en estafil 

par ia firma o pintar ei propio escudo, después 

en cédu1as pegadas ai reverso de 1as etapas de 

los textos, en las que figuró el nombre de1 due-

ño, su escudo o algún símbo1o o 1ema que io rev~ 

lasen; estas cédulas en forma de etiqueta reci-

bieron el nombre de ex-libris, que significa: de 

los libros, libros de, de entre los libros de, o 

procedente de los libros de. (40) 

Las bibliotecas de la época colonial tuvieron un 

gran auge, gracias a la producción .masiva nacio

nal y a la i:ntroducción de libros españoles, sin 

embargo y a pesar de que el robo de textos fue 

castigado con excomulgación según la Bula exped~ 

da por Pío V y Sixto V, el uso de los ex-libris 

\: 
' 
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resultó insuficiente para protegerlos del hurto, 

por lo que fue necesario recurrir a un medio de 

mayor eficiencia y seguridad, que a su vez indi-

cara la procedencia y propiedad de los libros, 

adoptándose entonces el procedimiento bárbaro de 

marcar a fuego los libros de las bibliotecas. 

Estas marcas fueron hechas de hierro o de bronce, 

calentadas al rojo para aplicarlas en los cortes 

superiores e inferiores de l..os textos, abarcando 

::...,_,_ ...... :.....:.._,,~H~~'!".-"-Jr,:..~;.:----= ..... '!l..:=:;!..~?...:..._~ol..úmenes no muy gruesos todas las hc::>jas 7 .. "' 

·o-·>·~~( 41) 

.!.:!!:'"··._--..... _,.~':;I'..º .·,, • .-,,·.~-- ' < -::-: ·;;;· .. . . - . 

.Es pertinente mencionar, que tanto las m_arcas e.?5_ 

fueron marcas de pro-

piedad, no diferenciaron objetivamente un produs 

__ to y carecieron de una finalidad mercantil¡ sin 
!"<·,~ ..... .,"'!:,¡; .......... ~ 

· · · - ""embargo, existieron comerciantes que vendieron 

libros, distinguiéndolos mediante marcas, respes 

to de las cuales se ha dicho que guardaron un p~ 

cori las actuales marcas de im-

: .. -::...::::presiones y publicaciones. ( 42) 

Para finalizar co~ el estridio de la marca duraPte la 

época colonial, es de concluirse que no existió un cuerpo j~ 

rídico uniforme de normas protec~oras de1 derecho marcario, 
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pero sí existieron en forma ais1ada a1gunas normas protecto

ras como 1as contenidas en 1as Ordenanzas que regiamentaron 

1os gremios, o bien e1 caso de1 Reg1amento y Arance1es Rea-

1es para e1 Comercio Libre de España a Indias. 

1.2.3 Epoca independiente 

Las ideas directoras, 1os métodos y procedimientos 

de gobierno emp1eados en e1 régimen co1onia1, preva1ecieron 

·": '·""c.---"''en'--J:a·· 0 época de Ind_ependencia¡;· por esta razón no obstante que 
·-:-. ·"'"~~.;·.-:,-:,~·s.: .. ·~:-~',.,·-~" 

---- . -el. comercio fue de_c1arado 1ire, abriéndose 1os puertos a 1os 

buques de todas 1as naciones, imperaron e1 monopo1io, 1a pr2_ 

hibición y e1 estanco: (43) 

Durante 1a época independiente, 1a marca estuvo_reg~ 

---:-'":--·7:--;:-:•"1.aO.a'"rio por~una: ·1e:y--especia1 sino mediante diversos ordena

mientos 1ega1es, que en su conjunto ponen de manifiesto 1a 

: . . ~-:.,.. 
inquietud de1 1egis1ador de reprimir aque11os actos que pu-

diesen afectar a1 derecho marcaría; entre dichos ordenamien-

"----·-- - --t~s-;~- ·crono1ógicamehte se pueden citar 

, .2.3.1 ORDENANZAS DE BILBAO 

La consumación de 1a Independencia no abrogó e1 der~ 

cho privado español., 16 que ocasionó que 1as Ordenanzas de 
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Bilbao continuaran en vigor. Apl.icadas especial.mente en ma-

teria comercial., se formaron por seis comerciantes de l.a Vi

iia. de- Bi-Íbaóf en 'México fueron apl.icabl.es a partir de 1 885. 

Estas ~~den~nzas en :forma casuística y minuciosa regularon 

el. comercio, establecieron requisitos, condiciones y formal.~ 

dades 'para l.a cel.ebr.ación de ciertos actos jurídicos, así C.Q. 

roo severas sanciones para l.os casos de incumplimiento. 

En torno a l.a marca, l.as Ordenanzas de B~l.bao conta

ron con algunas disposiciones por virtud de l.as cual.es, fue 
;..¿_;._,~;..-':,,.~<t.,_.;;:~·- ·::.ti-.:.- ........ ~~.:.,;::.:.n.:, .. -~····-· ..:...·~--·"'-··, .•. 

___ consid.e.r~da _-como _signo o medio- material.' empleado para i.ndi-'-. 

car iá p~ocedencia de 1.a mercancía, pero fundamental.mente 

.consti.tuyó un medio efi.caz que sirvió de control., de garan-
. -

tía y de seguri.dad facilitando el. comercio. (44) 

PRIMEROS CODIGOS DE COMERCIO Y LEY 
SOBRE EL REGISTRO MERCANTIL 

Con el. paso del. tiempo 1.os usos mercantil.es fueron 

cá:~biándo' se celebraron contra tos desconoci.dos hasta en ton-· 

ces y. ia· ausencia de 1.a buena fe en l.a real.izaci.ón de actos-·

comercial.es fue cada vez mayor, 1.o que propició que l.as Ord~ 

nanzas de Bilbao resul.taran anticuadas en muchos aspectos y 

deficientes en otros, sintiéndose entonces 1.a necesidad de 

crear un Código de Comercio, que final.mente fue prornul.gado 
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bajo la administración ·ae, don Ánt.onio LÓpez de Santa Ana el 

1 6 de mayo de 1854, constituyend~ el. primer Código de Comer_

cio Mexicano, constando de 1 091 ··artículos que de manera sis

temática regularon.iá.materia'merd~.ritÍ.1. (45) " ~ ... - ··-- .. -,.,~-':'"~<'7' - . --_ -

Por cuanto 'h.-;;.ce a la marca, este ordenamiento legal 

no contó con un capítulo específico, sino más bien hizo al':-;-

sión a ella en algunos de sus·,.preceptos·; a.,;;i por ejemplo se 
~ --- ;:;:.... - --·-: -~ 

___ ... -·-·.<?stableció" ·_qüe . .;,1. cap.i.tán de una embarcación marítima, asen-

tara en el libro de cargamentos las mercancías cargadas con 

expresión de la marca, y que llevara también un asiento for

mal de las mercancías entregadas con indicación de sus mar

cas y números. As.i.mism~ se dispuso que en el conocimiento 

que mutuamente .,se- ,.;~tregaban · .,;1 cargador y el capitán, fuera 
. -~ -- ~~-~-¡"~-~---:~--· - -·· . 

···.~:.•:.:":'.' •expresada ·1a calidad, cantidad, número de bultos y marcas de 

las mercaderías. (46) 

. .,··:>~:.Es _:importante señalar que a la luz del primer Código 

de Comercio, la marca constituyó un med.i.o de prueba de pro

~iedad para los dueños de mercancías y su uso, una forma de 

=ontrol y de garantía en la circulación de estas últimas. 

s~ mantuvo vigente hasta el año de 1884, en virtud de que 

=:n fecha 15 de abril de dicho año, durante el régimen de 

d=~ Manuel González se expidió el segundo código, integrado 

de 1619 artículos y de 14 transitorios, entrando en viqor ~ 
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partir del mes de julio de 1884. (47) 

El. segundo CÓd~go· de Comercio' s.ign'ificó un cambio 

en el mundo de la marca, ya. q~e por pr.imera vez se incluyó 

un capítulo. específico. en un .. o:i:od·.a..namie.nto legal, dejándose 

de tener disposiciones aisladas. En materia de marcas este 

ordenamiento legal introdU:j'ci a1günas reglas que en .. la doctr.!. 

na, jurisprudencia y legislación han sido conservadas, como 

son: 

1. Se facultó a todo fabricante para distinguir sus 

productos mediante la marca. 

2. Se estableció aquello que podía constituir marca. 

3. Se consagró el derecho de uso exclusivo a favor 

del titular de la marca. 

4. Indicación del principio de adherencia de la maE 

ca al p~oducto, previéndose que cuando la natur~ 

leza de éste no lo permitiera, entonces debía 

aparecer 1a marca en 1a cubierta o en e1 envase 

en que el producto se contuviera. 

S. Se estableció el derecho a la marca a favor de 

quien previamente la depositaba ante la autori

dad competente, misma que lo concedió en el caso 

de que no hubiere sido usada por otra persona, 

no causare confusión o intención de defraudar i~ 
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tereses ajenos. 

6. Se estableció el ejercicio de las acciones civil 

y penal, c::astig.ándose a falsificadores al pago 

de d,'i~C?~ y~~~p·e:l;j __ ~_i_~_i_os, _así como con--.pena----p_rivat~ 

va ~~~ª~·<48> 
_-; ', ~~<}:L:~: ' -. ··:> . 

Es import:anté{~eñalar que de acuerdo con el segÚndo 

Código de Comerc:io,:.:1os comerc:iantes tuvieron como obliga

ción, registra~-· .,;n: ios juzgados de competencia mercantil los 

documentos relacionados con dicho giro, para lo cual .frie el-2_ 

borado un libro controlado por el secretario del juzgado. 

(49) Posteriormente esta situación cambió, con la expedi-. 

ción de la Ley sobre el Registro Mercantil del 11 de diciem-

bre de 1885, toda vez que se creo el Registro de Comercio en 

el que los comerciantes tuvieron que matricularse y en dicha 

matrícula el registrador anotaba la marca de fábrica, const~ 

tuyendo la falta de _registro un impedimento para el ejerci-

cio.de derechos contra terceros. En estas condiciones el dQ 

cumento por el que la autoridad administrativa competente 

concedía su propiedad al titular, producía su efecto legal a 

partir de la fecha de inscripción y hecho el registro el do-

cumento era devuelto al que lo presentaba. (50) Finalmente, 

cabe señalar que con la expedición de la Ley de Marcas Indu~ 

triales y de Comercio de 1903, se dejó de aplicar el regis-

tro de la marca en el Registro de Comercio. (51) 
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1.2.3.3 CODIGO DE COMERCIO DE 1889 

Durante 1 8.87 el. Congreso de l.a Unión ·autorizó al. - Ej~ 

cutivo para reformar.total o parcial.mente el. código de Come_E. 

cio. de 1 884. · A r~íz .. de dicha': ~utorización, fue designada 
·-· ,:.,;,; ·.r:.~.·:;c.:::~::.-;r:s~-~~ :-~~ifi~;:::;r~~-;:~:,!;"';r.~~~~~~rp;~.1~~~:::¡; ""',:: ...:~. · 

·::·c:·:'.--'~uria"-comis:i:ón-cuyos-:c-traba:)os:::cul.minaron en el. año de 1889 con 
-.· .•. --,-- -.-."-,, ,,, ..... ,._._~, .·_-- -~: .. ,..·:·":- ::~ ... ~-~.--:~~: .. • ·,._~:..!.-,· .-:.· •. : .. -·: ''"::·;:-~.,,_ •.. ~ 

ia:·-promúl.gación de tin ·nuevo código, entrando en vigor el. día 

·:t.;;:---~;,;'·'~~~~.;·¿i~·~k§6-~"' :(52'>--~~i:smo~ q:,;.-é hasta ia fecha. aún no 

ha sido abrogado, aunque sí se han <lerogado al.gunos de sus 

-~.-~: ~~~~1?,~¿~_:;f~_~}-~::ti~~ª~_'_i~Y,~s- qu; ~~tual.mente están vigentes, 

,, .. ,como· son:~-la Ley -de-··TÍtul.os,..y-. Operaciones de cri3dito de 1 932 
~ ~:> 

y _ia' ~É!Y . éie 'soci.edádes Mer¿a'n til.es de 1 9 3 4. 

En rel.ación con l.a marca, el. Código de Comercio de 

- ~-·0• "º~ .. .--·1_s·a9.o.ricr"j:ri~~uyó · disposicio~o:'..:.:.~.::. ~. regul.aran de una manera. 

l·,-·~1.• :.~.t~_ ::--e_~p¿~~-~i.--; .. --en·-r~zó-ri :a~ ··que ~i- ·misrn-b:.-±:i:empo entró en vigor -1a.-_o 

Ley de Marcas de Fábricas de 1889, sin embargo, conservó l.a 

obl.igación de inscribir en el. Registro de Comercio l.os títu-

· l.os marcarios •... ia'_ C:::ual.:·ya· ~~.:·f.ia'.~icho quedó insubsitente .a]_ 

expedirse l.a l.ey de Marcas inauS}:rial.es y de Comercio. (53) 

, - 2- 4 Epoca moderna 

-Por ~in la· necesidad imperante de l.egisl.ar sobre una 
'''" _,.,.~,....,...,, •• ~ .• :.:._.'4-..,.,,,,.,, __ ,-- ••. • hN~~ ~,...;.~,-..:. 

materia que tiene importantes rel.aciones con el. desarroiio 
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industrial y comercial, se vio plasmada a principios de si

glo con la expedición de la primera ley específica referente 

a 1a marca, iniciándose así la evolución moderna de 1a regu-

lación jurídica. Para efectos didácticos dicha evolución s~ 

rá refereida de conformidad con los siguientes indicativos: 

1 .2.4.1 PRIMERAS LEYES DE MARCAS 

Las primeras leyes nacionales sobre marcas, fueron: 

A. La Ley de Marcas de Fábricas expedida en 1889 

(54) bajo el régimen del presidente Porfirio DÍaz, constitu

yó el primer ordenamiento específico sobre la marca, integr~ 

do de 19 artículos y de 2 transitorios. Esta ley vigente a 

partir del 1o. de enero de 1890, tuvo como fuente de inspir~ 

ción la Ley Francesa de Marcas de Fábrica y de Comercio de 

1857. (55) 

Entre los aspectos notables de la Ley de Marcas de 

Fábricas, destacaron: 

a) Conceptuación de la marca. 

b) Establecimiento del. procedimiento de adquirir la 

propiedad exclusiva de la marca. 

c) Derechos y obligaciones del. titular de la marca. 

d) Duración del registro. 

1 
i 
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e) Nuiidad y fa1sificación de 1a marca. 

f) Seña1amiento de signos y medios no registrab1es. 

(56) 

B. Ei crecimiento de 1as re1aciones industria1es y 

comercia1es en e1 ámbito,, internac;:iona1, así como 1as dificu-1_ 

tades que se generaron con: motivo de 1as diferencias 1egis1~ 

ti.vas de 1os países: c~:.Íiii.zádos, ref1ejaron que 1a Ley de 

Marcas de Fábricas resul.t'aba ser un ordenamiento incompl.eto 

y deficiente, que sól.o incl.uía principios rudimentarios de-

jando grandes huecos al. criterio personal. de 1a autoridad, 

basado en su buena fe (57), por 1o que sintiéndose 1a neces~ 

dad de derogarl.o tomó cartas en ei asunto e1 Congreso de 1a 

Unión, expidiéndose todavía durante e1 régimen de1 presiden

te Porfirio Díaz en 1903, l.a Ley de Marcas Industrial.es y de 

Comercio (58) integrada de 93 artícu1os, siendo transitorios 

del. 86 en ade1ante. Posteriormente, pero aún dentro de1 año 

de 1903, fue expedido el. Reg1amento de esta Ley, mismo ,que 

constó de 27 artícu1os. (59) 

La Ley de Marcas Industrial.es y de Comercio en"su 

conjunto representó un ade1anto, manifestándose un :interés 

en ia agiiización de 1os trámites, al. hacer1os más senci11os. 

En rel.ación con el. anterior texto 1egis1ativo, se introduje-

ron a1gunas innovaciones y diferencias, corno son: 
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a) Regiamentación por primera vez del nombre y del. 

aviso comercial.. .. 

b) Fue creada 1a Oficina de Patentes y Marcas, que 

conoció de 1a tramitación y concesión del regis-

tro rnarcarío. 

·' c:·.·::;·e:r· ., Fue concedido e1 registro de 1a marca sin examen 
) ' ~ - - ~ 

r:::::.:o-<~"'"~, . . ,.,)~,;."~';;',_;:~~~·, bajo ia responsabiiidad.~dei sol.icitante ,Y 

::.~:-:;~~:=--::~T.'.2;·~~;..;:.,___.S-~!!"7t~-~:r.j uici.o de terceros. 

d) Apareció ia renovación de 1a marca, cada 20 años. 

e) Supre~ión de la obl.igación de inscribir 1a marca 

...... en el .:Registro de Comercio, para registrarla en 

1a·nue:_.va Oficina de Patentes y Marcas. 

f) Impiantación de ieyendas obl.igatorias en la mar-

ca registrada • 

. 9.l .. Estabi~cimiento dei procedimiento de revocación 
~-?-!-":"'--.,,... '.· 

.. de·.resoiuciones administrativas. (60) 

Dentro de la vigencia de la Ley que se refiere, se 

.dictaron _.al.gunas .disposiciones relacionadas .con rcia,.marca.,, «0:2 

.mo .·pol:: .. :ejempio: eÍ Decreto del 17 de marzo de 1 920 ( 6.1 l .que 

estableció ei impuesto sobre ei registro y renovac~6'n de la 

marca, y e1 aviso a1 público del 26 de junio de 1920 (62) s2 

bre e1 empleo de marcas engañosas, recordando al público las 

penas en que incurrían quienes las usaban en ese supuesto. 

~ ... 
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C. En el. año de 1928 bajo ei régimen dei presidente 

Eiías caiies, fue expedida ia Ley de Marcas y de Avisos y 

Nombres Cornerciaies (63) constante de 125 artícuios, siendo 

transitorios del. 119 en adeiante. Esta iey que entró en vi-

gor ei 1o. de enero de 1929, derogó a 1a anterior; asimismo, 

bajo e1 régimen del. presidente Portes Gil. fue expedido su r~ 

g1amento, e1 cua1 estuvo integrado de 108 artícul.os. (64) 

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Cornercia1es, 

superó a su antecesora en razón de que fueron tornadas en con_ 

sideración, ias experiencias p1asrnadas en ias 1egis1aciones 

rnarcarias de diversos países, e1 material. ·a·octrina:rio, 1a 

práctica de 1a anterior 1egis1ación tanto administrativa co

mo judicia1 y 1as revisiones de1 Convenio de París para 1a 

Protección de ia Propiedad Industria1 cel.eb:radas· en Washing

ton en 1911 y en La Haya en 1925. (65) A1gunas innovaciones 

y diferencias que introdujo en rel.ación con 1a anterior l.ey 

de marcas-, fueron: 

a) Fue adoptado el. sistema mixto atributivo dec1ar~ 

tivo corno fuente del. derecho a 1a marca (uso y 

registro). 

b) Fue establ.ecido el. examen de novedad dentro de1 

trámite de l.a concesión de1 registro marcario. 

e) Reducción de l.a renovación periódica de 1a marca 
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de 20 a 10 años, generandosu incumplimiento l.a 

caducidad del. registro marcaría. 

d) Apareció l.a renovación especial. por fal.ta de uso. 

e) Fue decretado el. uso obligatorio de marcas en 

aquel.los artículos que por su origen, naturaleza 
' ·- ··~-~-:-·_:-,.. ' 

-~-:-~~,_··-.:·.:.:·~::~":··..:-:;~-;:c-.:~:-:::-:-~:-~:;:·'Q""!···apl.i~cac~én se rel.ácionaban íntimamente con l.a 

. . économía·· del. país y l.as necesidades públicas. 

i~-~-~~i~:~~:~:-:j~·:'.~~;~-~-;2¿~-) -~;~~~P..~~~-~-~_i-ª-~~i~~~ ~~~p-~_1·~~~-6~ voluntaria de la marca, 

con l.a posibil.iad de pedirse l.a ratificación de 

l.a firma del. escrito de petición. 

·.~ ,· g) · ·.~cons.i_gn;..c_ión de l.as causal.es de nulidad del. re-

gistro. 

h) Fue conferida a l.a autoridad administrativa com-

petente, l.a facultad para resol.ver l.as sol.icitu-

des de declaración de nulidad. (66) 

•. •·•• r,.. ~•.;-a._:. '."- •• .~ 
E;::; ~impor_t.ante señal.ar_ que en el. Reglamento de l.a Ley . ..__ . 

de Marcas y de Avisos y Nombres Comercial.es, por primera vez 

"····"··---~:u.e ___ i_i:t_o;:=:l_u_j,_da ___ una. __ cl._asificación_d,e artículos en 50 el.ases, no 

·· .·-:-·.~~'s''.Cer{dp_·:i:imi.tatiya," toda vez que .. l.a el.ase 

sión de artículos no cl.asificad6s. (67) 

50 permitió l.a adm~ 

Todavía dentro de 

l.a vigencia de l.a Ley que se comenta, fueron dictadas al.gu-

nas disposiciones relacionadas con la marca, como fue el. ca-

so del. Decreto del. 8 de septiembre de 1942 (68), acerca del. 

uso de la leyenda "Hecho en México" en marcas no registradas. 
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Bajo ei régimen dei presidente Manuei Avi1a Camacho, 

fue expedida en 1492 1a Ley de ia Propiedad Industria1 {69} 

constante de 276 artícuios y de 22 transitorios; en ia misma 

fecha fue expedido su respectivo regiamente (70), ei cua1 e~ 

tuvo integrado de 87 artícuios y de un transitorio, entrando 

en vigor ambos textos ei lo. de enero de 1943. 

La Ley de ia Propiedad Industria1, conservó ios prin 

cipios y sistemas fundamentaies de ias 1eyes anteriores, to

mó en cuenta además 1os 1ineamientos esenciaies dei Convenio 

de París para ia Protección de ia Propiedad Industria1, pero 

se caracterizó porque codificó 1as disposiciones ~e patentes 

de ~nvención. marcas, avisos comerciaies, nombres cómerc~a-

1es y competencia desieai. Aigunas innovaciones y dif eren-

cias que introdujo en re1~ción con su antecesorá, fueron: 

a) Reducción de ia vigencia de 1a marca de 20 a 10 

años, quedando iguai que·ia de ia renovación. 

b) 

el 

Apareció l.a figura de ios usuarios autorizados. 

Se consignaron sanciones por incump1imiento de 

ia l.eyenda ob1igatoria "Hecho en México"'· en ar

tícul.os nacionaies amparados por marcas registr~ 

das o no registradas. 

1 
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d) Ampl.iación de signos no registrabl.es. · 

e) Consignación de regl.as sobre transmisión de l.a 

marca, con objeto de evitar mul.tipl..ic.id·aa· ~ con

fusión. 

~~·-';:·:;.· ... ";;;.:.~_;:; :;.·'..' ·:-.~:>.::":;:?;:f~~e .. ~upr5:mido . el. juicio especial. de revocación 

'f'..t·;.::;:,·:;:;:::~;;,g.;"iado en las l.eyes de 1903 y 1 928 y que se 
·~··---:··. ····- "-::· 

___ .;__~·-·-· · -·-····=:.:..:-. ~:_::-_:::• ·ventiló ante l.os jueces de Distrito; establ.ecien_ 

:~_":'"..:':'.F;:L:'-~:~'.)~·::_·~ .. ~~~;;E:,¡r-~~::~~~;::-;~¡;.r el procedimiento para dictar de-

cl.araciones administrativas, ante 1.a oficina de 

l.a autoridad competente. (71) 

.- .. _.;¡_ '' '__:._~_ ........... _ ... ~ __ .:.:...._ ·• .. ~---~-

·-'·~·--·--- -.... ~~-~" ~ .. -.. ··Es·-oportuno mencionar que en el. Regl.amento de esta 

Ley, se establ.ecieron disposiciones compl.ementarias rel.acio

nadas con el. registro, el. uso y l.a transmisión de l.a marca, 

contempl.ándose también l.a clasificación de mercancías. (72) 

:::'..::'.~<;·.?-:-f:C:'-'7".:77--~"P"o';;·-:-¿lt{~o debe decirse, que antes de expedirse l.a 

Ley de Marcas vigente, fueron dictadas al.gunas disposiciones 

rel.acionada con l.a marca, como por ejempl.o el. Decreto del. 9 
·-~~-;..a • ..;..,• ·-·· a 

::::.;·_::··-:::.···::-::::··:ae ·marzo· de :1-S43 que abrogó el. Arregl.o de Madrid de 1 691 re-

•. 1.ativo al. reg~stro internacional. de marcas (73) y, 1.os Decr~ 

tos sobre l.a regl.amentación de marcas obl.i.gatorias del. i·o de 

mayo de 1949 (74), 22 de septiembre de 1952 (75) y 10 de oc

tubre de 1952. (76) 
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En el año de 1975 fue preparado un proyecto de nuevo 

texto :Legislativo bajo el. rubro de "Ley que regula los Dere

chos de los Inventores y el uso de- los Signos Marcarios", 

que al. ser aprobado por el Congreso de la Unión, recibió el. 

nombre de Ley de Invenciones y Marcas (77), expidiéndose en 

el año de 1975, constante de 237 artículos y de 12 transito-

rios. (78) su regl.amento fue expedido en 1981 integrado de 

68 artícul.os y de 3 transitorios (79) abrogando al. anterior 

que fue utilizado durante los primeros cinco años d_e vigen-

cia de la ley. En materia de marcas esta Ley mantiene los 

lineamientos esenciales de la Ley de la Propiedad Industrial., 

ya que preva:Lecieron instituciones básicas, como: el. concep~ 

to, caracteres de la marca; reconocimiento del uso y del re

gistro como fuente de derechos; medios para :La conservación 

del. registro; causas que determinan la pérdida del derecho; 

procedimiento para iniciar y poner fin al registro rnarcario 

y competencia de la autoridad administrativa para, conocer de 

cuestiones de nul.idad del registro marcario. 

Algunas innovaciones y diferencias que la Ley de In

venciones y Marcas intro:1ujo con re1ación a su antecesora, 

fueron: 
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a) Incorporación de un modo expreso de 1a marca de 

servicio .. · 

b) Reducción de 1a vigencia de 1a marca de 10 a 5 

años. 

c) Supresión de ia-renovación por :fait.a de-uso, su.E_ 

siS'tiendo Únicamente- ia renovación periódica. 

d) Reducción de 1a renovación periódica de 10 a 5 

años--

e) Ob1igación de1 uso efectivo de la marca. 

:f) Nuevo registro de una marca por su extitular. 

g) Surgió ia vincu1ación de -ia marca. 

h) Apareció 1a cancelación de oficio. 

i) Di1ución de 1a marca, como pérdida de1 derecho. 

(80) 

La Ley de Invenciones y Marcas :fue objeto de refor

mas en e1 año de 1986, en 1a que se introdujeron a1gunos as

pectos de importancia, destacando 1os siguientes: 

a) Incorporación expresa de 1a protección de 1a maE 

ca notoria .. 

b) E1iminación de 1a prohibición de registrar mar

cas consistentes en pa1abras de 1enguas vivas e~ 

tranjeras. 

c) E1iminación de 1a ob1igación de vincu1ar marcas 
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extranjeras con nacionales, dejando que dicha 

vinculación sea opcional para los titulares. 
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d) Constituye infracción administrativa, la omisión 

de leyendas e indicaciones establecidas.por la 

ley. 

e) Incremento del importe de multas en el. caso de 

infracciones administrativas. 

f) Se estableció la posibilidad del aseguramiento 

de mercancías y de clausuras temporales en el c~ 

so de delitos o de infracciones administrativas 

fehacientemente comprobadas. (81) 

A su vez el Reglamento de la Ley de Invenciones y 

Marcas fue reformado en el año de 1988, mismo que contempla 

en torno a la marca algunas disposiciones, entre las cuales 

destaca, aquella que rebasa los lineamientos tradicionales 

de la renovación periódica de la marca registrada (82) cuan

do la expedición del respectivo registro tarda más de cinco 

años, a partir de su fecha legal consistente en la presenta

ción de la renovación dentro del año siguiente a la expedi

ción del título y eximiendo la comprobación del uso en ese 

momento, para efectuarse dicha comprobación dentro de los 

tres años posteriores a la concesión del registro. 

¡ 
1 
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------ Este capítuJ..o se divide en tres partes, en J..a primera 

:-,::~ :;':;~~~==~~:c.:~;;~~:.;:;~~:::·i~ ,·.,;-.;b~·;::.;:~~-l-9~~i~¿';c:Ló~- de .,l.a _marca~ __ 

•• 

desde eJ.. punto de vista gramatical., jurídico y doctrinario. 

Posteriormente se hace exten,siva esta.referencia al. ámbito 

de J..a l.egisl.ación nacional.. y_ al. de 1.os tribunal.es con el. ob-

jeto de indagar si existe u~ significado uniforme en rel.a

ción con el. tema que se estudia. 

En 1.a segunda parte de este capítul.o se hace al.usión a" 

Fif(··,. -:. --..... J.a -,~-a~'.i~aJ..eza_ .:l urÍdica;_:~":- .~<; marca, aJ.. ··tenor de al.gunas de 

1 - 1.as teorías que en la doctrina se reportan, con 1.a fina1idad 
--- --

-~,.,-~-'de •tratar· ·de -~bicar :_á.L~aar_e~o _ma,:rc:~;i;' ?,2.-. en 1.a teoría más 

_.._--.;...-.,-"--'-~propiada~,;.Fina;L_m<;>_nte_ en_ 1.a_ t_ercera parte, 
-<'--•·-~- ---.~ . . - - - ~~ .. -- ' -~ - -· _-;·-~ ---. ------·-

se real.iza un e§_ 

tudio sobie 1.os sistemas protectores de 1.a marca, que encueu 

tl::'ari su -fundamentación en el uso y en el. registro como fuen-

tes creadoras del. derecho marcario, esto, con l.a idea de 

identif·icar qué. sistema-: ha. '.acogídci-.1.~L;~,;,gisl.aciói;> mexicana 

sobre la materia, en especial l.a vigente. 



2.1 SIGNIFICACION DE LA MARCA 

•) 2 - 1 - , Gramatical., jurídica v doctrinaria 

. Gramaticalmente e1 signo marcaría sue~~ concebirse 

de 1a siguiente forma: 

"Marca es el. instrumento con que se marca o señal.a 

una cosa para diferenciarla de otras, para denotar 

su cal.idad, peso o tamaño" .. 

"Es e1 distintivo o sefta1 que el fabricante pone a 

los productos de su industria y cuyo uso 1e perten~ 

ce exclusivamente". (1) 

En el ámbito jurídico la marca se define casi en 1a 

misma forma que en la gramatical, agregando Únicamente los 

sujetos que normalmente la utilizan: 

"Signos utilizados por los industria1es, fabricantes 

o prestadores de servicios, en 1.as mercancías o'es-

tablecimientos objeto de su act~vidad, o en aque-

11os medios capaces de presentarlos gráficamente, 

para distinguirl.os, singularizarlos, individualiza~ 

1os; denotar su procedencia y calidad, en su caso, 

de otros idénticos o de su misma el.ase o especie". 

( 2) 



La marca, se ha dicho: 

"Es todo signo o medio material que permite a cual

quier persona física o jurídica distinguir 1os pro

ductos que e1abora o expende, así como aquellas ª' 

tividades consistentes en servicios de otros igua

les o similares cuya finalidad inmediata es la de 

atraer a la clientela y después conservarla y aumen 

tarla". ( 3) 

En la doctrina, como seña1a David Rangel, existe 

una abundante literatura sobre el concepto de la marca, que 

incluso podría citarse una definición por cada autor que ha 

escrito textos re1acionados con la materia- Concluye su co-

mentaría, afirmando que las definiciories del signo marcario, 

se pueden reunir o agrupar en cuatro corrientes: 

"1 a. 

2a. 

Que señala a la marca un papel de signo indica

dor del lugar de procedencia de la mercancía; 

Aquella que considera a la marca como un agente 

individualizador del .producto mismo; -·-' 

3a. Que reune los rasgos distintivos de las dos ci-

tadas; y 

4a. Adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la 

esencia de la marca en función de 1a cliente1a". 

( 4) 



2 .1 .2 En l:a legislación nacional: 

El: primer texto es~ecífico sobre l:a marca denominado 

Ley_ de Marcas de Fábricas de 1889 en torno a su conceptua

ción, d'ispuso: 

"Se considera como marca de-fábrica-cual.quier signo 

determinante de la especialidad para el: comercio de 

un producto industrial:". (5) 

Por su parte l:a Ley de Marcas Industriales y de co

mercio de 1903, de una manera más ampl.ia se r~firió a l.a si~ 

nificación de l:a marca: 

"Marca es el: signo o denominación característica y 

peculiar usada por el. industr~al., agricul.tor o co

merciante en los artícul.os que produce o expende, 

con el. fin de singularizarlos y denotar su procede~ 

cia" ... 

Asimismo, esta ley como innovación, dentro de su ar

ticulado incluyó una enumeración enunciativa y no limitativa 

de 1a materia registrab1e como marca, sosteniendo: 

"Pueden especial:mente constituir marca l.os nombres 

bajo una forma distintiva, l.as denominaciones, 'et~ 

quetas' o marbetes, cubiertas, envases o recipien-
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tes, timbres, se11os, viñetas, orillos, recamados, 

filigranas, grabados, escudos, emblemas, re1ieves, 

cifras, divisas, etc., entend~éndose que esta ·nume

ración es puramente enunciativa y no l..imita.tiva". 

e G > 

En relación con la connotación de la marca, la Ley 

de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, ya no 

proporcionó un concepto específico, sino que en su lugar hi

zo referencia a elementos que ponen de manifiesto la finali

dad y algunas características de ésta, como se puede corrob.Q. 

rar a continuación: 

"Quien esté usando o quiera usar una marca para dis

tinguir los artículos que fabrique o produzca y de

notar su procedencia, puede adquirir el derecho ex

clusivo de uso, mediante su registro en el Departa

mento de la Propiedad Industrial, dependiente de la 

Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, llena~ 

do las formalidades y requisitos que establece la 

presente Ley y su Reg~amento. 

Igual derecho tendrán los comerciantes con respecto 

a los artículos que vendan y de los cuales quieran 

indicar 1a procedencia, usando su marca por sí sola 

o agregada a la del industrial o agricultor que los 

produjo". 
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Este ordenamiento 1ega1 amp1ió la enumeración que e~ 

tab1eció su antecesora con respecto a ia materia registrab1e 

indicando: 

"Pueden constituir una marca .• - :los nombres bajo una 

forma distintiva, ias denominaciones y en_genera~ 

cua::lquier medio que sea susceptible, por sus carac

teres especia1es, de hacer distinguir a 1os objetos 

que trate de ap1icarse, de 1os de.su misma especie 

o ciase ... 

Pueden iguairnente constituir una marca :las razones 

sociales de los comerciantes y 1as 1eyendas, mues

tras o enseñas de sus establecimientos, aplicadas 

a ias mercancías que venden; pero si e1 registro se 

solicita por un comerciante que no sea e1 productor 

del artícuio, agregando su marca a ia de1 indus

tria1 que produjo tales artícu1os, será requisito 

indispensab1e para poderlo 1levar a cabo, el conseli 

timiento de éste". ( 7) 

A su vez 1a Ley de 1a Propiedad Industrial de 1942 

a1 referirse a 1a significación de 1a marca, conservó 1os 

mismos lineamientos que e1 anterior ordenamiento lega1 de 

1926. (8) 

Por Último, 1a Ley de Invenciones y Marcas actua1men 



te en vigor, en esencia mantiene 1a postura de 1as leyes de 

1928 y 1942, en re1ación con e1 significado de1 signo marca-

rio, con 1a salvedad de que se hace alusión a la marca de 

servicio, como puede corroborarse a continuación: 

"Esta 1 .... ~y reconoce l.as marcas de productos y 1as ma~ 

cas servicios. Las primeras se constituyen por 

1os signos que distinguen a 1os artícu1os o produc-

tos de otros de su misma especie o clase. Las se-

gundas, por 1os signos que distinguen un servicio 

de otros de su misma clase o especie". 

"Toda persona que esté usando o quiera usar una mar

ca para distinguir 1o~ artícu1os que fabrique o pro 

duz ca, podrá adquirir e1 derecho exclusivo a sU. uso,, 

satisfaciendo las forma1idades y requisitos que es-

tab1ecen esta 1ey y su reg1amento. 

