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1 N T p n D u e e 1 o N 

La finalidad del presente trabajo 

es la de plantear un cuestionamiento de los conflictos que 

se prescn~an cuaz1do las personas morales se ven afecta<las­

en sus dcrccl1os, en este caso, crqa omncs ele IJropicdnd in­

dustrial, una vez que ellas, como s11jctos de Dcrccl10, han­

cumplido con todos los rcc¡uisitos que se 1..:.•s e:-.:irp_~ Pn la -

Secretaría de Relaciones E>:tcrion.:s paru consLituirse como 

reserva de su denominación social-, y encontrándose poste­

riormente con el 11ccho de que dsta 6ltima es objeto de una 

infracción, según lo establece la Ley de Invenci.ones y M<lr 

cas. 

En un pri:1cipio, se presenta una­

brcve explicación de la expedición de registros de marcas, 

fundamentándose, asi1nismo, las facultades de la Secretaría 

de Comercio y Fo::1cnto Industri~l, lJ cual tiene a su c~rgo 

la protección de la Propiedad Industrial. 

Posteriormantc, se lleva a calJo -

un análisis de las fJ.cultade~ d1.::: 1a ~~r.~crr: ... torfC!. rJ.e Pclrtcío­

nes Exte=iores, sclJrc lo que antes era 13 cxpcdici6n de 

permisos para constituir sociedades mercantiles y ahoru. es 
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sólo la reserva de la denominación social. 

Por otra parte, en forrna sint6ti­

ca, se conceptualiza la competencia desleal desde el punto 

de vista de la Convención de P.Jt·fs, :Ht aspecto gencrul, asf 

como su regulaci6n en otros paises des~rrol1ados, a fi11 de 

encontrar la E~~~Q_!g~!~ de la in[racci6n ~lIC se trata. 

Todo '~l. ~ontc11ido dP esta invcst! 

gaci6n, nos mu~stra que es r1ccesario modificar Ja lcqi3la­

ci6n para dar m~yor protecci6rl a Jas sociedudcs mercanti-­

lcs, ya SCQ. n..J.cionales (J ex tran jtJ ras, pues carecen e.le me-­

dios de defensa suficientes por no haber una co1v3ruencta -

entre una ley y los requisitos oxigidos par3 Ja nxpcdici6n 

de la reserva del nombre: de la soc J.1.'tL"lrl. 

Se procura realizar, ~l mismo - -

tiempo, wia invitación .::i la reflexión, ya que la mayorf.a -

de las sociedades que ven afect:ar1os sn~ dl7'r"'r:-h0"" nr-.'n lJ:: -

transnacionales y ¡•sto, 11n cons0c~~ncia, da~~ lil~ rclücio­

nes económicas de los mexicanos con las de Jos nacionalcs­

de otros países, lo c1ue se 'Jl~ reflejado en el marcado in--

tcrnacion.:ll. 

Con el deseo de que se perfeccio-. 

ne y so eleve el nivel de la leqislación mexicana con el -

objeto de dar protección y seguridad tanto al inversionis-
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ta extranjero como al nacional, asf como propiciar una ma 

yor inversi6n en nuestro pu.fs, se pretende invitar a la -

lectura d~ esta investigación. 



CAPITULO P R l M E R O 

HISTORIA DE LA PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD lNDUSTR!AL 

EN MtXICO 

I. Los mcdiou de rcgulaci6n en el siglo XIX 

II. La legislaci6n en el siglo AA· 

III. La Ley de Invenciones y Marcas y sus reformas. 
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C!,PITULO P R I :¡ E RO 

HISTORIA DE LA !'ROTECCIÓN A LA PROPIEDAD !NDUSTRif.L EN ftXICO. 

I. Los f'.'edio~-5 de re:ulación c:n el siqlo x1;{. 

Es un l1ecl10 innegable -o tal v2z­

poco estudiado- que la t1tilizaci6n de marcas se lleva a ca 

bo propiamente desde la Edad :1eclia y a protegerse en nues­

tro pafs a Jiartir del siglo XJX, primero con el C6digo da­

Co~ercio ele 1884. 

Por otr~ parte, las invenciones -

no rcc1uiricron de protección sino h.:-ista que comenzaron a -

afectar el comercio mundial, a principios del siglo XIX. 

Las marcas comenzaron a utilizar­

se ?ara distinguir al ganado y n algunos prod~ctos a nivel 

artesanal. No se 11an encontrado vestigios <le que c11 las -

poblucion¿s prehispánicas hayan empleado marcas en sus pro­

ductos. 

Este desarrollo llega a su climax 

a trav~s de un proceso complejo ele choques y ele confusión, 

en el que se mezclan y confunden la rivalidad entre el co­

meruio y la industria en el siqlo XIX. Pero es rt princi-­

pio del siglo XIX cuando el mundo comercial se transformn­

por comploto. /\:)arece la máquina de vapor, ella permite la 

construcci6n de motores y m~qui11ari~; surge el íuLrocürril 

y las distancias se acortan. El auinento de poblaci6n une-
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m:ís u lñs ciud.J:::1es; l.J.s vías de cor.:unicactón ::;e hu.con rnás-

fAciles; con la construcción de la ~a~uinaria industrial,­

gracias a ln invenci6n de la maquinaria de vapor, aparcce­

un nuevo personaje en la escena del comercio, el fabrican­

te. El fabricante nn es Gnico, l1ay otros que fabrican los 

mismos productos que 61. Ha nacido la competencia . 

El mnyori$tn se a1)rovecha de J.a -

situaci6n, y exige mjs y mejores condi.ciones en sus rcla-­

ciones con el fabr.icantc. El problema. exige soluc.ión y no­

hay otra que crear mayor demanda ¿ara sus productos, y .:is1 

nncc lll ~arc2, cc~o ~~otcctorct del fi1bricanl.n, pues an1para 

y d istinguc sus productos. El consur:1 i dor üx iqc u l H:u.yor is 

ta tal o cual marca para comprar los r)rodLtctos que distri­

buye; si no la tiene acudir,"i ,_-1 otros; r~l mayoristu se ve -

obligado a defenderse y lo hace de l~ rnisma manera qt1c cl·­

fabricantc, adquiriendo una marca y acredit5ndola. 

De la gran gama de figuras e ins­

tituciones que integran la propiedad intelectual -y en es­

pecial la ind11strial- la que concierne a la protecci6n le­

gal de las invenciones fue la primera que se reglamentó de 

manera específica en nuestro país. 

Cabe resaltar que se han expresa­

do muy variadas opiniones respecto de la Filosofla que ha-
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de sustentar la existencia y sobre el funcionamiento del-

sistema de patentes, lo que resulta decisivo y se ve rcfl~ 

jade en las distintas reformas que ha sufrido la legisla--

ciOn en la materia desde el siglo XIX. A rartir de enton-

ces, la estructura y funcionamiento del ~1stcma de patcn--

tes y marcas ha sido objeto de modificaciones substancia--

les en siete ocasiones (se es~cra que se expida u11a nueva-

Ley en el próximo periodo extrilordinario de sesiones del -

H. Congre~o de la Uni6n}, y cada una de ellas es muestra -

de la Filosofia pol'f.L.ico-ccon61:1icJ. de la époccJ. en qut! han-

ocurrido los cambios. 

L1 actividad legislativ.:i en mate-

ria de propiedad industrial en /.16xico, propiamente comien-

za poco antes de consumarse la guerra de independencia en-

el ra1s, con el "Decreto expedido por las Cortes Españolas 

el 2 de octubre de 1820, para asegu1·ar "1 derecho de propi~ 

dad a los que invente, perfeccionen o .introduzcan algún ra 
( 1) 

mo en la industria''. Este ordenam.ientc fue el primero en 

regir la conccsibn de patentes de ir1venci6n tanto en MGxi-

co como en España. Es con este decreto, que a pesar de --

ser muy sencillo, como se comienzan a perfilar los princi-

pios que habrlan de regir a ln materia. 