Igua1 derecho tendrán 1os comerciantes y prestado-

~~~~:::'~~~;.:: .. :--~~:.::;.;::-:'_~C>.s_. debidamente estab1ecidos, respecto 

.. · · de 1os artT6'ü1os que vendan o 1os servicios qu_e 

presten en e1 territorio naciona1 y de los cuales 

quieran indicar su procedencia. Los comerciantes 

podrán usar su marca por sí sola o agregada a 1a de 

quien fabrique los productos con e1 consentimiento 

expreso de éste". 



''Pueden constituir una marca: 

I. Las denominaciones y signos visib1es, suficie~ 

II. 

temente distintivos y cualquier otro medio su~ 

ceptible de identificar los productos o serví-

cios a que se apliqPen o traten de aplicarse, 

±rente a los de su isma especie o clase. 

Los nombres come"rcial.es y 1as razones sociales 

o denominaciones sociaies, siempre que no que-

den comprendidas en las prohibiciones previs

tas ••• " ( 9) 

·De acuerdo con lo expuesto se puede concluir que.en 

las leyes de marcas de 1889 y 1903 se proporcionó un concep

to específico acerca de la connotación del signo marcaría, 

más sin embargo los ordenamientos posteriores de 1928, 1942 

y el vigente de 1975 ya no conservan dicha postura, ya que 

únicamente proporcionan elementos que indican la finalidad y 

a1gunas.características de ia marca, así como una enumera-

::.'.'::'...~ .. :'-ei.·6~-:°¡;;ñunciat:Caº:'y·~·~o=irñii.'.tiit.i:ya ··,fo·-1a.-mat:éria registrable. 

2. 1 • 3 Criterio de los tribunales 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tri-

hnnal.es Colegiados de Circuito han establecido jurispruden

cia y al.gunas tesis rel.acionadas con l.a significación de la 



marca: 

óO 

"MARCA, CARACTERISTJ:CAS DE LA. La marca ha de ser ei 

signo individuaiizador de ias mercancías; es menes

ter que sea distinta de otra marca¡ que sea especiai, 

'io que signif~ca que su naturaieza debe ser tal, que 

no se confuné , con otra registrada con anterioridad, 

denominada'anoecedente y pueda ser reconocida fácil-
- - ·-·-,_ • ..,,...,_.,.,_ ----.::-~ .- .•. -- .- <• - •• - • • ._, .. 

meñte. 

Amparo en revisión 2733/71. La Nueva Medalia, s. A. 

·1 4 de febrero de 1972. Unanimidad de votos. 

Amparo en revisión 2986/71. Alcohoies, Vinos y Lico 

res. Planta Elaboradora, s. A. 28 de febrero de 

1972. Unanimidad de votos. 

Amparo en revisión 30/73. Bioresearch Products La-

boratories, s. A., 2 de marzo de 1973. Unanimidad 

de votos. 

'..; Amparo en revisión 239/72. American Home Products 
.';.' ~'"·•r,,.;:::.:,;t-·••-~'·'.c-·..- ..... ·.•·-:,-;;s--.--FM-; ... •~-;,,_-··•!'>-' ~~~..;.~,,:;,,¡......._ .... _,.. •. _ •• __ ~· --· ........ ,c;,;_~~·;t ' 

~·~~""···---"~-·•-"'~~corporabion.-~G~•de~juiio ?e 1973 •. u~an:i.n'i·idad ;ae. ,vo- · 

tos. 

Amparo en revisión 469/73. Motores y Aparatos Eiéc-

trices, s. A. de C. V. 

midad de votos". (10) 

21 de agosto de 1973. Unan~ 



E.: 

"MARCAS, CONSTITUCION DE LAS- De conformidad con e1 

artícu1o 97 de 1a Ley de la Propiedad Industrial 

pueden constituir una marca, para 1os efectos del 

primer párrafo del artículo 96 del mismo ordenamierr

. to, los nombres bajo una forma distintiva, las den2 

minaciones y en generai, cualquier medio materiai 

.,que sea susceptible, por sus características espe-

cia1es, de hacer distinguir los objetos a que se 

aplique o trate de aplicarse, de 1os de su misma 

ciase o especie- Por tanto la marca de la quejosa, 

constituida por una palabra de origen italiano y un 

caramelo con ciertas características, es una verda-

dera marca que satisface los requisitos 1ega1es, 

susceptible, por sus caracteres especiales, de ha-

cer distinguir 1os productos que ampara de otros de 

su misma especie o clase-

Amparo en revisión 7407/56- Dulcería Italiana, S-

A-, 10 de marzo de 1958- Unanimidad de 4 votos-

Ponente: Franco Carrefio, ·Srio_ Lic- Antonio Tagle"-

( 11 ) 

"Por marca debe entenderse e1. signo que sirve para 

distinguir un producto comercial y denotar su proc~ 

dencia. Cuando un fabricante lanza al mercado un 

producto, busca desde luego su difusión, pregonando 

\• ¡ 



todas las cualidades que el consumidor pudiera exi-

gir para preferirlo entre otros similares. Esto 

significa no sólo un esfuerzo o trabajo individual, 

sino la erogación de gastos que motiva esa propaga~ 

da; mediante est~s elementos y esa labor, el fabri

cante adquiere F ra e1 producto una 'clientela'; t2 

do esto represen a indiscutiblemente para el propio 

fabricante un valor económico que da lugar a la in

tervenci6n del Estado, con objeto de darle protec~ 

ción a ese interés económico, mediante las leyes 

que se expiden en 1a materia. A ese fin se ha ins-

tituido en éstas el derecho de exclusividad de las 

marcas. Al adoptar el fabricante una marca determ~ 

nada, hace real el amparo de la ley, esa protección, 

de tal modo que la marca, además de llenar el fin 

indicado, viene a constituir un nuevo valor, pues 

es susceptible de adquirir crédito por sí misma y 

asegura la conservación de la 'clientela', ya que 

identifica el producto Y. denota su procedencia, ev~ 

tanda que un tercero aproveche las ventajas que el 

titular de la marca haya obtenido comercialmente. 

Como función complementaria, la marca sirve al pú

blico de garant~a acerca del origen del producto, 

impidiendo que adquiera otro distinto del que desea. 
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Esta dob1e función de 1a marca, que está represent~ 

da por 1a protección que e11a encierra respecto a 

1os intereses económicos tanto de su- propietario, 

como de1 pÚb1ico consumidor, constituye ei fundame~. 

to jurídico de 1a exciusividad de uso que confiere 

ia 1ey". ( 1 2) 

La jurisprudencia y ejec~torias anteriores, permiten 

ratificar 1a postura de1 sistema 1ega1 vigente en materia de 

marcas, en e1 sentido de no contener un concepto específico 

sobre e1 signo marcario, sino de referir.elementos que indi

can ia fina1idad y a1gunas características de éste. 

Por 10 que toca a 1~s definiciones que en ia doctri

na se han elaborado sobre 1a marca, aunque éstas no son con

ceptualmente iguales, coinciden en su esencia a1 concebir a 

1a marca como medio distintivo de productos o servicios, ut~ 

1izado en ia industria, en e1 comercio y en ia prestación de 

servicios. En tales condiciones, puede afirmarse que existe 

uniformidad en cuanto a1 entendimiento de este signo distin

tivo. 

Por mi parte y sin pretender invo1ucrar nuevos e1e

mentos, considero a 1a marca como un.signo o medio material 

utilizado por una persona física o moral, dedicada a 1a in

dustria, comercio o prestación de servicios, con ei propós~ 



to de individua1izar sus productos o servicios, para distin

guirios de otros dei mismo o simiiar género o especie. 

2.2 NATURALEZA JURIDICA DE LAMARCA 

Las principal.es teorías qu1a ~J' ia doctrina se repor

tan sobre 1a natura1eza jurídica de ia marca, son: 

2- 2 .1 Teoría de ia prooiedad común 

Surgió aproximadamente en el. año de 1850 y entre sus 

seguidores puede citarse a Rendú, Bianc y Cameis, quienes 

concibieron el. derecho de ia marca como una manifestación dei 

derecho de propiedad, toda vez que ias reiaciones que exis

ten entre 1.a marca y su tituiar, presentan todos ios caract~ 

res dei derecho de propiedad común; iuego entonces el. dere

cho al. signo marcario es ia consecuencia directa del. derecho 

de propiedad existente sobre ios_objetos que se fabrican o 

se venden. ( 1 3) 

Esta teoría es criticada por Breuer Moreno, argumen

tando que ia venta de ios productos amparados con marca no 

implica que se adquiera el derecho sobre ia misma, pues éste 

se conserva íntegro. (14) 
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Emil.io Langl.e el.abara su crítica, manifestando que 

el. derecho a 1.a marca no es perpetuo, ni susceptibl.e de aprS>_ 

piación por sí, ya que es una cosa inmaterial.. (15) 

En el. r smo sentido señal.a Martín Achard que el. der~-· 

cho a l.a marca está sujeto a ciertas exigencias y formal.ida~·· 

;::.._,~:'..:~:.-~::'.:.ec~=-.:'-.'.'.1~~ n"".~ o~rre para e"J. derecho de --propi·edad o:rdinari. 

~"''-'""'-...ademas~~Ol::i§é"t:-o··~de--este úl.timo es material., en cambia en 1.a' 
:;:"".:··~s;-~·:-.:-:.; ~···;.~,- ~::.;.~,_'-5.:~:~:··;·.-./ .·: --: º ·: 

marca es inmaterial.. (16) 

Final.mente, Antonio Amor expl.ica que cual.quier el.ase 

de. p.r.op_iedad s_e a_?quiere sin intervención del. orden público, 

·-·~-~-eri"' C:ambio-·tratánd'ose de l.a marca, es l.a Administración Públ..!_ 

. ·ca l.a que efectúa: su concesión. ( 17) 
•. 

2.2.2 Teoría de l.a propiedad intel.ectual. 

Esta teoría fue formul.ada en l.os años de 1873 y 1863 

-~"'"e-"'---~ ..... ~,. po-r-i::amon~-Prcar~que interesado en esc1arecer ia natural.e-

,_;,:,ú ... .; • .:::_ ..• .:.;.za-jurídica"del. '·s'igno marcaría, notó que tanto 1.os derechos 
.. _.,,..._,.. "-:! . - • , ---·. ·-. ·:·: --···--:: .. ·:-<;.:·.·~ --=;-, .. , .. -.,_ -~-7·-

de 1.a marca, como 1.os del. inventor y del. autor, no podrían 

, c. 

incluirse en 1.a cl.ásica división bipartita de derechos rea

l.es y derechos personal.es, creando entonces el. término de d~ 

rechos intelectual.es, dentro de 1.os cual.es incluyó a 1.as 

obras 1.iterarias, inventos, modelos y dibujos industrial.~s, 

marcas de fábrica y enseñas comerciaies. 

.·, 



Para fundamentar su estudio consideró Picard, que la 

estructura o definición ontológica de todo derecho aislado, 

ektá formada en su conjuntQ por cuatro elementos esenciales: 

1. Un titular (sujeto, elemento activ.o! -~a- quien el. 

derecho pertenece, el. que lo ejerce. 

2. El objeto (la cosa, el elemento pasivo), sobre 

el cual el. titular ejerce su prerrogativa juríd~ 

ca. 

3. Una relación entre el. sujeto y el objeto que de-

signa la manera en virtud de la cual. el sujeto 

se puede beneficiar, disponiendo y usando el ob-

jeto, y 

4. La protección o coerción jurídica, que explica 

la aplicación de la fuerza gubernamental, que e!!. 

tra en ejercicio para proteger cual.quier derecho 

cuando se le viola y para ejercer coerción para 

respetarlo o restablecerlo. 

Concluyó Picard su referencia a los anteriores el.emen 

tos, señal.ando que sólo-el objeto podía servir de base para 

una clasificación de los derechos, de esta manera si el obj~ 

to lo constituye una cosa del mundo material., será un dere-

cho real., pero si lo constituyen acciones positivas o negat~ 

vas de otras personas, será un derecho personai. Ahora bien, 

1 
í 

1 
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si ei objeto está constituido por esos productos de ia inte

iigencia dei hombre o esos vaiores emergentes de los signos 

distintivos, que no son-cosas, ni depen~en de 1a acción o 

inacción de las personas, pero que sin embargo tienen un va-_ 

ior pat"rimonial evidente, entonces se tratará de los llama-

dos derechos inteiectuaies. (18) 

criticada 

por Amar, para quien dentro de los derechos intelectuaies no 

puede inciuirse a ia marca, habida cuenta de que no impiica 

un trabajo·inteiectual, sino que asegura las ventajas dei 

ej ercic:io··de-":ta·-:t:nc;tustria o comercio. ( 1 9) 

su crítica ind~cando también 

q~.,;' la ma~ca ;:,.;;·"'r~~iica ningún trabajo inteiectual, pero 

agrega que no es posibie comprender dentro de la categoría 

de derechos inteiectuaies ai derecho marcario, ya que éste 

se refiere a bienes inmateriales, no a bienes inte1ectua1es 
""'P":"'~ ... --~~·,...,.,. ..... .,,.. .... ~~.r.-__.,~ ..... --~·----------

y de aqtlÍ la incongruencia en esta c1.as-ificació.n, porque no 
;:;; .... s,;,;,,~.:t::.:;:.; ... :.--::::=;-:;:; .. ~:o:.:';,~«-;-..=·.~::~_-:-_·_.__._::;. .=.;:..: .. ~.-.._-...;;,;- -.. ~. 
-·-·-----·--···-- ·-todos·. ios bienes inmateriaies son intelectuaies. ( 20) 

2.2.3 Teoría de i6s derechos inmateriales 

Su principai expositor es Joseph Kohier, quien .ia 

formul6 en ei afto tle 1875. Kohier manifest6 que todo dere-

cho tiende a proteger ei resuitado dei trabajo aei hombre y 
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lo protege porque representa un inter&s econ6mico necesario 

para su evolución y bienestar, es entonces que aparecen 1os 

derechos inmateriales para proteger 1os bienes 1nmateria1es, 

que no son producto del intelecto sino más bien producto del. 

trabajo del hombre, obras de su espíritu; luego entonces se 

:~,· ~- ~~º~-e:.ge_ la ~~.~~!:;.:,,-~_:?'r .el_ .. vc:-lor eco~_?mico~~ que -representa, 

~'7'"'1mpor·t:a-:r:·que-c-fio~r-ovenga·cdel· ·inte1ectcr.;·· .,(-2J;J·-c··:::-'~' ~~:,:-: 

sin 

:;15;.:_···---c.:..:•:, . .,.::~ ..,_·;~ ,,...,·.!, --.-~·:-::;.--¿-:·~-.:.·.: - ··- -~-·- ;-::-_ - _ .-':·;~~-7 1 ~--

Otros seguidores de esta teoría fueron Ennecercus 

(22) y Tulio Ascarelli (23) quienes al igual que Kohler, 

agregaron a la clás~ca divisi6n de derechos, una nueva cate

a··g~~·ta:-que·-··1·i·amarori-; d.erE?choS SOb:Ce "bierie·s inma teria1 es. 

Sonia Mendieta (24) y Justo Nava (25) se encargan de 

la crítica, manifestando que si bien es cierto que al 1ado 

de los derechos reales y personales se crea la n~eva catego

ría de derechos sobre bienes inmateriales, también lo es que 

no se indica exactamente la naturaleza jurídica del derecho 
.. ~_,-_..._...,... •• --,."."":_"'--.~--.-:--·. - ••••• .... -..,--- .... ··-· ....... ~- ·-··- --·--·- > -·-

sobre la marca, toda vez que no se estableció el contenido 
:..;;;:..¡,.;::-_-:::: .. ~;;;_:.¿,::...-.::-::..'":.-=:-.~: •. ::;. .• :.;. . ....:.::.-:_ --- ··: .... ~-:::.:.-:-.;..:...:~;:,:-.:-·:-.~-- - ·- :; 

··del· derecho entre esos- bienes. 

2.2.4 Teoría de la personalidad 

Entre 1os principales seguidores de esta teoría se 

encuentran Agustín Ramella (26) y Joseph Kohler (27), quie-
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nes sostuvieron que 1a marca además de fijar 1a procedencia 

de 1a mercancía de una cierta persona o empresa, tiene como 

fin individualizar a su creador. Las relaciones entre la 

marca y su creador son re1aciones de tipo persona1, 1uego en .. 

tonces e1 derecho de 1a marca es un derecho de persona1idad, 

por 1o tanto este signo distintivo pertenece a e.s: persona1i 

dad, porque no es disociab1e ni independiente dé ~~ persona. 

Sonia Mendieta critica esta teoría manifestando, que 

ia marca no es una manifestación de ia persona1idad de1 in

dustrial o comerciante, no individualiza a la persona sino 

ai producto; además es independiente de1 estab1ecimiento y 

de su propietario. (28) 

Edmond Achara e1abora su crítica en reiación con es

ta teoría, indicando que ei derecho de este signo distintivo, 

no puede-ser un derecho personai porque si reaimente io fue

ra no podría cederse ni entre vivos, ni por causa de muerte. 

(29) 

En ei mismo sentido Raymundo Sa1vat expresa que e1 

derecho de persona1iad destinado a proteger e1 reconocimien

to, 1a integridad y e1 1ibre desenvo1vimiento de 1a persona

lidad humana en su aspecto físico, moral e intelectual es 

evidente que carece de un carácter patrimonia1, en cambio, 

e1 derecho de 1a marca sí participa de ta1 carácter, pues es 



sabido que la marca se encuentar en el comercio. (30) 

2.2.s Teoría de la c-ooiedad inmaterial 

La teoría de la propiedad inmaterial ~ue expuesta 

por Francisco Carnelutti, para quien los derechos absolutos 

o primarios son el derecho de personaliad y el derecho de 

propiedad, el primero se ejerce sobre las personas, en cam

bio el segundo se ejerce sobre las cosas del mundo exterior. 

Pero agrega que el derecho de propiedad tiene dos manifesta

ciones, la propiedad material, que se ejerce sobre las por

ciones de la naturaleza en cuanto sirven a las necesidades 

del hombre y la propiedad inmaterial, que se refiere a las 

ideas entendidas como porciones del pensamiento desprendidas 

de su fuente y es precisamente en estas últimas en donde han 

sido incluidos los derechos de la marca, de la patente, del 

secreto industrial y de las obras literarias y artísticas, 

lo que ha ocasio-ado confusión en establecer la naturaleza 

jurídica de derechos tan disímiles. La confusión surge por-

que en esta ciasif icación se han comprendido cosas muy dife

rentes, como son el bien y el interés; el bien es una por

ción individual del mundo exterior sobre el cual se puede 

ejercitar el goce del hombre para satisfacer una necesidad y 

'· 
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e1 interés es una posición favorable que permite un mejor 

disfrute de un bien, en cuanto asegura 1a exc1usividad de ge 

ce. Precisame·nte porque estos intereses son de primer orden, 

el derecho los protege transformándolos en derechos, luego 

entonce~s 1a marca no es un bien sino un interés. 

Concluyó carnelutti su estudio señalando, que para 

exp1icar 1a marca y 1os otros signos distintivos, es indis-

pensable conocer a la empresa ya que la marca en particular 

no tiene una tutela legal inependiente de la tutela de la h~ 

cienda y en consecuenia e1 derecho de 1a marca no es otra e~ 

sa que un aspecto del derecho sobre ei aviamiento de la ha-

cienda. (31 l 

Francisco Ferrara critica esta teoría manifestando, 

que se niega idividualiad jurídica independiente a la marca, 

en donde la ley no considera que este signo distintivo tenga 

una tutela legal independiente de la tutela de la hacienda, 

sino que es necesario atacar a 1a hacienda para que ei signo 

marcario pueda ser defendido. Sin embargo, en su opinión, 

1a marca es una entidad que se re1aciona con un bien, para 

poder utilizarlo mejor y esa entidad en realidad tiene una t~ 

tela propia y diferente de la tutela de la hacienda y ello 

es tan cierto que 1os signos marcarías son defendidos aunque 

la hacienda no corra pe1iro, 1uego entonces 1a misma 1ey 

prueba lo contrario de la teoría de Carnelutti. (32) 



Justo Nava critica las reflexiones de Carnelutti ce~ 

surando que ios signos marcarios constituyan un aspecto dei 

derecho sobre el aviamiento de la empresa, en virtud de que 

el aviamiento es sólo una cualidad y no un elemento de la e~ 

presa, siendo cuestionable su protección jurídica propia e 

independiente de la empresa. Concluye ~u critica sefialando, 

que la rnarc.~ no está en función de 1a empresa, sino en fun

~-~--~-~~-C~-6~;:d~~--{~~;;;:~ductos o servicios que distingue, habida cuen. 

ta de que el titular del signo rnarcario tiene la facultad de 

transmitirlo sin necesidad de transmitir la empresa. (33) 

_Ex.P,.uestas las anteriores teorias que tratan de expl~ 

car la natúraleza juridica de la marca, mi posición en torno 

a ellas es·la siguiente: 

_. ____ .,.....__,-._.._: 

10. El derecho a la marca no puede encontrar su jus 

tificación en la teoria de la propiedad común, 

habida cuenta de que el signo marcari·o no pre-

..senta 1as caracterísitcas del derecho de propi~ 

dad ordinario, además el objeto en el derecho 

de marcas es inmaterial, en cambio en ei de pr~ 

piedad ordinaria es material. 

2o. Tampoco puede atribuirsele a la marca la cali-

dad de intelectual, corno pretende la teoria de 

la propiedad intelectual., en virtud de que no 



implica un trabajo o esfuerzo intelectual, come 

es el caso de las obras literarias o artísticas. 

3o. La teoría de la personaliad no es de admitirse 

en razón de que sería reconocer, que el signo 

marcario es un derecho personal y en tales con~ 

diciones no podría ser ced :!.o. Además l.a marca 

individualiza al. produ¿to o servicio a que se 
··-·---· J"J-.'D;. ----~ ---·---" ::.-:::.--::-,-·-·-:-...,......,..---- ,""': 

aplica, para distinguirlo en el mercado de· 

otros del mismo o similar género, no individua-

liza a la persona. 

4o. La teoría de l.os derechos inmateriales, expl.,ica 

que esta denominacion se da a los derechos que 

protegen ios bienes inmateriales, dentro de l.os 

, . . - ' .. 

cua1es se encuentra 1a marca, 1o cual es cíerto, 

más sin embargo no señala cuál es la natural.eza 

jurídica del. signo marcario y en tal virtud im-

.o;,~::.;::--;:..;:.:..-=-...::-.;:.:¡.'"''-'··''·~-"''-·"'.:,c-posíbilíta ·admitir plenamente esta teoría. 
~~~~~ ·-~-- ~-~'-~-.,--.·· '~~ 

---·-----~----·- .. · ____ 5_~_-___ La t~oría _de la propiedad inmaterial considera. 

que el derecho de uso exclusivo de una marca, 

es un derecho de propiedad que recae sobre un 

bien inmateríai, que escapa a ia concepción ci~ 

sica de propiedad en tanto que protege bienes 

que no son materia1es sino ínmateria1es, sobre 

los cuales se pueden ejercer y experimentar 



ciertos derechos, que se traducen en una exciu-

sividad para su uso y expiotación. Esta conce.E. 

ción a mi criterio es la que debe prevalecer 

pues, ,a marca constituye un bien inmateria1 y 

su titu1ar una vez que cumple con los requisi-

tos iegaies y regiamentarios estabiecidos, ob-

tiene ei registro a su favor y con eiio un der~ 

~~-~-~,~-:.~·.:· --·.·-~ .... ~ ~·-·:-.~.~:-.. -.;_.;>·· .. «:~-::_; ·. ch-o·--a_-;··~.t;_·5~-exc1tSsivO que ie ·permite·· :Prin~ip~~

mente oponerse a que cualquier tercero use la 

:¡_:_: ::_;;·-····~·--- :..._ ___ ---· 

misma marca u otra semejante en grado de confu

sión para amparar los mismos o similares produc 

tos o servicios que ios que protege ia registr~ 

da, iuego entonces dicho tituiar adquiere un d~ 

recho de propiedad respecto dei signo marcario 

dentro de ios iímites de su derecho de exciusi-

vidad y eiio es tan cierto, que no sóio puede 

~~~~~~-~~-:.;;;~..:<..----·::-· ·~~.; __ .._~:;.:__~.-.::.~;;::.~..::-~.-~-~~.c::>-1:",~:~~~-- al uso por parte de terceros en :La fo.E, 
1·.,~i·.....:.~~""'""-=-- ... ~.:.·~ .... -:.,.,::--·--...:--"'·~--.....,,...--~-· rna señ.a1ada, sino que puede transmitir1o a cam-

b~o de cumpiir con ciertos iineamientos. 

. . . . . 
2.3 SISTEMAS PROTECTORES DE LA MARCA 

·· ,-· En-·ei mundo ·se- reconoce ia existencia de ·tres siste-

mas, a saber: 
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2.3.1 Sistema ·declarativo 

•_) Este sistema es considerado como el más antiguo y b~ 

jo el cual el derecho a la marca es originado er virtud de 

su uso. Se le ha dado esta denominación porque el depósito 

o'·registro constituye una presunción de propiedad de su titE:,. 

___ p,._-----~-·-.~~~:-~~i:_::i_·.~e_n __ ª---~- -~,,,~-===~~_::--=~ istroser ·-~~.a ca~~-~ impugnado por cua]:_ 

demuestr·'§'·_~g'~~- ya~---:~~~-.~ 

usaba 1a marca con anterioridad al mismo. En esas condicio-

nes _este tercero puede exigir legalmente que se nulifique el 

depósito o registro de la marca concedida. (34) 

En re1ación con este sistema Pedro Breuer manifiesta, 

el __ gue usa primero la marca .es quien adquiere derecho sobre 

ella, no quien la deposita primero, agregando que dicho uso, 

··cc:l:':~ .... :".'.':'r __ ~~b:lico y co~::i..:'~':'":º o reiterativo por un _plazo de

termin~do establecido po~ la legislación de cada país. (35) 

--.. --. ~--··-·--.·,..,.--- ... _-__ -··-Los· Estados Unidos de Norteamér·i-~a han acogido este 

-·~·--·--·- .. ,, .• ~·--sistema sosteniendo la Suprema Corte de Justicia que el der~ 

cho a 1a marca surge de su uso, no de su mera adopción; tie-

ne como fin e~ signo marcario distinguir a los productos de 

un fabricante, protegiendo a su c1iente1a contra 1a venta de 

·otros productos distintos a los de él. Además, en este país 

se concibe a ia marca, como e1 resultado de1 desarro11o pro-

pio de una empresa y puede ser usada desde el momento de su 



creación, e1 so1o uso proporciona derecho a una protección 

legal, aunque se puede obtener más protección si se registra 

1a marca, 1o que trae como consecuencia que se goce de cier-

tas ventajas procesales en los Tribunales Federales. (36) 

_,:.<c_.~·otros Países.~que acogen este sistema son Suiza (37) y Fran-

atributivo o de prioridad del r~ 

Justo Nava se encarga de criticar a este sistema ma

.nifés.tando q~e excluye la posibilidad de que el. primer uso 

sea- poco .. importante. _y por lo mismo que haya sido ignorado 

por e1 tercer usuario, quien usando esa misma marca u otra 

semejante,.para distinguir los mismos o similares productos 

o servicios, emp1ee medios de comuni~ación masivos con ei o]2 

jeto de.darla a conoceF, invirtiendo para ese propósito una 

cantidad con~iderable de dinero y entonces sería injusto que 

--------es.te-Usua·r.i.o~-tuviera que abandonar la marca por decisión ju-

- d_ic_ial , ___ ú_ni,c_!"_merJ,te p_or no haberla usado primero. ( 39) 

·2. 3. 2- ·sistema atributivo 

. A. :la· luz de este sistema no pueden existir derechos 

de ninguna especie sobre el signo marcario si no hay regis

tro, por consiguiente, no es el primer uso sino el acto del 



registro lo que origina el derecho a la marca de tal suerte 

que si alguien utiliza ésta, sin antes practicar su depósito 

o registro, dicho acto no entrañará ningún efecto retroacti- :.·· 

vo en razón de que al primer usuario no se le confiere dere-

cho alg\J:no. El registro entonces tiene carácter atributivo 

'del d.e10 .cho marcario, ya que antes no existía. (40) 

na ha 

·:"'Alemania sigue· este sistema .Y al.· respecto .. la doctri-
; ... ~,- .~.~.· . . :;__·,,·-·..: ~. -- -
considerado, que 

del derecho a la marca, que no existiría antes; el registro 

es un procedimiento administrativo que crea~para el. sujeto, 

el derecho.de ~tilizar la marca de modo exclusivo. (41) 

bién lo acogen Bolivia (42), Brasil (43), Colombia (44), Ja

pón (45), URSS (46) y Francia (47). 

Se critica la concepción atributiva en virtud de que 

excluye la posibilidad.de que alguien utilice una marca, re~ 

lizando una fuerte inversión para lanzarla al mercado, pero 

se omita practicar el acto de registro y suceda entonces que 

un tercero de mala fe, sabiendo que otra persona usa la mar-

ca, se antícipa y registra ia misma u otra semejante para a~ 

parar los mismos o similares productos o servicios, antes 

que el otro que ya la usaba y en tales condiciones, no sería 

justo qúe quien actuando de mala fe ostentara la titularidad 

de la marca y que quien realizó grandes inversiones, tenga 

que abandonarla por no haberla registrado. Otro inconvenie~ 



te que este sistema puede generar, en especial en las legis

laciones que no exigen el uso o explotación de la marca, ca~ 

siste en que el registro pueda ser empleado por perso.~s sin 

escrúpulos para encubrir marcas, negociar con e1ias o bien 

--hacerl.a·s parásitas, impidiendo de esta manera su. explotación 

por parte de terceros no sólo con respecto de dichas marcas, 

---,---~-sino. con .. relación _;a_ o.t_ras semejantes en grado de confusión 
' ~..,1;·::.:-:-,:.·.--: -

... para distinguir l.oS mismos o similares productos- o·--servicíos, ---~·~· __ __,._.,._ __ 

únicamente por el hecha de existir un acto formal. que origi

na el. derecho del signa marcario. (48) 

2.3.3 Sistema mixta 

También conocida con el. nombre de atributivo diferi-

da. se basa en la prioridad de registro impugnable durante 

un plazo determinado. El derecha a la marca que adquiere el 

______ t_i_t~ular de __ ':_:;'~_d_'::'~ita -~--r_e_".1_::.:._tra se dice, na queda consal.i-

dado hasta que haya transcurrido un plazo determinado por l.a 

ley, el cual varía según las distintas legislaciones nacion~ 

.. ],.es de .. marca_ •. 

Durante el plazo a que se r~fiere el sistema mixto, 

cualquier tercero puede legalmente atacar u oponerse a dicho 

registro, siempre y cuando demuestre fehacientemente median

te pruebas idóneas que ya usaba con anterioridad la marca d~ 
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-~ 

positada o registrada, quedando en ta1es condiciones facu1t~ 

do para reciamar 1a nu1idad de ésta y para so1icitar e1 re-

gistro de su marca. (49) 

En consecuencia, de admitirse ei sistema mixto, ias 

fuentes de1 derecho a ia marca serían e1 uso y e1 registro. 

La Legis1ación Mexicana en materia de marcas de 

acuerdo a su texto vigente, acoge este sistema. En efecto, 

ei derecho a ia marca se adquiere por e1 registro concedido 

por ia Secretaría de Comercio y Fomento Industria1, mismo 

que puede ser impugnado por un tercero, que haya usado en ei 

país 1a misma marca u otra semejante en grado de confusión, 

para distinguir 1os mismos o simi1ares productos o servicios, 

con más de un año de anterioridad a 1a fecha 1ega1 de1 regi~ 

tro o de1 primer uso dec1arado en ia so1icitud de éste; que

dando facu1tado dicho tercero para demandar 1a nu1idad de ia 

marca registrada1 así como para soiicitar e1 registro de su 

marca. (50) Otros países que también 10 adoptan, son: Chi-

ie (51), España (52), Panamá (53), Venezueia (54) y Uruguay 

{55), en 1os cuaies ei p1azo para impugnar 1a marca registr~ 

da osci1a entre ios dos y tres años, pasado éste sin hacerse 

vaier e1 derecho de uso anterior, ei re·gistro queda conso1i-

dado. 

Con re1ación a este sistema, David Range1 Medina ma-

ESTA TE?,1<; ~¡'.] DEBE 
SALiK L.:. \_' b ;j JiECA 
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nifiesta que permite combatir con mayor eficacia ia pírate-

ría del signo marcario, ya que se reconoce un derecho de 

prioridad ai primer usuario. (56) 

por la iegislación mexicana 

···En·México la Ley áe .•1arcas de Fábricas de 1889, oto.E_ 

Sin em~ 

bargo, e1 primer uso era reconocido como e1emento para pre

tender adq~ir::tr~la propiedad dei signo marcaría' por lo que 

en.~aso.de.disp~ta para la decisi6n de ese primer uso, era 

ia .f_echa d~- .presentaci6n de .ia primera soiicitud ante la au

toridad administrativa competente, ia que servía de base pa

ra ~ue ésta determinara a quién otorgar e1 derecho; en esas 

condicione~'.ª ~artir del registro se originaba el derecho a 

la_marca, pudie~do afirmarse entonces que este ordenamiento 

·-··-····~·~-~ .. -1eg~l.,_s_igui6 __ e.i_sist,ema atributivo o constitutivo. ( 57) 

-·con-~a Ley de Marcas Industriaies y de Comercio de 

1903, ia exciusividad dei uso de ia marca era adquirida por 

··"··-·~i· regist;o con.cedido por ia autoridad administrativa campe-

tente. Es ciara pues, que ai iguai que su antecesora esta 

iey se apeg6. a:i·· sistema atributivo o constitutivo. (58) 

El derecho ai uso exclusivo dei signo marcaría en la 
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Ley de Marcas y de Avisos Y Nombres Comercia1es de 1928, era 

adquirido a partir de1 registro otorgado por 1a autoridad 

competente. Sin embargo, este registro podía ser impugnado 

por n tercero que con más de tres años de anterioridad a 1a 

fecha 1ega1 de la marca registrada, ya usaba 1a misma marca 

en e1 territorio naciona1, quedando además facu1t .do para d~ 

mandar 1a nulidad de1 registro concedido y para 'so-icitar su 

registro marcario, contando para e11o con un plazo de tres 

años a partir de 1a fecha de 1a concesión de1 registro impu_g_ 

nado, pasado el cual sin que se hiciera valer este derecho 

de uso anterior, e1 registro quedaba inexpugnable- Bajo es-

te orden de ideas, es de conc1uirse que este ordenamiento l~ 

ga1 acogió el sistema mixto como fuente de derechos de la 

marca. (59) 

-E1 mismo sistema preva1eció con· la expedición de la 

Ley de la Propiedad Industria1, habida cuenta de que se con

ser~aron los 1ineamientos de 1a Ley de Marcas y de Avisos y 

Nombres Comercia1es, con 1a sa1vedad de que e1 p1azo para 

que el tercero usuario anterior ·pudiera solicitar el regis

tro a su favor y demandar 1a nu1idad de1 registro concedido, 

se computó a partir de 1a pub1icación de 1a marca registrada 

en 1a Gaceta de 1a Propiedad Industria1. (60) 

Fina1mente, 1a Ley de Invenciones y Marcas de 1975 



actua1mente en vigor, también se apegó a1 sistema mixto, 

pues al igual que sus antecesoras de 1928 y 1942 el derecho 

a1 uso exclusivo de 1a marca se adquiere mediante su regis

tro ante 1a autoridad ?dministrativa competente; registro 

que como se ha dicho, puede ser imp~gnado por un tercero que 

con más de un año (ya no de tres) d€ anterioridad a la fecha 

legal de la marca registrada, o dél ~rimer uso declarado en 

la solicitud de ésta, haya usado en el territorio nacional 

1a misma marca u otra semejante en grado de confusión, para 

distinguir los mismos o similares productos o servicios. 

Además, se facu1ta al usuario anterior para demandar 1a nul~ 

dad de la marca registrada y para solicitar el registro de 

su marca, contando para ello con un plazo de un año a partir 

del día en que se publique en la Gaceta de Invenciones y Ma~ 

cas el registro concedido y se ponga ésta en circulación. 

( 61 ) 

.Para concluir con el estudio de los sistemas protec

tores de 1a marca, debe ratificarse que las leyes mexicanas 

de marcas de 1889 y 1903 acogieron el sistema atributivo, en 

tanto que las leyes de 1928, 1942, así como la vigente de 

1975 se apegaron al sistema mixto. 

considero que e1 sistema más viab1e 

Asimismo, en mi opinión 

para la protección de 

la marca es el mixto, habida cuenta de que e1 reconocimiento 

del registro y de1 uso como fuente de derechos, permite una 
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más justa protección marcaria, e1iminando 1os inconvenientes 

que se suscitan cuando imperan dichas fuentes por separado-

•• ·,,;·, ~,..n • ..,,,..._,. ,,.-;...-··-·-···-.--~- ,.,,....._~, . . ·~ 
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·;En México, de acuerdo con 1as disposiciones de ia 

Ley de Invenciones y Marcas, se reconocen 1as marcas de pro

ductos y ias de servicios, ias cuaies son uti1izadas por ias 

personas físicas o morales dedicadas a la industria, comer

cio o prestación de servicios con ei objeto de distinguir 

1os productos que fabrican o venden, así como los servicios 

que ofrecen al público, de otros productos o servicios simi

iares, que también son ofrecidos por sus competidores. (1) 

Estas marcas pueden ser registradas ante la Dirección Gene

rai de oesarroiio Tecno1ógico de ia Secretaría de Comercio y 

Fomento Industria1 con ia fina1idad de obtener una mayor pr2 

tección legal en el mercado nacional frente a terceros, a 

cambio de1 cump1imiento de una serie de requisitos 1ega1es y 

reg1amentarios estab1ecidos tanto por ia Ley de ia Materia 

como por su Regiamente. 

Este capítuio se divide en tres partes, en ia prime

ra se hace alusión a los trámites que se siguen para obtener 

el registro de una marca, se señala el contenido de la soli-



citud, los anexos de ésta y se explica 1a mecánica de los 

exámenes que deben efectuarse y aprobarse para 1a concesión 

del título respectivo, debiendo hacer notar que-la autoridad 

administrativa competente ha emitido formatos especiales con 

.el objeto de que exista uniformidad en los trámites y sobre 

todo porque .. dichos formatos han sic · elaborados tomando en 

cuenta que en la actualidad e1 proc :so se realiza en forma 

ai.ú:.6mat:izad.á.:; _·-é·n. J.:~ s~9unda parte se refieren los derechos y 

las obligaciones que derivan de 1a concesión del registro de 

la marca, mismos que deben ejercitarse y cumplirse para lo-

grar una adecuada protección legal; finalmente en e1 tercer 

ápartado se formula un estudio sobre las causas que motivan 

la.pérdida del registro marcario, indicando cuáles operan de 

pleno derecho y cu~les requieren de resolución administrati

va. Asimismo, durante el desarrollo de este capítulo se foE 

mu1añ a1gunas recomendaciones y sugerencias personales en r~ 

1ación con el mismo. 

3 _, OBTENCION DEL;REGISTRO DE MARCAS 

~¡~¡;._:.._.,_j-.---'.· ·:~:<::··- ;·,;:·:; '._-' ·:·::;7.:::-t~-·.:. .•. ~:~~:.:.::.~~~.__ ~ 

.: Para ·obtener el registro de una marca de producto o 
- - .. -~-

de servicio, debe llenarse una solicitud por duplicado, mis-

se encuentra contenida en el formato elaborado ofi~. 



cia1mente para dicho fin. (2) 

3.1.1.1 CONTENIDO DE LA SOLICITUD 

El formato de la solicitud ya mencionada, se encuen~ 

tra integrado de las s·igui-entes--secai:-ones, -a saber-: 

A. se reserva una secc{ón para la autoridad admini~ 

trativa competente en la que ésta hace constar 

la fecha y la hora de presentación de la solici

tud, el número de folio y de expediente corres

pondiente, la fecha legal de la marca, número de 

registro, concesión de prioridad, en su caso; 1~ 

gar y fecha de concesión de la marca, así. como 

la firma del funcionario de la citada autoridad 

que autoriza el registro de la marca •. ( 3·).'• 
:'·,_ .. :·_.·.···· '.)'.·' 

B. otra sección se ~ncuentra reservada:/¡:>ara.\e1 ·sol~ 

_") 

•. ,·,:~- . ·'· 

citan te del registro, quien debe ¡:»:i::oi:>or.c:ioI1ár a 

la autoridad administrativa la siguiente inform~ 

ción: 

a) Denominación de l.a marca o en su caso, si se 

trata de una marca innominada o figurativa, 

debe anotar l.as pal.abras "sin denominación" 

y si se trata de una marca mixta, después de 



mencionar 1a denominación, debe agregar 1as 

pa1abras "y diseño". ( 4) 

b) ciase a que pertenece la marca (5), de acue~ 

do con :La c1asificación a~:.productos o serv~ 

cios para ei registro de marcas, aprobada 

por ia Organización Mundiai de la Propiedad 

Inteiectuai. (6) 

c) Indicación de ios productos o servicios a 

ios que se apiica ia marca (7), de acuerdo 

con ia citada ciasificación, debiendo tener 

presente ei soiicitante, que puede proteger 

:Los productos o servicios que correspondán a 

una misma clase, pero ninguno que pertenezca 

a otra ciase. (8) 

d) Fecha dei primer uso de la marca, en ia int~ 

iigencia de que esta fecha no puede variarse 

posteriormente; (9) para ei caso de que la 

marca cuyo registro se so1icita, aún no haya 

sido usada, deberá a~··entarse dicha circuns-

tancia ( 1 O ) • Respecto de este requisito es 

oportuno recomendar que debe tenerse espe-

cia1 cuidado en ia veracidad dei primer uso 

de la marca, pues en 1a práctica se reportan 

casos de nulidad de marcas registradas, pre-



cisamente por la falsedad de este dato. 

e) Señalamiento del tipo de establecimiento 

{11), es decir si es industrial., comercial. o 

de prestación de servicios; para el. caso de 

que el. soliciante tenga varios establ.ecimie~ 

tos, debe indicar el principal (12), asimis

~~ .. -:_:~:·.7=.~·~\;_-:::.-;-_:-::~'"'~-~~.--~2 .. -.aebe mencionar su ubicación o domicil.io 

":-:=:- con expresión de l.a cal.l.e, número, - colonia, 

código postal., pobl.ación, estado y país, 

asentando su clave respectiva (13), al igual 

que en el caso de la fecha de primer uso, es 

recomendab1e prestar atención a este requis~ 

to, ya que la falta de veracidad en el mismo 

puede conducir a la nulidad de la marca re-

gistrada. ( 1 4) 

f) Nombre, domicilio y nacionalidad del solici-

tan te ( 1 5) y en su caso del apoderado. ( 1 6 ) __ 

g) Reclamación de Prioridad, para el caso de h~ 

~·-~~~~·~~:~~[;:._~~:.~:r·L;:-:~~~i:~;~;~~~--- berse sol.ici ta~o el.. registro de l.a marca en e 

·_:·-":,'_:~~?.:~·~C?.:~J::-~~~,0':!::f2:7 el.. extranjero y se desee recl.amar su prio~~~

dad, para lo cual deberá indicarse el país, 

' la fecha y el n6mero de la solicitud extran-

jera. ( 17 l 

C .. Existe otra sección en el. formato de solicitud 



de registro de marca, destinada para pegar un 

ejemplar o etiqueta de la marca. (18) 

D. La descripción de la marca, se encuentra comprerr 

dida en otra sección (19), en la que aparecen 

las ~ -.sguientes palabras: "La marca consiste su~ 

ta.riel .lmente en su representación detallada como 

apare~e en la etiqueta o en el especimen de la 

marca" • ( 2 O ) 

E. Otra sección se dedica a las reservas de la mar

ca en dOn~~·debe expresarse en qué consiste la 

marca, así como los elementos de que se compone 

C-21 ) - En suma, las reservas puede decirse, son 

aquellos elementos que el solicitante del regis

tro marcario reivindica como propios y que deteE:_ 

minan el alcance de la protección legal (22), 

por esta razón en esta sección deben anotarse ex 

presamente todas y acada una de las palabras, f~ 

guras y colores respecto de los cuales se desea 

protección. ( 23) 

En esta sección el solicitante debe tener en 

cuenta los siguientes lineamientos: 

a) Si pretende reservar colores, tipo o tamaño 

especial de letras, debe exhibir los marbe

tes o etiquetas de la marca en la forma en 



que ésta vaya a usarse. {24) 

b) No es posib1e ia reserva de eiementos que no 

aparezcan en los ejemplares o etiquetas exh~ 

bidas. ( 25) 

c) Si se solicita una marca innominada, n9 de

ben-.. apa:r.ecer palab:ras-::en _la etiqueta e ie 

constituyan o puedan constituir una'má;ca, 

ni palabras, ni leyendas que puedan engañar 

o inducir a error al público consumidor. 

(26} 

d) Deben coincidir la descripción de la marca, 

las 're~.ervas y las etiquetas o marbetes pre

sentados. < 27) 

En mi opinión, debo señalar que no estoy de 

acuerdo con este ultimo lineamiento, previs

to en la fracción :t:t:t del artículo 100 de la 

Ley de Invenciones y Marcas, por el cual la 

descripción de la marca debe coincidir con 

las reservas y las etiquetas presentadas, 

porque en la práctica consuetudinaria no se 

da esa coincidencia, pues ai so1icitarse e1 

registro de marca, se reservan varios tipos 

de letras, de los cuales sólo uno de ellos 

aparece impreso en ias etiquetas, no axis-



4~-- ~; _ .... .., -".":' 

·, e -

tiendo por tanto dicha coincidencia. Ademá:S, 

puede decirse que sería prácticamente impos~ 

b1e presentar tantas etiquetas o marbetes c2 

mo tipos de letras inimaginables¡-por esta 

razón sugiero que sólo debe prevaiecer la 

exigencia de que coincidan la descripción. y 

las etiquetas de la marca. 

F. Finalmente, existe otra sección para la exclu

sión de ieyendas o figuras no registrables, con~ 

tenidas en la etiqueta cuando la marca aparezca 

•·-----·Efn el.la { 28) , toda vez que dichas leyendas -gene

_ral.mente constituyen palabras o frases de uso C.Q. 

mún no reservables a persona alguna. 

;-3-.1.1.2 ANEXOS A LA SOLICITUD 

- -. ~'.'Al·'· formato de solicitud de registro de marca, se 

. ~4.~9.~Pª~~~--?:~.:' siguientes documentos: 
~~~--.::-;c;3~~ :-·=::: ·;~?~2:~- ;.·s:z:-.. ;~_ 

la marca en blanco y negro, 
!' 

no mayores de 10 cm ni menores de 4 cm. (29) 

B- Ocho impresiones de la marca en color, con laE 

citadas dimensiones, para el caso de que se de-

seen proteger colores. (30) 



1 o' 

c. Documentos que acrediten las facultades del apo

derado y, en su caso, también las del poderdante. 