{1) Mendieta R. ,Sonia . Evoluciün Hi5'tórica de las Marcas; Revista 
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artisticu. nRo 1, enero-­
junio de 1963, No. l México. 
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ContienP ~o2J~cnc.: lcts garantins-

que la Corona Esp,1.tiola llanría de olorqar a los creadores,-

inventores y pcrfeccionadorer. a tr.av6s de J.a. concesión de-

su explotación exclusiva. Para 1natcr1~lizar ese derecho -

exclusivo se lo cxtc11dia al individuo una carta cuyo texto 

fue radactatio y tomado como baso aquGl de las patentes de-

corzo de la Corona Inglesa: 

"Por osca c.Jrta se 11ucc patente-­
( 2 ) 

que el sefior _____ t.ic'nc derecho exclusivo .. 

De ah i que e 1 nombre de ccrti f i ca 

do de 1nscripci6n de las invencio11es se denomina ''Patente~ 

t6rmino que ha sido utilizado por las legislaciones de la-

mayor parte del munoo. 

hste decreto fue sustituido -no -

derogado- por la 1'Ley sobre Derecho:-, c1e los InventoreJ o -

Perfeccionadores de algGn ramo de ]íl industria'', de rnRyo 7 

de 18 32. Es el primer ordenar.den to en lu materia qttc Jur-

ge del México indepcnd.iente, uunquc se rercibe en 61 la in 

fluencia colonial cspaAola que retoiit~ practicamente el 

contenido del decreto de 1820, el cuaJ ''fuera de ser nn?' -

curioziUuJ Jiistórica, no si9nific..:.i ningún .:intecedPntc téc­
( 3 ) 

nico .ser J.o". 

l2} Sepülve(Ja, Césllr. El Sistema Me>".ic,:1nn rlP Propiedad Industrial; 
Ed. Porrú2, S,f,., Héxico 1981, p. 1. 

( J) Secretaría de P,1trirnonio y tomento Industrial, Dirección Gene­
ral dt~ Invenciones y Marcas. L.=Js Murc;:is y su evolucón Hi~.t6ri~ 
ca en México. Mé)dco 1982. 
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En efecto, ese ordnnamiento es sim 

ple y primitivo y en realidad s6lo contiene unas cuantas -

prescripciones sobre prot;er.ción a cierto tipo de ideas o -

inventns. 

!iubo que transcurrir m§s de medio 

siglo para que se CXfJidiera una nueva Ley m5s acorde con -

la realidad y las necesidades de Jos inventores que les 9! 

rantizuccn una mayor prob.:~cci6n. Mas ese silencio lcgisl~ 

tivo en la matcri~ no se di6 dnicamontc en r16xico, la si--

tnaciGn que ilnr.a~rüba en otros paf.ses dur·antc la se9unda rn.~ 

tad del siglo pas~do, cuando la aclitud qcneralrncntc posi-

tiva que existia hucia la r1rotccci6n de los i11ventorcs co-

ma un medio de desarrollo industrial, se cnfn2nt.a :::t unJ. cri 

sis [>revocada por econo1~istas que vicro11 üi1 el sistema de-

patentes un obst5culo del libre comercio. 

Eso es resultado do un deb~te so-

bre las ventajas y desventajas del sistema de patentes que 

se estima que con~luyó aproximadamente en 1870 cuando los-

adversarios al sistema cedieron en la batalla, con el con-

siguiente triunfo de los convencidos de las utilidades del 

sistema de p~te11tcs y el rlcsarrolln de la doctri~2 que ju~ 
4 ) 

tifica la existencia de dicho sistema''. Se h.:i.ce un estu 

-- ---------
{ 4) Rangel Ortíz, Horacio. EvJluar:ión del Sister:u de PJteritcs. Rl::!­

vist.J de lnvcst i9cJciones Jurídicos, !~u. 11, :~é:dc0 1986. 



16 

dio al respecto. La controversia radicaba en que si debia 

concederse o no un derecho exclusivo de explotaci6n. 

La inactividfl<l legislativa en la­

matcria en t!6xico, rompe bajo el gobierno de Porfirio Diaz 

en que comienza a legislarse con sentido L6cnico en la pr~ 

piedad industrial, debido, scgura1ncnte, a que ese r6qimcn­

alent6 sicmrre una idea marcada de desarrollo industrial y 

comerciul de nuestro país, jnsp.írado en )ns ideas eurorieas 

que influycror1 Jccidid~~entc en et~116l cntonc0s. 

Ls así. que se expide lil Ley de 

Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, primer orde­

namiento importan te en la materia, resulta ser bastan te 

ºrudimentaria''. Sin embargo, muchets de las disposicioncs·v 

actuales Drovicnen desde entonces y es posible advertir al 

gunas coincidencias do lenguaje y <le torminologia entre 

aquella Ley y la actual, talos come los anexos de la soli­

citud de lil marcu y el derecho que se crea con el i->Liil.t..:r 

uso de la marca. 

De acuerdo con esa Ley, cualquier 

propietario de una ~arca de f5brica, ya sea nncionnl o ex­

tranjero residente en el pais, podria adquirir el dcrecho­

exclusivo de usarla en la República, sujeUíndose a las fo!_ 

malidades de la misma I.ey. 
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.. Lo.::; nacionales y extranjeros t;ue 

la ~arca, teniendo en este estalllecirnicnto o agencia inctu~ 

trial o mercantil, para la venta de s~s productos, salvo -
( 5 

lo que, para los extranjeros dispLisicran los Tratados. 11 

Las anexos de la solicitud eran -

los sigüicntcs: 

I. El poder otorgado al mandata--

rio, si el interesado no se presenta por si n1ismo; 

II. Dos cjcr.irlarc.s de la marca o -

de su representación por medio del. dibujo o grab~do. 

III. En el caso d!::! C,!UC la nnrca se p::mga 

en hueco o en relieve sobre los ~reductos, o de que se pr~ 

sente algt111a otra particularidad, se remitir5n también dos 

hojas scraradas, en las cuales se ir1dic~rán aquellos porm~ 

nares, sea par medio de una o varias figuras de detalle, -

sea !!Or meriio de nna .1.eyc.•nria A:-:pii.cativci. 

IV. l~l contL«-::ito de comisi6n escri 

to, a cuya virtud se 11ay~ establecido la agenc~~, debida--

parte del ~rtículo ant0rior. La segunda p~rtc del artrcu-

lo anterior establece que: La mi:trca industrial o mercantil 

( 5) P.:1ngcl Ortiz, HorJciv. 0p. Cit. p5s. 6. 



que ~::iertenczca a un extrunjcro no residente en la !1cpúbl~ 

ca, no podrá ser registrada en 6st~, si no lo !1ubicrc si­
( 6) 

do prcvid y regt1larmentc en el pais rlc su origQn''. 

Se li~ce me11ci6n [lcl sistema sin-

previo exfimcn con llana~iento a a9osici.ones c1uo a~tablocc 

el articulo diez de la Ley de Harcas de F5brica: 

11 La clt~cla.raci6n hecho por l<J: Se-

cretaría de Fomento se hacia sin cx5DC!l p1·cvio, bnjo la -

exclusiva responsabilidad de los ;~oJ ic i Lant.cs y sin pcrju.!_ 

cio de los derechos de tercero~ 

La Secretarí<1 de Fomento hará p~ 

blica la solicitud Jel intorcsado Y1 en el caso <le oposi-

ci6n, presentada dentro de los 90 <lias siguientes ~ l~ pµ 

blicaci6n, no se ~rcccd!d al rrgi~tro de la m~rcJ l1asta -

que la autoridad judicial dccidQ en favor <le gui~n debe -

hacerse el registro''. 