Es decir, a la solicitud de registro de marca d~ 

be acompañarse: 
.---- --:;. 

... ·- .. a) Si se ·efectúa el trámite·· en representación 

de una persona física nacional. o extranjera, 

-~:.:e•_·.:.~.·-:~·' . .:..: ~-e_:,:.·.·-;_·······-··· .• ':'.n~ _ c~r!:~,_¡;>OC!_!=J:C.•-~ ~~-~~:i:::?:.1=~--~or el otorgante 

ante dos testigos con indicación de su nom-

_1?~~.,-~-.~~~~'?.il.i?,. _i;:>~~-º- ~-~-!}._.,.,.que se req~ie~a l.§:. 

g~~ización, aún cuando se:?torgue en el ex

·---.... ,.,..·.--..... · --~ · ----·,--,,.,~ ""t.ran:rer·a·;- t :31 )-

b) Si la solicitud se gestiona a nombre de una 

persona moral nacional o e_xtranj era, deben 

exhibirse las constancias certificadas o le-

galizadas, que comprueben:su existencia 1 su 

inscripción en el Registro Público de Comer

._.---·--··-·--·------.---·---·· ---ciéi'; ~asr··-c:'oma· ·ia.-5·- fáéúTtaCfes· 'de su· represen-

tante y en su caso las~e-conferir poderes a 

;;~:_:~:.'.~.:~~:~~. '=~~::-·.~~-"~'-\to~~~:~~f.~~:~~~~i'~~:~;,~:6?:f~~--.:::---~~-----··: . 
Para facilitar el manejo de la documentación exhibi

da 'pqr'.--~l.O:~- _p-ersonas físicas o moral.e~ y ·16grar agilización 

en los diversos trámites realizados por la autoridad campe-

tente, se ha instituido a cargo de esta misma autoridad, el 
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Registro General de Poderes, para firmar escritos y realizar 

toda clase de gestiones en las distintas materias que regula 

la Ley de Invenc~ones y Marcab. Por esta razón hoy en día 

cuando una persona física o moral solicita el registro de 

una rnarCa~ basta que exhiba, si es el caso, una copia simple 

de la constancia de.su in~cripción en dicho registro, así c2 

,,:_~:..,..,,'"'"·"'II\º::j:u,.i:ta,_c:::,op_Í.a simple. del documento en que .. c.onste el poder, la 

---~·-.. .:--.'"'ºqÚ:é>''se'-dc:itejará contra· su original en caso de que la autori-

dad dude respecto de su autenticidad. (33) 

3.1 .1 .3 PRESENTACION DE LA SOLICITUD 

La __ presentac;Lón de la solicitud de registro de marca, 

se presenta ante la Dirección General de Desarrollo Tecnoló-

gico, por duplicado, con firma original en cada copia, eser~ 

ta a máquina; pero debe decirse que ni la Ley de Invenciones 

nos dicen cómo se lleva a cabo 

esa presentación; sin embargo, los pasos que deben seguirse, 

,.se .señalan en el instructivo o:f':icial,_ que ha sido elaborado 
.....;~~~.~~==""..:...,,· --~.~--~--~-----~-----·· 
.. ·. __ ,, .. ::-~por .ra_.citada autoridad. 

A.· Debe exhibirse tanto la solicitud como sus ane-

xos ante la ventanilla de liquidaciones, a efec-

to de que proceda a su cotización, conforme a la 

Ley Federal de Derechos. 



3 .1 - 2 

1 03 

B- Deben pagarse los derechos correspondientes en 

la Caja de Hacienda. 

c. Debe entregarse e-l comprobante de pago en ?:,a ven 

tanilla mencionada. 

• D. Finalmente, se debe acudir a la ventanilla de 

Oficialía de Partes, .para recibir la cop~a de la 

solicitud debidamente sellada con la fecha y ho

ra de recepción. (34) 

Exámenes 

Presentada la solicitud de registro de marca ante la 

autoridad administrativa competente, en los términos ya men~ 

cionados, se procede a 1a rea1ización de 1os exámenes admi-

nistrativo y de novedad, mismos que de arrojar resultados 

desfavorables conducen a la negativa del registro marcario 

solicitado. 

3.1 .2.1 ADMINISTRATIVO 

Este primer examen comprende dos etapas, la primera 

tiene por objeto revisar que tanto la solicitud como la doc~ 

mentación exhibida, satisfagan los requisitos legales y reg~ 

mentarios que se han referido. En el supuesto de que la so-

licitud o bien la documentación no satisfaga dichos requisi

tos, por no encontrarse en regia, entonces se le comunica a1 
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solicitante esta situación, con el objeto de que dentro de 

un plazo que no excederá de dos meses, efectúe las correspon 

dientes correcciones, en 1a int€ligencia de que ia nueva do

cumentación no debe presentar alteraciones o adiciones con 

relación a los ejempl~res o etiquetas que hayan sido exhibi

bidos, ni tampoco adi .iones o modiÍicaciones en ias cláusu-

1.as de 1.as reservas=, .. e tal suerte que se suscite un cambio 

sustancial. con lo solicitado inicialmente, pero sin perjui

cio de que el solicitante pueda presentar una nueva solici

tud .de registro como marca de otra denominación, figura o 

composición .. 

Cumplido .el plazo que se menciona sin haberse satis

fecho los requisitos legales y reglamentarios en su totali

dad, o bien si se satisfacen con posterioridad del plazo co~ 

ferido, la solicitud de registro se tendrá por abandonada, 

perdiéndose la fecha legal d€ presentación. (35) 

·satisfechos los requisitos legales y reglamentarios 

establecidos con relación a la presentación del registro de 

una marca, se procede a la segunda etapa del. examen adminis

trativo que se centra en el estudio de lo registrable, en 

donde la autoridad competente analiza la solicitud de regis

tro de marca en relación con las distintas causales de irre

gistrabilidad, previstas en el artículo 91 de la Ley de In-



venciones y Marcas, de ta1 suerte qu~ si 1a marca so1icitada 

no es apta para registro conforme al precepto legal que se 

menciona, se comunica dicha circunstancia a1 solicitante pa

ra que dentro de un plazo de 45 días hábiles manifieste.lo 

que a su derecho convenga. Pasando el plazo que se indica, 

sin formular.mani.festaciones·respecto de ~a-objeción .de 1a 

autoridad com~etente, se considera abahdG~ada la solicitud 

de registro. Desahogada la objeción por el solicitante del 

registro, la citada autoridad resolverá si continúa el trám~ 

te o niega el registro, dependiendo de los argumentos del in 

teresado, pero si de estos mismos se desprende que se ha mo

dificado la marca, incurriéndose de nuevo en alguna de las 

causales de irregistrabilidad, entonces se negará el regis

tro solicitado. (36) 

Es recomendable que para obtener resultados favora

bles en esta segunda etapa del examen administrativo, el so

licitante del registro al seleccionar su marca, tenga presen 

te ciertas condiciones (37), como son entre otras: evitar la 

descripción del producto o serviéio, así como 1a mención de 

sus características físicas y adjetivos calificativos; no 

violar el orden público, ni la moral; evitar e1 carácter en

gañoso de la marca y buscar su distintividad con respecto a 

otras marcas ya registradas o en trámite. 



También es pertinente señaiar que en ios casos en 

que ia autoridad administrativa deciare ei abandono de ia s2 

iic:i.tud de registro de marca, si ei interesado persiste en 

soiicitar ei registro, deberá iniciar nueva gestión, repo

niendo todos ios documentos necesarios y pagando de nueva 

cuenta :tos derechos corre.s.pond:i.entes, se formará ·-ento· .::es un 

nuevo expediente. {38) 

En caso de obtener resuitados favorabies en ias dos 

etapas de1 examen administrativo, se turna ei expediente de 

ia marca ai segundo examen iiamado de novedad. 

3.1.2.2 DE NOVEDAD 

Como ya se.ha dicho, ios resuitados satisfactorios 

dei examen administrativo, conducen a este segundo examen, 

cuya finaiidad estriba en verificar, si. se afectan o no der~ 

chos adquiridos {39). Se trata entonces de una comparación 

entre ia marca soiicitada y todas ias marcas de esa misma 

ciase que estén vige'ntes o en trámite ante ia autoridad adm:h 

nistrativa competente; ei examinador tiene a su d~sposición 

ios catáiogos en que constan ias denominaciones de ias mar

cas aifabét:i.camente y por ciases, así como un catáiogo de 

marcas innominadas, también por ciases, efectuando a su ii

bre arbitrio y motivado por su experiencia ei examen de nov~ 
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dad. ( 40) 

En tiempos recientes, cinco años aproximadamente, pa 

ra :La .. búsqueda de anterioridades. :La e.ita.da dependencia cuen 

ta con sistemas automatizados que le permiten agilizar sus 

p~ocedi~ientos y una mayor eficienci2 

-. ··~.-i~::.derechos mar-car-ios -

en la protección de. 

Durante _:La rea:Lización de este examen de novedad pu~ 

a) Que no se encuentre marca anterior ya registrada 

o-en trámite, en cuyo supuesto se proseguirá la 

tramitación hasta conceder la marca. 

b) Que se encuentre otra marca igual. o semejante ya 

•. registrad~ o en trámite y ap:Licada a 

::=::=-~~:::~:~~'.~::-=~::=,~:;.:~: ~~ .. g',:'~-i~i{r~~~ p~ºª?.7~os o servicios, 

J..os mismos 

---- -- --

o un nombre 

comercial, en los supuestos de las fracciones 

XXI a XXIII del. artícu:Lo 91 de :La Ley de Inven-

en grado tal. que puedan confun-

dirse; ante esta situación debe suspenderse el 

trámite de :La so:Lici~ud de registro, notiÍicándQ 

·: :J:e a:L ··interesado :Las anterioridades que se repoE_ 

<:·=~-~;:__-~..._;~· ::=.~i';:-..'~t-'~~:.;.;."!..'?.~:~~-;-~!"'- ~ü objeta de que dentro de un p:Lazo no 

········ :'~---~::::..'"'::·,:--;.~nor :ae 1 S días ·h.ábiles, pero tampoco mayor de 
·,-,-··-····-··. 

45 produzca sus manifestaciones, en la inteiige~ 

cia de que si no formuia su contestación en ei 
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p1azo referido, 1a so1icitud se considerará abag 

donada y se perderá 1a fecha 1ega1. (41) 

A1 formu1ar e1 interesado su contestación, puede su

ceder 1o siguieni ~ 
l· :·.-:·-.:'"::·· -~=:-:- · ~- -. :,_·..::;.;: :~~F-E~·~;~~~:~.-~~-~-:~,::r:..;:~;;. 

so1ici tan te induzcan .. .a.: .ia ., 

atito~idad adminiitrativa competente a conc1uir ,_ ~ 
··.:·' .. :::::··':'!:·:-_.-.~· :.~""::-:"'":" ,.._..___,~·..-;;-'..--..,.- ·-·- _, .. _._..._ ~ 

~:~~L -~.: ~~.:._.-:_ ·:-~-·--:~~;_::~.~-~-~---·que~,~~ --~e·x·i-~t·~~::· ~~-s-¡·b-:ii.~.d~~~4;;~~~:~ _ c_~-~f ~.s_¡~?. ~ _cO~~~.,._--~-~~-: ~~ 
1as citadas anterioridades y entonces debe cont.!_ 

.nuars.e. con .ia_tra_mitación de 1a so1icitud • 

.. _"l;:},_ .. ~-9.'::E>~-:';" ___ ~~m-~_1:.":':',_ ::-c:= pro~u_":t~_:_. o servicios, mate-

ria de l.a protecc-ión, de tal. suerte que no exis-

tan p~;ihi1idade; de confusión con 1as anteriori 

dades citadas, prosiguiéndose e1 trámite de1 re-

gistro. 

c) Que e1 interesado modifique su marca, presentán

-----··---.,.---dose .. u.na_s.usti..t.uc:.ión de ésta, supuesto en e1 

_ _.,_. 

cua1 se practica_nuevo examen y se tiene como f~ 

'·.;ha· "1e.ga1 :i~_._de_. l,:a sustitución, pero si de1 re

su1tado de1 examen aparece de nuevo otra anteri2 

·::.~:-:~i:i·a.·¿a ~~~~~- i~~ ~_:_té-~:*i..nas .. de 1as. fracciones y prece2 
'< 

tos ·ya c_itados' Ji.e niega e1 registro. ( 42) 

d) También puede suceder que 1a marca cuyo registro 
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se so1icita, constituya una variante de 1a ante-

rioridad citada, que correspnda al mismo titular 

y que se ·amparen productos o --servicios igual.es o 

simi1ares, caso en el cual debe consid~~arse 1i

-:-.;:::·:::o>c-·.·• ,,.,,_-~,.-~: .,--~-~,~- - gado ·el registro para el efecto de su tran.smi-
,._. __ ,.,, -- "-· --- ._ .. - ----~. --~-,.-~· 

sión. (43) 

·" ----FÜerá. de'-estas situaciones el registro será negado 
.-.:-~ . .:.. ~=•;--.~~·}_::e -fe~-- .......... __ ==~--~---·,--~---.::.~_-:: 

de plano. Finalmente, es pertinente seftalar que para ~i-~~-

so de que alguna de las anterioridades citadas, se encuentre 

:~-~j--~t~·~-=;;-·.-~n- p-~oc~~di~iento de cancel.ación, nul.idad o extin-

~-----· ·ción, pendiente de resoluci6n, a petici6n del solicitante o 

bien de oficio, se suspenderá el trámite de su solicitud ha~ 

ta que se dicte la resol.ución correspondiente, de ta1 manera 

que si el registro sujeto al procedimiento, resulta cancela

do, anulado o extinguido, podrá entonces concederse e], nuevo 

registro, salvo que por alguna raz6n no sea posible decretar 

---~---·~dicha .. -concesión. --(44 )----------

En torno al examen de novedad, puede indicarse que 

--w--·----5-1_.--ei·-·so·i{ci..tante <le:L registro al. se1eccionar su marca busca 

;_;•_ .. ,,_-,: .. , .. _:t,a ma,yor _or~_ginal¡_id_ad. _p_osible, es indudable que podrán obte

~~:::~~:--;-:..·~·--~:~~~~~~~~~~~~~~~~j 9~e-~ _r'e-~~:itad~s, por e1l.o es oportuno recomendar 

:e~it·af--i~a---sE!l.ecc:Í:ón de aquellas marcas especial.mente conocí-

das en el. país o intentar la búsqueda de términos semejantes, 
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porque la similitud de las marcas en sus aspectos gráfico, 

fonético, visual o de conjunto conduce con plenitud a la ne-

gativa del registro • 

. '"'.~·· e•:: 3 ;;:.~o3;:~·-é6n:cq;;·,;'iém ·.del 'registro 
• ·.-i.·:-~-- '. .,,_~;¿.,. ·)_:-" 

legales y reglamenta~ios 

marca, así como habiendo 

obtenido resultados positivos en la práctica de los exámenes 

''adnl.Í:rii·~trativo y de novedad, puede aún la autoridad adminis-

comunicar al solicitante cualquier requ~ . -·· 
sito u ostáculo para conceder el registro ya sea que derive 

de los citados exámenes o bien por causa superveniente; es . . 
decir dicha autoridad tiene la facultad discrecional de co-

rregir cualquier anomalía que detecte, hasta antes de reque-

rir el pago de los derechos por el registro de la marca y la 

~ ..... ~_!:.uación que puede beneficiar a los 

solicitantes de registros de marcas, ya que de concederse un 

registro con anomalías es ind_udable que con posterioridad se 

reclame su nulidad. Si no se presenta esta hipótesis, ente~ 

ces :J.c;. ~u.torfdad requiere al solicitante el mencionado pago 

de ~~rechos,:concediéndole un plazo no menor de ocho'días h~ 

biles pa~a su cumplimiento y en caso de no realizarse se ge-

nera el abandono de la solicitud de pleno derecho. (45) El 
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pago de derechos que se menciona, se cotiza de conformidad 

con las disposiciones de la Ley Federal de Derechos (46) y 

una vez efectuado, el Secretario de Comercio y Fmento Indus-

trial expide el 

por el o en su 

cha facul:tad. 

título correspondiente, el cual será firm~do 

defect?, por el funcionario en que delega di

E~ tí ulo de la marca acredita el derecho a 

su uso eclusivo y aeie contener: 

a) Número de marca, 

b) Fecha legal del registro, 

c) En su caso, fecha de prioridad, 

d) Fecha de su expedición, 

e) Nombre del titular, 

f) Ubicación del establecimiento principal 

del titular. (47) 

La concesión del registro de una marca, se publica 

en la Gaceta de Invenciones y Marcas, la cual es difundida 

mensualmente por la dependencia administrativa competente. 

De esta manera, la marca ~1 amparo de su principal 

fuente de derechos, o sea el registro, adquiere una mayor 

protección legal, pues su titular no solamente podrá gozar 

de su uso exclusivo, sino que también estará legitimado para 

reprimir c~alquier acto desleal que se suscite en torno a la 

misma, pudiendo hacer valer las diversas acciones que a su 



favor consagra la Ley de Invenciones y Marcas. 

3.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS 
DEL-<EGISTRO 

~La ~oncesión del registro de una marca por pa te de 

la autoridad administrativa competente, genera par~s~ titu

lar una serie de derechos y de obligaciones, que deben ejer

citarse y cumplirse para lograr una adecuada protección le-

gal. 

3 - 2 _, Derechos 

Entre los principales derechos del titular de una 

marca registrada, pueden citarse los siguientes: 

3.2.1 _, EXCLUSIVIDAD DEL USO DE LA MARCA 

Este derecho se encuentra consagrado en la Legisla

ción Mexicana de Marcas, en los términos siguientes: 

"El derecho de uso excl.usivo de una marca se obtiene 

mediante su registro en la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial". (49) 

Comenta Jorge Barrera a este respecto, que el. princi 
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pa1 derecho derivado de1 registro de una marca, ~s su uso e~ 

elusivo frente a terceros, pero sólo con relación a marcas 

igua1es o semejantes, que amparen el producto o la ciase de 

productos indicados en 1a so1icitud, por consiguiente dentro 

de esta 1imitación e1 titu1ar de 1a marca regist~~aa tiene 

e1 derecho más amp1io (con 1a so1a excepción de1 derecho que 

1.a Legislación Mexicana reconoce.a .1os usuarios anteriores 

de marcas) de impedir que otra persona registre o use e1 si.s. 

no distintivo de que es e1 único propietario, y puede ~eman

dar 1a nu1idad de un registro que posteriormente se hiciere. 

(50) 

Reconociendo va1idez a1 comentario de1 citado.autor, 

puede decirse que e1 derecho de exc1usividad de ia marca re

gistrada, facu1ta a su tituiar para oponerse a su uso o re

producción, por parte de terceros que pretendan distinguir 

1os 

ge. 

mismos o similares productos o servicios que é~ta prot~ 

Sin embargo, corno io seña1a Barrera Graf, ia Ley de In-

venciones y Marcas estab1ece ia excepción a este derecho, ai 

reconocer como prioritario e1 uso anterior de terceros, en 

e1 territorio nacional, ya sea con re1acióñ a 1a misma marca 

u otra semejante en grado de confusión, para distinguir ios 

mismos o similares productos o servicios; pero siempre y 

cuando dicho uso anterior se haya efectuado por más de un 

año de anterioridad a ia fecha 1egai de1 registro o dei pri

mer uso dec1arado en 1a so1icitud de éste (51), en ia inte1~ 



gencia de que si dentro de1 p1azo que se menciona no se hace 

va1er 1a prioridad por uso anterior, e1 registro ya concedi

do se torna inexpugnab1e-

Fina1mente, es importante s• •a1ar que' en virtud de 

esta exc1usividad marcaría, e1 titu1ar de 1a marca registra

da puede obtener en formaairecta beneficios económicos, pe

ro también de manera indirecta puede percibir1os·a través de 

concesión de 1icencias. 

LICENCIA DE LA MARCA 

Como se acaba de decir, ejerciendo·ei titu1ar de 1a 

marca registrada e1 derecho de ex~1usividad, puede compartir_ 

su explotación con terceros a cambio de una retribución eco

nómica, conociéndose esta operación con ei nombre de 1icen-

cia de marca. Esta negociaci6n por 10 general se documenta 

a·travé~ de actos, convenios o contratos que se ce1ebran en

tre el 1icenciante (titular de la marca) y el licenciatario 

(usuario autorizado) {52), cuyas cláusulas suelen ser: 

Especificación de las partes, objeto (que precisamen 

te se contrae ai uso autorizado de ia marca), señalamiento 

de la naturaleza de ia licencia (es decir, si se trata de 

una licencia exciusiva, no exclusiva, onerosa o gratuita), 

p1azo, territorio, idioma, regaiías, rescisión, etc. (53) 



Los actos, contratos o convenios que versan sobre ei 

uso autorizado .de una marca registrada, deben ser presenta

dos en e1 Registro Nacionai de Transferencia de Tecno1ogfa, 

para su aprobació1 e inscripción, dentro de 1os sesenta dfas 

hábi1es siguientes a ia fecha de su ce1ebración. (54) Esta 

dependencia esencialmente revisa ias condiciones económicas 

de contratación de acuerdo con 1as disposiciones contenidas · 

en 1os artfcu1os 15 y 16 de ia Ley sobre ei Controi y Regis

tro de ia Transferencia de Tecno1ogfa y e1 Uso y Exp1otación 

de Patentes y Marcas, referentes a 1as causa1es de negativa 

de inscripción ante ia misma. (55) Si dichos actos, conve-

nios o contratos son presentados dentro de1 p1azo que se in

dica, ia inscripción surtirá efectos desde 1a fecha de pre

sentación, de 1o contrario 1os efectos de ésta se generarán 

hasta ia fecha en que se exhiban ta1es documentos, pero en 

ia inte1igencia de que si no se efectúa 1a inscripción estos 

serán nuios, no pudiendo como consecuencia hacerse vaier an

te ninguna autoridad, ni tampoco exigirse su cump1imiento a~ 

te 1os Tribu•~1es Naciona1es. Asimismo, toda modificación 

efectuada en 1os documentos en que conste e1 texto de 1a 1i

cencia, debe ser notificada a1 registro ya mencionado, pues 

en caso de contravención a estas disposiciones se ap1ican 

1as sanciones correspondientes. (56) 
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Estos actos, contratos o convenios que se ceiebran 

para 1a autorización dei uso de 1a marca registrada, después 

de haber sido aprobados e inscritos en ei Registro Nacionai 

de Transferencia de T~cno1ogía, podrán inscribirse también 

en 1a Dirección ~enera1 de Desarro11o Tecnoiógico, mediante 

so1icitud presentada por escrito, en ia que ei titu1ar de ia 

marca y el. usuario autorizado, proporcionen 1a siguiente in

formación: 

1 • E1 nombre, domi.ci.1-io ·y ubicación de1. estab1eci~ 

mi.ente del. usuario. 

2. Los productos o servicios en re1ación con 1os 

cual.es se sol.icite 1a inscripción del. uso autor~ 

zado. 

3. Duración del. uso autorizado de 1-a marca. 

4. Copia certificada en 1a que conste que e1 acto, 

convenio o contrato en que se haya concedido el. 

uso autorizado, quedó inscrito.én el. Registro 

Nacional. de Transferencia de Tecnol.ogía. (57) 

Con re1ación a 1-a concesión de 1a 1i.cenci.a de marca, 

tanto 1-os tituiares de éstas como 1-os usuarios autorizados, 

deben tener en cuenta 1os siguientes 1-i.neamientos, para 1o

grar una adecuada exp1otación de 1a marca: 

a) E1 uso autorizado de una marca se equipará ai 

\ 
.-
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efectuado por su titular para todos los efectos 

legales consiguientes, de tal .. modo que el usua

rio_ podrá tomar 1as medidas neces?rias para imp~ 

dir 1a fa1sificacion, imitación o uso i1ega1 de 

1a marca .. 

~ Los productos que se vendan o los servicios que 
'· 

se presten por el usuario, deben ser de calidad, 

forma y naturaleza equivalentes a los fabrica-

dos o prestados por el licenciante- Esto con el 

objeto de mantener la imagen y prestigio de la 

marca y proteger a los consumidores de todo eng~ 

ño o confusión respecto de la calidad y caracte

rísticas de 1os productos o servicios. 

c) Los productos o el establecimiento en donde se 

presten o contraten 1os servicios, deben indicar 

el nombre y demás datos del usuario autorizado, 

así como del establecimiento respectivo- (58) 

d) El usuario autorizado de la marca no puede perm~ 

tir e1 uso de ésta a terceros, salvo 9isposición 

expresa en contrario pactada en el acto, conve

nio o contrato materia de la licencia respectiva .. 

(59) 

Además de los lineamientos que en materia de licen-
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cia de marca, consagra la Ley de Invenciones y Marcas, se e..2_ 

tablecen como causas de terminación de dicha licenci~, las 

siguientes: 

1. Cuando la inscripción del acto correspondiente 

sea cancelada por el Regist:~ Nacional de Trans

ferencia de Tecnología. 

Por .sol.ici. tud ~·;:,·i-,.j u.rita del t,i tu lar y del usua- . 

ria_ 

3. Por mandato judicial. (60) 

Para finalizar con el estudio de la licencia de la 

marca, debe mencionarse que su importancia no só1o estriba 

en proporcionar beneficios económicos a su titu1ar, sino ta~ 

bién en permitir que la imagen, la reputación y la calidad 

de los productos o servicios amparados por l.a marca se expl.Q. 

ten por otros. 

3.2.1.3 TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE LA MARCA 

Los derechos que confiere la marca, pueden transmi-

tirse por los medios y disposiciones establ.ecidos en l.a le-

gis1ación civil mexicana; es decir, pueden transmitirse es

tos derechos por compraventa, cesión, sucesión testamentaria, 

etc., cumpl.iéndose con los requisitos legal.es de la figura 
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jurídica de que se trate. (61) 

Los ·.actos, .convenios o contratos ceJ...e..brados entre v.á_ 

vos con motivo de la transmisión de los derechos de una mar

ca registrada, debei. presentarse para su aprobación e ins

cripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnol2 

gía, en la forma y plazo establecidos para la licencia de 

marca; de no realizarse tal inscripción, se genera la nuli

dad del acto jurídico que contenga la transmisión con las 

mismas consecuencias sefia1adas respecto a la licencia. Asi-

mismo, una vez- obtenida 1a aprobación e inscripción de ia 

transmisión ante la citada dependencia, existe la obligación 

(lo que en materia de licencia es potestativo) de registrar

la ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con el objeto 

de que surta efectos contra terceros. Esta obligación tam-

bién se hace extensiva para aquellos casos en que el acto j~ 

rídico ~n que se contenga la transmisión se haya celebrado 

por vía sucesoria. (62) 

Para registrar la transmisión de los derechos de una 

marca en la mencionada Dirección General, los interesados d~ 

ben presentar una solicitud por duplicado, expresando el nú-

mero de registro de la marca, su denominación en su caso in-

dicar si 1a marca es innominada o mixta; nombre, nacionali-
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dad y domicilio del adquirente, así como la ubicación de su 

establecimiento, acompañando además copia certificada del a~ 

tb jurídico relativo a la transmisión y ~e la constancia de 

inscripción en el Registro Nacional de Transferr~cia de Tec-

nología, con el objeto de agregarla al expediente. Para el 

supuesto de que las transmisiones se refieran a dos o más r~ 

gistros marcarios, deberán anexarse igual número de copias 

certificadas de los documentos respectivos para integrar ca

da expediente. (63) 

Para efectuar la transmisión de los derechos de la 

marca registrada, los interesados deben tomar en cuenta los 

siguientes lineamientos: 

a) No es posible transmitir los derechos de una ma~ 

ca que esté ligada a o_tra u otras, salvo que se 

transfieran todas juntas a la misma persona. 

b) Unicamente se admite la transmisión de marcas r~ 

gistradas cuyos derechos se encuentren vigentes. 

c) Puede negarse la transmisión ~i la autoridad ad

ministrativa competente estima que se afecta al 

interés público. 

d) Si al registrarse una transmisión aparecen tran~ 

misiones anteriores no registradas, deben compr2 

barse y registrarse éstas, con el objeto de que 
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en el expediente obren todas las transmisiones 

efectuadas. ( 6 4) 
·) 

Satisfecha legalmente la documentación relativa a la 

transm~sión, se pagan los correspondientes derechos y final~ 

mente se realiza su publicación en la Gaceta de invenciones 

y Marcas. (65) 

3.2.1 .4 REPRESION DE ACTOS DESLEALES 
EN TORNO A LA MARCA 

La importancia del registro de la marca se pone .de 

manifiesto al referir este derecho, por el cual el titular 

de la misma estará legitimado para reprimir aquellos actos 

desleales que son efectuados por quienes tratan de aprove

charse de su esfuerzo, trabajo y prestigio, con el propósito 

de obtener un enriquecimiento ilegítimo, adoptando indebida

mente una marca, ya sea mediante su registro, bien a través 

del registro de una marca parecida o simplemente por virtud 

del empleo liso y llano de la marca sin intentar siqui_e_':'a r~ 

gistrarla. 

Entre los actos desleales que la Ley de Invenciones 

y Marcas reprime en torno a la marca registrada, se pueden 

mencionar los siguientes: 



a) usar una marca sin consentim~ento de su titu1ar, 

para distinguir los mismos o similares productos 

o servicios que ésta protege.~ 

b) usar una marca parecida en grado de confusión a 

otra registrada, para distinguir los mismos o s~ 

milares productos o servicios,·después de que d~ 

cha confusión haya sido declarada por la autori

dad administrativa competente. 

c) Usar una marca sin consentimiento de su tituiar, 

como e~emento de un nombre Comercial o de una d~ 

nominación social, siempre que dichos nombres e~ 

tén relacionados con establecimientos que operen 

con los productos o servicios protegidos por la 

marca. 

d) Ofrecer en venta o poner en circulación produc

tos protegidos por una marca registrada, después 

de haber alterado, sustituido o suprimido, par

cial o totalmente ésta. 

e) Ofrecer en venta o poner en circulación produc

tos o servicios protegidos por una marca regis

trada, habiendo alterado estos. 

f) Ofrecer en venta o poner en circulación produc

tos o servicios protegidos por una marca regis

trada, después de que la autoridad administrati-
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va competente ha decl.arado l.a confusión de l.a ma.;:_ 

ca registrada. (66) 

Estos actos desl.eal.es, de acu·erdo con l.a citada ley, 

son catalog;;>dos como infracciones ·:administrativá;,; ·(cáso·,:de 

l.os inci~o¡ a, b y c) y como del.itos (caso ·d.,; l.o~i ·iriC:i.sos a, 

d, e. y f~_, · :=:onsagrando para las primeras una ser·ie ·de sanci2 

nesque· pueden consistir en: 

1.. Mul.ta hasta por el. importe de diez mi·l vec.es el. 

sal.ario mínimo diario general. del. Dist.rito Fede-

ral., misma que puede incrementarse en l.os casos 

de persistencia y reincidencia de l.a infracción. 

2. cl.ausura temporal. hasta por noventa dí.as o bien 

clausura definitiva • 

. 3. Arresto administrativo hasta por 36 horas. {67) 

Estas sanciones apl.icadas por l.a Dirección General. 

de Oesarrol.l.o Tecnol.Ógico de l.a Secretaría de Comercio y Fo

mento Industrial. se imponen tomando en cuenta l."os ·siguientes 

elementos: intencional.idad en la comisión de l.a infracción, 

c·ondicion económica del infractor, gravedad de l.a infracción 

con relación a 1os productos o servicios, así como el perjul:_ 

cio ocasionado al. afectado,· necesitándose para su aplicación 

ia existencia de un acta circunstanciada imp1ementada con m2 

tivo de l.a práctica de una inspección que corrobore la com~ 



sión de la infracción o bien basta la existencia de una res2 

lución administrativa emitida por dicha autoridad en la que 

se confirme la comisión de la infracción con base en el est~ 

dio de las pruebas presentadas por las partes. (68) 

Estrechamente ligada con as in.fracciones administr~ 

tivas, la Ley de Invenciones y .f!ª cas contiene una medida 

que reviste especial interés y que en ia práctica ha coadyu-. 

vado con la represión de los actos desleales en torno a la 

marca. r.eg.i~trada ¡ dicha medida consiste en el aseguramiento 

o inmovi1izacíón de mercancías o productos que constituyan 

la infracción administrativa, mismo que debe llevarse a cabo 

en la mencionada diligencia de inspección, siempre y cuando 

durante ésta, se compruebe fehacientemente la comisión de la 

infracción de que se trate. Asimismo, en el acta implement.a 

da con motivo de la inspección se formula un inventario de 

los productos asegurados y se designa corno depositario de e~ 

tos al encargado o propietario del establecimiento si éste 

es fijo, si no lo es, entonces se concentran los productos 

ante la mencionada dependencia. En caso de que las mercan-

cías que se expendan en el establecimiento constituyan la c2 

misión de una infracción administrativa con más del 30% del 

total de éstas, procede la clausura temporal de éste. (69) 

Esta medida de aseguramiento de me~cancías, en 1a 
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práctica presenta serios problemas, pues con frecuencia sur

gen 1as siguientes interrogantes ent~e 1as partes invo1ucra

das: ¿Hasta cuándo se puede disponer de 1os -productos?, ¿oe-

be otorgarse fianza para e1 aseguramiento?, ¿Es admisib1e 1~. 

contrafianza para continuar con· ~i uso de la mercancía?, 

¿Qué sucede si e1 demandado con inúa cornerci-a1i-z.ando_con 1os 

productos?; además dado que 1bs· procedimientos imp1ementados 

con motivo de 1a comisión de infracciones administrativas 

por 1o general. son de 1arga duración, es indudab1e que en m~ 

chas casbs·a1 resol.verse definitivamente sobre e1 asegura

miento de 1as mercancías, éstas hayan quedado obso1etas. TQ 

das estas interrogantes obedecen a 1a deficiente regu1ación 

juríd_ica por parte de 1a invocada Ley, haciéndose necesaria 

1a incorporación de disposiciones 1ega1es que busquen una 

adecuada regu1ación de esta medida de aseguramiento, en con

cordancia con 1as demás disposiciones 1ega1es de ap1icación 

sup1etoria ~n 1a materia. 