La duración del registro <le una-

marca. estaba establecida en el .:lrticulo 12, de .la t..cy de-

Marca~ de Fábrica de 18891 que dccia: ''La duraci6n de la-

propiodad de las marcas de F&brica es indefinida; pero se 

entender<i abandonada por la clausura o falt:il de producción 

\ 6) Ley de Marcas de F5bric~ de 28 de no•;iembre de 1889. 
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por nás de un afio, del establecinicn~~. f~hrica o ~cgocia­

ci6n que la haya crnplcad0' 1
• 

En ~ateria de invoncio11cs, se rei 

nicía la actividad legislativa con la cx:-1eclici.6n de la Ley 

de Patentes de Privilegio, a .los in 1;c:nl:-.ore:-; o pcrfe>cc:iona­

dores el. 7 de junio de 1890. En ~3tc ordcr1amiento se toraa 

el concr.:uto de patcnta~l.lidad, c!..;td Lom.Jdo de 1a Ley (ran­

ccsu. d8 1844, r:uc infl11y6 sob1~c c~· .. t.1 r.:.1r.a del dercho en mu 

chas partes del mundo. 

Ese concepto de patenLabilidad 

t::ont inu6 perpe tu&.ndosc en los ord(~narnicn tos mcxi.cano.s y si 

g'Je más o menos intacto hasta la Ley de Propi<!dad Industrial 

de 1943. 

Volviendo a lñ Ley de- 1890, ésta­

sufri6 una reforma el 27 de marzo de 1896, para introducir 

algu11as pequefias novedades t6cnic.:1s y para facilitar el ns 

pecto rcqlu.mentario de la misma. 

Podría afina1..1rsr• que l.a rc.:inu<la-­

ci6n da la ~ctividad legislativa en natcria de propiedad -

ind~strial estuvo precedida por el impacto que a nivel in­

ternacional, tuvo La firma del Con~cnio d~ París r~ra la -

protecc.ión de la propicd.:'ld indust..i.-i<Jl en el año de l8B3, -
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<lel cual :lé:<ico se convierte !'arte hasta 1903, ante las rr~ 

sienes pal! tico-ecor:Ó!"'.icus t!c FL11-.c i a, Italia, Espilña -paí­

ses fundadores de la Unión-, con el Actu de Bruselas. 

Es neces~rio sefiulnr yuc el campo­

dc aplicación de la Ley <le 188 1) v df~ i890 ftlc n5s bien es-­

trecho, toda vez que. la activid.Jd de la propiedad industrial 

por esos años era escaso y no muy bien definido todavfa. 

II. ''ª legislación en el siglo XX 

Con la Le'./ de Mzirc-.as Industriales 

y de Comercio del 25 de agosto de 190J, !'.;!.! dió un scJlto im 

portante en la leqislaci6n en la rnate1~ia. !:su Ley fue n.~­

sultado de lu ~nfluci1cia ele l3s Cflrricntcs internac1on.~lc:; 

de Jos conceptos de L:1 íl1)VÍsión de nnist?las de 1900 a la -

Convención de París de J 883, r1uc eG r.;uando ~1éxico fon:1a -

parte, cor,10 se señal.:1 1~:,)s adelante. 

E~.::t Ley rcsult.u r.mcho más t6cnica 

y más moderr1a que su predecesora, ya quo introduce noverla­

des: coI:-tO los nomb1·e::.; y aviso!; cor;i.crc:tulcs. 

De acuerdo con la Ley, los anexos 

serian los siguientes: 

I. Una d~scripci6n de la marca,-
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terminlndola con las reservas que de ella se hagan. Si 

fuese nec~sario, a juicio del interesado, se acompañará 

también una descripción y dibujos de eso:; objetos o produc 

tos. 

Las descri~ciones de la marca cu 

yo registra se solicite, deberán estar autorizadas con la 

firma del interesado o de su apoderado y en caso de que -

dici1a descripci6n comprenda varias fojas, cada una irá, -

ademls rubricada en el margen (art. 6, Rcgl.); 

II. Dos copias del documento an-

terior. 

III. Un cliché de la marca. 

Cuando la rnarc~ doba lJsctrse a co 

lore.3 se indicará, hustu donde sea ::1osible en el clich~,­

según se exprese en el modelo correspondiente que se u<l-­

junta (art. 8 Regl.), y 

IV. Doce eiemrlaros de la marca­

tal y como se vaya a usar (art. J de la Ley). 

Cuando una marca o parte de ella, 

la constituyen objetos de n¡etal u otra substancia, se remi 

tirá además doce ejeT11pla!"es de su rcprescntac:i6n i1apresu -

en papel. Cuando la marca vaya n fijarse por medio de se­

llos en plomo, por medio de fuego o cualquier otro proced! 

miento se remitirá igualmente doce ejemplares de su repre­

sentación impresa en papel (art. 10 ncgl.). 
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~a Oficina de Patentes y Marcas­

har:i un exdinen puramente administrativo de los documentos 

presentados, con el fir1 Je cerciorar3c si está11 completos 

y llenan los requisitos que en cuanto a su forma previe-­

nen esta Ley y su reglamento (art. 10 de la Ley) y (art.-

4 Regl.). 

El registro de una marca se hará 

sin previo exdmen de novedad, bajo l.:i exclusiva rcsponsabf_ 

lidad del solicitante y sin perjuicio de tercero (art. 10 

de la Ley) . 

La duraci.6n del registro de una­

marca es indefinida, pero tendrá que renovarse el reyis-­

tro de una marca cada veinte a~os. 1'3ra t~l efecto se 

presentar& una solicitud , seg6n el ~c,delo Jdj\1nto. El ~e 

tardo para hacer esa renovación no traer& consigo la p6r­

dida de los derechos al uso exclusivo de la 1narca, pero -

hará incurrir al interesado en un recargo sobre los derc-

~hOS fiscn1>'_'S r!ll•...,, h.qy;:i d.n p:"!(jflr 1 y :i1ii:>·n+-r;1s !10 s,-, 11rvo ~ 

cubo csu rc:1ovaci6n, el r<Ii;:;mo intcrcs.:idc no tcndr.5. .J.cci6n 

penal contr2 los t]UC indebidamente usen o falsifiquen la­

marca (art. 6 de la Ley} y (arts. 15 ~· 16 Regl.). 

En la misma f ccha que la Ley de­

Marcas, se expidió tarr.bién la Ley de Patentes de Invenci6n 
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que muestra asiMismo, un avance respecto a lJ ant,!rio~ ile-

1890 y ~uestra la influencia internacional de la revisión-

en Bruselas de la Convenci611 de París. rsta Ley, ~uc co--

mcnz6 a regir el lo. de octubrn del mis~o a~o, contempla -
( 7 ) 

,ar vez rrimcra la expedición de patentes de cliseRo. 

,\1 ~stul L1r la revolución r:iexica-

na, nuestro sistema jurfdico fue un c~os, ~>ero al ter~inar 

continuaron vic1cntes las Lej'C!S de 190] hrt!.:;ta C]UC en julio 27 

de 1928, se e .... :rictieron lu. Ley de patentes de Invención y -

la Le~· de 'tareas y Avisos y Nonhrcs Comerciales. 

L.J.~; patentes se: despachaban con -

un examen practicado sobre las solicitudes de patente o 

las patentes ya expedidas n1exicana~ que cxi~tieran. No ~e 

manejaba f?.l conce¡Jto de ''novcd~id absoluUi" al J·,acl~.!'.° el c;xa 

rnen t6cnico de··~ll~s. En el arLicLilo G~ de la Ley 38 in--

traduce el examen cxtrd0rclin~ri') de :)o~cdar3 da 12s invcn--

cienes, ct1yo o~jcto ora el ilveriauar si l~ invcnci~n que -

patentes ~xpodid1s ~ L~ i·.0~· t1€~ 1903 como de las concedidas 

de acuerdo con 1.u pror~ia. Ley de l~28, ..:.o que permitía cicr 
( P,) 

to control ¡Jnra prev0ni~ ul)usos. 