Por cuanto hace a aque11os actos des1ea1es re1acion.2_ 

dos con 1a marca registrada y que son cata1ogados por 1a Ley 

de Invenciones y Marcas como de1itos, se estab1ecen para su 

represión penas privativas de 1ibertad de dos a seis años y 

mu1tas por e1 importe de cien a diez mi1 veces e1 sal.ario rn~ 

nimo diario genera1 de1 Distrito Federa1. Además, a1 igua1 

que en materia de infracciones administrativas, en e1 caso 
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de de1itos puede efectuarse e1 aseguramiento de mercancías, 

en la forma y términos ya indicados, debiendo en este caso 

ia autoridad competente dar a conocer a1 Ministerio P6b1ico 

Federai dichos hr~hos, y poner a su disposición 1a mercancía 

asegurada. Sin embargo, para el ejercicio de la acción pe

nai es necesaria 1a deciaración de 1a autoridad administrat~ 

va competente formu1ada desde un punto de vista técnico, de

terminando si 1os hechos puestos a su consideración constitJ:!_ 

yen o no 1a infracción de derechos previstos por 1a iey, en 

··ia ··intei·igencia de que por ning6n motivo debe prejuzgar so

bre 1as acciones civi1es o pena1es .que pudieran proceder_ 

(70) 

En reiación con esta dec1aración que forrnu1a ia se

cretaría de Comercio y Fomento Industria1 para ei ejercicio 

de 1a acción penai en contra de 1os infractores de ias disp2 

siciones de 1a Ley de Invenciones y Marcas, debe señaiarse 

··que- en ia práctica por 1o genera1 1os trámites que se siguen 

para obtener dicha dec1aración son di1atados, io que provoca 

dificuitad en ia impartición de una justicia expedita contra 

e~os infractores, fomentándose entonces la pro1if~ración de 

actos des1ea1es. 

Para fina1izar con ia represión de ios actos des1ea-

1es en torno a 1a marca registrada, es oportuno indicar que 
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puede lograrse una mayor represión de estos actos, si los em 

presarios, comerciantes y prestadores de servicios incremen-

tan 1a participación activa en sus registros marcarios, rec~ 

rriendo las más de las veces que se haga n-cesario al amparo. 

de la ley, con el objeto de hacer valer y proteger sus dere

chos en un mundo en el 4ue la.competencia desleal ha tomado 

grandes dimensiones. 

3.2.2 Obligaciones 

La concesión del registro de una marca genera para 

su titular derechos y obligaciones que deben ejercitarse y 

cumplirse, con el objeto de lograr una adecuada protección 

legal de la marca. Habiéndose referido con anterioridad los 

derechos, se señalan a continuación las principales obliga-

cienes del titular del registro marcario: 

3.2.2.1 COMPROBACION DEL USO DE LA MARCA 

Adquirido el registro de la marca, su titular tiene 

como principal obligación usarla, pero este uso debe ajustaE_ 

se·a -ciertos iineamientos que en esencia son: 

A. La marca debe usarse como haya sido registrada. 

( 71 ) Esto quiere decir que su uso correcto debe coincidir 

·.1 
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con la forma en que fue presentada a registro; por consi

guiente, dicho uso -no ·sól..o Pebe ··r:eferirse ·a··su denom:inación 

(caso de marcas nominadas) sino al diseño o figura que dis

tingue el producto o servicio (caso de marcas figurativas y 

mixtas). La Ley de Invenciones y Marcas admite la posibili-

dad de modificaciones que se refieran exclusivamente a las 

dimensiones o a 1a materia en que la marca esté impresa, 

grabada o reproducida, como por ejemplo el caso de la marca 

nominativa o mixta en que habiéndose reservado el uso de la 

denominación eñ cualquier tipo o tamaño de letra, aparezca 

posteriormente la marca en las etiquetas con diferente tipo 

o tamaño de letra de acuerdo con los avances de la moderniz~ 

ción, sin que esto implique afectar la identidad o los cara~ 

teres esenciales de· la misma. Fuera de los supuestos indic~ 

dos, el uso de la marca efectuado en forma distinta al regi~ 

tro, previa la tramitación del procedimiento previsto en la 

mencionada ley, en el que la autoridad competente declare ªª 
ministrativamente su procedencia. (72) 

En la práctica se invocan causales de extinción de 

registros marcarios, precisamente por desacato a la obliga

ción que se .comenta, algunas de ellas detectables por la au

toridad administrativa competente al momento de que los inte~ 

sados cumplen con la obligación del uso efectivo de la mar-
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ca; o bien- son detectados en 1a revisión a raíz de anterior~ 

~ades. Por eiio es recomendabie poner especiai atención en 

e:L cump1imi~rito de esta obligación, para evitar verse invo1~ 

erado én ei probiema iegai de ia extinción. 

B. Ei uso de ia marca debe ser efectivo. Uso efec-

tivo de ia marca, según ia Ley de Invenciones y Marcas, es 

ia fabricación, puesta en venta o cornerciaiización dei pro~ 

d.U.Cto· o SerV-i..cio que proteja en vo:Lúmenes y condiciones que 

correspondan a una efectiva explotación comercial en el te-

~-c.-c--~,:;-i:tcirf'o" nacfonai. ( 73) 

Corno puede verse, la connotación del uso efectivo de 

ia marca, consiste en un uso constante, m1smo que debe depen 

der de ia naturaieza de ios productos o servicios, de ia· ·tem_ 

poralídad o periodicidad de su de~anda, así como de ias ca

racterísticas dei mercado en reiación con taies productos o 

servicios. ('7 4) 

Este uso efectivo de la marca, debe comprobarse ante 

la autoridad administrativa competente, dentro de io,,,•tres 

años siguientes a la fecha en q~e se haya obtenido el regis-

tro. Para ei cumpiimiento de esta obiigación en la práctica 

ia mencionada autoridad ha elaborado un formato de solicitud 

en el que bajo protesta de decir verdad el interesado debe, 

entre otra información, proporcionar :Los siguientes datos: 

_, 
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a) Número de ia marca, denominación, fecha iegai, 

fecha de expedición y ciase. 

b) su nombre, domiciiio y ubicación ·dei estabieci-

miento; en su caso, nombre dei apoderado y domi-

ciiio para oir notificaciones. 

e) Datos económicos sobre ias ventas, consistentes 

en ei número de unidades vendidas y en su impar-

te. ( 75) 

Asimismo, deben presentarse tres __ etiquetas o fotogr~ 

·-~~'=·f·!:as"-de"''i-a> marca·;~·-.ta1·•y como ·se esté. usando. "(:76) 

Es importante señaiar que además de ia información y 

documentación proporcionada mediante esta soiicitud, ia aut2 

ridad competente está facuitada para requerir ai interesado 

de información o documentacion,adicionai y en su caso para 

reaiizar inspecciones, todo esto con ia finaiidad de compro

bar ei cumpiimiento de ia obiigación de uso efectivo de ia 

marca. (77) 

En caso de que se tenga registrada una marca en dif~ 

rentes ciases de productos o servicios, ia obiigación dei 

uso ~fectivo podrá demostrarse en una de eiias y en ese su

pu~s.:to ... c:l.e_!?erá presentarse una deciaración en ias demás cia

~es ··';;c;·~'•{iídicacion de ia ciase en que se demuestre dicho uso 

y ei pago de ios derechos correspondientes, teniéndose por 
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satisfecha J..a obl.igación en todas J..as el.ases. El. incumpl.i-

miento de esta obligación produce como consecuencia la exti~ 

ción del registro marcario, de pleno aerecho, es decir sin 

necesidad de decl.aración administrativa por parte de J..a aut2. 

ridaa com~etente. (78) 

E~ indudabl.e que el. propósito de J..a Ley de Invencio-

nes y Marcas al. exigir J..a comprobación del. uso de J..a marca, 

es terminar en definitiva con todas aqueJ..J..as que por al.gún 

motivo no se expl.oten en el. mercado, otorgando a terceros J..a 

posibil.~dad ·de poder adquirir J..as marcas que-·por fal:ta dé"e~ 

pl.otación se han hecho acreedoras a su extinción. 

3.2.2.2 RENOVACION DEL REGISTRO MARCARIO ,-. 

Los efectos del. registro de una marca, tienen una vi,_ 

gencia de cinco años, contados a partir de su fecha J..egal., 

esto es.a partir del. día y hora en que se haya presentado J..a 

soJ..icitud respectiva ante J..a autoridad administrativa compe-

tente. • Sin embargo, dichos efectos pueden prorrogarse incl.~ 

so de manera. indefinida, mediante el cumplimiento de renova

ciones periódicas, mismas que deben efectuarse cada cinco 

años, observándose ciertas condiciones para su concesión. 

(79) 
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La renovación del registro marcario, se torna pues 

en una ob1igación de esencial importancia para continuar ex

plotando la marca al amparo de una mayor protecci6n legal, 

especialmente en contra de piratas marcarios. Los presupue~_ 

tos que deben sastisf acerse para que la a~toridad competente 

conceda dicha renovación, son los siguie tes: 

a) La renovaci6n debe ser solicitada dentro del Úl

timo semestre de cada plazo, sea que se trate 

de1 plazo inicial o de subsecuentes renovaciones. 

~-~--="'~"'·'~-~"·'-·- .. "·_¿_ .. b('"'se -'corisag-:i:-a-··un plazo de gracia de seis meses adi,_ 

cionales contados a partir del vencimiento de e~ 

da plazo, sujeto al pago-de los recargos raspee-

ti vos. En realidad se dispone de un periodo de 

un año para el cumplimiento de esta obligaci6n. 

e) Debe comprobarse el uso efectivo y continuo de 

·.la marca, independientemente de que dicho uso h~ 

ya sido comprobado dentro de los tres primeros 

años siguientes a la concesión del registro. E~ 

ta comprobaci6n de uso debe efectuarse todas las 

.veces que se solicite la renovación del registro. 

d) Si una marca se encuentra registrada para prote

ger dos o más clases de productos o servicios, 

procederá la renovación de todos los registros 



marcarios, demostrando el uso efectivo y conti

nuo en alguna de dichas el.ases, ·obviamente que 

deberá presentarse un escrito en las demás clases 

señalando tal circunstancia y pagando los dere-

ches correspondientes. 

e) Aquellas marcas cuyo registro se haya obtenido o 

encontrado en trámite, al momento' de entrar én 

vigor la nueva clasificación de productos y ser

vicios para el registro de marcas, aprobada por 
l.(!,.:.:-.~"~,.:..;.:;..:.,.;,_.=:¿_ ...... ~~i:.l'!:"..:..•.s..--:;....,:¡,,.__.,< -~·.' ···~ ... ··-·· •• _ ..... _ ... , .. 

1a organización ·Mundial de la: ·P;o,Pie'a.;.d Intelec..:.· 

tual, es decir el 25 de noviembre de 1989, a1 

solicitarse la renovación del registro marcario, 

deberán adecuarse a la el.ase de productos o ser-

vicios que corresponda de acuerdo con dicha cla-

sif i.cación. 

f) El interesado en la renovación de su registro, 

deberá llenar el formato oficial de solicitud, 

cuyo contenido ya fue.mencionado a1 referirse la 

comprobación del uso de la marca, razón por la 

cual se omite su reproducción. En la práctica 

se ha estilado el empleo del mismo formato para 

cumplir con la comprobación del uso y con-la re-

novación de 1as marcas, 1o que se justifica por-



que para que proceda la segunda, debe demostrar

se previamente ia primera; en estas condiciones 

se evita pues la formulación de dos solicitudes 

y por ende se agilizan los trámites respectivos 

satisfaciendo d~s obligaciones al mismo tiempo_ 

Asimismo, se de- :=n _pre.sentar tres etiquetas o fg_ ~ 

tografías de la narca, tal como se ha estado 

usando_ 

g) Finalmente y en caso de proceder la renovación 

deben pagarse,los,derechos respectivos y oportu

namente publicarse en la Gaceta de Invenciones y 

Marcas. ( 80 J 

El desacato a la obligación de renovar la marca re

gistrada, produce como consecuencia la caducidad de pleno d~ 

recho del registro marcario, es decir, sin necesidad de de~ 

, ,,ciaración~expresa por parte de la autoridad administrativa 

competente; sin embargo, tan pronto como se origine, debe h~ 

cerse ia anotación en el expediente respectivo y publicar,se 

en ia Gaceta de Invenciones y 'Marcas - ( 81 l 

Existe en ei Reglamento de la Ley de Invenciones y 

Marcas una disposición en torno a la renovación del registro 

marcario y que llama la atención en razón de que rompe con 

les lineamientos tradicionales de ésta, su texto establece 

1.o siguiente: 



"Cuando por al.guna causa el otorgamiento del. regís-

tro de una marca 11eve más de cinco años, contados 

a partir de 1.a fecha legal. de la solicitud, su ren2 

vación a~-·~erá presentarse dentro del afio siguiente . 

de 1.a fecha de expedición del título. En este caso 

no"~~rá ·necesario acreditar. el .uso de _1.a marca pero. 

respecto de su comprobación se estará a lo previstÓ" 

-por el artículo 11 7 de la Ley". ( 82) 

Como se acaba de decir, esta disposición rompe los 

-1-!;-~~-~~-i.~ntO~- ·~·radi.C:t'Oña:1·~5-- ae--ia· ·re~C>vaCión· ·ae· ··ia: marca .. ·re-= 

gistrada, por-virtud de 1.os cual.es la marca debe renovarse 

c·ada cinco años, a partir de su fecha legal, condicionada a 

la comprobaci_ón de su uso, so pena de caducidad regi.stral. 

por incumplimiento; luego entonces según el. precepto que se 

comenta si la concesión del registro excede de cinco años a 

su fecha.legal (fecha y hora de presentación de 1.a sol.ici-

-tud), la renovación no debe sujetarse a los lineamientos es-

tablecidos, sino que debe presentarse dentro del primer año 

de la expedición del registro, sin necesidad de comprobar el 

uso de la marca. 

En mi opinión, no me parece del todo acertado el cr~ 

terio de est~ disposición, si se toma en cuenta que: 

a) La renovación de la marca condicionada a 1a coro-



probación del uso fue instituida con el propósi-

to de terminar con 1as marcas que no se expiotan. 

b) La marca cuyo registro no es renovado dentro del 

plazo establecido (cinco años, más s is meses de· 

gracia) conduce a la caducidad registral. 

c) El plazo de un año otorgado en este caso para la 

renovación de la marca en los términos del pre

cepto en cuestión, conduce a la caducidad del r~ 

Para no correr con dicho riesgo, lo prg 

cedente sería señalar que simu-ltáneamente al pa

go de los derechos correspondientes a la expedi

ción del título registral se presente la solici

tud de renovación, evitando el nacimiento de·un 

registro aparentemente caduco. (83) 

Sin embargo, debe también reconocerse el acierto de 
. - . , ••• .., , __ ,..~ ;,_'• --~ .• --..~~~ ·-'"11:'.: 

~~ta dis?~sición consistente en eximir al titular del regis-

tro de Ía obligación de comprobar el uso de la marca para 

conceder1e ia renovación, pues como lo ind~ca en su parte f~ 

nal, legalmente la obligación de comprobar el uso por prime

·-'ra 'vez ·es 'dentro de los tres años siguientes a la expedición 

·del registro. 



USO DE LEYENDAS 

El. titu~ar de l.a marca registrada debe cumpl.ir con 

el. uso de ciertas l.eyendas establecidas por l.a Ley de Inven

ciones ·y Marcas, con el objeto de lograr una eficaz protec-

ci.ón roarcaria .. Dichas l.eyentlas, a saber, son: 

Marca registrada 

~"~~=-~'"'"'"'''''"' '"'"·~·-c-i:;a·si·marcas ·registradas en México que distingan· pro::..'-- -- .~- -· ·-- ~ ·--: - -- ,.,. . 

duetos deben 11.evar ostensibl.emente l.a l.eyenda "marca regís-

trada", o en su defecto l.a abrevi..atura 11 marc ... reg.", o bi..en 

l.as sigl.as _"M.R."; pero esta l.eyenda no sól.o debe aparecer 

en l.os productos, sino también en las etiquetas, empaques o 

envases en que se contengan al. expenderse el. póul.ico, o sólo 

en estos úl.timos cuando la natural.eza del. producto impida l.a 

inserción de l.a misma. En caso de que l.a marca registrada 

distinga servicios, l.a l.eyenda de referencia debe aparecer 

en todos aquell.os lugares en que l.a marca se publ.icite ? se 

ofrezca, como por ejemplo en l.a fachada de los establecirnien 

tos, anuncios o membretes de correspondencia. {84) 

En l.a práctica para el cumpl.imiento de esta obl.iga

ción se ha estil.ado l.a colocación de un asterisco junto a l.a 

marca·y en seguida se indica que dicho asterisco significa 

• . 

.. - --.---------
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marca registrada. 

En torno a esta leyenda David Rangel señala que su 

fina1idad consiste en hacer de conocimiento a terceros, que 

determinada marca no p< ctenece al dominio público y que el 

hecho de estar registrada, exige respeto por todo el mundo, 

incurriendo en usurpación quien 1.a im~ta o --reproduzca sin 

permiso del titular. (85) 

Es acertado el comentario del citado autor, pero a 

-'º~·--""· mi. modo'"-de;..ver_,·~--J.a .. esencia c;1e_ esta l_eyenda estriba en legit~ 

mar al titular de la marca, en la represión de actos deslea-

les relacionados con la misma y este objetivo puede corrobo-

rarse, si se indica que de acueráo con las disposiciones de 

la Ley· de· ·Invenciones y Marcas, la amis iÓn de la leyenda 

"marca registrada", si bien no afecta 1.a va1.idez de 1.a marca, 

impide a su titular ei ejercicio de la acción civil o penal, 

ción administrativa, cuya sanción puede consistir en multa, 

c1ausura o arresto, dependiendo de 1.a condición económica 

del infractor, de la intencionalidad y gravedad de la infra~ 

ción con relación al comercio de productos o prestación de 

servicios,_ así como de1. perjuicio ocasionado al afectado. 

(86) 

~cl.mbién es oportuno mencionar, que si ~e ponen en 

1-
1 
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l'll 
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venta o en circu1ación productos o bien si se ofrecen servi-

cios~ indicando que los mismos se encuentran protegidos por 

una marca r"egistrada., sin "que··en real.i-dad sea cierto, tal. ca!!!. 

portamiento constituye infracción administrativa, sancion~n-

dese a 'los infractores en la forma y términos señalados. 

(87) 

En conciusión, es importante que empresarios, comer-

ciantes y prestadores de servicios, tomen en cuenta que no 

basta con usar la 

"·no- que es -·preciso 

marca de acuerdo a como fue registrada, s~ 

tener especial cuidado de que.··.;._\ f igur.ar·--- -

ésta en el producto, etiqueta o envase, aparezca también ia 

leyenda en comento, amén de poner en riesgo la defensa de 

sus derechos frente a terceros y no incurrir en la infrac

ción prevista por la citada ley. 

Ubicación de la fábrica o 
lugar de ·producción 

Los productos de elaboración nacional, independient~ 

mente de que ~o se encuentren amparados por marcas registra

das ·o no', ·deben llevar la indicación de l.a ubicación de la 

fábrica o lugar de producción, tal indicación debe figurar 

en los productos, así como en las etiquetas y empaques o en-

vases en que se contengan al expenderse al pÚbl.ico, o bien 
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sólo en estos últimos si la naturaleza del producto impide 

su inserción ... Asimismo, cuando estos productos de elabora-

ción naciona1, se fabriquen también.en el extranjero, la in-

1dicación de referencia será la gue correspnda al territorio 

_,naci_onal de que se trate- (86) 

En cuanto a esta indicación, es recomendabl.e que si 

_l_os productos :ae encuentran_. protegidos por marca registrada, 

la ubicación de la fábrica o lugar de producción coincida 

;-:...::--.,,·-M..~'-!..--~_,,..9-_~_-._1.~ ___ P~-'=-12_~,;:5='.iC!"~c:l-~,.-_~.~- _ l~ ,..~ol.ici tud del. registro marcario, 

especial.mente si se tienen varias fábricas (caso en el. que 

conforme a la Ley de Invenciones y Marcas, debe señalarse la· 

principal) y que cualquier cambio de domicilio sea comunica

do inmediatamente a la autoridad administrativa competente, 

incluso antes de usar la indicación en el producto marcado; 

todo esto, como se ha dicho, con el objeto de evitar riesgos. 

""!~:-~!.;=-.;·~-""~:·en·--ia ·defensa: -ae sus derechos y no incurrir en infracciones. 

El incumplimiento de esta obligación se traduce en 

infracción administrativa, con 1.a consecuente sanción. Sin 

embargo, en el caso de que los productos ostenten marca re-

se priva al titular del registro marcario del 

ejercicio de la acción civil o penal. (89) 

El propósito de esta indicación aplicable a los pro-

duetos mencionados, ostenten o no marcas, consiste en evitar 
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engaños a los consumidores respecto de la procedencia de los 

mismos, por parte de quienes señalando domicilios del exte-

rior de la República pretendan hacer creer que sus productos 

provienen del extranjero, lo cual de acuerdo con la invocad~·

ley coñ~tituye·infracción administrativa. 

3.2.2.3.3 Hecho en México 

Igualmente, los productos nacionales amparados por 

.,..._;~·-=---·~-~.'rCá'S: reg'i°Str~da.S· o- nci·~···aeben ostentar en forma Clara y vi-· 

sib1e l.a leyenda "Hecho en México", misma que debe aparecer· 

en l.os productos, etiquetas y empaques o envases en que se 

contengan al expenderse al público, o bien sólo en estos Úl

timos si la naturaleza del producto no permite su inserción. 

Asimismo, aquellos productos de exportación además de esta 

.}:~;.',";.:'.~_~.:---. deberi._._llevar el diseño consistente en la figura de 

la cabezaft~.u~ águila, en la forma y dimensiones fijados 

por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. (90) 

Asimismo, la finalidad de esta leyenda consiste en 

evitar engaño y confusión entre los consumidores respecto de 

la procedencia de los productos, dando identidad a la marca. 

El incumplimiento de esta obligación, constituye 

infracción administrativa de acuerdo con las disposiciones 
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de 1a Ley de Invenciones y Marcas, sancion~ndose a 1os in-

fractores de 1a manera ya mencionada. Dicho incumplimiento, 

sin embargo, en -e1 caso de que 1os productos ostenten marca 

registrada, no priva a su titular del ejercicio de la acción 

civi1 o penai. (91) 

La Leyenda "Hecho en México", :orno puede verse, debe 

utilizarse en productos nacionales amp~rados por marcas re

gistradas o no registradas, en consecuencia están exentos de 

su uso aquellos productos que no ostenten marca; sin embargo, 

es opo~rtuno .menc'.i..onar que en e1 mercado se venden artícui-~s 

nacionaies que no 11evan 1eyendas, a1 1ado de productos im

portados con 1a intención de hacer creer que se trata de ar

tículos extranjeros, lo cual se traduce en infracción admi-

nistrativa y en esas condiciones se hace necesario que e1 

uso de 1a 1eyenda en comento se haga extensivo para aqueiios 

~· pr~ductos que no_ ostenten marcas. 

"Fina1mente y en re1ación con ei uso de ias ieyendas 

e indicaciones citadas en este apartado, deben tenerse en 

cuenta 1as siguientes disposiciones: 

i.· En productos naciona1es destinados exc1usivamen

te a exportación, 1as ieyendas de ias marcas po

drán redactarse en cualquier idioma, en la inte

ligencia de que su uso en el territorio nacional 
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constituye infracción administrativa, con ia re~ 

pectiva sanción. 

2. Cuando 1os productos naciona1es amparados por 

marcas registradas o no, contengan indicaciones 

·rel.ativas a registros en otros países o ~ l.eyen-
""-

U as en idiomas extranjeros, así como l.a nser-

ción de falsas indicaciones de proced~ncia, se 

~""--:...·-"-···_.,-_·considerarán como tendientes a inducir a1 pÚb1i-

co en error, ameritando sanción por constituirse 

·~.;.,;_.,.._~·..,,-.• ··.~1~....;..:,,...,:~'":'t .... in"fracción administrativa. 

-3. En 1a venta de artícu1os de origen extranjero 

con marcas, en l.as que se indique que están re-

gistradas, sin haber1o sido en México, aún cuan-

do ciertamente l.o estén en otro país, deberá in-

dicarse con c1aridad e1 1ugar de registro, pues 

,:,;"~::-~·: .. ·(;.·~~,,.::..-·~·~.;::-.:~~,~~·::-·~,..A.:'i::::·!~e l.o contrario se incuÍ:-re en infracción adrnini!?,. 

- - -.-tra ti va, generándose l.a correspondiente sanció~. 

(92) 

Es importante ve1ar por e1 uso correcto de 1as 1eye~ 

das e indicaciones que deben acompañarse a 1a marca registr~ 

da, para no ~xponer 1a defensa de 1os derechos marcarías y 

1ograr una adecuada explotación comercia1. 

Después de haber hecho referencia a 1as principa1es 



obiigaciones derivadas aei registro de una marca, puede con-

ciuirse que ia observancia de ias mismas es fundamentai para 

ia conservación dei registro y su iegai explotación. 

3.3 PERDIDA DEL DERECHO DE LA MARCA REGISTRADA 

De acuerdo con ia Le~ de Invenciones y Marcas, ios 

efectos c . .de.L registro .. de. una marca, pueden concluir. por 1.as 

siguientes causas: 

'C· ·--c2: 

3. 3.1 CadÚcidad 

La vigencia de los efectos del. registro de una marca 

es de cinco años, :mismos que pueden prorrogarse, incl.uso de 

manera indefinidad mediante l.a. ejecución de renovaciones pe

riódica~( de cinco años, gozando con un pl.azo de ·gracia de 
-; .. ,;· • ..,'<;y._-~:.-_;.:--.,:.- ... ~·~- ..,. 

seis meses-mas. Para que proceda l.a renovación del. registro 

marcario, sea en el. primer período o en los subsecuentes, el. 

intere.sado- deberá pre-entar su soiicitud, comprobar el. uso 

efectivo de ia marca; en su caso adecuarl.a a l.a el.ase de pr2 

dueto o servicio que corresponda conforme a l.a ciasificación 

de product~s y servicios aprobada por l.a Organización Mun-

. dial' de l.a.c Propiedad Intel.ectuai y final.mente pagar l.os co-

rrespondientes derechos. Ahora bien, vencido ei pl.azo cons~ 

\ 
1 
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grado por 1a Ley de Invenciones y Marcas para e1 cump1imien

to de esta ob1igación, sin haberse satisfecho 1as condicio-

·nes menciondas ·se produce ""Como consecuencia l.a caducidad del 

registro. (93) 

Es importante tener. presente que en ocasiones ia co~ 

cesión de1 registro excede de cinco años a partir de su re-

cha l.egal., caso en ei cuai ia renovación se sujeta a un tra-

to especial consistente en erectuar1a dentro del año siguie~ 

te de 1a fecha de expedición del titu1o, exim~findose 1a com

pr'óbación -aei'-'uso en ese momento, para rea1izarla dentro de 

1os tres años posteriores a 1a expedición de dicho ~egistro. 

(94) Sin embargo, debe insistirse que ia inobservancia de 

ta1 requerimiento especial conl1eva a 1a consecuencia lega1 

ya seña1ada. 

Por otra parte, la caducidad por falta-de-renovación 

--de1 registr_o. '?pera de p1eno derecho, es decir sin ne"'.':'sidad 

de dec1aración expresa por parte de 1a autoridad administra-

tiva competente, sin embargo, tan pronto c_omo se presenta e1-

incump1imiento de esta ob1igación, se hace 1a anotación de 

1a caducidad en e1 expediente respectivo, y se ordena poste-

riormente su pub1icación en 1a Gaceta de Invenciones y Mar-

cas. (95) 

La renovación de1 registro 1de 1a marca, impide pues, 



ia caducidad, razón por ia cuai es recomendabie que effipresa-

rios, comerciantes y prestadores de servicios, tengan en 

cuenta que el descuido de bsta obiigación afecta ia conserv~ 

ción de1 registro, repercutiendo en la exp1otación de 1a maE 

ca, aún~cuando se venga usando de 1a manera en que haya sido 

registrada y se cumpia con el uso de ias ieyendas estabieci-

das ai efecto. 

3.3.2 Extinción 

La extinción de la marca registrada conforme a la 

iey, puede obedecer a ias siguientes causas: 

Por uso en forma distinta al registro 

Por faita de uso 

Transformación de 1.a marca._ como nombre 

genérico 
:;. 

POR USO EN FORMA DISTINTA AL REGISTRO 

Como se ha indicado en e·i apartado de ias obiigacio-

nes, para conservar vigente e1 registro de 1a marca, ésta d~ 

be ser usada tal y comó haya sido registrada, admitiéndose 

módi:ficaciories, úriicamente en cuanto a 1-as dimensiones o a 

ia materia en ia cuai esté impresa, grabada o reproducida. 



Fuera de estos supuestos, el uso de 1a marca en forma distin 

ta, genera como consecuencia la eXtinción del registro res-

pectivo. La sanci6n por el incumplimiento de esta obliga-

ción, no opera de pleno derecho, como ocurre con la caduci-

dad por falta de renovación registral, sino que previamente 

.debe seguirse el procedimiento -administrativo establecido en -

la ley. Este procedimiento consiste en la presentación de 

la solicitud de declaración administrativa, traslado a la 

contraparte; término para contestar y manifestar objeciones 

(plazo no menor de 15 días, ni mayor de 30 días hábiles); 
¡~, ... :.~.~::!.'; __ •!d .. -.. • ·!.:.r._o_:;_ .. '---~ .... , ;47'-· 

contestación de dicha solicitud; presentación de pruebas 

acompañadas a los citados escritos; desahogo de pruebas, cu~ 

minando con la resolución administrativa correspondiente, 1a 

cual es notificada a las partes y finalmente se efectúa su pu 

blicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas. (96) 

.3.3.2.2: _POR FALTA DE-USO 

Concedido e1 registro de una marca, su titular tiene 

la obligación de comprobar su uso efectivo dentro de los 

tres años siguientes a la expedición del registro_ Como es-

ta obligació~ ya ha sido referida, Únicamente nos limitaremos 

a señalar que su incumplimiento produce la extinción del re-

gistro marcario, de pieno derecho, es decir sin necesidad de 
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que se emita resolución administrativa por parte de 1a auto-

ridad administrativa competente. Sin embargo, tan pronto c2 

roo se presente esta situación, debe hacerse la anotación de 

1a extinción en el expediente respectivo y efectuarse su pu

blicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas, para que pr2 

duz ca l.os efectos l.e ·al.es consiguientes. ( 97) 

---3 _--3·. 2·. 3- TRAÑSFORMACION DE LA MARCA COMO 
NOMBRE GENERICO 

'-=..-..-¿~~~1o,b>.~~1~1t-it-u1ar de 1a marca registrada debe cuidar su uso, 

en los aspectos de difusión y publ.icidad, evitando a toda 

costa que el. pÚbl.ico consumidor identifique al. producto o 

servicio con e1 nombre de 1a marca; así, por ejemplo, al 

anunciar las toal.las facial.es amparadas con l.a marca KLEENEX, 

no hay que decir "KLEENEX no 1o irrita", sino más bien, "Las 

toallas facial.es KLEENEX no l.o irritan", ya que de l.o contr~ 

·-- -·.: rio-·-Se- '"fomenta que los consumidores util.icen la marca como 
.--·-··-'·:.-.- ... ;.-.. _.;:.-..,..,-;;..,~ .... -~ .,..,_ __ ·. ---

sinónimo de productos o servicios y con el.l.o, l.a probabl.e 

transformación de la marca como nombre genérico, en daño y 

perjuicio del. titul.ar de l.a marca. 

De acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas, 1a 

transf.ormaci6n -de 1.a marca obedece a que su titular provoc~, 

o tolera, que se use como nombre genérico de 1os productos o 
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servicios que distingue, de tal suerte que para la opini6n 

pública la marca pierde su carácter distintivo con respecto 

de estos. (98) 

Sobre este particular David Rangel, señala· como prin -· 

cipales causas generadoras de la transformaci6P· de la marca 

como ñombre genérico, 1as siguientes: 

-- ; -
a) Descuido o negligencia del titular~e la marca 

en defenderla contra las usurpaciones. 

Convicci6n del público por parte del titular, en 

el sentido de que .é.ste aprÚebe ··5;:; -·u.-s~·:c;·.;li{C>-·nam.:.- .. 
bre genérico; convicción que deriva precisamente 

por su falta de oposici6n. 

c} Excesiva identificaci6n del nombre del género de 

los productos en el público, mediante propaganda 

no controlada por los asesores jurídicos de su 

propietario. (99) 

Además de 1as causas mencionadas por el citado autor, 

es importante mencionar que el supue¿to esencial para que se 

configure dicha transformaci6n radica en el sentido que los 

consumidores den a1 uso de 1a marca, es decir, su concepto o 

significación; así por ejemp1o, usar 1a marca Eveready como 

sinónimo de pilas, de tal manera que estos a1 adquirir el 

producto, pidan Eveready para su linterna, en vez de pilas 
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Eveready para su l.interna. Es precisamente l.a asimil.ación 

entre el. producto o servicio y l.a marca-, l.o que ·en ocasiones 

conduce a 1a inciusión de esta Ú1tima en diccionarios, enci

cl.opedias o publ.icaciones peri6 ~cas. 

·····La·· transformación de l.a marca, en .J.os términos _que 

se comentan, produce como consecuencia ia extinción de1 re-

gistro, una vez concl.uido el. procedimiento administrativo ya 

indicado, el. cnal. cul.mina como ya se ha dicho, con l.a emisión 

parte de l.a autoridad a~ 

ministrativ~ competente. En esas condici~nes, l.a ·marca 

transformada en nombre genérico, pasa al. dominio públ.ico a 

partir de l.a fecha en que se publ.ique en el. Diario Oficial. 

de l.a Federación l.a mencionada resol.ución administrativa,_.. 

(, 00) 

Es recomendabl.e por tanto, que empres~rios, comer-. 

c~~~~es y_prestadores de servicios, así como sus representa!!_ 

tes, vigil.en que l.a publicidad y l.a difusión de sus marcas 

no provoque que l.os consum~dores l.as util.icen como sinónimo 

de l.os productos o servicios que distinguen, reprimiendo en

.. tonces'""ctiantas veces sea necesario toda publ.icidad o difu-

sión q~e ti~nda a dicha asimilación. 
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3.3.3 Nul.idad 

L~ Ley vigente de Invenciones y Marcas, consagra si~ 

te causal.es de nul.idad del. registro marcario, a saber: :'·i'\ 01 )-- . 

·'-"· ,_.,., .. ,, .. =,'"·;··\·"I-,_::;t·'Cot;icesión_ del. registro de l.a marca·-en contra

vención a l.as disposiciones de l.a mencionada 

l.ey, o bien del.a vigente, en l.a_época de su 

registro • 

..... ~··"""~-~~-~-~, .. -·~En_. l.~~prá!=t,i_ca_ .<= .. s.t_a causal. es l.a de apl._icación más 

rrecuente, toda vez que invol.ucra cual.quier viol.ación de l.as 

disposiciones establ.ecidas por l.a Ley de Invenciones y Mar-

cas en torno a ia concesión dei registro marcario. Asimismo, 

puede recl.amarse en cual.quier tiempo y por cuanto hace a·su 

sustanciación, debe observarse el. procedimiento administrat~ 

vo que ya ·ha·· sido rererido, mismo que cul.mina con l.a emisión 

de l.a resol.~ción administrativa por parte de l.a Dirección G~ 

neral. de Desarrol.l.o Tecnol.Ógico de l.a Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial., publ.icándose con posteriori~ad un ex

tracto de dicha resol.ución en l.a Gaceta de Invenciones y MaE 

cas •. (102.) 

II. Es nul.o el. registro de una marca, cuando ésta 

es idéntica o semejante en grado de conrusión 

a otra que ya ha sido usada en ei país, con a~ 
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terioridad a su fecha l.egal., para distinguir 

ios mismos o similares productos o servicios, 

siempre que· quien haga val.er el. mejor derecho 

por uso anterior, compruebe haber usado su maE,_.··. 

ca ininterrumpidamente en el. país, antes de l.a 

.~.fecha de uso declarado en la marca registrada. 

En esta causal. de nul.idad se reconoce el uso ante-

rior como fuente de derechos para combatir la marca registr!!_ 

da y en esas condiciones es congruente con el artículo 93 de 
,;._.:.~ _.c=-.,·~--·.:~o;'.. ..... ,.;·:_:.;,-.,.!.;;:.,--:~~ \.::,'.;-_· ~- .t-_~-,__.._::._.. 

la ·Ley de Invenciones y Marcas, según el cual, el. derecho al. 

uso de l.a marca obtenido por el. registro, no produce efecto 

contra un tercero que de buena fe ya usaba en el. territorio 

nacional., la misma marca u otra semejante en grado de confu

sión, para distinguir l.os mismos o simil.ares productos o se~ 

vicios; pero siempre y cuando dicho uso anterior sea mayor 

de un año a l.a fecha l.egal. del. registro o del. primer uso de

·cl.arado, ·que-deberá comprobarse oportunamente. 

gistro 

Para decl.arar entonces esta causal. de nul.idad del. r~ 

marcario por uso anterior de la marca, es necesario 

que -l.a -autoridad administrativa competente determine l.a con-

fusión entre 1as marcas, así como comprobar que ia marca no 

registrada, se ha venido usando con más de un año de anteri2 

ridad a l.a fecha l.egal. de l.a marca registrada o del. uso de-



, 5 3 

el.arado en 1a so1icitud del. registro respectivo, según sea 

e1 caso. 

Esta- causal. de nu1iad debe rec1amarse dentro del. p1~ 

zo de un año a partir de 1a pub1icación de 1a marca registr~ 

d{:::en,~ l.a :',G~c~ta de .Invenciones y Marcas, debiendo observarse 

· -p~ -=-a·--5;; .. ·s:Ubsta..nciación el procedimiento administrativo ya e~ 

taáo •. { 1 03) 

III. cuando existe uso anterior de 1a marca en e1 

·-.::·,_·.::....·~--.~,-.:-..:~.extranjero~. en l.a forma y térmi.nos indicados ª!! 

teriormente, procederá 1a nu1idad del. registro 

marcario, si además del. uso existe el re9istro 

extranjero y reciprocidad al. respecto. 

En 1a práctica esta causal. es 1a de menor ap.l.icación 

y para que 1a autoridad competente dec1are su procedencia, 

e es, n.~c::~.7~.ri~_ .. .9ue" determine l.a con:fusión entre l.as marcas, 

.. comprobar .. l.a_existencia de l.a marca registrada en el. extran

jero, que existe reciprocidad para los mexicanos col.ocados 

en l.a misma situación, así como que l.a marca no registrada 

en el. extranjero, se ha venido usando con más de un año de 

~,;.:,;t:E,·:rioridad .. a 1a fech~ 1ega1 de 1a marca registrada o del.· 
1 

uso decl.aradÓ en 1a reipectiva so1icitud. 

Esta nu1idad aJbe reclamarse dentro de 1os seis me
! 



ses siguientes a 1a pub1icación de1 registro en ia Gaceta de 

Invenciones y Marcas y para su substanciación debe observar

se el ya citado procedimiento administrativo. (104) 

.IV. Es nulo el registro de una marca cuando la et~ 

cienes f a1sas ·especto a la procedencia de los 

productos o servicios que distinga, ubicación 

del establecimiento industrial o comercial del 

dip1ornas, premios o recompensas. 

Esta causal se configura cuando la marca figurando 

en la etiqueta contenga cualquiera de las siguientes indica-

cienes falsas: 

,-, .. -·-"·A""· En cuanto a la procedencia de los productos o 
!,.., .• _, .• 

-·.¡··""·.:·-,·.·.o-;~· servicios que distingue l.a marca. Puede ser el 

de leyendas en ·ia·iomas extranj ei-os '· 

colocadas en productos nacionales, con el fin de 

aparentar productos nacionales como extranjeros, 

provocando confusión y engaño a 1os ~onsumidores 

por la procedencia de la mercancía. 

B. Respecto de la ubicación del establecimiento in-

dustria1, comercia1 o de prestación de servicios, 

también con el propósito de provocar confusión 
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respecto de la procedencia de productos o servi-

cios que distingue la marca_ 

c. En cuanto a medallas~ diplomas, premios o recom-

pensas_ Situación que.suele presentarse con 1a-

. i.ntenc.ión. de aprovecharse del prestigio que cieE 
- l1 ;· -

r---.- .. .,1' .... ,._.ª··~--tos· ·productos o servicios tienen en el. comercio 

o en l.a prestación de servicios, mismos que son 

premiados por su calidad en exposiciones, ferias, 

congresos, eventos culturales o deportivos reco

nocidos oficialmente; adem~s-~- ·Se induce también 

a error y engaño a los consumidores respecto de 

la procedencia de los productos o servicios que 

distingue la marca. (105) 

La causal de nulidad a que se hace referencia, debe 

--~ecláma~~e dentro del plazo de tres aftas contados a part~r 

'·ae íá' .. pÜblicación del registro en la Gaceta de Invenciones y 

Ma:i:.-~a·~-.~···aebiendo observarse el ·procedimiento administrativo 

establecido por la Ley de Invenciones y Marcas. ( 1 06) -. 

v. El registro de una marca también es nulo 

cuando haya sido concedido con base a decla-

raciones falsas o inexactas. 

Como ya se ha dicho, la solicitud del registro de la 

mar·ca:, contiene una sección excl.usiva en la que el. solicita!!. 

- ----- ___ "t" _ __, __ _ 

! 



te debe manifestar entre Otros datos: su nombre, domici1io, 

naciona1idad, tipo de estab1ecimiento y ubicación de1 mismo; 

fecha de1 primer uso de 1a marca o en su caso e1 señalamien-

to de que no se ha usado. Resulta entonces determinante que 

la información prÓporcionada por el solicitante del registro 
::;-,.;:,':-.-~-._,;;,.~¿.:;;-·~·~-~·:>:.;c . . -:::, ... ,. .• - ' 
____ ,.,....,._~·--·sea·-~exacta-·T ve:t .z, ya que de lo contrario se incurre en l.os 

supuestos de Xa ~ausal de nulidad que se refiere_ 

La nulidad antes prevista puede reclamarse en cual-

:·;-·.-.~=.~~~-~~:...'?.l:..=!-~!:.E='- ~~"°'~~?-! ~o importando incluso si 1a marca registrada 

~ún no ha sido publicada en la Gaceta de Invenciones y Mar

cas, debiendo seguirse el procedimiento administrativo esta-

blecido para dicho efecto- (107) 

VI. 

:··--· 

Cuando por error, inadvertencia o diferencia 

de apreciación, se efectúe el registro de una 

marca existiendo en vigor otro qUe se cOnside~ 

re invadido, por tratarse de una marca que sea 

igual o semejante en grado de confusión y que 

se refiera a productos o servicios iguales o 

similares • 

.:."l:.;.·~---~~,;.¿_;-:-_.::...._. ,_-... :.;.~~o¡.o;..;<,...;~;,;~·.;~ ·-·- ·-- •.. ..-:~··· -
- ;,~ .. ·si--durante la realización del examen de novedad que-

·ya ha sido.referido, por a1gún error, inadvertencia o dife-

rencia de apreciación por parte de la autoridad administrat~ 

va competente, no se detecta alguna marca ya registrada o en 
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trámite, que sea igual o semejante en grado de confusión y 

que se refiera a productos o servicios igua1es o similares; 

entonces se concede el registro de la m·arca solicitada. En 

esas condiciones, y tan pronto como dicho registro marcario 

se publique en la Gac~ta de Invenciones y Marcas, el titular 

::;=-~~::;a_e,~~~:'.';;'~'~'{;,,h;d a:Éec~.i.a,' .. di·spond:rá de un plazo de tres años pa-

ra reclamar la nul'.i.d,_d del registro otorgado indebidamente, 

siendo necesario para su procedencia que la dependencia com

petente determine la confusión entre las marcas, siguiéndose 

- ·'··'~'·-·--~~'el.. procedimi'ento · administrativq establecido en la Ley de In-

venciones y Marcas. (108) 

VII. Finalmente, el registro marcario también es ~~ 

lo, cuando el agente o representante del titu-

lar de una marca registrada en el extranjero, 

sin el consentimiento expreso de.éste, solici-

te y obtenga el .. registro de la marca a su nom-

bre; supuesto bajo el cual dicho registro se 

reputa como obtenido de mala fe. 

Esta causal de nulidad tiene su fuente de inspira-

. dad •. I.pdu~.:t::~.ial, _de __ acuerdo con el siguiente texto: 

A. Si el agente o el representante del que es titu-

-lar de una marca en uno de los países de la 

1 
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Unión soiicita, sin autorización de este tituiar, 

el. registro de esta marca a su propio nombre, en 

uno o varios de estos países, el. titül.ar tendrá 

el. derecho de oponerse al registro sol.icitado o 

de reclamar l.a anul.ación o, si la ley ~e1 pa~s 

l.o permit.e, 

do registro, a menos que este agente o represen

tante justifique sus actuaciones. 

B. El. titul.ar de la marca tendrá, en las. condicio-

derecho de oponerse a l.a utilización de su marca 

por su agente o representante, si no ha autoriz~ 

do esta utilización. 

c. Las legislaciones nacionales tienen la facultad 

~-· .· ':• de prever un pl.azo equitativo dentro del cual. el. 

titul.ar de una marca deberá hacer val.er los der~ 

chas previstos en el. presente artículo. ( 1.09) 

Como puede verse de l.a citada disposición l.ega1 del. 

convenio de París para l.a Protección de la Propiedad Indus-

.-.e~~·,··''"·· "'"''-•-trial., .. l.a-.,Ley de Invenciones y Marcas toma la parte esencial 

d~~~ ~6ntenido y acogiendo los l.ineamientos de su Última 

parte, señal.a que la nul.idad del. registro de l.a marca, prorn2 

vida por l.a falta de consentimiento del titular del registro 



extranjero, puede reclamarse en cualquier tiempo, incluso 

aún antes de que se efectúe la publicación del registro con-

cedido en la Gaceta de Invenciones y Marcas_ La substancia-

ción de la nulidad se ajusta a los lineamientos establecidos 

por el"procedimient? administrativo ya indicado- (110) 

gistro marcario, debe señalarse que la decl.aración. de_ nuli

dad la hará administrativamente la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial, ya sea de oficio, a petición de parte o 

,_·,~="-·'-~·a~i~~~Mi:'~i:s-te-rio-PÚblico -·Federal'. cuando. la Feder"a'ci:ón·· tenga 

algún interés_ ( 111 ) 

3-3-4. Cancelación 

..... ____ ._,. _,_.Ade~ás de las causales de nulidad consagrad.as por la 

Ley de_ Invenciones y Marcas, existe otra causa generadora de 

J..a pérd~da de derechos de J..a marca registrada; se trata de 

ia cance1ación, misma que puede ser: 

VOLUNTARIA 

convenga a sus intereses, el titular de 

la marca registrada, puede solicitar mediante escrito dirig~ 

do a la autoridad administrativa competente, la cancelación 



de su registro, reservándose dicha dependencia 1a facu1tad 

de requerir ia ratif icaci6n de 1a f irm~ de considerar1o per-

tinente. ( 1 1 2) 

1avid Rangel., en torno a 1a cance1ación vo1untaria, 

1a concibe como e1 acto que permite a1 titu1ar de 1a-marca 
~- - •-:•, • .~;~· .• -:. ... :.-... :?!\:-:·.:-;___,;¡,<".~~T :--.· :""C·.~t( 

_. reOunciar_--_,..,.vol.untariamente .a 1os derechos sobre l.á_ ~~- ma. 

e 11 3 > 

Si bien es cierto que, como l..o señal.a· el. citado au-

ter, ejerciendo esta facu1tad e1 titu1ar de 1a marca automá-
._:".~--=-~'"-'~--- ~ .:. .•. : _·.,,..-~--~ .-:·-~..:::-' ..!: • 

ticamente renuncia a sus derechos, también l.o es que dicha 

situación no significa que a1 titu1ar de1 registro marcario 

no 1e importe en 1o abso1uto éste, porque en tal casi ni si

quera se mo1estaría en pedir 1a canceiación, por e1 contra

rio, det.rás de esta prerrogativa es indiscutib1e que exista 

-un '·mC?tivo -:.Ein::·-~special. .. que justifique su ej ercicici, como po-
· ;" _.,~ 

dría ser; ~por •. ·ejemp1o: 

a) E1 resu1tado de una negociación originada por 

u~a so1icitud de registro de marca, en 1a que a1 

.. ~racticarse e1 examen de novedad aparezca un·a ª!:!. 

~'''-'·"--''-·· :.~·"·"~;-.c:. .. ._:;:;-,: .. ::; .. ,t,erioridad como obstácu1o para 1a concesión de1 

-:·~ .. -.. :-. ....:;~~·.=::::,:~:.':;_·~ ·._pretendido registro y en esas condiciones el. in-

teresado a cambio de una contraprestación, con-

venga con e1 titu1ar de 1a anterioridad en canc~ 

1ar1a. 
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bl Que por algún error o inadvertencia la autoridad 

conceda un registro gue contravenga las disposi

ciones legales aplicables y ~ue el titular al 

darse cuenta, prefiera pedir 1~ ~ancelación para 
. ' 

evitarse algún juicio de nulidad y entonces vue~ 

.va a sol.ici tar 1a marca, una_ va~iante de l.a mis

ma o definitiv~mente o-t;:.~a m~~c;a·. 

Acordada la petición de cancelación por la autoridad 

administrativa, el registro de la marca de pleno derecho 

~~-:.--::...:..:.pierde-·~sus~ e"fectos·-Y en ··esas condiciones se efectúa 1a anot~ 

ción de cancelación en el expediente respectivo y se publica 

en la Gaceta de Invenciones y Marcas. 

... ·-.:-.. 

DE OFICIO 

···La· autoridad administrativa competente puede canee-

' lar el '!'"egistro de una marca, cuando su titular especule o 

haga uso indebido en el precio o caiidad de un producto o 

servicio, amparado por la marca·y en-'"aetrimento del público 

o de la econo~ía nacional. (114) 

marcas coadyuvan in-

.di~~utibiemente a su éxito y es aguí en donde la Ley de In-

venciones y Marcas pone especial énfasis a aquellas marcas 



ya acreditadas, impidiendo enérgicamente que por esa situa

ción su tituiar pretenda bien subir ios precios o bien dism~ 

···' nuir 1-a cal.idad del. producto o servicio, 1-o cual. como 1-o señ2_ 

1-a 1-a propia 1-ey ocasiona perjuicio a 1-os co~~umidores y a 

1-a Nación. En consecuencia, los titulares de marcas regis-

;c.;;,;:.,c,~;,;.'.,,.tradas en ?-léxico, deben. veiar por el. mantenimiento de 1-os 
~·--···~'"":""··~---: .. .., ... --·~· .... 

precios y de 1a caiidad de 1os productos o servicios, para 

evitar esta sanción. 

Por otra parte, es oportuno mencionar que 1-a Ley de 

~-..:.....;::..:.,.:-=-=:rnvenciones·-Y· ?Jlarcas ni .. su reglamento, indican cómo debe op~ 

rar este tipo de cancel.ación, esto es, si debe operar de pl.e 

no derecho o mediante decl.aratoria. En mi opinión debe ope-

rar a través de decl.aración administrativa emitida por ia ªE. 

toridad competente, apegándose al. procedimiento administrat~ 

vo establ.ecido en 1-a invocada 1-ey, con e1 objet~ de cumpl.ir 

con 1-a garantía de audiencia y de 1-egal.i~ad. 

3.3.5 El. artícul.o 99 de 1a Ley de Invenciones y 
Marcas caro derecho prioritario frente a 
terceros 

Se ha expl.icado ya que 1-a fal.ta de observación de d~ 

vecsas·Oisposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas por 

el tituiar de ia marca registrada, genera como consecuencia 

ia caducidad, extinción, cancelación o nulidad del registro 



1 6 ~ 

respectivo; no obstante esta pérdida de derechos, el titular 

de la marca que haya caducado por falta de renovación, se h~ 

ya extinguido por falta de explotación o se hubiere cancela-

do vo1untariamente, gozará de un derecho de exclusividad pa~ 

ra volverla a solicitar dentro del primer año de la fecha de 

caducidad, extinción o cancelación vo1un~aria, ~n 1a inteli

. - gencia ··de· que .. transcu_rr.:ido· dicho plazo, además del propio t.!_ 

tular cualquier persona puede solicitar el registro marcario 

en las hipótesis señaladas. (115) 

""·"-=-·-"'~:·=.;.c.-:.c.: ___ , ... La--concesión de esta prerrogativa. al . .titular de la 

marca registrada, constituye entonces la excepción a la pér-

dida del registro marcario en los casos señalados, porque m~ 

diante su adopción se recobran los efectos del registro o c2 

mo se dice en la práctica se adquiere un reregistro de la 

marca con todas sus consecuencias legales. Para la tramita-

ci~n del·reregistro deben cumplirse todos los requisitos le-

:".~';::~:'.-;?::!:~?;¡J;;;.":í.~~-·y:'"x:~;;;i;;,_~entarios establecidos para la concesión del r~ 

gistro ordinario de marca; pero en el caso de que el solici

tante, fuere el titular del registro caduco, extinguido o 

cancelado vOi~ntariamente, para amparar los mismos productos 

o servicios,.podrá ofrecerse como prueba el expediente res-

pecti~6,·amenos que haya sido destruido. e 11 G > 

Debe destacarse que la importancia de esta prerroga-
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tiva consiste en l.a concesión de un año de privilegio para 

el. titular de l.a marca, cuyos derechos se hayan perdida en 

l.os tres supuestos mencioncidos, privilegio que opera durante 

este período frente a cual.quier tercero que solicitare el. 

mismo registro; sin embargo, esta prerrogativa genera como 

:?~:;:~:..=-·corisecue.nc~a Un excesivo gravamen fisca1. para 1a obtención 

del reregistro. La anterior en virtud de que el artículo 99 

de la l.ey que se invoca en relación con l.a Ley Federal. de D~ 

rechos, no guardan proporcionalidad y equidad en cuanto a l.a 

--·~· -~ ~'!;'~9\l.;l.?s?-.é:i.;-i_-ªel. _¡;>ago _ cje_ .. ~!='rechos del. registro ordinario de la 

marca y del. reregistro; en efecto, conforme a l.a tarifa vi-

gente a partir del. 1o. de julio de 1990 un registro ordina-

ria paga$ 97,500.00 (NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 

00/100 M.N.), mientras que un reregistro para toda el.ase de 

productos o servicios, paga S 3'242,000.00 (TRES MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.). (117) De-

-·--- .. -t;;;,: decirse que si se considera que en l.os casos de r~gistro 

y reregistro, estos son sometidos al mismo trámite y confie

ren iguales derechos a sus titulares, entonces resulta injue 

tificabl.e l.a desproporción en la tarifa del. pago de derechos; 

ahora bien, si de lo que se trata es de imponer un castigo a 

quien ha demostrado negligencia en la conservación de sus d~ 

rechos, en mi opinión seria suficiente con aumentar un por-

centaje razonable, que elimine l.a desproporcional.idad refer~ 

da. 

--
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~·:;~~.ry~:---~~;.~---~~""'r:ro;·~""'afio LIX~ No: XII, puesta en c?--r· ul.ación e1 20 
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particular y de su establecimiento comercial. 

NOTA. Entre otras causales de nulidad se hizo valer 

la notoriedad de la marca PLAYBOY en México y 

en e1 extranjero, sin embargo, la autoridad no 

entró a su estudio, porque estimó que una cau

sal de nulidad era suficiente para declarar la 

nulidad del registro. 
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Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, l.ey cit., art. 100. 

Cfr. Regl.amento de l.a Ley de Invenciones y Marcas, 

regl.. cit., art. 76, b)., No. 6. 

Cfr. Regl.amento de l.a Ley de Invenciones y Marcas, 

regl.. cit., art. 76, b), No. 7. 

(J. 7) art. 76, b), No. 8. 
'!::-r.;~-:;z-c::-~~·!:~.:-~,:·;:_:. :.::;,¿~:¿ ~i:-<g;'.~;-'.~_7 ~.~::-~· .. . . '. · .... ·. 
':T'7'"::7'."S1 e:>;·:-;:·Id"',m:;: i'. a,r~~··~-:76-;:~C:> _..,..: -, 

Idem. 

( l. 9) 

(20) 

Idem., art. 76, d). 

Cfr. Formato de sol.icitud de registro de una marca, 
ob. cit., pág. 24. 

::..::._,r..·-:.~-=-··.;;.:.: ··-:....>·J..:1-~~s:I.!:.~-..'-..-.~~__; .. _, . __ , __ ,___ ---'"~--~>·:--.... ,. __ 

( 21 } Cfr .• ,_Regl.amento de l.a Ley ae,·· Irivencicines y Marcas, 

·---_-.:..: 

regl.. c~t., art. 76, e}. 

(22) ·cfr. Sepúl.veda césar. El. sistema mexicano de propiedad 

industrial., ob~ cit., págs. l.36.y l.37. 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

Cfr. Instructivo para soJ.icitar el. registro de una ma~ 

ca,ob. cit., pág. 30. 

Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, J.ey. cit., art. 100, 
., 'T:iaé::ci:óñ III -

Idem., art. l.02. 

Idem. 

Idem., art. l.00 fracción 'III. 

(:2ái·"-:'cf'r.-Re'gl.amento de l.á.Ley.de I·nvenciones y Marcas,· 

regl.. cit., art. 76, f). 

(29) Idem., art. 77 fracción I-

(30) Idem., art. 77 fracción II. 



1 6" 

{ 31 ) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 189. 

(32) 

Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, 

regl. cit., art. 10. 

cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, 

regl. cit., arts. 10, 13, 77 fracciones III y IV-

;~;:~~;:~~r~~·'..i!i\~#~;~,;~~-~~-:~-\:1-~:.---i~_;. 
(34) Cfr. Instructivb ~a1a solicitar el 

ca, ob. cit., pág. 27. 

registro de una ma~ 

(35) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., arts- 103 

-=-''-"--"--"·"------~---·--=---"--'"" ~~:_.::1--º-~---~----- -

(36) 

(37) 

Cfr- Reglamento de la Ley de Invenciones y Mar.cas, 
regl. cit. art.· 78. 

Cfr- Reglamento· de la Ley de Invenciones y Marcas, 

-r_egJ.,_ •. cit--. art. 80-
-- -

Cfr- Ley de Invenciones y Marcas, ley cit-, art- -91_ 

( 38) · Idem-, art~ -1 O.;--

--------(3·9-j""·"'(:'f~:-"-i;'é,y ·a,e;~invenciones y· Marcas, - ley cit" ¡ art- - 1 OS-

(40) Cfr _ Nava Negrete, Justo, ob- ci t _ , pág. 513. -

{ 41 ) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 106. 

(42·)--- ·Idem---• -·art- -107--

·-· -:;_ ... -:·. --:·'·~c;.t3~)L <~~·~~~¿~~:~.~l~~·~~t .. : ··.:9 6: _,. --.. 
(44) ---Idem•,• art•--:-108. 

(45) Idem., art. 109. 



(46) Cfr. Ley Federal de Derechos. Decreto del 19 de dicie~ 

bre de 1989, publicado en el Diario Oficial de la Fed~ 

raci6n del 28 de diciembre de 1989, M¡xico, arts. lo~ 

y 66 fracci6n III a). 

(47) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., arts. 110 -

,~\<Í"¿_-.7;;-• .-.::,,-.;-:.:~c::::~:'}:J-~.i'~; 'C7_;'::i .. ,:. 

~-~f4'1fi~faem~-0::7a:a-5~-"2·01 Y 202 .-

(49) 

(50) 

( 51) 

(52) 

(53) 

(54) 

(55) 

Idem., art. 88. 

Cfr. 
til, 

Barrera Graf, 

generalidades 
Jorge. Tratado de derecho mercan-

y derecho industrial, Editorial Po-
pág. 31 2. 

Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 93. 

Cfr. Rangel ortíz, Horacio. La licencia de uso de mar 
ca como sustitución del propietario de 1a marca. Revi.2_ 

ta ~exican~ de justicia, No. 4, volumen IV, octubre-a~ 

ciembre de 1986, pág. 277. 

Cfr. Tinoco Soarez, José Carlos. El papel de la marca 

en la tecnología. Revista mexicana de la propiedad i_n 

dustrial y artística, año XIII, Nos. 25-26, enero-di
c~embre de 1975, ob. cit., págs. 135 a 139. 

Cfr. Ley sobre el Control y Registro de la Transferen
cia de Tecnología y el Uso y Explotaci6n de Patentes y 

Marcas. Decreto del 29 de diciembre de 1981, publica

do en el Diario Oficial de la Federaci6n del 11 de en~ 

ro de 1982, México, arts. 2o. y 10. 

Cfr. Rangel Ortiz, Horacio. La licencia de uso de mar

ca como sustitución del propietario de la marca, ob. 

cit., pág. 293. 



(56) 

(57) 

Cfr. Ley sobre el Control y Registro de la Transfe=en
cia de Tecnología y el Uso y Explotaci6n de Patentes y 

Marcas, ley cit., arts. 10, 11 y 19. 

Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 1.35. 

Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, 
regl. cit., art. 85. 

;::~~";;:~'.;~::~~~~1~t~V~ae_, I~,;~nciones y Marc_as, . l~Y .. s:._i,~-~ ~~~-ª~'° "'-· _í,:3 6 

(59Y- Cfr. 'Regl:amento de J..a Ley de Invenciones y Marcas, 
re~l. cit., art. 86. 

, .... ,..,., __ "-(-60 .) '"'"Cfr "'--Ley· .. de Invenciones y. Marcas,_, l.ey ___ ci!=,.-.·•-~-. a,r.t,,.._ . __ J,,_3 ¡;1,_._"'"' __ 

~-

·-· -· -.; 
ll! 

i i 

( 61.) 

(62) 

(63) 

(64) 

(65) 

Idem., art. 1.41.. 

Cfr. Ley sobre el Control.. y Registro de la Transferen
cia de Tecnología y el Uso. y Explotación de Patentes y 
Marcas, iey cit., arts. 2, 10, l.1.y_i9 .... :.-:---" 

Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, l.ey cit., arts. l.41. 
•:y 1.42. 

··.··cf:r·; · Regiamento de 1.a Ley de Invenciones .y- .Ma,rcas,. 
regl..- cit., art. l.1..-., 

Cfr. Regl.amento de 1.a Ley de Invenciones y Marcas, 

regl.. ci~-· art. 12. 

Cfr: Ley' de Invenciones y Marcas, 1.ey cit., arts. 1.43 
á' '1.46:'-

Ídem.;. arts. 201. Y. 202. 

(66) Idem., arts. 21.0 y 211.. 

(67) Idem., art. 225. 



(68) Idem., arts. 226 y 229. 

{69) Idem., art. 223 bis. 

(70) Idem., arts. 2l2, 2l3 y 223 bis. 

( 71) Idem., art. llS. 

:"::-~~..-:.:::.:~lr.:A~-=-~~···'"'·:.:---.:-~ -.. 
(73) Ide,,.,.:- art. ll8. 

(74) Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, 
regl. cit., art. 83. 

-~-~~-"~c(.'.7.5 ) .. -.Cfr. -Formato de solicitud de comprobación de uso .d_e 
marca. Gaceta de invenciones y marcas, vo1umen extrae~ 
dinario No. XII, año LIX, ob. cit., pág. 3l. 

( 76) Idem. 

(77) Cfr. Ley de Invenciones y Marcas,-ley cit., art. l1B. 

(78) 

(79) 

Cfr. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, 
regl~ cit., art. 83. 

Idem--:, art~ 117. 

·"'·J:a.--;;.--;n"': , art. 8 8 , 

Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit~, art. l12. 

(80) _ Idem .• , arts. l39, l40, 20l y 202. 

( 81 ) 

····Cfr • .; Clasificación de productos y servicios para el r~ 

gistro de las.marcas, ob. cit. 

Idem., arts. l39, 20l y 202. 

· (8·2·,-· ··'-cfr·~~- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, 

regl. cit., ªft- 84. 



(83) Para ejempiificar io anterior, resuita oportuno seña
iar ei siguiente caso práctico: 

Cfr" Expediente de Marca No- 311,305- Oíicio No. 

174-88-21962 dei 23 de febrero de 1988, por ei cuai ia 

Dirección Generai de Desarro1io Tecnoiógico de ia Se

cretaría de Comercio y Fomento Industriai tuvo por 

::~:·:~:-~\~~~.-~~:_-~:~:-:.~:~~-~'.i$_~~ada ~~- ~ ~novación del registro de .1.a marca No. 
- ---- ---31.i·,305 "SIN l ;:NOMINACION" (diseño que en esencia con-

siste en ia figura de ia cabeza de un conejo), propie

dad de Piayboy Enterprises, Inc., que distingue vestu~ 

ria- Esta marca fue soiicitada ei 28 de febrero de 

_ _...=·--'=·-:,_;'" ... ·,,.e: ____ _!?_~~-_expidiéndose 16 años después ei 26 de agosto de 
1985, sin embargo su titular con ei fin de cumpiir con 

1os lineamientos de la renovación del registro marca

rio y de evitar una aparente caducidad, so1icitó simu~ 

táneamente a la expedición del títuio, ia renovación 

de1 registro por varios de los períodos ya transcurri

dos; dicha renovación según e1 oficio que se indica, 

fue procedente, eximiéndose ai tituiar de 1a marca de 

1a comprobación de1 uso, mismo que con posterioridad 

-fue acreditado el. 20 de abrii de 1988. 

---184)--Cfr~-Ley de Invenciones y Marcas, iey cit_, arts. l.i9 

y l.2_2. 

------- - ( 85) _cfr •. Range1 Medina, David. Las marcas y sus l.eyendas 

obligatorias. Estudios jurídicos sobre propiedad indU§.. 
triai, México i958, págs_ i6 y i7. 

---·(86) --cfr; Ley 

210, b), 

de Invenciones y Marcas, 

fraccióh XII; 225 y 229. 
1 

-( 87) -·- Idem., art. 210, t·b), fracción V--

ley cit., arts;; l.l.9, 

-- 1 
i 



(88) Idem., arts. l.20 y l.22. 

(89) Idem., art. 210, b), fracción XII, 225 y 229. 

(90) Idem., arts. l.21 y l.22. 

Cfr. Aviso a los industrial.es, comerciantes y público 

en general. sobre el. emblema: "Hecho en México", emiti
·-·"·,· ·.•· ' ··do ·e.1 l.5 de febrero de l.978 por .la Direc:' ión General. 

.~ ..... r. .. ;o·---·::· :-'.""º:-,·.:·>7:~-·:::-:--de'"Nannas de l.a Secretaría de Partrimo¡;"?-6 y Fomento In-

(91) 

(92) 

(93) 

(94) 
·.-:- . -. '...:.". -~ --~ 

dustrial., publicado en el. Diario Oficiál. de la Federa

ción del 8 de marzo de l.978. 

Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., arts. 
·"·b) ,c.· fracción XII, 225 y 229" 

Idem., arts. l.23, l.24 y 126. 

Idem., arts. ]_]_2 , l.39 y 140. 

Cfr. RegJ.amento de l.a Ley de Invenciones~y Marcas, 
re~i. cit., art. 4o. Transitorio. 

Cfr. RegJ.amento de l.a Ley de 

'regi. cit., art. 84 • 

Invenciones y Marcas, 

210, 

.... -----·-·-····_!9_5.)~:S:...L.e>Y.d_e_Invenciones y Marc~s, J.ey cit. art_s._ l.39, 
20]. y 202. 

(96) Idem., arts. J.l.5, l.93 a +97, 20l. y 202. 

(97) ... -~deiñ., arts. l.l.7, l.l.8, 201 y 202. .,_; 

( 98 >' Id€om .• ,· 'art'~· i49:. 
- .;.,.-- -~- .......... ,,1-~ 

(99) Cfr• Rangel. Medina, David. Tratado de derecho marca-
rio,. ob. cit., pág. 331. 



(1-00) 

(1-01-) 

(1-02) 

(1-03) 

Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, 1-ey cit., arts. 1-49 

y 1.93 a 1.97. 

Idem•, art. 1.47. 

Idem., arts. 1.47 fracci6r-.I, 1.93 a 1.97, 201. y 202. 

Idem., arts. l.47.fracci6n.II, 1.93 a 197, 201. y 202. 

;-.~r.-:;T~.".".( io4 )-''·;'.ICiem1:::;'-";:a:r·t:s:~:-::-1~,i'j:;•.j:,:.,;_.:;¡;i6n. III. ~- i:g_3_:a:,'.~-~~.~7. 2o'{ ¡~ :202 -
~....c:"·:-:.~=--'·-"'--1'·•.:=·:~·:"'"'.'. :-,.,..:· "t7-~:·.~~-·~r.,.."'~:'7··~·:"'"""- :l""'':'_-~,.- ..,-.":-~ - - -

(1.05) ·Id~"!"·~-· art. 1.47 fracci6n IV • 

. (1.06) "·Idem""::, arts~ 1.47~- 1.93 a 1.97, 201. .y 202. 

(1.07) Idem., arts. 1.47 fracci6n V, 193 a 1.97, 201. y 202. 

"'~~-="-'~'(':to·ay·-=Id~~::·~~:_;t;:·-1·~·7 .,fracci6n VI, l.93 a _l.97, 201. y 202. 

(109) Cfr. ·Convenio de París para l.a Protecci6n de l.a Pro

piedad Industrial., revisado en Estocol.mo el 1.4 de ju-

1.io de 1.967, ob.·cit., art. 6 septies • 

. ""(110) .. Cfr. ·-Ley de Invenciones y Marcas, l.ey cit., 

fracci6n VII, 193 a 1.97, 201. y 202. 

· c11· ;·y .... :i:a;r;c:. art. i 51.. 

(112) -~e-~.:..!. art. 150. 

arts. 1.47 

( 11 3) Cfr. Rangel Medina, David. 

rio, ob. cit., p&g. ~2-

Tratado de derecho marca-

' ( 11 4) Cfr.:., Ley de Invenciones y Marcas, ley cit., art. 1.50. 

",,. - -· -. 

(11~) -~~r~-iegl.amento 
regl.". cit., art. 

1 
1 
1 

de1ia 

ªt· 
Ley de Invenciones y Marcas, 



( 1, 7) Cfr. Ley Federai de Derechos, iey cit., art. 66 frac

ción III, a) y e). 

~~··~.._-_...,...,,_..,...'"!'...,,.~~"'--"'-"''·-'"''':"'-<".- .. n•i.•-~'t<'"..:s~-c:>- -. ···-- ·,•:_--- ··-:-. . --· ··- - - - - . ":" .... -, .. -·-·.: 
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CAPITULO CUARTO 

PROTECCION DE LA MARCA NOTORIA 
EN LA LEGISLACION MEXICANA 

su~~IO. 4.1 ANTECEDENTES DE LA MARCA NOTORIA. 
::-·~:·~·~~~~~·:~~~·~~~~;~~~:: 4';~·.¡-~,~~·~s-o~:iación Internacional. para la Protec- -

ci6n de la Propiedad Industrial reunida en 1901, ·-

4.1.2 Comité Econ6mico de la Sociedad de Nacio

nes. 4.1.3 Convenio de París para la Protección 

de la Propiedad Industrial, revisado en La Haya, 

4.2 CONCEPTO DE 

MARCA NCII"ORIA. 4.2.1 Postura doctrinaria. 4.2.2 

Criterio de los Tribunales Federales de México. 

4.3 LA MARCA NOTORIA EN LAS LEYES MEXICANAS DE 

MARCAS. 4.4 APLICACION EN MEXICO DEL CONVENIO 

DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD IN

DUSTRIAL EN TORNO A LA MARCA NOTORIA. 4.5 CON

TRADICCION PARA LA APLICACION DEL CONVENIO DE P~ 

RIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUS

TRIAL. 4.6 INCORPORACION DE LA PROTECCION DE LA 

MARCA NOTORIA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. 

4.7 DEFICIENCIAS DE LA LEY DE INVENCIONES Y MAR

c,.S CON RELACION A LA REGULACION DE LA MARCA NO-

TORIA. 4.8 POSIBLES SOLUCIONES. 



i - -.:--

cala, lo que 1e ha costado desconfianza y la divulgaci6n de 

una imagen negativa frente a gobiernos extranjeros como Est~ 

dos Unidos y gran par~e de países europeos. 

Este capítulo se divide en ocho partes, la primera se 

refiere a 1os antecedentes de 1a marca notoria, que origina-
-o 

ám:bi.to _i.nternacional a principios de siglo, culmi-

nan con las posteriores revisiones de1 Convenio de París pa-

ra la Protecci6n de 1a Propiedad Industrial de 1883. En 1a 

segunda parte, se hace alusión al concepto de la marca noto-

·ria y'ante la ausencia expresa de una definici6n por párte 

de la legislaci6n mexicana, en apoyo del criterio de los Trd,_ 

bunales Federa1es se propone una; en la tercera parte, se ha-

ce referencia a la protección de la marca notoria en 1as ~~.§. 

tintas 1eyes de marcas mexicanas; en el cuarto y quinto apaE 

tados se e1abora un estudio sobre ia· aplicaci6n en México 

del Convenio de París para la Protección de la Propiedad In

dustria;L en· t_~rno __ a 1a marca notoria, con el objeta de con

templar 1a postura adoptada por 1as autoridades administrat~ 

vas y judiciales; en la sexta Parte se explica la incorpora-

ción de 1a marca .notoria en la Ley de Invenciones y Marcas 

6on indicación-de los motivos de su surgimiento, fina1mente, 

~~ ei sépti~o y octavo apartados, se seHa1an las deficien-

cias de la protección de la marca notoria y se proponen las 

posibles ·salu·c.i.ónes para una eficaz protección, respectivamen 

te. 
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4.1 ANTECEDENTES DE LA MARCA NOTORIA 

Para conocer los antecedentes de la marca notoria en 

ia legislaci6n mexicana, es necesario recurrir al &mbito in~-

ternacional, ya que con motivo del progreso del intercambio 
::~:._;::.¿:;J . .:.~-~~":.- .. ~!: ... -:..- ;< . ·;- . - . 
__ ...:,~~~:;_:r:~~rcantil. . .internacional a principios de sigl.~,. Se. prese!.nt.a-

ron situaciones nuevas en torno a 1a marca. Las legislacio-

nes de marcas de esta época, por su deficiencia, facilitaron 

la indebida apropiaci6n de los signos de propiedad indus-

,~_?.::.=-:-.:.··~*--- :triai·-,-~·--razón por i·a 'Cua1 surgió especia:~--- i·nte·re·s:~~e~ri .... é1:;.:.reco:_;!;··::-~~-:------

nocirniento de una auténtica posesión pers_oná:.1 sobre .1a marca, 

cuando ésta fuera conocida, pese a que no se hubiese. regis-

trado __ ( 1) 

4. 1 • 1 Asociación Internacional. para 1a Protección 
de la Propiedad Industrial reunida en 1901 

- ----·.o-·-. "..z:'-· 

La citada inquietud, encontró eco en 1a Asociación In 
ternacional de la Propiedad Industrial, creada en 1897 y que 

.. a1 reunirse en Francia en 1901, con relación a la marca nOtQ 

r i_a, propuso: 

.. : ... !'Es.~deseabl.e que se decida, en principio, que en el 

país donde el dep6sito de la marca tiene el car&cter 
de atributivo, toda marca empleada en el comercio y 

"'""yci ·"""conocida en el país, pero aún no depositada, no 



·' ~ .. 

: ..J~~~-· -~.: .. :-f':...:\;"°~t:;~x:,..~_~;r:t~--=···.::--:i:'·t. _, .. -•. ~--- .. ,_ .. -,. · . 
• -., ... "f" .. ".J.:.:,,-..-.~-.,-;-..... .u·~ ... !'j • ..,::.;;.;.<:~-;···,..,....~-~· • ···-·· .. - -- '. -~-- --

. ·· · ·· ·· ·: · ···· · Además· de las marcas ordinarias· en el mundo moderno 

existen otras
0
que con motivo de una variedad de factores, C.Q. 

mo son entre otros: publicidad, propaganda, reputación inte& 

nacional., peder de atracción hacia el consumidor, importancia 
:-r:::.:.-::.f:...::!~'-"'..:~:.:.::: ... r~·~·:..~~~.,.. .. ,_ .. -~-:o ... ·r· .. ~-· .-.-• ., ___ ...,."'- ..... , .. ·~~~--

del uso y de las ventas, adquieren éxito y prestigio entre 

el público consumidor en general; marcas que han recibido la 

connotación de notorias. Hoy en día es sabido_ que marcas de 

este _tipo como son: DIOR, ADIDAS, CONVERSE, OSCAR DE LA REN:.. 