( 7) Sir r~cr], 9•1can, !-c•·ly' ~¿,,: ,-:,f Tr.:;dl· /·':;1~-.s Jnd Trr:¿e tlomes.­

London 1560. pai;¡. 89. 
\8 l Ran9t.:l Ortí.:-, _¡.;,~·rJci.:>. O;i. Ci:.. rá9. 213 
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Ello representó una incuestiona-­

ble mejora sobre el sistema de 1903, ~uc establecí~ il pet~ 

ci6n del intcrosado, un ''examen sin garantia''. 

En ese mismo ordt:!nu.miento, t0. de­

claratoria adninistr.ativa de invasión de la :)ulcntc podría 

atacarse a través de un procedimiento i11tercsantc <le ravo­

cac i6n, que so tramit~ba a trav~s de los Jueces de Distri­

to. Se creó un proced.imiento judicial civil sumario pJr.u-

las controversias civilc::> suscit;:1-J.l.:.; 1_·,~~r. :-nt.i'/O de 1:1 opc-

r;:ici6n de la Ley. 

l'\lqunos mese:-.; m~.s tarde se puDl i-

c6 el reglamento de esa Ley, el cual era br1stante rnintl8ío­

so y la complementab~, cubriendo alaun~s dcficioncian. 

Por lo que rcspec::a ,1 lo Ley de -

Harcas y de lwisos y Nombres Comerc.LJ.lcs, es, por un3 par­

te, una copia de }a Ley anterior de l90J, por la otra, con 

tenia algunas 11ovodades. 

Se ostablcci6, ~n el artículo 39, 

por ejemplo, por vez primera la J,Osibili<lad de declarar el 

uso obligatorio de marcas para ci8rto tipo de mcrcancias. 

ºSe imponen m5.s restricciones a -
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lo que pudiera constituir una marca, antecedente del ar--

t1culo 91 de la Ley actual. Se introducen los nowbres y-

los avisos comerciales. Se instituye un 2roccdimicnto de 

revocaci6n de las re?~luciones administrativas, de manera 

r:iuy similar al de r.>atentes, y se disponían normas para un 
( 9 ) 

procedimiento judicial ante los tribunales federales". 

Se adopta el sistema mixto, ya -

c¡ue no s6lo puede adquirirse el derecho exclusivo de uso-

de una marca, mediante su registro en el Departamento de-

la Propiedad Industrial, sino que, también se reconocen -

los derechos adquiridos por un usuario extra registra! 

siempre y cuando haya explotado dicha marca con m5s de 

tres años de anterioridad a la fecha legal del mencionado 

registro. (arts. 4, 5, 6 y 39, fracciones II y III de la-

Ley). 

"Por primera vez se incluye en -

el Reglamento una clasificaci6n de articules en 50 claoca 

no siendo limitativa, sino que permite se9ún la clase 50, 

incluir artículos no clasificados (art. 9 del Regl.). 

Se estableció el examen de nove-

dad como requisito previo al registro de una marca, así -

( 9) Nava Ngrete, Justo.- Derecho de las Marcas. Ed. Porrlia, S.A. 
México 1985. pág. 74 • 
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orno el procedimiento de oposición de los terceros aue se -
( 10) • 

consideren afectados, (arts. 14, 17, 18 y 23 ) . 

Se dispuso que los interesados, -

de común acuerdo, pod1an someterse a la resolución de una-

Junta Arbitral para decidir acerca de la semejanza entre -

la marca presentada su registro y las señaladas como ante-

rioridades estipulándose que sería inapelable el fallo de-

los árbitros, el cual servirfa de base a la Oficina de la-

Propiedad Industrial para admitir o rechazar la marca soli 

citada. (art. 21) 

También se introdujo la pr5.ctica-

de los exámenes extraordinarios de novedad de las marcas,-

a solicitud de personas interesadas o por orden de autori­
\11) 

dad judicial, (arts. 36, 37 y 38). 