TA, NIKE y CHEMISE LACOSTE, son objeto de múltiples usurpa-

cienes por parte de quienes pretenden un enriquecimiento il.~ 

.. ,. gÍtirno_ a. costa del prestigio de éstas, en perjuicio del. patr_:h 

···monio de· ·sus· titulares y del. público consumidor que con fre

cuencia es víctima de engaño y confusié-_"l respecto del. origen 

y cal.idad de las marcas notorias, circunstancias que exigen 

una adecuada regul.acion por parte de l.as 1.egisl.aciones de 

maiocas. de l.os'·diversos países, con el objeto de lograr una 
~·· .. :..,,... , ... ..... _:;~ .... •• •• ;-,:_ < 

efectiva protección. México, debido a una deficiente regul.~ 

ción de marcas notorias, ha permitido su piratería a gran e~ 

' 1 



puede ser objeto de una apropiaci6n legal válida en 

beneficio de un tercero no autorizado por e1 creador 
de 1a marca, el cual deberá por lo menos conservar 

indefinidamente so derecho personal al empleo de la 

marca"- (2) 

En la anterior propu•;ta, seg6n puede verse, a6n no 

se utilizaba el t&rrnino de L •rea notoria, cuya protecci6n 

se hacía efectiva s6lo en los países en que la fuente del d~ 

recho obedecía al registro y en esas condiciones bastaba que 

la marca fuera conocida en el país, aunque no existiera re-

gistro para protegerla frente a terceros que sin autorizaci6n 

pretendieran apropiársela_ Esta propuesta fue pobre porque 

no explicaba en qué consistía la protecci6n ya que sólo se 

hablaba de la indebida apropiación-

Años despu&s en 1911, se realíz6 en Washington la se

gunda revisión del Convenio de París Para la Protecci6n de 

la Propiedad Industrial de 1883, en la que la delegaci6n 

francesá se pronunció por la ~nserción en este instrumento 

de una disposición protectora de la marca notoria, pero sin 

lograr trascendencia- (3) En términos generales durante es-

te lapso la evolución de la marca notoria no reportó cambios, 

ya que las legislaciones nacionales de marcas sólo emitier6n 

disposiciones tendientes a la represión de la competencia 

desleal, así por ejemplo, se prohibi6 el registro de la mar-
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ca de otro, o bien se concibió como delito registrar una maE 

ca con el propósito de inducir al público a error. (4) 

0 
Al terminar la primera guerra mundial (1914-1918) y 

con motivo del desarrollo del comercio internacional, conti

nuaron los avances en materia de competencia desleal, pero 

en lo tocante a la marca notoria aunque no se incluyó en foE 

.ma expresa ninguna disposición, de manera indirecta algunos 

países como Costa Rica, con el ánimo de evitar actos deslea

les y de confusión entre el público consumidor, otorgaron 

protección a la marca notoria. (5) 

4.1.2 Comité Económico de la Sociedad 
de Naciones 

En el año de 1920, la Sociedad de Naciones estable

ció la Comisión Provisional Económica y Financiera que ante 

los actos desleales reportados en esta época con motivo del 

aprovechamiento indebido de las marcas de otro, decidió efe& 

tuar una encuesta entre sus miembros. 

Como consecuencia de esta encuesta se recopilaron d~ 

versos proyectos que fueron resumidos por la Comision, 11am~ 

da para entonces (1924) Comité Económico y con los cuales se 

elaboró un texto que en torno a 1a marca notoria dispuso en 

su artículo 2o.: 
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"Los Estados contratantes convienen en impedir: 

b) el registro, a título de marca de fábrica, de la 

marca o de la imitación de una mar6a de fábrica 
perteneciendo a un jurisdiccionado de otro Esta

do contratante, sin su autorización, cuando di-

:• cha marca es bien conocida de aquel que hace el 

depósito o de los comerciantes (en general) en 

el Estado donde se desean registrar para aplicaE 

~se a 1as mismas mercancías o a 1as mercancías de 

una naturaleza análoga". (6) 

Corno puede observarse, aunque no se utilizaba la ex

presión de marca notoria, tampoco se hablaba de una protec

ción exclusiva para los países cuya fuente de derechos fuera 

el registro según se había establecido inicialmente en la 

propuesta de la Asociación Internacional para la Protección 

de la Propiedad Industrial. Esta protección consistía en 

evitar la concesión de registros que, solicitados sin autor~ 

zación del titular, distinguieran productos iguales o simil~ 

res a los de la marca notoria; asimismo, debe indicarse que 

no se hacía referencia de la nulidad para el supuesto de 

otorgar indebidamente un registro~ 

El proyecto elaborado por el Comité Económico de la 

Sociedad de Naciones fue entregado a una Comisión de Exper

tos Técnicos para el Estudio de la Competencia Desleal, can 

el objeto de proceder a su revisión y análisis; de esta man~ 
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ra, la Comisión se reunió en Ginebra en 1924 y por lo que ~~ 

ce a la marca notoria, se inclinó por un precepto más preci

so y redactado con mayor técnica, mismo que qu~dó de la si-

guiente forma: 

"Los países contratantes convienen en impedir el re

gistro o de proveer la invalidación de toda marca 

de fábrica o de comercio notoriamente conocida en 

el comercio corno la marca de un jurisdiccionado de 

otro país, deberá concederse un plazo mínimo de cin 
co años a los interesados para rec1amar la canceia
ción -de 1.as marcas así registradas". (7) 

Esta disposición significó una aportación de trascen_ 

dencia en la evolución de la marc·a notoria porque: 

a) Por primera vez se utilizó 1.a connotación de 

.. marca notoriamente conocida"; 

b) Para hacer más efectiva la protección no sól.o se 

evitó registrar marcas semejantes a la notoria, 

sino que también se facultó a sus titul.ares para 

promover la nul.idad en 1.os casos de concesión in-

debida. 

c) Constituye el. antecedente del artículo 6 bis del 

Convenio de París para la ?rotección de-la Pro-

piedad Industrial de 1883, cuyo contenido fue 

elaborado en 1925 en La Haya al revisarse este 

instrumento .. 



4. 1. 3 Convenio de París oara 1a orotección de 1.a 
Propiedad Industrial, revisado en La Hava, 
Londres, Lisboa y Estocol.mo 

1 SS 

La revisi6n del Convenio de París para la Protecci6n .. 

de la Propiedad Industrial efectuada en La Haya, en 1925, 

por cuanto 1ace a 1a marca notoria, conservó 1.a .postura ado~ 

tada por 1.a .:omisi6n de Expertos Técnicos para el Estudio de 

la competencia Desleal y en ese sentido s6lo se formularon 

1eves modificaciones: 

"Los países contratantes se comprometen a rechazar o 
a invalidar, ya de oficio si la legislaci6n del 
país lo permite ya a petición del interesado, el r~ 

gistro de una marca de fábrica o de comercio que 

fuese la reproducci6n o la imitación susceptible de 

causar confusión, de una marca que 1a autoridad com 

petente del país del registro estimare ser allí no
toriamente conocida por ser ya 1.a marca de un juri.2_ 

diccionado de otro país contratante y utilizada pa

ra productos del mismo género o de un género seme

jante. 

Se deberá conceder un pl.azo mínimo de tres afias para 

reclamar 1.a cancel.ación de esas marcas. El plazo 

correrá desde la fecha del registro de la marca. 

No se fijará plazo para pedir la cancelación de las 

marcas registradas de mal.a fe"... C 8) 

La reguiación formal de la marca notoria quedó cons~ 

grada con esta disposici6n, por la cual su titular qued6 fa-
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cuitado para demandar ia nu1idad dei registro de una marca 

otorgado en un país que constituyera ia reproducción o imit~ 

ción de 1a notoria, sin -necesidad·de tener que contar con un 

depósito o registro. Otra garantía más que se consagró a f~ 

vor de1 tituiar de ia marca n?toria en este precepto, fue ia 

facuitad de ia administració· iocai para rechazar de oficio 

e1 registro por inducir a Coi fusión. 

La evoiución de ia marca prestigiada prosiguió con 

ia revisión dei Convenio de París para 1a Protección de ia 

Porpiedad Industriai ce1ebrada en Londres en ei año de 1934, 

en donde ia deiegación norteamericana presentó una propuesta 

que fue cata1ogada como ventajosa para sus nacionaies en to

dos 1os países y que además fijo normas para regu1ar ia ind~ 

bida apropiación de ias marcas de otro. Esta propuesta fue 

rechazada pero de e11a se tomaron eiementos que en forma mo-

desta rnodif icaron ei precepto formu1ado en ia anterior revi

sión de.este instrumento, iievada a cabo en La Haya y esta-

b1eció que: 

"Los países de l.a Unión se comprometen a rechazar o 

anu1ar, bien sea de oficio, si 1a 1egislación dei 

país io permite, bien a petición dei interesado, ei 

registro de una marca de fábr~=a o de comercio que 

sea reproducción o imitación o traducción, suscept~ 

bl.es de crear confusión de una marca que ia autori

dad competente dei país dei registro estime ser no-
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toriamente conocida en él como propiedad de una p¿~ 

sena admitida a beneficiarse de la presente Conve~

ción y uti.1izada .para productos idénticos o simila-

res. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de 

la marca constituya reproducción de una marca noto

riamente conocida o de una imitación susceptible de 

crear confusion con ésta"· ( 9) 

En la revisión del Conveni > de París llevada a cabo 

en Londres, se considera diminuto el adelanto de la regula

ción de la marca notoria, habida cuenta de que sólo se hizo 

extensiva la protección para los casos relativos a su tradu_s 

ción y aquellos en que la parte esencial de ia marca ilícita 

concurriera con los pr:lncipales elementos .de ·1a·notoria. La 

parte final del pre?epto relativa a los plazos para impugnar 

las marcas registradas en contravención a esta disposición 

se mantuvo igual. 

Es importante anotar que algunos países antes de ad

herirse al Convenio de París, otorgaron protección a la mar

ca notori.a por co.nsiderar que su concesión implicaba un acto 

de competencia desleal en perjuicio de los consumidores, tal 

como ocurrió en Alemania con la marca 11 4711 11 de artículos de 

pefumería (10) y en Francia con la marca OMEGA para distin-

guir reloj es. ( 1 1 ) · 

El Convenio de_París para la Protección de la Propi~ 



dad Industria1 vo1vió a revisarse en Lisboa ~n el año de 

1958 y en relación. con 1a regulación de la marca notoria, el 

precepto elaborado en la revisión de Londres se modificó, 

disponiendo: 

"1) Los países de la Unión se obligan, bien de ofi

cio, si la legislación del país 1o permite, 

bien a instancia del interesado, a rehusar o in 

validar el registro y a prohibir el uso de una 

marca de fábrica o de comercio que constituya 

la reproducción, imitación o traducción, susceE 

tible de crear una confusión, de una marca que 

la autoridad corapetente del país del registro o 

de uso estimara ser allí notoriamente conocida 

ya como marca de una persona que pueda benefi

ciarse del presente Convenio y utilizada para 

~reductos idénticos o similares. Ocurrirá lo 

mismo cuando la parte esencial de la marca con~ 

tituya la reproducción de tal marca notoriamen

te conocida o una imitación susceptible de 

crear confusion con ésta. 

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años 

a contar de la fecha del registro para reclamar 

la anulación de dicha marca. Los países de la 

Unión tienen la facultad de prever un plazo en 

el cual deberá ser reclamada la prohibición de1 

uso. 

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o. 

la prohibición de uso de las marcas registradas 

o utilizadas de mala fe". (12) 
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La innovación de este precepto es la prohibición del 

uso.de aquellas marcas que por reproducción, imitación o tr~ 

ducción induzcan a confusión ·con otras notoriamente c6noc:ida.s. 

Finalmente, el multicitado Convenio de París se rev~ 

sa en el año de 1967 en Estocolmo y.en torno a la marca notQ 

ria, debe decirse que no se reportó ning6n adelanto, pues el 

artículo 6 bis se mantiene sin sufrir modificaciones de fon-

do y Únicamente en su inciso 1) se rea1izaron mejoras de re

dacción, como puede verse a continuación: 

.. , ) Los países de la Unión se comprometen, bien de 
oficio, si la legislación del país lo permite, 
bien a instancia aei interesado, a rehusar o in 

validar el registro y a prohibir el uso de una 
marca de fábrica o de comercio que constituya 
1a reproducción, imitación o traducción, suscep
tibles de crear confusión, de una marca que la 
autoridad competente del país del registro o 
de1 uso estimare ser aiií notoriamente conocida 

c==siendo ya marca de una persona que pueda b~ 
neficiarse del presente convenio y utilizada p~ 
ra productos idénticos o similares. Ocurrirá 
lo mismo cuando la parte esencial de la marca 
constituya la reproducción de tal marca notori~ 
mente conocida o una imitación susceptible de 

crear confusión con ésta". (13) 

Esta disposición es la vigente del Convenio de París 

y es aplicable en todos 1os países miembros, como México, en 



1 o -

donde constituye ei antecedente del texto actuai de ia frac

ción XIX dei artícuio 91 de ia Ley de Invenciones y Marcas 

que regu1a la marca notoria. Por lo que toca al objetivo 

del citado artícuio 6 bis, pudiera considerarse que consiste· 

en evitar ei registro y el uso de una marca que pueda causar 

confusión con ot! . notoriamente conocida en e1 país de regi.§.. 

tro o de uso, ~in·importar si existe o no un registro previo. 

También se ha dicho en re1ación con este precepto, 

que se protege a la marca notoria en contra de los usurpado

res de otros- países que teniendo conocimiento de éstas, no 

dudan en solicitar y en ocasiones hasta obtener el registro 

en su país a ·su favor, causándose serios perjuicios a la orá_ 

ginal- (14) Para finalizar con este apartado, se puede de-

cir que el artículo 6 bis del Convenio de París tiene una 

gran trascendencia en el campo de la marca notoria, ya que 

no sólo vino a consoiidar ia evolución de esta figura juríd.!_ 

ca del derecho marcaría, sino que significó el punto de par

tida para muchos países que como México, pudieron contar con 

los lineamientos esenciales para regular dentro de su legis

lación a 1a marca notoria. 

4.2 CONCEPTO DE MARCA NOTORIA 

Ei término de marca notoria fue introducido en la 



1 91 

Conferencia de Expertos Técnicos para ei Estudio de ia Comp~ 

tencia Desieai reunida en Ginebra en 1924, es ei antecedente 

dei artícuio 6 bis dei Convenio de París para ia Protección 

de ia Propiedad Industriai que reguia ia protección de ia 

marca notoria en ei ámbito internaCional. Sin embargo, en 

el texto de :ste precepto no se contiene una deXinición ace~ 

ca de-1a ~ai~a notoria, ni tampoco en las legislaciones na

cionales de marcas, incluyendo México. 

4 - 2.1 Postura doctrinaria 

La Doctrina por su parte ha sostenido q"ue .ia marca 

notoria es aqueiia que debido a un uso intensivo y a una pu

biicidad considerabie es conocida en un país, designando un 

producto preciso y bien determinado. (15) 

A esta marca se ie ha designado con diferente termi

nología., así se habl.a de marca notoria, marca notoriamente 

conocida, marca de renombre universal., marca de alto renom

bre, marca de aita reputación~ marca de prestigio, marca de 

gran fama, etc., situación que es intrascendente ya que se 

trata de una cuestión de semántica en que se utilizan sinón~ 

mos para referirse a dicha marca. (16) 

La jurisprudencia de aigunos países europeos ha eia-
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ministrativas y judiciales para considerar a una marca como 

notoria, criterios que inc1uso han ~ido adoptados por 1a ju-

risprudencia de varios países: 

a) Publicidad y propaganda, toda vez. que un produc-

to o servic~o que se lanza ai mercadq con una p~ 

blicidad estruendosa y con una eficaz propaganda, 

es indudab1e que convierte a1 signo que 1o anun-

cia en una marca popu1ar y de gran fama. (17) 

··..:.::....~·-..:-··~-

b) Debe ser conocida por e1 púb1ico en genera1 y no 

1imitarse a un sector o área de especia1idad. 

(18) 

c) Poder de atracción que 1a marca ejerce sobre e1 

pÚb1ico consumidor, que lo conduce a identificar 

de inmediato un determinado producto o servicio, 

fabricado o prestado por una empresa. (19) 

d) La marca debe ser distintiva, es decir, debe sin 

gu1arizar 1os productos o servic~os que distinga, 

de tal suerte que e11a sugiera e1 producto o seE_ 

vicio que identifica. (20) 

e) Estrechamente 1igada a 1a condición de singu1ar, 

la marca debe ser origina1, es decir, debe po-

seer una forma propia. (21) 

j 
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f) Debe tener una reputación internacional, es de-

g) 

cir, debe gozar de prestigio en otras naciones. 

(22) 

Otros criterios. Evaluación de la marca en fun-~ 

ción de J..a importancia de su uso·_ 'y de sus ventas; 

atender a su antigüedad, criter o éste que en la 

actualidad es relativo en razón~de que por la ig 

fluencia de propaganda el prestigio de la marca 

puede ser establecido en forma rápida e i~previ

sible. (23) 

Criterio de los Tribunales Federales 
de Mexico 

En México los Tribunales Federales han sostenido: 

"Para poder delimitar el significado que se debe te
ner de una marca notoria, es necesario tener en 

cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el 

público consumidor tiene de esa marca. Este canee~ 

miento no se limita, naturalmente, a1 nombre de la 

marca, sino que incluye informaciones sobre las cu~ 

lidades, características y uso de los productos que 

la llevan. Es por referencia al público consumidor 

como se puede saber si una marca es notoria o no, 

ya que la notoriedad es una prueba de la utiliza

ción de la marca, porque significa que la marca ha 

tenido gran éxito y ha sido apreciada por los cons~ 
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midores. De tai modo que una marca puede ser noto

riamente conocida en el país antes de su registro 

en él y, en vista de 1as repercusiones posibles de 

ia pubiicidad de otros países, aún antes de que se 

utiiice en l.a Repúbi. ·a Mexicana. Por io que ve ai 

carácter de notoria que puede atribuirse a una mar

ca, es una cuestión de hecho que las autoridades a~ 

ministrativas y judiciaies dei país deben determi

nar, fundando su opinión en apreciaciones razona

bies •.. " (24) 

Esta ejecutoria permite confirmar que ias autorida-
. .. 

des mexicanas han encontrado apoyo en ios criterios estabie-

cides por ia jurisprudencia extranjera, para determinar si 

una marca es o no notoria; así pues, según 1os tribunales, 

deben tenerse en cuenta diversos factores como son, entre 

otros: pubiicidad, propaganda, poder de atracción hacia ei 

consumidor, importancia dei uso y de las ventas; factores 

que cuando se manifiestan demuestran indiscutibiemente que 

el. púbiico consumidor aprecia y prefiere ia marca entre · 

otras muchas, iuego entonces ia marca adquiere éxito y pres-

tigio. Es importante señaiar qu·e cuando ias autoridades dei 

país se remitan a estos criterios para estimar si una marca 

es o no notoria, deben evitar apreciaciones subjetivas procu 

randa formuiar juicios razonables. 

La Suprema Corte de Justicia de ia Nación ha sentado 
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jurisprudencia sobre 1a materia en 1os siguientes términos: 

,;; __ . ~-.·- ·-

HECHOS "NOTORIOS 

Es notorio l.o que es púb1ico y sabido de todos o ~·! 

e1 hecho cuyo conocimiento forma parte de 1a cu1t~ 

ra norma1 propia de un determinado círcu1o social. 

en ei·· tiempo en que ocurre l.a decisión. 

Amparo directo 5830/1936 - Compañía Limitada del. 

Ferrocarri1 Mexicano: Unanimidad de 5 votos. To-

mo LXVIII, pág. 1679. 

Amparo directo' .399/1956·- Tomás García~ Unariímí-

dad de 5 votos. Vol.. I, Cpág •. · 1.1 5. 

Amparo directo 7G76 /195G. - Sucesión de José J. Ro-

jo. Mayoría de 4 _votos. 
-:>··· .. 

Amparo ftirecto ·5586/1959 MóSia.·~~.~.s-:::-··sab·ori t. 
·~-~ . ~:· '<I "< <_::;•, 

una-

nimidad de 5 votos. 

Amparo directo 6553/1959 - Art:~~o c~sti.iio DÍ,az. 

Unanimidad de 5 votos. Vol.. LX, pág. 104. (25) 

Es digno de hacer menció~ que aún cuando 1a jurispr~ 

dencia no se refiere en forma particul.ar a 1a marca, en mat~ 

ria de notoriedad permite apreciar al.gunos criterios que 

coinciden con l.os de 1a jurisprudencia extranjera de mar_cas, 



como son: conocimiento genera1 de1 púb1ico (consumidor, en 

ei caso de estudio) y antigüedad (dei uso de ia marca), y 

que sin duda aiguna puede coadyuvar a ia formuiación dei ju1'_ 

cio razonado que eiaboren ias autoridades. 

Ahora bien, tomando en cuenta ia postura que adoptan 

los triuna1es, podría formulase un concepto de marca notoria, 

con objeto de contribuir a una adecuada reguiación por parte -

de ia iegisiación mexicana: 

"·-~_?,~r=.~nt:L.e:_~de~" -~«?:>~ .... marca notoria, toda denominación, 

·signo visible o cualquier otro mediar suficienteme!! 

te distintivos, apiicabies a productos o servicios 

con ei objeto de distinguirios de otros dei mismo 

o simiiar género y a ios cuaies ei púbiico consumi

dor en generai ies confiere éxito, reputación y 

prestigio en consideración de diversos factores, a 

saber: pubiicidad, propaganda, poder de atracci~n s2 

bre ei púbiico consumidor, importancia dei uso y de 

1as ventas, reputación internaciona1, antigüedad u 

otros similares que con11even a ~as características 

citadas". 



4.3 LA MARCA NOTORIA EN LAS LEYES 
MEXICANAS DE MARCAS 

1 9-;-

Las leyes de marcas del país de 1889, 1903, 1928, 

1942 y la vigente de 1975 al expedirse, adolecieron de dispQ 

siciories expresas para proteger la marca notoria contra aqu~

llos que sin escrúpulos se aprovechaban de su prestigio para 

comercia1izar productos o servicios, mediante ia reproduc-

ción·de 1a~marca, sin contar con el consentimiento de su ti-

tular, o bien, por medio de su imitación o falsificación y 

en perjuicio de ios consumidores, quienes frecuentemente re

'suitá"ba·ñ- e~ngañados y confundidos respecto del origen o cali-

dad de los productos o servicios. Debido a dicha situación, 

al auspicio de estas leyes creció en el país la actividad cg 

nacida en el campo de la competencia desleal con el nombre 

de piratería y, en esas condiciones, tanto los afectados co

mo los litigantes y las autoridades administrativas y judi-

.ciaies, con objeto de reprimir dicha actividad, recurrieron 

a la aplicación del Convenio de París para la Protección de 

la Propiedad Industrial, invocando además algunas causales 

de irregistrabilidad previstas en las leyes de marcas mexic~ 

nas para reforzar la aplicación del citado instrumento y la 

protección de la marca notoria. 

La razón por la que se recurrió al Convenio de París 

para la Protección de la Propiedad Industrial al que México 

pertenece desde 1903 (26), estriba en que de acuerdo con el 

artículo 133 de la Constitución Política de los Estados ~n.i-
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dos Mexicanos forma parte de1 derecho mexicano, toda vez que 

1os Tratados Internaciona1es, como 10 es dicho instrumento, 

que estén de acuerdo con 1a misma y que be ce1ebren por e1 

Presidente de 1a República con aprobación de1 Senado, tienen 

e1 carácter de Ley Suprema de la Nación. (27) 

4.4 APLICACION EN MEXICO DEL CONVENIO D~ PARIS 
PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
EN TORNO A LA MARCA NOTORIA 

Durante varias décadas las autoridades administrati-

vas y judiciales mexicanas conocieron de múltiples asuntos 

originados por 1a comercialización de productos cuyas marcas 

reproducían, imitaban o falsificaban marcas notorias y en 

los cuales aplicando de manera sistemática el artículo 6 bis 

del Convenio de París para ia Proteccion de la Propiedad In-

dustrial emitieron resoluciones notables, por lo que se con-

sidera oportuno señalar a1gunos casos: 

1. Marca No. 33,602 BULOVA registrada en México en 

1933 para distinguir relojes. En 1948 se recia-

mó el uso ilegal de esta marca en contra de va

rias empresas que sin consentimiento del titular 

empezaron a anunciar y a vender en distintas jo

yerías de1 país relojes con la marca BULOVA im-

portados de Estados Unidos¡ pero entre dichas em 
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presas figuraba Bu16va Watch Company Inc., cons

tituida en Estados Unidos en 1911, 1a cua1 antes 

de 1 933 -ya ·había registrado en ese país y ero.:> 

otros más 1a marca BULOVA para amparar re1ojes, 

~ar io que aún no habiéndo1a registrado en Méxi-

,.-,. -- ca, se -adoptó ia regia de 1a notoriedad como 

·fuente de derechos y, en esas condicione·s, 1a D_:h 

rección Genera1 de 1a Propiedad Industria1 de la 

Secretaría de Economía, negó ia declaracion adm~ 

.·¿-

.,.....;~ ·:-~,:-:.·..::,.,.,.:-._:. •• l!~"':';;...-~ •• -:.:;-::..l:~~~~k 

nistrativa de uso i1ega1 de ia marca. (28) 

Posteriormente y con motivo de esta reso1ución 

administrativa, se tramitó ~ se dec1aró ia nu1i

dad de ia marca naciona1 Ño. 33,602 BULOVA. 

(29) 

2. Marca No. 25,829 SINGER registrada en México en 

1926 para distinguir m&quinas d~ ~eser y sus ac-~ 

cesorios. En 1951, se so1icitó la dec1aración 

administrativa de1 uso i1egal, así como la co~f~ 

sión de productos a~parados por esta marca, en 

.contra de un comerciante que vendía en su esta-

b1ecimiento herrajes y gabinetes marca SINGER., 

con cabezas de máquinas de coser de marca HAPPY, 

vendiendo de esta manera dichas máquinas como 

marca SINGER. La mencionada Dirección Genera1 
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pudo corroborar que e1 comerciante que se menci2 

na carecía de autorizacióp para uti1izar 1a mar

ca SINGER, además consideró que si 1as cabezas 

de las máquinas de coser llevaban otra marca, 

e11o únicamente implicaba un acto desleal que 

ocasionaba confusión entre 1os consumidores, 

pues estos pensarían que dichas máquinas prove

nían de1 propietario de la marca SINGER notoria

. ;,'''.'=I'..!:.<;: ?onecida a nivel internaciona1, . Pª."'.ª distin_ 

guir.máquinas de coser y en esas condiciones de-

claró tanto e1 uso ilega1 de 1a marca No. 25,829 

SINGER, así como la confusión de .ios productos 

que distingue. (30) 

La misma postura se adoptó en el caso de las ma~ 

cas Nos. 1106 y 25,829 SINGER, registradas en M~ 

x_ico! la primera .en 1897 y ia segunda en 1926, 

ambas para distinguir máquinas de coser y sus a.s_ 

cesorios, ya que en el año de 1953 e1 titular de 

estas marcas, solicitó la declaración administr~ 

tiva de su uso ilegal y de ia confusión de los 

prodUctos que distinguen, en contra de un comer-

ciante que vendía en su establecimiento herrajes 

y gabinetes marca SINGER con cabezas de máquinas 
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de coser que ostentaban las marcas LO~RDES y 

PEACE. Al igual que en el caso ya citado, no 

existió consentimiento por parte del titular de 

las marcas para usarlas, por lo que formulando 

~i~ilares ~~nsideraciones la Dirección General 

de la Propi ,dad Industrial, declaró el uso ile
' 

ga1 de dichas marcas, así como la confusión de 

productos. (31) 

=•~-""""'-,•'=~-'..,""=3~'e=-"'Marca No. '66871 SEARS, regist'rada en México en 

19?0 para amparar jabones con exclusión de los 

medicinales. En 1953 el titular de la marca No. 

56,247 SEARS para amparar productos de belleza y 

cremas medicinales, registrada en México en 1947, 

solicitó la declaración administrativa de nuli-

dad de la marca primeramente citada, argumentan

do que la misma era la reproducción de su marca, 

la cual ya existía antes de 1950, siendo además 

notoriamente conocida en México. La citada Di-

rección Generai, al conocer e1 asunto, entre 

9tras consideraciones, estimó que 1a marca No. 

66871 SEARS era la reproducción de la marca No. 

56,247 SEARS, cuya notoriedad en el país se de

bí~~ la apertura de la filial del titular de la 
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marca Sears, Roebuck y Co., así como a la publi-

cidad que la misma empezó a hacer a su establee~ 

miento y a sus productos, por lo que en esas co~ 

diciones era evidente la confusión que se ocasi~ 

naba a los consumidores y entonces declaró la n~ 

... ~ lidad de la marca N< 56, 247 SEARS- .. (32) 

4. Durante 1960 se solibitó el registro como marca 

de la denominacion CADILLAC, para amparar vestu~ 

ria con exclusión de calzado; a esta solicitud; 
'.!~~1- -·-"'" -~~-·~·-------....-.~·-'"··'-- ~·-·-·~ ~ --" 

"la Dirección General de la Propiedad de la Seer~ 

~taría de Industria y Comercio, citó entre otras 

anterioridades las marcas Nos. 12,226; 25,739 y 

14,898 CADILLAC y otorgando la garantía de au-

diencia al solicitante, finalmente resolvió ne-

gar el registro de dicha denominación porque con~ 

tituía la reproducción de la marca CADILLAC, no-

toriamente conocida a nivel internacional, para 

distinguir automóviles y sus accesorios, y por-

que además su concesión afectaba su prestigio e 

inducía a confusión a los consumidores, resulta~ 

do insuficiente que la marca solicitada amparara 

productos diferentes. (33) 

5. Marca No. 104,433 SPRITE, registrada en M&xico 
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en 1961 para distinguir bebidas sin alcohol. En 

1962 The Coca - cola Company solicitó en Héxico 

ei registro marcario con esa denominación, p~ra 

distinguir bebidas refrescantes, citándosele co~

mo anterioridad la marca ya registrada en el 

país- Con moti3.T.o de est:a anterior. :lad, The Co-

ca-Cola Company solicitó la decl~r~ción adminis-

trativa de nulidad de la marca No. 104,433 

SPRITE y al conocer el asunto la referida Direc-

:i.:~.:-.:_•:.:.;.:..._._ .. "!..r'_~~~~· ~.:-ción Genera1, corroboró con diversos registros 

del extranjero que The Coca - Cola Company había 

registrado la marca SPRITE desde 1955; que dicha 

marca tambien la había usado antes de 1961 en d~ 

versos Estados del Norte de Mi;;xico, por lo que 

era evidente que se había concedido una marca en 

perjuicio de un tercero, que tenía adquiridos d~ 

_rechos con anterioridad sobre la marca que ·se 

cuestiona y en esas condiciones declaró la nuli-

dad del registro de ~a marca No. 104,433 SPRITE-

.(34) 

6. En 1981 fue solicitado el registro como marca de 

la denominacion GUERLAIN, para distinguir vestu~ 

rio, pero dicho registro fue negado por la Dires 

ción General de. Invenciones y Marcas de la Seer~ 
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taría de Patrimonio y Fomento Industrial, soste-

niendo: 

"Que no procede e1 registro como marca de 1.a den2 

minacion GUERLAIN, en irtud de tratarse de una 

~arca notoriamente_conocida internaciona1.mente. 

Además, nuestro país como miembro, signatario de 

la Unión, se ha comprometido a rehusar o inva1i-

dar_e1 registro de una denominación que constitB_ 

ya igualdad con una marca notoriamente conocida 
, !\-~,~ ... -..::;..:~~~r ... ~-<...·-·."i~'!a4 .. ; .. ~-.=....~!!-~;i~.'-~~;'-.~-~~--·_..--

.como :l.o es GUERLAIN. Al. aceptar por parte de l.a 

Dirección el. registro como marca de l.a citada d~ 

nominación, se estaría incurriendo en 1.o estab1~ 

~ido por el. artiul.o 91., fracción XXI de l.a Ley 

de l.a Materia en rel.ación con el. artícul.o 6 bis 

del. Convenio de París, en-virtud de que como-di

jo:·México como país signatario, miembro del.a 

Unión, deberá respetar los convenios y no cre~r 

confusiones de interés públ.ico,-dentro de su Na

ción, por l.o qu.;;--;;e.refiere al.a fracció~ XXI 

del.. artícul.o 91. de l.a Ley de l.a Materia, existe 

un supuesto jurídico a1 caso concreto, ya que d~ 

cha fracción establ.ece que no serán registrabl.es 

como marca: "las denominaciones o signos que ca!!_ 

forme a otras disposiciones legales (en este ca-



205 

so el Convenio de París), no sea posible utili-

zar para fines comercia1es o por razones de int~ 

rés público, 1a Se~retaría considere inconvenie~ 

te registrar'. Frase Gltima que da facultad di~. 

creciona1 para que a criterio de esta Dirección 

·Generai se registre o no una marca que se cansí-

dere violatoria de disposiciones legales, ya sea 

de un Convenio, o de las Normas Jurídicas adqui

ridas por nuestro páís". (35) 

que la autori-

dad indicada ~~gó el registro a la denominación GUERLAIN, 

porque constituía la reproducción de la marca GUERLAIN noto-

riamente conocida a nive1 internacional para distinguir ar-

tículos de perfumería. Además, es importante señalar que la 

autoridad no se ajustó al principio de la especialidad __ de la __ 

ma,rcaordinaria, por el cual el signo distintivo sólo crea el 

derecho.de exclusividad en el campo de productos o servicios 

idénticos o similares, pero no en el de diferentes (36), si

no que defendió el prestigio de la marca notoria, haciendo 

extensiva su protección a productos diferentes y evitando 

con ello la confusión de los consumidores en cuanto al ori-

gen de los productos. 
~ 

También puede verse en la citada res2 

lución que con la finalidad de reforzar la protección de la 

marca prestigiada, se invocó una causal de irregistrabi1idad 
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de la Ley de Invenciones y Marcas re1acionándo1a con el Con

venio de París para la Protección de la Propiedad Industria1. 

4.5 CONTRADICCION PARA LA APLICACION DEL 
CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Hasta e1 año de 1983 el criterio que habían adoptado 

las autoridades mexicanas de recurrir a 1a apliación de1 

Convenio de París para proteger la marca notoria~ se inte
·:..~~'=~:."':.;¿.~_-,:""=': --:--:-::·'.-- ~---.. -

'··""·='""-"--"'-'-'--EE.~~¡;>i~_.i;:"?r e::- fa~__:I.o judicia1 pronunciado por el Segundo Tri

bunal Co1egiado de1 Primer Circuito en Materia Administrati-

va, al conocer de1 asunto sobre una empresa mexicana que ha-

bÍa so1icitado como registro de marca 1a denominación GUCCI, 

mismo que fue negado por la mencionada Dirección General de 

Invenciones y Marcas, al considerar que dicha denominación 

reproducía la marca notoriamente conocida a nivel internaci2 

•···"''. ··''" :.·:"·'.:rú.:1--.GUCCI, · ütilizada para distinguir ca1zado; además, no se 

contaba con 1a autorización de1 titu1ar para usarla y en 

esas condiciones aplicó el artículo 6 bis del citado instru-

mento. Sin embargo, el solicitante de la denominación, in-

conforme recurrió la resolución de 1a autoridad y previos 

trámites procesales a1 conocer de este caso el mencionado 

Tribunal Colegiado, concedió e1 amparo a favor de 1a empresa 

mexicana, manifestando: 
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2c--

"No es ap1icab1e directamente e1 Convenio de París 

invocado por la Oficina de Marcas para negar el re

gistro de la marca GUCCI, porgue dicho convenio 

obliga a las partes firmantes a ajustar sus dispos~ 

cienes legales al mismo, pero no es obligatorio di-

rectamente a las autoridades administrativas, las 

cuales deben aplicar la ley nac· onal, en la que no 

existe la prohibición de regist ar marcas notoria-

mente conocidas en el país. No basta alegar dicha 

notoriedad, porque la ley nacional exige que se tr~ 

te de marcas registradas y no simplemente conocidas 

por. la naturaleza;•._.( 3~) 

Respecto -ª--·esta ·;,_e,s.;l,_;·clón que negó la aplicación del 

Convenio de París en México, así como la protección de la 

marca notoria, se puede dec~r: 

l. Violó el artículo 133 de la Constitución Federal 

Mexicana (38), por virtud del cual el Convenio 

de París para la P~~tección de la Propiedad In

dustr.ia:L: -f_o:r:m¿.~'.j;>~>;:._~~ del derecho' mexicano de ma_E 

cas, ya que ti.ene ·ia_ categoría de Ley Suprema de 

la Nación. 

2. Violó el artículo 2~ del propio Convenio (39), 

por e1 cual 1os·.paÍses siqnatarios de este ins-

trumento al d0poSitár su ratificación se encuen-
... . :~::·;. ";:'~.;;;.::;~;.;:~;~. . .-

tran en condiciones de ap1icar 1as disposiciones 

del mismo en concordancia con su 1egis1ación in-
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terna y de esa manera se comprometen de acuerdo 

con su Constitución a adoptar las medidas neces~ 

rías para asegurar su ap1icación. 

3. También vulneró el artículo 10 bis del citado 

Convenio (40), por el "que los países signatarios 

est&n obligados a aE gurar a los nacionales de 

1os países de 1a Uniqn una protección eficaz co_!l 

tra la competencia desleal, entendiéndose por é§.. 

~~-.r.s·-•'Frf?"..,!'.'"P"'~'.:·~!:-~~:.,·-::- ·ta todo acto ·ae competencia contrario a l..os usos 

?;:;......·.~0~-:.i..· .. _'....;.,.:_:;_;~.:._;..:_:..:s::,.,__.:;_l"fi-On-estos. en ffiateria industria1 o comercial. 

4. Fue contraria a los postulados de la Jurisprude~ 

cia Mexicana y al criterio de las autoridades ªª 
ministrativas ya que existen múltiples juicios en 

los que las autoridades judiciales y administra

tivas del país han invocado la.aplicación de este 

resolver conflictos no sólo en 

ma·teria de marca notoria, sino también en a"sun-

tos de marca ordinaria. 

s... Fue contraria a la protección de la marca noto

ria, pues da lugar a la piratería. 

Con posterioridad a la resolución antes citada, que 

hacia el año de l983 negó la aplicación del Convenio de Pa-

rís en México, el Tercer Tribunal colegiado del Primer Cir-
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cuito en Materia Admnistrativa, conoció de otro caso de mar-

ca notoria, en el que la empresa mexicana Gucci de Mfixico, 

S. A., sol.icitó e1 registro de 1a marca consistente en un 

l.ogo compuestc de dos letras .. G" para distinguir calzado, l.a· 

Direccion General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecno~ 

-i·;;::~~:.:~~~~'.~~-?~~:1<?? ~-?~- l.a Secretaría de .Comercio y Fomento Industrial., t ~ 

g6~e1 Eegi~tro con fundamento en el articulo 6 bis del cbn~~ 

nio de París, porque se imitaba uno de los monogramas de la 

~"".:;. -:-:·:-·:--:-;:-=I!:'~.:r;~~ .~uc;c_I_ notoriamente conocida a nivel. internacional. para 

'""'"""- '-"··'--"~dis_tinguir. ca1zado ; ___ inconforme el solicitan te del registro 

recurrió l.a resolución, alegando entre otras cosas l.a fal.ta 

de registro de la marca GUCCI en el país, por lo que previos 

trámites procesales al llegar el asunto al Tribunal Colegia

do que se refiere, éste resol.vió l.o siguiente: 

" ... una marca puede ser notoriamente conocida en el 

p~Ís antes de su registro en él. y, en vista de l.as 

~z:'.~,.;;;_~;:;;-~ .. ::::;:-:::·.;;,.,:;;· •. .,repercusiones posibles de la publicidad de otro5-
paises, aún antes de que se utilice en la República 

Mexicana. • •• En 

~ab1es negaron a 

la especie, las autoridades respog 

la quejosa el registro del signo 

que propuso, por tratarse de la imitación de uno de 

10s monogramas que se usan en los productos de 1a 

marca 11 GUCCI", que a nivel internacional. han dado a 

conocer los señores Al.do y Rodal.fo Gucci, responsa

bies del éxito comercial de dichos productos propi~ 
dad de"GUCCI SHOPS", INC., por lo que estimaron que 

se trata de una marca notoriamente conocida, y que 
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de concederse el. registro sol.icitado, se podría 

crear confusión entre ei púbiico consumidor, pues 

éste·, al. adquirir 1.os· productos, creería que se tr9'_ 

ta de artícul.os amparados con 1.a marca notoriamente 

conocida. con 1.o anter'~r, 1.as autoridades respon-. 

sabl.es real.izaron una correcta apl.iación de 1.os ar-

1:..ícul.os 91., fracciones XX y XXI de l.a Ley de Inven

ciones y Marcas, 60. bis y 1.0o. bis del. Convenio de 

París para 1.a Protección de 1.a Propiedad Industrial. 

pues~ a1 tratarse de un disefio que imita uno de 1os 

monogramas de 1.a marca notoriamente conocida, "GU
CCI", evitaron que se pudiera crear confusión entre 

ei público consumidor y, además, impidieron que se 

produjeran actos de competencia desl.eal. respecto de 

esa marca conocida en forma notoria. No constitu

yendo obstácul.o para l.o anterior 1.a circunstancia 
de que la marca notoriamente conocida "GUCCI" no se 

encuentre registrada en ei país, pues no es necesa

rio que se cumpl.a con ese requisito para que se dé 

ia protección de ia marca notoria, en términos de 

1.o disp?esto por 1.os artícul.os 60. bis y 100. bis 
~.~~~::-;~~~r~·;.~-."' .. '~<.:ae.1~~·ca-riVenio mencionado anteriormente, ya que se 

trata de una protección de carácter excepcional. que 

tiene como fin evitar que se induzca a engaño o 

error al. públ.ico c-nsumidor e impedir que se produ~ 

can actos de competencia desl.eal.". ( 41) 

Con esta resol.ución, el. Tercer Tribunal. coiegiado en 

Materia Administrativa, confirmó 1.a negativa de 1.a indicada 
1. 

Oireccion General par imitación de una marca notoria, aunque 

1.o importante es anotar que 1.a postura de este Tribunal. rat~ 

~ 1 
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fica la aplicación en México del Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial y en especial 1a pro

tecCion de ia marca notoria, así como 1a presencia de causa-

les de irregistrabi1idad consagradas en las 1eyes··de marcas 

mexicanas, invocadas para reforzar la protección de dicha 

Finalmente debe seña1arse que, debido a las mencione. 

das resoluciones de 1981 y 1983, se originó una contradic

ción de criterios entre 1os Tribunales Federales de México, 

°'""'·'e··-·-···- ;;~·specl:c>--a~ 1a aplicación de1 Convenio de París y por consi-

guiente de la protección de la marca notoria. Sin embargo, 

se desconocen 1os motivos por los cuales ninguno de 1os dos 

Tribunales denunció esta contradicción ante 1a Suprema Corte 

de Justicia de 1a Nación. 

La contradicción de criterios entre 1os Tribuna1es 

Colegiados Segundo y Tercero ya mencionada, sembró un ambie~ 

te de inseguridad y de desconfianza en la regulación de la 

marca not~~ia, pues e~a rnanifiesa su endeb1e protección, io 

que ocasionó confusión entre sus titulares, los litigantes y 

1as propias autoridad~s competentes, circunstancia que fue 
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aprovechada pc:>rlos piratas marcarios, que continuaban pract~ 

cando actos desleales en torno a marcas de prestigio como 

CHEMISE L.ACOSTE, N"IKE, SERGIO VALENTE, JORDACHE Y ADIDAS 

(42), en perjuicio de sus titulares, de los consumidore~ p~ 

ro muy-en especial del propio país, ya que esto le significó 
... w , •• .:. •• ~ ·~ 

una ~-~~ge_~. ~.r.:!~ga ti va frente a gobiernos extranjeros como Est~ 

.dos Unidos y gran parte de países europeos. 

Se hizo entonces necesario reprimir 1a piratería de 

la marca notoria y sobre todo recuperar el prestigio nacio~ 

:.:~-~~~ .. :-~a-1~-·~·por io.~ q~e · Coñ. este;- propósito dUrante· l.a 'a·aministra'.cióri 

del presidente Miguel de la Madrid Hurtado se abordó el pro

blema, encontrando eco en el año de 1986 con el Decreto de 

Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas (43), 

por el cual se otorgó protección a la marca notoria en Méxi-

co. En efecto, de acuerdo con dicho Decreto la marca noto=. 
' . .. .. . 
.:.:.,.: .... ria .. ,güedó;.i;;.corpora.da,_,a,. __ la legis~acié>l'.1. ~,exicana de la si-

-----.-- guiente. manera: 

1. Se reformó la fracción XIX del artículo 91 de la 

Ley de Invenciones y Marcas, con un texto nuevo que estable-

ce: ·-·~ 

.:'.~N~=\~on registrables como marcas: 

"Las denominaciones o signos iguales o semejantes a 
una marca, que la Secretaría de Comercio y Fomento 
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Industrial estime notoriamente conocida en México, 

para proteger 1os mismos o similares productos o 

servicios, o bien que sean susceptibles de crear 

confusión en tal forma, que puedan inducir .al públá_ 
coa error". (44) 

En torno_ a esta fracción se ha dicho, -_se pr~sentan 

las ~~cpeciones a los principios de territorialidad (45) y 

especialiad (46) que sustentan la protección de-·la.marca or-

dinaria. Así, por virtud del principio de territorialidad, 

la marca ~-e protege Única y exclusivamente dentro de los lí-
- . 

mites del país en que se registra; empero, tratándose de la 

marca notoria se presenta 1a excepción porque la protección 

no se circunscribe a un territorio, sino que puede hacerse 

extensiva a todas aquellas naciones en que goce de dicha 

acepción, es por ello que en México la marca notoria se pro-

·_tege sin importar de qué país provenga y también -sin impor---

." ... ':~.~ .. ---:}_:- -::.· :::·tar_~~:si·' existe o -no un registro nacional sobre _1.a misma. 

Por cuanto hace al principio de especialidad de la 

marca ordinaria, éste consiste en que el derecho de exclusi~~

dad que se tiene respecto del registro sólo opera en el cam

po de productos o servicios idénticos o similares y la exceE 

ción se presenta porque la márca notoria en forma tácita se 

protege respecto de productos o servicios diferentes, ya que 

de aparecer aquella en estos, es indudable que se induce a 
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1os consumidores a confusión en cuanto a1 origen y a la ca1~ 

dad de .los productos o servicios_ (47) 

En mi opinión, si b~en es cierto que como lo estab1~ 

ce la fracci6n XIX del artículo 91 de la Ley de Invenciones 

:.::: .. :: . .;<·:.:-.i·:.,.::,;.{y~:;:M.a.rcas:::.1a protección de la marca notoria en r-1éxico consti·-

sin e!!l 

bargo,no puede decirse lo mismo por lo que toca al principio 

.de la especialiad, toda vez que al igual que el Convenio de 

París para 1~ Protección de la Propiedad Industrial, del 

cual toma su esencia 1a fracción que se comenta, en forma e~ 

presa Únicamente protege la marca notoria respecto de produ~ 

tos o servicios iguales o similares, no siendo aceptable que 

una interpretación bien intencionada pueda conducir a una s~ 

guridad, ni tampoco que pueda significar una garantía y prue

ba __ de ello es que a la fecha continúan presentándose mú1ti-.. -- __ 

->?,....~_:-;::-··)!~_p~es:'·a·ctos-.-ae:.pir.atería en torno a esta marca, alegando ant~ 

~as áut6ridádes mexicanas que amparan productos o servicios 

diferentes de los que ésta distingue (48); de tal suerte que 

la forma de terminar con dicha práctica viciosa y perjudi-

.,_. ----·-·~ .. ~·- -~ial. para el país, es haciendo extensiva en forma expresa 1a 

protección de la marca notoria para productos o servicios d~ 

····ferentes~ 

2- La protección de la marca notoria, incorporada 
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en ei país por e1 Decreto que se menciona, comprendió tam

bién 1a prohibición de su uso por parte de aquei1os que car~ 

cen de ese derecho. (49) 

De acuerdo con ia Ley de Invenciones y Marcas dicho.-. 

uso indebido, constituye infracción administrativa y como a~ 

to des1ea1 se encuentra reprimido tanto por ia 1ey que se in. 

vaca, como por su reglamento, mediante la aplicación de san

ciones que pueden consistir en muita, clausura o arresto ad

ministrativo, dependiendo de ios siguientes eiementos: inten. 

cionalidad en ia comisión de la infracción, condición econó

mica dei infractor, gravedad de respeto de 1os productos o 

servicios, así como el perjuicio ocasionado al afectado. 

(50) 

Someramente .se puede seña1ar que para 1a ap1icación 

de ias citadas sanciones por parte ·de· la Direccióri·-·Generai·---

de oesarro11o Tecno1Ógico de 1a Secretaría de Comercio y Fo

mento Industria1, se necesita 1a existencia de un acta cir

cunstanciada imp1ementada con motivo de 1a _práctica de una 

inspección que corrobore la comision de la infracción o bien 

basta ia existencia de una resoiución administrativa emitida 

por dicha autoridad, en 1a que se confirme 1a comisión de ia 

infracción. (51) 

3. otra medida más que se instituyó en e1 Decreto 
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de Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas, p~ 

ra 1a protección de la marca n_otor ia, es el asegurarnien to de 

1as mercancías o productos materia del uso indebido, mismo 

que debe llevarse a cabo en la diligencia de inspección, 

.. siempre y cuando durante ésta se compruebe fehacientemente 

.... ~·:i-"".~'-·ia -c·O~j ;io~·-ae:~esta infracción administrativa, por parte de 

aquellos que en forma indebida utilizan la marca notoria. 

En este supuesto, en el acta implementada por la inspección 

se formula un inventario de los productos 

signa como depositario de estos, al encargado o propietario 

del estab1ecimiento si éste es fijo, si no lo es, entonces se 

concentran dichos productos ante la cita.da ... autoridad admini~ 

trativa_ Asimismo, y para el caso de que los productos que 

indebidamente ostentan la marca notoria, constituyan .más del 

30% del total de los que se expenden en el establecimiento 

''''"'"""'"'~en"· que· se practique la inspección, procede clausurarlo temp.Q. 

ra1mente. (52) 

No obstante la incorporación de la protección de la 

marca not_ori~. ~en México, debe dec.i.rse que aún persiste l..a p~ 

ratería por aquellos que sin escrúpulos tratan de aprovecha.E_ 

se del prestigio de ésta, en perjuicio del patrimonio de sus 

titulares y de los consumidores a quienes inducen a confu-

sión y engaños respecto del origen y ca1iad de los productos 

o~ervicios, situación que pone de manifiesto que dicha pr6-
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tección es deficiente, haciéndose patente la necesidad de in 

corporar mejores dispositivos que permitan regular con efi

ciencia la marca notoria para logrdr su-eficaz protección. 

4.-7 DEFICIENCIAS DE LA LEY DE INVENCIONES Y 
MARCAS. - CON RELACION A LA REGULACION DE 
.LA . MARCA.- NOTORIA . 

En México a partir de 1987, se confirió en forma ex

presa protección a la marca notoria, sin embargo, la pirate

. .:.;~--:'."'.'.".:"'·~-':C,ía'--en•·está"'r:nglón··sigue creciendo, pues es sabido que en la 

actualiad mar_cas prestigiadas como CHRISTIAN DIOR ( 53), CON_ 

VERSE (54), MERCEDES BENZ (55), PLAY BOY (56) y FRUIT OF THE 

LOOM (57) sufren los estragos ocasionados por esa desleal a~ 

tividad, lo cual pone de manifiesto que la regulación de es

ta marca en la Ley de Invenciones y Marcas es deficiente. 

Dicha deficiencia, a mi modo de ver, se debe a los siguien-
.~~~~:~ll'M, .. .,..,.-:-;-.-;'=':"';~:':""··.•··,.:-··-.-;:7--.-'T" 

. ' 

. --·-- _----~es;_ f_ac_t:_or._~~ ;~ 

1. Carencia de disposición expresa para proteger la 

marca notoria respecto de productos o servicios 

diferentes a los que distingue. La falta de es-

ta disposición ha facilitado la actividad de los 

-~~piratas marcarios, pues entre otros actos desle~ 

les reproducen o imitan marcas de prestigio, de 

tal suerte que cuando se intenta reprimir su con 
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:.,;:::: __ ._· .... -.... :..,,.-
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ducta ante ias autoridades, estos aiegan que su 

marca debe concederse o en _su-caso subsistir po~ 

que ampara productos o servicios diferentes a ia 

marca notoria. 

Care~ ::ia de un sistema que permita a 1a autori

daa, á .. min:Lsti-a.ti v·a. .. competente tener un controi 

sobre-~·ias marcas que estime notoriamente conoci-

das en México, de tai modo que cuando se presen-

te un acto desleal. en torno a estas marcas, cue~ 

te con eiementos fidedignos para su .represión. 

3. Fa1ta de elementos que sirvan de apoyo a ios di~ 

taminadores de marcas, para faciiitar1es.1a apr~ 

c-iación de l.a marca notoria, pues en :La práctica 

a menudo sucede que cuando se examina una_ marca 

para decidir si se ie otorga o niega su registro~ 

encuentran 

frente a una marca notoria, 1o cual es justific~ 

b1e toda vez que humanamente es imposibie tener 

conocimientos respecto de todas ias marcas noto-

rias y de 1os bienes o servicios que éstas dis-

tinguen. 

Por esta razón, en ocasiones se conceden marcas 

que invaden ei campo de ias prestigiadas, toda 

.... ···-· .... ¡. 
·--¡ 
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vez que 1a notoriedad únicamente se reporta en 

cierto ramo de 1a industria o de1 comercio y de 

1a cua1 pueda no tener conocimiento el dictamina 

dor. 

-~:·:f·•u~--_,.':"0-~--~-~-·- comportamiento de aque1los piratas rna.· ·ca.ríos que 

comercializan reductos o servicios di~tinguién

dolos con marcas notorias, cuyo uso no tienen ag 

torizado; en otras ocasiones alteran los produc-
·-~- ;-·~:;,=-; _ _,Zt,*:~.-...... _~..:_-- ........ -....:..·- ' .. . .· -·- ~ ..... - ·- ·- ' . 

tos o servicios y eri otras tantas alteran o su-

primen pax:cia.1mente la marca prestigiada. 

Ahora bien, de acuerdo con 1o establecido en las 

fracciones IV, v y VI del artículo 211 de la Ley 

de Invenciones y Marcas, dicho comportamiento 

por parte de los piratas, se considera como del~ 

mares registradas en México, pero no para ias 

marcas notorias no registradas; aunque debe ac1~ 

rarse que, si bien es cierto que en términos de 

lo previsto en 1a fracción XIX de1 artículo 91 

de la Ley que se comenta, 1as marcas notorias se 

protegen en·el territorio naciona1, Única y exc

c1usivamente para el efecto de que un tercero ne 
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pueda registrarias a su nombre, entonces resuita 

evidente que dichas marcas no se protegen con r~ 

1ación a1 ya citado comportamiento de 1os pira-

tas marcarios, pues 1a 1ey de 1a materia es cia

ra en e1 sentido de que só1o otorga protección a 

1as marcas registradas. 3sta deficiencia puede 

~obedecer a una omisión, o =aita de visión por pa~ 

--~e de1 1egis1ador, a1 no ~ornar en cuenta 1a im

portancia de 1a marca notoria en México. 

Es necesario, por-
_:._.;., _ _:::,_:__.-...:-,k.:::.::-_.~.,_ ·~..::...- ...... _._,...;.._·_·;-.-~ ~ .. - -

pues atender estas deficiencias, 

que de 1o contrario 1a actividad de 1os piratas marcarios 

continuará perjudicando no sóio a1 país con re1ación de go-

biernos extranjeros, cuyos naciona1es son afectados por di

cha actividad des1ea1, sino también a ios titu1ares de mar

cas notorias y muy especia1mente a1 pÚb1ico consumidor. 

4 ~ 8 POSIBLES SOLUCJ:ONES.-.-
~7-;:~-:t~:---.--:;;>'"-,..1-1~.,._,._,,-_¡ .. - f ·:_· ••• : •.. -' 

.... ...., . ._ ...... --~-·-.-··-· .. ~ ·: .,,-. .... -
Habiendo mencionado 1as deficiencias de 1a Ley de In 

venciones y Ma~cas en torno a 1a marca notoria e intentado 

buscar una efectiva protección, se proponen como posib1es s2 

1uc~Ónes ~a~ siguientes: 

.A. Regu1ación expresa de ia marca notoria con re1a-

ción a productos o servicios diferentes a 1os 

que ésta distingue. Esta propuesta tiene como 

~~~~~.:.=.:il :'.·:~.·.-··-~·~:~:·:··-:> ::. ; ...... 
~;·;-;,-::, .. ~.- -

\ = 

'\ !¡ 
i 
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objetivo terminar con la piratería marcaria gen~ 

rada al amparo del argumento de la protecci6n de 

productos o servicios direrentes. 

Con el propósito de qc la autoridad administra-

tiva competente tenga un control sobre la existeg 

-~·ia de marcas notorias en el. país, se sugiere el. 

establ.ecimiento de un Índice de dichas marcas en 

el que se inscriban a petición de parte aquellas 

que as~ juicio estime-como notorias. 

La u.t.:Í.lidad fundamental de dicho índice sería: 

a) Constituir una fuente fidedigna de consulta 

b) 

con carácter obligatorio durante la realiza

ción de los exámenes previstos por la ley de 

la materia para la concesión de1 registro o~ 

dinario de una marca. Es decir, deb_e recu-

rrirse al índice en todas las solicitudes de 

registro de marca que se presenten en el. 

país, indepen~ientemente del hecho de que la 

marca notoria, no proteja productos o servi

cios específicos que quedaran comprendidos 

en clases distintas a aquella donde se encueg 

tre registrada ésta. 

coadyuvar a la represión de los actos desle~ 

'-··~·-· . ··~-- ·-- ._, 
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les cometidos en contra de marcas notorias. 

La :icnscripción de· la marca notoria en el. referi-

do Índice, debe solicitarse por escrito acampa-

ñando la documentación y elementos idóneos que 

demuestren dicha notoriedad, tales como copias 

_·:~:~~:::~~~~:~~~.-~.:·-·"·~-,~~-~ie~ti fi cadas de· ·registros marcarios extranjeros 
'"~'-~~.~::·-::··":. - - ~ 

...... -- ....... -::-;.·- ·j ._(si se trata de países en que el registro const~ 

tuya l.a fuente de derechos), certificaciones no

tariales relativas a l.a explotación comercial. de 

.. - ...... _._,_..._;:-_._ . ..._. ..... ,_.,_,.¡.~.;~---l.:·a marca ::otoria, publicidad, propaganda, impar-

tancia de las ventas que determinen la atracción 

del consumidor y otros que demuestren fehacient~ 

mente el por qué debe considerarse l.a marca como 

notoria .. En tales condiciones la autoridad adm~ 

nistrativa, considerando los elementos y pruebas 

presentados~ decidirá si procede la inscripción 

C. Para contribuir a la represión de la piratería 

de la marca notoria se propone la inclusión den-

tro del catálogo de conductas delictuosas consa-

gradas y sancionadas por los artículos 211 y 212 

·ae la Ley de Invenciones y ?-1arcas, a las siguie.!1 

tes: 

~~-,J.l..~.......:,·;;._;.., ~., • .;. .... _;......_ ••. _,;_ .... ~.·:.~···~. ·. ,, '~· ... 
"'~..<·.·-·~!,'<"-:"'-":'~· '""\,.'."-'-.7 '>7.~--:--



a) Usar sin consentimiento de su titular una 

marca notoria para distinguir los mismos o 

similares -productos· o· ·servicios que proteja_. 

b) Ofrecer en venta o poner en circ\ ación pro-· 

duetos o servicios protegidos por una marca 

notoria, --habiéndolos alterado. 

e) Ofrecer en venta o poner en circulación pro

ductos o servicios protegidos por una marca 

notoria, después de haberla alterado, susti

tuido o suprimido parcialmente. 

Estas propuestas en mi opinión pueden contribuir al 

combate de la piratería de la marca notoria, permitiendo rec_!! 

perar el prestigio nacional. frente a gobiernos extranjeros, 

cuyos nacional.es son afectados por dicha actividad desleal.; 

proteger a los consumidores de defraudaci-ones y-·a los titul~ 

res de marcas notorias, frente a los propios piratas. 
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la cual es notoriamente conocida en el país, para dis

t±rrguir cal.zado, -vestuario y artículos .. deportivos. I,!1 

conforme el solicitante, recurrió dicho oficio, alegan 

do entre otras cosas que la denominación COMBERTS EL 

AUTENTICO AMERICANO Y DISEÑO, no se encuentra registr~ 

da en el país y que ampara produc.~s diferentes a los 

que dist±ngue la marca CONVERSE 1 DISEÑO; actualmente 

esta controversia se debate ante ~os Tribunales Feder~ 

les Nacional.es. 

Cfr. Decreto del 29 de diciembre de 1986, ob. cit., 

art. 210, b), fracción VIII. 

Cfr. Ley de Invenciones y Marcas, ob. cit., arts. 225 

a 230. 

Idem., art. 226. 

Cfr. Decreto del 29 de diciembre de 1986, ob. cit., 
art. 223 Bis. 

Cfr~ Expediente de Marca No. 333,316. Dirección Gene

ral de Desarrollo Tecnológico, Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial, formado con motivo de la demanda 

de nulidad del registro de la marca No. 333,316 DORS 

que distingue vestuario y que es. propiedad del señor 

Salvador Daniel Kabbaz, instaurada por Christian Dior, 

S. A., titular de la marca registrada en Mfixico desde 

1947 con el No. 56871 CHRISTIAN DIOR, utilizada para 

distinguir vestuario. Entre las causales de nulidad 

que se invocan, se encuentran la de la notoriedad de 

la marca CHRISTIAN DIOR en la industria del vestuario 

mexicana y del extranjero, así como la se~ejanza de 

las marcas en grado de confusión_ 
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Cfr. Expediente de Marca No. 38,399. Oficio No. 174-

89-87694 del 22 de noviembre de 1989, por el cual la 

Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Se

cretaría de COrriercio y Fomento Industrial, negó el re

gistro como mar~~ de la denominación COMBERTS EL AUTE~ 

TICO AMERICANO DISEÑO, solicitada para amparar calz~ 

do, por considerar que dicha denominación y diseño 

constituyen 1a imitación de la marca CONVERSE Y DISEÑO, 

la cual es notoriamente conocida en el país para d~s-

tinguir calzado, vestuario y 

conforme e1 solicitante del 

artículos deportivos. In 
registro negado, recurrió 

dicho oficio, alegando entre otras cosas que la denomi 

nación COMBERTS EL AUTENTICO AMERICANO Y DISEÑO, no se 
encuentra registrada en México y que ampara productos 

diferentes a los gue distingue la marca CONVERSE Y DI

SEÑO; actualmente esta contienda se debate ante los 

Tribunales Federales Nacionales. 

Idéntica postura se sostuvo en: 

Cfr. Expediente de Marca No. 

89-87717 del 22 de noviembre 
38,394, oficio No. 174-
de 1989, exped. cit. 

Cfr. Expediente de Marca No. 338,479. Dirección Gene

ral de Desarrollo Tecnológico, Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial, formado con motivo de la demanda 
de nulidad del registro de la marca No. 338,479 RB Y 

DISEÑO (figura de una estrella de tres picos, dividido 

cada uno en dos triángulos que convergen en el centro 

de la estrella), para distinguir filtros y refrigerad2 

res y gue es propiedad del señor George S. Graham So
qui instaurada por Daimler-Benz Aktiengesells Chaft, 

titular de los siguientes registros marcarios en Méxi-

co: 
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A. Marca No. 73,960 MERCEDES BENZ Y DISE~O (figura de 

una estre11a de tres picos, dividido cada uno en 

d_os tr-:i.ángulos- que. convergen ·en .e1 centro de la e.§. 

t~ella), registrada en 1953 para distinguir vehícB 

los, con exclusión de sus motores. 

B. Marca No. 109,668 SIN DENOMINACION (Diseño que CO.!! 

siste en la figura de una estrella de tres picos 

dentro de un círculo), registrada en 1 962 ·para di.§. 

tinguir vehículos, con exclusión de sus motores. 

c. Marca No. 109,706 SIN DENOMINACION (mismo diseño), 

registrada en 1962 para amparar cuchillería, máqu~ 
nas y aparatos, herramientas y sus partes. 

D. Marca No. 144,216 SIN DENOMINACION (mismo diseño), 

registrada en 1968 para distinguir aparatos de ca

lefacción, alumbrado y ventilación (excluyendo los 

eléctricos). 

E. Marca NO- 144,217 SIN DENOMINACION (Diseño que CO.!! 

siste en la figura de una estrella de tres picos 

dentro de un arillo formado por tres círculos con

céntricos) registrada en 1968 para amparar apara

t~s de calefacción, alumbrado y ventilación (exclB 

yendo los eléctricos). 

F. Marca No. 143,662 SIN DENOMINACION (Diseño consis

tente en la figura de una estrella de tres picos, 

dividido cada uno en dos triángulos que convergen 

en el centro de la estrella) registrada en 1960 p~ 
ra distinguir aparatos de calefacción, alumbrado y 

ventilacion (excluyendo los eléctricos). 
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Entre las causales de nulidad que se invocan, se en

cuentran ia de ia notoriedad de ia marca MERCEDES BENZ 

Y DISEÑO ( f:i:gura de una estreiia .ae ··tres ·picos), ia 

cua1 es notoriamente conocida, debido a su difusión 

efectuada a nivei mundiai. 

Cfr. Expediente de Marca No. 335,337. Dirección Gene-
ra1 de Desarrollo Tecno1Ógico, Secretaría de Comercio 

y Fomento Industriai, formado con motivo de ia demanda 

de nuiidad dei registro de la marca No. 335,337 BUNNY 

Y DISEÑO (cabeza de un conejo), para distinguir papei 

y artículos de escritorio y gue es propiedad de Libre

tas y Cuadernos de Mfixico, S. A., instaurada por Play

boy Enterprises, Inc., titular de las marcas Nos. 

102,470 y 161,569 "SIN DENOMINACION" registradas en M~ 

xioco en los años de 1960 y 1970, respectivamente, la 

primera utiiizada para distinguir toda ciase de impre

siones y pubiicaciones y ia segunda, papei y articuios 

de escritorio; el diseo de ambas marcas consiste en la 

figura de ia cabeza de un conejo vista de perfii iz

quiedo, con corbata de moño, su oreja izquierda incli

nada hacia arriba y la derecha hacia delante, dentro 

d~ un cuadro de esquinas redondeadas. Entre las causª 

les de nulidad que se invocan, se encuentran la de la 

notoriedad a nivel mundial de este diseño, la que en 

especial se debe a 1a gran difusión de 1a conocida re

vista P1ay bey; así como la semejanza de las marcas en 

grado de confusion. 

Cfr. Expediente de Marca No. 270,964. Direcci6n Gene
ral de Desarrollo Tecnológico, Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial, formado con motivo de la demanda 
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de nulidad del registro de la marca No. 270,964 FRUIT 

OF THE LOOM que distingue vestuario y que es propiedad 

del señor Miguel Sacalli Srneke, instaurada po.:r FRUIT .. 

OF THE LOOM, titular de la marca registrada en Mfixico 

desde 1962 con el No. 109,249 FRUIT OF THE LOOM, util~. 

zada para distinguir toda clase de artículos de vestu~ 

ria. Entre ias causales de nulidad que se invocan se 

encuentran la de la notoriedad de la marca FRUIT OF 

THE LOOM en la industria del vestuario mexicana y muy 

especialmente del extranjero, así como la semejanza de 

las marcas en grado de confusión. 
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c o N c L u s I o N E s 

PRIMERA. La marca en la época antigua, que pudiera 

comprender Egipto, Grecia y Roma, durante los cinco primeros_. 

siglos despué~ de Cristo hasta la caída del Imperio Romano, 

-fue empleada. "º para distinguir mercancías sino para determ.!_ 

nar SU propi·L_:iad, en razÓn de que sirvieron para identificar 

a su creador. 

SEGUNDA. En la Edad Media, concretamente bajo la ºE 

ganización gremial, el empleo de la marca -fue obiigatorio, 

desP-mpeñando también una -función de propiedad sobre los bie-

nes en que figuraron. 

TERCERA. En ia época moderna que pudiera ubicarse 

con la consumación de las dos grandes revoiuciones ideoiógi

cas conocidas en la historia como ei Renacimiento y ia Re-foE 

ma, la marca ya no determinó ia propiedad ae ios bienes, si

no básiéamente -fue utilizada para distinguir artículos o pro 

duetos (y en ia actualidad servicios), de empresarios, comeE 

ciantes (y prestadores de servicios). 

CUARTA. A nivel internaciona1 el instrumento de ma-

yor importancia en la protección de la marca es el Convenio 

de París _para ia Protección de la Propiedad Industrial de 

1883, del cu~l México -forma parte desde 1903 y entre cuyos 
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principio~ rectores, se encuentran: 

a) Principio de igualdad de tratamiento. 

b) Principio de protección de la marca tal cual • 

. c) Principio de Independencia. 

QUINTA. Con~orme al articule 133 de la Constitución 

Polític~ de los Estados Unidos Mex~ca;os, el Convenio de Pa~ 

rís para la Protección de la Propiedad Industrial es de ob-

servancia obligatoria, razón por la cual en la práctica adm~ 

nistrativa y judicial con frecuencia es invocado en la defea 

sa de los derechos marcarios·y en la represión de actos des

leales relacionados con la materia. 

SEXTA. Los antecedentes legislativos nacionales de 

la marca, se encuentran en la época colonial en donde en fo.E_ 

ma aislada existieron algunas normas protectoras como las O.E_ 

denanzas Gremiales. Sin embargo, es en la época independien. 

te con ~a expedición del Código de Comercio de 1884 en que 

se elaboró dentro de un ordenamiento legal un capítulo espe

cífico sobre la materia, introduciéndose reglas que aún en 

la época actual conservan su vigencia. 

SEPTIMA. La Ley de Marcas de Fábricas de 1889, fue 

el primer ordenamiento legal mexicano específico, encargado 

de regular la marca. Posteriormente en los años de 1903, 

1928 y 1942 se expidieron otras leyes de la materia hasta 
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llegar a la vigente Ley de Invenciones y Marcas de 1975. 

OC~AVA. Entre las innovaciones.más destacadas de la 

Ley de Invenciones y Marcas de 1975, se encuentran: 

a) Regulación expre~a de la marca de servicio. 

b) Supresión de la renovación especial por falta de 

uso. 

e) Obligación del uso efectivo de la marca. 

d) Transformación de la marca en nombre genérico. 

NOYE~A. La marca siguiendo lo~ lineamientos de la 

doctrina y los de la legislación sobre la materia, puede de

finirse como todo signo o medio material utilizado por una 

persona física o mora1 dedicada a 1a industria, comercio o 

prestación de servicios, con el propósito de individualizar 

sus productos o servicios, para distinguirlos de otros del 

mismo o simi1ar género. 

.OECIMA. De las diversas teorías que tratan de expl~ 

car ia naturaleza jurídica de 1a marca, en opinión de esta 

tesis l.a más convincenté es l.a ae· 1a "propiedad inmaterial..". 

Conforme a esta teoría el derecho de uso exclusivo de la maE 

ca, es un derecho de propiedad que recae sobre un bien inma

terial, que escapa a la concepción clásica de propiedad en 

tanto que protege bienes inmateriales, sobre los cuales se 

pueden ejercer ciertos derechos, que se traducen en una ex-
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clusividad para su uso y explotación. 

DECIMAPRIMERA. La 1egis1ación mexicana en cuanto a1 

reconocimiento de1 derecho marcario adopta e1 sistema mixto 

que a diferen6ia de los sistemas declarativo ~basado en el 

uso) y atributivo (basado en el registro) combina como fuen-

te de derechos al uso y al registro. 

DECIMASEGUNDA. Para lograr una mayor protección le-

gal en el mercado nacional frente a terceros, los empresa-

ríos, comerciantes y prestadores de servicios que usen o de-
-...::-:.~·-:::.; .. :r· :• . ..:...• .•; ._-:.__:,.._·._ - --=-

seen usar marcas para distinguir productos- o servicios, de-

ben ·registrarlas ante la autoridad administrativa competente. 

DECIMATERCERA. En el ámbito nacional, el registro 

de una marca debe ser solicitado ante la Secretaría de ComeE_ 

cio y Fomento Industrial, para lo cual esta autoridad ha el~ 

borado un formato de solicitud con el objeto de que exista 

uniformidad en el trámite y sobre todo porque en la actuali

dad dicho trámite se realiza en forma automatizada. 

DECIMACUARTA. La falsedad ·o inexactitud de la infoE 

mación proporcionada en 1a so1icitud del registro de una maE 

ca, puede generar en un caso raro, 1a pérdida del propio re-

gistro. 

DECIMAQUINTA. Para efectos de evitar la negativa 

1 ~· 

1 
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del registro marcario es recomendable que al solicitarse di

cho registro se tengan en cuenta los siguientes lineamientos: 

a) Evitar la descripción del producto o servicio 

que desea proteger< ' y sus características. 

b) Evitar el carácter engañoso de la marca. 

c) No seleccionar aquellas marcas que gozan de pre~ 

tigio en el país o intentar la búsqueda de térm~ 

nos semejantes. 

DECIMASEXTA. Los principales derechos que derivan 

del~~egistro de una marca, son: exclusividad de uso, conce

sión de licenc{as, transmisión de los derechos de la marca y 

represión de actos desleales en torno a la marca. 

DECIMASEPTIMA. Entre los actos desleales que la Ley 

de Invenciones y Marcas reprime con relación a la marca, de~ 

.s tacan: 

·a) Usar una marca sin consentimiento de su titular, 

b) 

para distinguir los mismos o similares productos 

o servicios que ésta protege. 

Ofrecer en venta o poner en circulaci?n.PrC)duc

tos protegidos por una marca regist~ad~;tl~spués 
o__·. · .• 

de haber alterado, sustituido o suprimido, par-

cial o totalmente ésta. 

... 
i 
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DECIMAOCTAVA. Las principa1es ob1igaciones que de-

ben cump1irse para conservar 1a vigencia de1 registro marca

rio son: 

a) Comprobaci6n de1 uso de 1a marca dentro de 1os 

tres años siguientes a 1a fecha de concesi6n de1 

-registro. 

b) Renovac~6n de1 registro cada cinco años, gozando 

con un per~odo de gracia de seis meses adiciona-

1~s para efectuari~. 

"-·DECIMANOVENA. ·.-Cuando 1a. concesión de1 registro mar'-· 

cario tara~ m&s de cinco afias a partir de 1a fecha 1ega1, 1a 

renovación no se sujeta a 1os 1ineamientos fundamenta1es 

(p1azo de cinco años para so1icitar1a, m&s seis meses de gr~ 

cia, debiendo comprobarse e1 uso de 1a marca), sino que debe 

efectuarse dentro de1 primer año de 1a expedici6n de1 títu1o, 

eximiéndose 1a comprobaci6n de1 uso que debe rea1izarse den-

tro de 1os tres años a dicha expedici6n. Sin embargo, de 

acuerdo con 1a 1ey de 1a materia todo registro marcaría que 

no es renovado conforme a 1os citados 1ineamientos caduca de 

p1eno derecho; en ta1es condiciones, es oportuno estab1ecer 

en la misma, que en el caso de referencia, al pagarse los d~ 

rechos correspondientes a la expedici6n de1 títu1o, simu1t&

neamente se solicite la renovación, con el obj~to de evitar 

e1 nacimiento de un registro aparentemente caduco. 

.. 
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VIGESIMA. Los efectos del registro de una marca pu~ 

den concluir por: 

a:) -caducidad, originada-· por la fal. ta de renovación 

del registro. 

,b) Extinción, que puede producirse por falta de uso 

de la marca, por el uso de la marca en forma di.§. 

tinta al registro o por transforma~ión de la ma.E_ 

ca en nombre genérico. 

c) Nulidad, generada por diversas causas, entre las 

que destacan: 

1. La concesión del regist~o en contravención 

de las disposiciones· de la l'e; d'a: 'iá ~atería. 
2. El caso en que por error, inadvertencia o d~ 

ferencia de apreciac.i.óri la .. autoridad otorga 

un registro, invadiendo otro existente, por 

tratarse de una marca igual o semejante en 

grado de confusión, amparando además los mie 

mas o similares productos o servicios. 

d) Cancel.ación, que puede producirse a petición del 

titular de la marca, o bien por la especulación 

o uso indebido en el precio o cal.iad de los pro-

duetos o servicios amparados por la marca, en 

perjuicio de los consumidores o de la economía 

nac·ional. 
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VIGESIMA PRIMERA-

?·_ .. .> 

La transformación de ia marca en 

nombre genérico, se debe a que con motivo de su difusión y 

publ.icidad;-·-'s'ü'' titular provoca o tolera que se use como nom

bre genérico de los productos o servicios que distingue, de 

tal. suerte que para 1.a opinión públ.ica l.a marca pierde su e~ 

rácter dist±nt{vo con re ~ecto de estos-

VIGESIMA SEGUNDA. La Ley de Invenciones y Marcas e~ 

tablece un procedimiento administrativo para 1.a dec].ar•ción 

administrativa de nul.idad,· extinción o cancel.ación de1 regi.§. 

cuyas fases en esencia comprenden: 

·ai Pre·sentación de solicitud-

b) contestación de solicitud-

c) Ofrecimiento y desahogo de pruebas-

d) Reso:L.ución administra.tiva, que además de notifi

carse a ].os interesados, s~ pÚbl.ica en l.a Gaceta 

.de ·Invenciones y Marcas_ 

·v:r:GESIMA TERCERA- La l.ey de ].a mat.eria exime l.a ob-

servancia del procedimiento administrativo en los casos de 

caducidad del. registro y de extinción por fa].ta de uso de 1.a 

marca, señal.ando que dichos supuestos operan de pl.eno dere-

cho- Sin embargo, tan pronto como estos se presentan se 

efectúa la anotación en el. expediente respectivo y se real.i

za su publ.icación en 1.a Gaceta de Invenciones y Marcas-



VIGESIMA CUARTA. El registro marcario que ha caduc~ 

do, se ha extinguido o cancelado voluntariamente, puede soli 

citarse exclusivamente por su extitular dentro del primer 

año de la fecha de caducidad, extinción o cancelación vo· :n-

taria~ supuesto en el cual injustificablemente el pago de d~ 

'"-'riachos es· exc<=sivo en relación con el pago realizado por la 

expedicióntle un registro ordinario. Pasado el citado plazo 

cualquier persona puede solicitar el registro. 

En el mundo moderno existen marcas 

.. qu·é can· ·mot:ivo de una variedad de factores corno son ,entre 

-· ···~·tr~s ;-···Pubiicidad, propaganda, reputación internacion;;;_l, po
der de atracción hacia el consumidor, importancia del uso y 

de las ventas, adquieren éxito y prestigio entre'ei público 

consumidor en general. Dichas marcas son conocidas con el 

nombre de notorias. 

VIGESIMA SEXTA. Los antecedentes de la protección 

legal de la marca notoria se encuentran en el plano interna

cional a principios de siglo, concretamente en la RPunión de 

la Asociación Internacional de la Propiedad Industrial, efe~ 

tuada en Francia en 1901 y culminan con las revisiones del 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Indus-

trial llevadas a cabo en La Haya, Londres, Lisboa y Estocol

rno de las que nace el actual texto de su artículo 6 bis rel~ 

tivo a la protección de dicho signo distintivo. 



VIGESIMA SEPTIMA. Las ieyes mexicanas de marcas de 

1889, 1903, 1928, 1942 y ia vigente de 1975 ai expedirse, 

adoiecieron de disposiciones expresas para proteger ia marca 

notoria, contra aqueiios que sin escrúpuios se aprovechan de 

su p~estigio, para comercializar productos o servicios, re-
.. :·---._.:. --~:..- .-""~-. ..;. . . . ; -: ..:. 

~.~.-.pro! 1c:Lendo,,. imitando o fa1sificando 1a marca, causando i;:>er-

júi~~o a ios- tituiares de la marca, a los consumidores y a 

1.a nación. 

VIGESIMA OCTAVA. 
• -"~ :,;,..;:.~ • ...: ;. ;;::::_-._.;;J_._-.;.;;:..-. • . .:::·~·~----_,; '• ._,..,,.__ ,.... 

La faita de disposiciones expresas 

sobre 1.a protección de 1.a marca notoria, propició que al au§. 

i>i'cO:ic> "de 1.as'" mencionadas leyes creciera ia piratería. Ante 

--esta situación ios afectados, iitigantes y autoridades admi

nistrativas y judiciales, con ei propósito de reprimirla, r~ 

currieron a ia aplicación dei Convenio de París para 1.a Pro

tección de la Propiedad Industrial, pero lamentablemente las 

autoridades judiciaies no coincidieron en reconocer ia apli

cación de eSte instrum~nto, generándose contradicción de cr~ 

terios. 

VIGESIMA NOVENA. La citada contradicción de crite-

rios en México, originó inseguridad y desconfianza en ia re

guiación de ia marca notoria, causando confusión entre ios 

titulares, ios litigantes y ias propias autoridades, conti-

nuando entonces e1 crec~miento de la piratería de la marca 

notoria. 
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TRIGESI!>\A. Con el af an de poner remedio a la menci2 

nada situación, se reformó la Ley de Invenciones y Marcas, 

incorporando en forma expresa la protección d.: la marca not2 

ria. 

TRIGESIMA PRIMERA. No obstante que en la actualidad 

·la. Ley de Invenciones y· Marcas protege la marca notoria, di'-' 

cha protección ha resultado deficiente y prueba de ello es 

que continúa el crecimiento de la piratería en este renglón. 

,TRJ:.GE:.S.IMA SEGUNDA., Entre .la.s .. de_fici_enc.i~s de. la in-

. vacada iey. en torno á. la marca notoria, pueden ·e::i tarse:·· 

al Carencia de disposición .expresa para proteger la 

marca respecto de productos o servicios diferen

tes a los que distingue. 

b) Falta de un sistema que permita a la autoridad 

administrativa competente, tener un control so

bre las marcas que estime notoriamente conocidas. 

e) Carencia de disposición expresa para proteger la 

marca notoria dentro del catálogo de conductas 

delictuosas consagradas por la Ley de Invencio

nes y Marcas. 

TRIGESIMA TERCERA. Para una eficaz protección de la 

marca notoria en 1a legislación mexicana de marcas, se sugi~ 

re: 
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a) Incorporación de una disposición en ia que en 

forma expresa se proteja 1a marca notoria con r~ 

iación a productos o servicios diferentes a ios 

que ésta distingue. 

b) Estabiecimiento por parte de ia autoridad admi-

.._ nis.tr...ati.v..a .. de - un Índice de marcas notorias en el 

que se inscriban a petición de parte interesada 

aque11as que a su juicio estime como notorias. 

Dich6·índice tendría ia utiiidad siguiente: 

1·:·~-··--ccinstituir un control de roa.reas notorias en 

2. Ser fuente fidedigna de consuita con carác-

ter obiigatorio previo ai otorgamiento dei 

registro ordinario de una marca. 

3. Coadyuvar en ia represión de ios actos des-

· · · ieaies cometidos en contra de marcas noto-

c) Incorporación dentro dei catáiogo de conductas 

deiictuosas consagradas y sancionadas por ios a~ 

.tícuios 211 y 212 de ia Ley de Invenciones y Ma~ 

cas, a 1as siguientes: 

1. usar sin consentimiento de su titular una 

marca notoria para distinguir los mismos o 
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similares productos o servicios que proteja. 

2. Ofrecer en venta o poner en circulación pro

ductos o servicios protegidos por una marca 

notoria, habiéndolos alterado. 

3. Ofrecer en venta o poner en circulación pro-

duetos o servicios protegidos por una marca 

notoria, después de haberla alterado, susti-

tuido o suprimido parcialmente. 

TRIGESIMA CUARTA. La marca notoria debido a su esp~ 
,,;·-::"""---' .,.,.,_ --- _,~~~-.1.>....:-.:,,.-.,;,:_~-·..:..-·.o·; .. ~O. •• ,.... __ ,:-.· •• -:',___ __ -

.. -·- c:ial- natu_ral.e:za, penetra profundamente en la mente del. _cons_!¿_ 

···m:idor-,"quien i-a asocia de inmediato con el producto o servi-

cio que distingue y la identifica en cualquier parte del. mun 

do en que se encuentre. Es decir, el prestigio de la marca 

notoria ocasiona que los productos o servicios que amparen 

rebasen las fronteras de su país de origen, siendo entonces 

necesario .. que. 0 las legislaciones marcar:ias del. mundo cuenten 

.. ·con normas protectoras que permitan una eficaz repres:ión de 

actos desleal.es cometidos en contra de la marca notoria, por 

parte de aquellos que buscando un enriquecimiento il.egícimo 

se aprovechan de su prestigio imitándola o reproduciéndola 

con algunas adiciones, causando perjuicios a l.os titulares 

de dichas marcas, a los consumidores y a las propias nacio-

nes que ven afectada su imagen y economía. México represen-

ta un caso típico de abundante piratería sobre marca notoria, 



irregularidad que para ser abatida o cuando menos.disminuida 

a su mínima expresión deben seguirse iOs lineamientos marca

dos o semejante~ a los establecidos en la presente tesis • 

. , 
\ 
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22l., .222 

Inspecci6n, diligencia de: 

123,· 130, 21S, 21.6 

Instructivo para so1icitar 

una marca: 102 

Instrumento: 12, S3, 1.81., 

1.86, 198, 206, 207 

Intelecto: 68 

Intelectual: 67, 73 

Intencionalidad: 123, 138, 
21S 

Interés: 70, 1S9, 180 
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Interés económico: 62, 63, 

68 

rnterés público: 12Q, 204 

Interesado: 184, 185, 186, 

1.88, 189 

Interpretaci6n: 2~1 

Inval.idación: l.85~ ,_as; ·1.8.9, 

204 

Invenciones y Marcas, Gaéeta 

áe: 82, 11.1., 1.21, 1.34, 

l.4S, 1.47, 148, lSl, 153, 

154, l.S6, lS9 
·inventario: 1.24, ·216 

Inventor: 65 

Invento: 65 

Irregistrabilidad, causal.es 

de: 104, 197, 205, 21.l. 

Jap6n: 77 
Jordache, marca: 212 

Juicio: 35 

Jurisdiccionado: 183, 1.84 

Jurisprudencia: 26, 59, 63, 

1.91, 1.94, 19S, 208 

Justicia: 126 

Juzgado: 27, 35 

Kodak, marca: 6 

La Haya: 8, 1.1., 32, 1.85 
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Legal.idad: 1.62 

Legal.ización: 1.01 

Legislación civil: ira 
Legislación internaciona1: 7, 

78, 1.78 

Legisl.ación nacional.:,52, 

55, so,· 11.3; 1.79,-'196, 

1.97' 207' 21.2 
Legisl.ador: 23, 220 

Lex cornel.ia: 3 

Ley alemana: 7 

Ley de Invenciones y Marcas: 
·35, 35.; 37, 57, 79~---.81,--

93' 99' 102' 104, 105' 
1.28' i"29' 

1.40, 1.42' 

152, 1.55' 
162, 1.79, 
210, 21.1, 

216, 21.7, 

13 i~--- i"3 7-; 
1.44' 1.48, 

1.57' 1.58, 

190, 204, 

212, 214, 

219, 220, 

138, 

151., 

159, 

_206, 

215, 

221., 
... _, .. -'·~ ·~--· '22-2 
~":'!::".'<:'.'~S':'':"'-:-~";<~""':""•"."'(' ~-~:::·-~.,.:: .:-: - • ·:-:----=---~ .. , 

Ley de 1.a propiedad indus-

triaa: 34, 36, 37, 57, 81 
Ley de marcas de fábricas: 

29, 30, 55, 80 

Ley de marcas industriales y 
de comercio: 27, 28, 30, 

31., 32, 55, 80 

Ley de marcas y de avisos y 

nontbres comercial.es: 32, 

56, 81 

Ley de sociedades mercanti

l.es: 2 e 

Ley de títul.os y operaciones 
de crédito: 28 

Ley federal. de derechos: 1.02, 

11.1, 1.64 

Ley francesa: 7, 29 
Ley ingl.esa: 7 

Ley que regul.a 1os ,erechos 

de 1os inventore~ y el. 

uso de los signos marca

rios: 36 

Ley sobre el. control. y regi~ 

tro de 1.a transferencia 

de tecnología y el. uso y 

exp1otación de patentes y 

marcas: 11.5 

Ley sobre el. registro mercan 
til.: 24, 27 

Leyendas en 1.a marca: 31, 33, 

34, 38, 57, 99, 100, 138, 

139, 141., 142, 143~ 146, 

154 
Libertad, pena privativa de· 

1.a: 20, 27, 125 

Libros, marcas en los: 20, 

21 , 22 

Licencia de marca: 114, 115, 

1.1.6' 1.1. 7' 1.18 
Licencia de marca, termina-

ción de 1.a: 11.8 

Licenciante: 1.1.4, 117 

Licenciatario: 114, 117 

Lisboa: 8, 1.85, 1.88 

Litigante: 1.4, 197, 211. 



Londres: 8, l8S, 186, 187 

Mala fe: 77, 157, 185, 

Mandato judicial: 118 

Marbete: 98, 99, 100 

Marca::2, 4, 5, 6, 

.'. . .;::J~=-:.·=?, 18, 19, 20, 

' 3·, 31-,· 33, 34i 

•. :.5, 59, 61, 62, 

7, 
25, 

53, 

63, 

67, 

100, 

lll, 

72, 74, 96, 98, 

105, 106, 107, 

113, 121, 130, 

143, 149 ,· 

153, .15.4, 155, 156, 
···180, ··153, 184, "J.85 1 

188, 189, 191, 192, 

197, 2~0, 201, 203, 
207, 208, 212, 213, 

221 

l.88 

9, 12, 

26, 

54, 

64, 

99, 

109, 

131, 
'150, 

161, 

·186, 

194, 

204, 

218, 

Marca, características.de 
·1a:· 2, 36, s6, s9, 60, 63 

:t~~.r~·:7'~·M-~-~,6~~:--~-~i~;;ti~a; ·- 5~·-··· .,. . 
Marca compülsiva: S 

Marca, 
29, 

60 

conceptuación de la: 

36, S2, S4, S7, S8, 

Marca contemporánea: 17, 18 

Marca de alta reputación: 
191 

Marca de alto renombre: 191 
Marca de familia: 4 

Marca de fábrica: 9, SS, 65, 

2E::: 

183, 184, 185, 186, 188, 
189 

Marca de gran fama: 191, 192. 

Marca de impresiones: 22 

Marca de prestigio: 186, 19~¡ 

212 1 21 7 I 218 

Marca de producto~ ~3~ 94 

Marca de publicaciones: 22 

Marca de renombre universa1: 

191 

Marca de servicio: 

64, 74, 76, 93, 
9, 

94 
37, 

Marca de servicio, protec

ción de la: 10 

58, 

Marca, derecho a la: 26, 64, 

65, 68, 69, 71, 72, 7S, 

76, 77, 78, 80, 82 

Marca, derechos del titular: 

29, 94, lll 

Marca, descripción de la: 99, 

100, lOS 

Marca, empleo de la: 3, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 24, 

26, 56, 122, 146, 147, 

148, lSO, 180 

Marca engañosa: 31, 105 

Marca, especialidad de la: 

SS, 192, 20S, 213, 214 

Marca, evo1ucion jurídica de 

la: 2 

Marca ex-libris: 20, 21, 22 



Marca extranjera: 21., 38 
Marca, falsificación de l.a: 

5, 30, 1.17, 197 

Marca, finalidad de 1a: 56, 

59 / 63 
Marca, 'funciones de la: 4, 

Márca individual.: 4 

Marca il.Íc·ita: 187 
Marca, imitación de l.a: 7, 

1.83, 185, 186, 

189, 1.97, 209, 

187, 

210 
188. 

4-··~· ~--·-·~Ma"l:'ca· ·innominada:· -95·;-· 99 ¡.'" 

1.06, 1.1.9 

.· 

· Marcá m"<i.dieval.: s, ·-6 · -··-----· 

Marca mexicana: 1.2, 38 
Marca mixta: 95, 11.9, 128 
Marca moderna: 6 

Marca nominativa: 1.28 
Marca no registrada: 33,. 34 
Marca notoria: 1.78, 180, 1.81, 

· i~-"'7:~·~·~:- ~- ~"t· ·is 3-·~--~-i~á4-;r i·a s··; ·~18'7"';:~19·0 , 
191;·192, 197~ 198, 205, 
206, 208, 21.0, 211, 212, 

2l.6, 21.9, 220, 

221.' 222, 223 
Marca notoria, concepto de 

l.a: 179, 190, 1.91, 193, 

196 

Marca notoria, incorporación 

de 1a: 179, 21.1, 216 
Marca notoria, índice de: 

263 

221. 222 
Marca n~toria, protección de 

1a: 1.0, 37, 1.78, 1.79, 1.82, 
1.84, l.87, 1.90. l_ 97 / 205, 
206, 207, 208, 21.0, 21.l., 
21.2, 21.3' 21.4, -,1.6. 21.7, 
220, 222, 223 

larca notoriamente conocida: 

1.84' 
]. 91. • 
204, 

21.0, 

1.85, 

l. 94, 
205, 

21.3. 

1.87, 

200, 
206, 

21.8 

1.88, 1.89, 

201., 202, 
207, 209 ,. 

Marca, obligaciones del. tit~ 
1.ar: 29, 94, 1.l.2, 1.19, 

1.28, l.29,' 1.30, l.3l., 132, 
134, 1.36, 1.40, 141., 1.44, 
1.45, 1.46. 148 

Marca obligatoria: 35 
Marca oficial.: 3 

Marca parásita: 78 
Marca privada: 4 

Marca, 

l.a: 

Marca, 

la: 
98, 

"' 1.37 

prohibición de uso-de 
1.0 
protec~ión 1.egal. de 

s. l.l., 72, 76, 83, 94, 
1.07, 111., 1.27, 132, 

Marca registrada: 30, 31, 34, 

81, 82, 93, 11.3, 1.1.5, 1.1.9, 

1.20, l.21., 1.22, 1.24, 1.25, 
1.26, 1.30, 132, 1.37, 1.38, 

1.39. l.40. 141.. 1.42. 1.43. 



'_"'-:' 

l.46, l.48, 

l.59, l.63, 

l.52, 

222 

l.53, l.57, 

Marca, reproducción·de 1a: 

l.85, l.86, l.88, l.89, l.97, 

-oi, 202, 205, 21.7 

Marca semejante: 

82, 1.07, 1.1.3' 
1.56, l.84, 21.2 

74, 78, 79, 

l.51., 1.52, 

Marca, significación doctri

naria de l.a: 53, 54 

Marca, significación gramat~ 

cal. de l.a: 53 

Marca, significación-~urídi~ 

éa de l.a: 53 

Marca, titul.ar de 1.a: 26; 

27, 38, 62, 64, 72, 74, 

1.09, 1.l.2, 1.1.4, 1.l.6, l.1. 7, 

J.1.8' 1.22, J.36, J.37, J.47' 
J.48, 1.57, J.59, J.62, J.63' 
201., 223 

Marca, transformación de J.a: 
""·""'"""-c-.co-~···-,:üief; -·i"49 _-:•·'!-5·0 -· · -·-···-···· ·- .• -. 

Mercado: 73, 77, 93, J.3J., 

l.42, l.92 

Mercancía: 7, 25, 30, 53, 57, 

60, 64, l.24 

Mercancía, as8guramiento de 

1.a: 38, l.24, 1.26, 21.6 
Mercancía, decomiso de 1a: 

l.9 
Mercancía, procedencia de 

1.a: 24, 53, 54, 69 

Mercedes Benz, marca: 21.7 

r--iéxico: 9' l. l. ' l.3, l.4' 80, 

93, l. 3 7 ' . ·i 4 3 , l.62, l. 7 8' 
1.79, l.89' l.90, l.91.' l.93, 

1.97, 1.98' l.99' 200, 201., 

202, 203, 206, 207, 208, 

209, 21.l., 21.' 
' 

21.3, 2J. 7' 
21.9 

Ministerio PÚbl.ico: l.26, 1.59 

ModeJ.o industriáJ.: 9, 65 

Modificaciones: 1.04, J.05, 

1.J. 5' J.28, J.46' l.85, J.86, 

1.89 

Monopolio: 23 

Monarquía: 6, 1.8 

Moral: l.05 -
Multas: 38, J.23, J.25, :l.38, 

215 

Mundo material: 66 

Mundo exterior: 70 

Nación: 23, l.62, J.93, 204· 

NacionaJ.idad: 97, J.J.9, 1.5.6 

NaturaJ.eza: 33, 60, 70, J.J.7, 

l.29, 137, J.40, 14]., 183, 

207. 
Naturaleza jurídica: 64, 65, 

68' 72, 73 
Negl.igencia: J.49, 1.64 

Nike, marca: J.78, 2J.2 

Nombre: 97, 1.01., l J.1.' l.J.6, 

1.1. 7, J.J.9' l.30, 1.56' J.57 



Nombre comercia1: 9, 31, 34, 

59' l.07, l.22 

Nom~re genfirico~ l.48~ 149, 

l.50 

Norma jurídica: 3 

Notificación: l.30, 147 

Notorio: l.95 

Notoriedad: l.93, l.95, l.99, 

207, 222 

Novedad, examen de: 32, l.03, 

l.06, l.l.O, l.56, l.60 

Nueva España: 33 

--~ul.idad, decl.aJ:'.aCiÓn _de: _33, 

l.99, 201, 202' 203 

Objeción: l.05, l.47 
Objetivo: l.3, l.38, l.90, 221 

Objeto material.: 57, 61, 65, 

72 

Objeto inmaterial: 65, 72 
., ·'··-···-.-·Objetos- de oro, marcas en 
~:':º_-,:~::..,.:·'·_-· -~"io5': i9 

Objetos·ae plata, marcas en 

l.os: l.8, l.9 

Obra artística: 70, 73 

Obra literaria: 65, 70, 73 

Omega, marca: l.87 

Omisión: 220 

Opinión pública: l.49 

Oposición: 78, l.49 

Orden público: 65, l.05 

Orden rea l.: 5 
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Ordenanzas: l.B, 20, 24 
_Ordena~zas de Bilbao: 23, 24 

Ordenanzas de ensayadores: 

l.9 

Ordenanzas de he~reros: 20 

Ordenanzas de pan~deros: 20 
Ordenanzas del. Marquez de C3!_ 

de rey ta: lB 

Ordenanzas del Virrey Fuen 

Clara: l.9 

Orfebrería, trabajos de: l.5 

Organización grerniai, marcas 

en la: l.9, 23 

Organizaci~n Mundial. de l.a 

Propiedad Intel.~ctual.~ 13, 

96' l.33 < l.44 
Origen: 

205, 
33' 
214, 

61, 62, 

216 
l.78, l.97, 

Origen, país de: l.O 

Originalidad de l.a marca: 

l.09, 192 

Osear de l.a Renta, marca: 

l.78 

País: 8, 9, l.O' l.l, l.2, l.3, 
32, 75, 76, 79; 97, l.43, 

l.51, l.57, l.58, l 78, l.80, 

l.81, l.83, l.84, 185, l.86~ 

l.88, l.89, l.90, 191, l.92, 

l.9 4, l.97, 204, 207, 208, 

209, 210, 212, 213' 215, 
221, 222 

-
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País, economía de1: 33 

País miembro: 9, 12, 14, 189, 

204 

País unionista: 8, 

1.85, 188, 1.89, 

Panamá: 79 

.10, 
208 

184, 

P·artes: 125., 1.59, 207 

Patentes de invención: 9, 

34, 70 

Patentes y marcas, oficina 

de: 31. 

Patrimonio: 178, 216 

''-'-~·~·~----·•Periodicidad~ 1.29 . 
Pe.rjuicio: 27, 31., 1.04, 123, 

138 , .. ·l.48 ,. 1.87, 190, 197, 

203, 212, 215 

Perpetuidad: 65 

Persistencia: 1.23, 216 

Persona: 26, 58, 66, 67, 69, 

70, 73, 77, 78, l.00, 113, 
... ,., .... -120, 163~:: 1.87, 188, 189 

~;~::_?~l:"Son~·-:-_·f_í~-5ca: 54,· 63, ~g3, 

101. 

, .. 

Persona moral.: 54, 63, 93, 

101. 

Personalidad: 69, 1.01., l.02 

Pintor, marca del.: 3 

Piratería marcaria: 7, 8, 80, 
132, 1.78, 1.97, 208, 212, 
21.4, 217, 21.9, 220, 221., 

222, 223 

Pl.ayboy, marca: 21.7 

Plazo: 75, 78, 79, 

104, 105, 108, 

1.1.5, 119, 

1.53, l.55, 

185, 187, 

132, 

158, 

l.88 

81., 

11.0, 

l.36, 

163, 

82, 
11.4, 

144, 

184, 

Pleno Derecho, efe~tos de: 

94, 131., 134, 1.45, 161., 

1.62 

Poder: 101. 

Poderdante: 101., 102 

Poderes, Registro General. 

de: 1.02 

Postulados: 208 

Práctica administrativa: 32 

Práctica judicial.: 32 

Precio: 161., 1.62 

Prejuzgar: 126 

Presidente de l.a República: 

29, 30, 32, 34, 198, 212 

Prestación de servicios, em

presas de: 9, 63, 93, 97, 

1.54 

Prestador de servicios: 53, 

58, 127, l.39, 146, 1.50 
Prestigio: 11.7, 1.21. 1.55, 

1.78, 193, 194, 197, 202, 

205, 212, 223 

Primer uso de marca: 76, 79, 

80, 82, 96, 11.3, 152, 156 

Principio de especial.iad: 

205, 213, 21.4 

Principio de igual.dad de tr~ 
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tamiento: 9 

Principio de independencia: 10 

Principio de protección de 

1a marca "tal. cual": 10 

Principio de territorialidad: 

213, 214 

Procedimiento administrativo: 

109, 128, 147, 150, 151, 
153, 156, 157, 162 

Produccióñ, lugar de: 139, 
140 

Product.o, . procedencia del: 

·Productor:, 7, 57 

·Proaúc.tc:is_:.:: 3, 4, .6 •.. 8, 13, 

22, 26, 54, 55, 58, 61, 

62, 64, 69, 72, 73, 74, 

76, 77, 78, 79, 82, 93, 

96, 1.05, 107, l.08, 113, 
11.6, 1.1.7, 1.22, 1.23, l.29, 

.1.30,, 1.32, 1.33, 1.37, l.38, 

:·'. ~:::::··,,1,41. •. -·-1.42, l.43, 144,' l.48, 
-· ·· ~ i52 ~····is.:.4, 1.56, 1.57, 1.61., 

1.62, 1.64, 185, 187, 1.88, 
1.89, 1.91, l.92, 1.9 3, 1.96, 

1.97' 200, 201, 202, 205, 
209, 213, 214, 21.5, 21.6, 
21.7, 221, 223 

Promulgación: 28 

Propaganda: 149, 1~8, l.92, 

194, 196' 222 
Propiedad industrial: 8 

.• 
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Propiedad industrial., Gaceta 

de la: 81. 

-Propiedad intelectual, pro

tección de l.a:· 13 

Propiedad intel.E ·tual., unio-

nes de: 13 

Propiedad material.: 70 . 

Propiedady presunción de: 75 

Propósito: 63, 131, 1.36, 140, 

182, 212, 221 

Propuesta: 180, 181., 183, 

186, 220, 222, 223 

Prórroga: 131, 144 

Protección extraterritorial.: 

8 

Pruebas: 1.47, 222 

Publicación: 
1.21.,. l.34, 

1.54, 1.59 

81., 82, 1.1.l., 
1.45, 1.47, 1.53, 

Publicidad: 

l.78, 1.92, 

222-

PÚbÍico: 93, 

1.61., 1.82, 

1.50, 1.58, 

1.94, 1.96, 

138, 

1.92, 

Quaker, marca:·6 

Quinto real.: 1.8 

Quejosa: 61., 209 

1.41, 

l.95, 

l.6l., 

2_02, 

l.49, 

2l.3 

Ratificación: 1.3, 33, 63, 
1.60, 207 



Razón Sociai: 57, 59 
Reciprocidad internacionai: 

i53 

Rechazar: ia5, ia6 

Regaiías: ii4 
Registro de comercio: 27, 28, 

31 

Registro de ma-rca-: ia, :u.-;· 
27, 3i, 32, 36, 37, 52, 

56, ·74' 75, 76, 77, 78, 

79, 6a' 82, 96, ias, ias, 

ii4, i27, iza, i33, 
..• -1;-:·.--·.-~4-_-;;· .:..··- 1:}2' 

---~-:;-;- -·~~-·-· -
i43, i46, isi, is2, is4, 
iss·, - is6, ÍS7, isa, iai, 

i83, ias, l.86. isa, l.89, 

isa, 2a2, 2a3, 2a4, 222 

Registro marcario, caducidad 

dei: 33, i34, i36, l.45, 

i46, i47, l.62, i63 

Registro marcario, cance1a

ción dei: 33, 37, l.a9, 

iss, i6a, i6i, i62, l.84, 

l.8S. 

Registro marcario, causaies 

de nuiidad dei: 33, isi, 

is2, is3, is4, iss, is7, 

i59 
Registro marcario, conceción 

dei: 3i, 32, 38, 79, 82, 

94, ia7, iia, ii2, ii4, 

i27, i32, i44, i47, isi, 

22i 
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Registro marcario, duración 
dei: 29 

Registro marcario, efectos 

dei: i3i, i44 
Registro marcar~o, extinció~ 

dei: ias, i2s izs, i3i, 
i46, i47, isa, i62, i63 

R~gistro marcaría, extranje

ro: is7, isa, 222 

Registro marcario internaciQ 

nai: ii, 35 

Registro marcario nacionai: 

ii, 2a7 

Registro marcaría, 

aei: ia5, iaa, 

2a3, 2a5, 2a6 

negativa 

ia9, 2a2, 

Registro marcario, pérdida 

dei: 94, i44 

Registro marcario, prohibi

ción dei: 37, 2a7 

Registro marcario, renovación 

dei: 26, 3i, 32, 37, 36, 

i3i, i32, ..l.33, i34, .l35, 

i36, i44, i47, i63 

Registro marcario, renovación 
especiai dei: 33, 37 

Registro marcario, reservas 

en ei: 96, 99, ia4 

Registro marcario, soiicitud 

de cancelación: i59 

Registro marcario, so1icitud 

de renovación: i3l, i32, 



133, 135, 136, 144 
Registro marcario, so1icitud 

del: 79, 81, -93, 95, 100, 

lOl, 103, 104, 106, 108, 

ir~, ll3, 140, 153, 156, 

202. 209. 221 

.-~-~egi~tr.o ma1:cario, tramita
ción del: 31, 93, 106, 

i07. 108 

Regist~o Nacional de Transf~ 
rencia de Tecno1ogÍa: 

~-:=-~'-C.~,:_--:·.--, __ ll5, _ 116, ll8, ll9 

,;-,.-. Regi_stro P_Úblico de Comer-
cio: lOl 

Reglamento de la ley de la 

propiedad industrial: 34, 

35 

Reglamento de la ley de mar
cas industriales y de co
mercio: 30 

_Reglamento de la Ley de In

;;_~---- :--:i;;· . .:~-~-7::-·~_enci~ne.~. y M~rc~s: _3~~, 
. 93, 102, _134, 162, --215 

Reglamento de la ley de MaE

cas y de Avisos y Nom

bres Comerciales: 32, 33, 

56 
Reglamento y Aranceles Rea

les para el Comercio Li-

_-_, ___ --bre de España a Indias: 

19, 23 

Rehusar: 188, 189, 204 
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Reincidencia: 20, 123 
Relaciones comercia1es: 30 

Relaciones industriales: 30 
Renacimiento: 6 

Representante: lOl, i57 

Reputación: 178, 193, 196 
Requisitos: 24, 5F~ 

74, 93, 96, 10 

ll8, 163, 210 

Reregistro: 163, l-04 

Rescisión: ll4 

58, 61, 

104, llO, 

Resolución Administrativa: 

31, 94, 109, 124, 148, 

150, 199, 207~ 208, 215 

Retroactivo: 77 

Revocación: 3~, 35 

Reyes Católic~s: 16 

Riesgo: 136, ~39, 140 
Roma: 2, 3 

Salario mínimo 123 
Sanciones: 5, 24, 34, 

123, 138, 140, 142, 

147, 215, 222 

ll5, 

143, 

Sears, marca: 201, 202 
Secretaría de Comercio y Fo

mento Industrial: 79, 93, 

112, 126, l4l, 159, 209, 

212 

Secretaría de Economía: l99 

Secretaría de Industria y C2 

mercio: 202 



Secretaría de Patrimonio y 

Fomento Industrial: 204 

Secreto industrial: 70 
Semántica: l9l 

Senado: l98 

Servicios: 6, l3, 54, 
64, 72, 73, 74, 76, 

78, 79, __ §2, 93, 96, 

l07, l08. ll3. ll6, 

i22. i23: l28, i"29, 

58, 

77, 

ios, 
ll7, 

130, 
l32, l33, l37, 138, 144, 

;~·:::-:;•,,,-;,,-c,:_l_48,- _l_49,, .l52, __ 15_4, .'.1:-.?6, 

~-"'---·'' ·,;ooc~.ec~J.-_5,?,_,, ;L§J.,,._ l,{5_2, }-_6-~-'--'--l_92, 
196~ l97~ 213, 214, 215, 
216·,· 2i7~ 22i, 223 

Servicios, procedencia de 

los: 58 

Seguridad: 24, 2l4 

Sergio Valente, marca: 212 

Signo marcario: 24, 35, 53, 

54, 55, ,58,_ 6l, 63, 6_4·, 
.-----·---- 65 ,. 69-,- .• 7 l ,--7 3, 7 4 r .. ,75, 

78,.80, 192, l96, 204, 

209 

Similitud: llO 

Singer, marca: 6, l99, 200 

Sinónimo: l48, l49, 150 

Sistema atributivo: 76, 80, 

82, 180 

Sistema dec1arativo: 75 

Sistema mixto: 32, 78, 79, 

si, 82 
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Sistemas protectores de la ma~ 
ca: 52, 74 

Sistemática: 198 

Sociedad de Naciones: l82, l83 

Soliritante: 3l, 95, 97, 

J.io, l55, 163, 202, 

209 

Sprite, marca: 202, 207 

Sucesión: ll8 

Suiza: 76 

Sujeto: 66, 77 

Supletoriedad: 125 

l07, --
206, 

supr~ma Cort.;, de -Justicia: ..:.59, 

75, l94, 2ll 

Supresión: i_~2 ,_ 223 

Sustitución: 108, 132, 223 

Tecnología: 15 
Técnica: 184 

Temporalidad: 129 

Teoría de la personalidad: 68, 

73 
Teoría de la -prop:iedad común: 

64, 72 

:Teoría de la propiedad inmate

rial: 70, 73 

Teoría de la propiedad intele~ 

tual: 65, 67, 72 

Teoría de los derechos inmate

riales: 67, 73 

Tercero: 27, 31, 62, 74, 75, 



76,"78, 79, 81, 82, 

l.l.4, l.l.7, ll9, l.31, 

l.39' l.52' l.64; l8l.' 
219 

Término: l.47 

l.l.3' 
l.38' 
203, 

Terminol.ogía: l.91_ 

Territorio nacion.al.:.·-12, 82, 
·113;·i29, 140, 142;··152, 

219 

Testigo: lOl. 

TÍtul.o de marca: llO, lll. 

Trabajo: 16, 28, 62, 6~, 121 
"""."~~-"~·Trabajo i'ntelectual:' ·67, 73 

Traducci6n: 186, 188, 189 

Trata.do rel.ativo al. Registro 

de Marcas: l4 

Tratados internacional.es: 

l.98 

Trascendencia: l.90 

Tribunal.es: 

179, 1~3, 

Tributo: l.6 

Tutela: 71 

URSS: 77 
Uruguay: .. 79 

52, 59, 76, 115, 
196, 206, 208 

Uso anterior: 75, 78, 79, 

8l, ll.3, 152, l.53 

Uso autorizado: 116 

Uso autorizado, so1icitud 
del: ll.6 

Uso, comprobación del: 

1..27' 129, 130, l3l, 

Uso 

Uso 

Uso 

l.33' l.35, l.36' 144 
común, frases de: 
continuo: 75, l9l 

de marca: 32, 35, 
53, 56, 7.6, 78, so, 
l.17, 118, l.22, 127, 

137, 146, 

193, l.94' 
219, 222 

l.48, l49, 

l.96, 203, 

38, 

132' 

100 

36, 52, 

82, 

128 .~ 
150, 

215, 

uso efectivo: 37, 129, 130, 

132, 133, 144 

uso exclusivo: 26, 56, 58, 
62", 

82, 

213 

63, 73, 74·, 77,' 80, 

lll, l.12, 113, 205, 

Uso ilegal: 117, l98, 199, 

200 

Uso obligatorio: 33 

Uso, prbhibición del.: l88' 
189' 215 

Uso públ.ico: 75 

Usos honestos: 208 

Usos mercantiles: 24 
Usuario anterior: ll.3 

Usuario autorizado: 34, 116, 

ll7 

Usuario de marca: 8, 34 
Usurpación: 5, 7, 138, 149 



Valor económico: 62, 68 

Valor emergente: 67 

Valor patrimonial: 67 

Variante de marca: 109 

Venezuela: 79 

Ventas: 130, 143, i7~, 193, 

194 I 196, 223 

Ventaja:'. 9 

Viena: .. _ 4-. 

Vigencia de la marca: 3i, 

33, 35, 37, 106, i2o, 

131, Í44 
Vinculación juríai·ca':'"·-~io·~-· 

- 37. 38 
Viñeta: -s6 

Vial.ación: isi 

washingtón: 8, 32, 1-81-
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mento Industrial, Dirección General de Desarrollo Tecn2 

lógico. 
:.... •. :!·--=- ----•=; 

Expediente de Marca No. 333,316. secretaría de Comercio y FQ 

mento Industrial, Dirección General de Desarrollo Tecn.Q. 
lógico. 

Expediente de Marca No. 335,337. Secretaría de comercio y FQ 
mento Industrial, Dirección General de Desarrollo Tecn.Q. 

lógico. 

Expediente de Marca No. 338,479. Secretaría de Comercio y F.Q. 

mento Industrial, Dirección General de Desarrollo Tecn.Q_ 

lógico. 

clasif.icación de Productos y Servicios para el Registro de 
las Marcas y sus Reglas de Aplicación. Gaceta de Inven

ciones y Marcas, volumen extraordinario, año LX, No. 

XIV, puesta en circulación el 29 de septiembre de l989. 

secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección 

General de Desarrollo Tecnológico, M&xico. 

Aviso a los Industriales, Comerciantes y Público en General 

sobre el emblema "Hecho en México", emitido el. l.5 de f.§:. 
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brero de 1978 por la Dirección General de Normas de la 

Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, publica
do en el Diario Oficial de la Fede~ación del S de marzo 

de 1978. 

Aviso al público sobre el empleo de Marcas Engañosas. Leyes 
Circu"-ares .y· Acuerdos sobre Patentes y Marcas. Talleres 
T.ipog áficos·· Papel.ería Nacional, México 1922. 

Formato.de~olicitud de Registro de una Marca. Gaceta de In
venciones y Marcas, volumen extraordinario, año LIX, 

No. XII, puesta en circulación el 20 de octubre de 1988. 
co···-' ·secretaría de Cor.tercio y Fomento Industrial, Dirección 

General de Invenciones, Marcas y Desarroll.o Tecnológico, 

México-

Instructivo para.solicitar el. Registro de una Marca. Gaceta 
de Invencions y !-\arcas, volumen extraordinario, año LIX, 

No. XII, puesta en circulación el 20 de octubre de 1988 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial., Dirección 
General de Invenciones, Marcas y Desarrol.1.o Tecnológico, 

México. 
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