Como en la Ley anterior, las di-

versas determinaciones administrativamente emitidas por -

el Departamento de la Propiedad Industrial de oficio o a-

petici6n de parte, no tentan car5cter definitivo, pues la 

ley concede a los inconformes el derecho de demandar jud~ 

cialmente su revocación ante los Jueces de Distrito de la 

Ciudad de México. (art. 65). De este modo las resolucio 

(10) 
(11) 

Nava Negrete, Justo. Op. Cit. 
Ibídem. pág. 210. 

pág. 115. 
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nes del Departamento de la Pro~iedad Industrial acerca de 

negativa de registro de marcas, concesi6n de dicho retJ.is­

tro, nulidad, extinción, in1itaci6n, falsificaci6n y uso -

ilegal, sólo quedarían firmes cuando no hubieran sido re­

curridas dentro del plazo de quince dias de la fecha en -

que [ue dada a conocer Ja resoluci6n, o por sentencia de­

finitiva que c11 dltima insta11Ciil vendria a pronunciar la­

Suprena Cot·tc en el l\mparo promovido contru. la sentenci,:i­

dcl Trib11nal de Circuito, que en Apclaci6n conocía de la­

dictada por el Juez de Distrito. 

Se hace mención de la <lurnci6n -

del reqistro de una Marca ele acuerdo a la Ley que se cstd: 

tratando: Los efectos del re9isLr.o do una rntlrca durilrtin -

veinte años, contados a !·iorti.r de la rcch ... 1 ~, hora de prc­

se11taci6n de la solicitud )" durn~~; tlocum&JilLOs rcl.il~ivo~ en 

el Departamonl.o Je la PrnpiF~di1.d Indu.:-otr1al¡ pe~-o e!-:;tc pl.~ 

zo será renovable in<.h:'!f.in ldamentc ;:->or pi:-:r ioJo~ dt:! d.icz 

años tart. 24 Ce li1 Ley). 

Ambos ordenamj_entos (de :riarcas y 

pu.tcntcs) recogían l.!11. \:\ayor o p1eno1· parte, lo::; avúnccs 

oct1rriJo l1nsta entonces en el mu11do on materia de propie­

dad industrial, manifiestos en la Convcnc16n ele Paris, p~ 

ro adem§s, incorporaban las nove~a~~~ de J~? Rr•visi6n de -

\·lash ing ton oe 1911, y las de la Rev J_s i6n ne. 1 J Uay,1, üe --
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1925, aBn no ratificada por Hdxico entonces. 

Podría afirmarse que la Ley de la 

Propiedad Industrial de 1943 es un dispositivo legal muy -

moderno, el cual concede una protección muy amplia a los -

titulares de esos derechos. 

Es el pr imcr orden.1r11ien to en nuos 

tro país que regula en conjunto las invenciones y las mar-

cas, toda vez que, como sa pudo obse1·var, ~e 11abían ~xped! 

do leyes tanto de unas como de otras i11dividualmente. 

"En esta II.!}' se puede apreciar -·· 

cierta influencia de la Rcvisi6n ele? Lo11drcs de 1934 a la -

Convención de Par1s, pero afin contic110 deficiencias, nocio 

nes impropias y defectos notorios de t6cnica leqislativ.1,-

concediendo, adcmfis, una protección t.11 vez demasiad~ ex-­
( 12 J 

tensa." 

Se incluyen reglas que permiten a 

los propietarios hacer nuevos registros en yuc introJu¿can 

modificaciones a los qt1e hubiesen hecho anteriormente (art. 

140), estableciendo norm3s c1ue impiden q\1c se dosvirtC8 el 

sistema de exclusividad del uso de las marcas, por razones 

(12) P.angel M~~din:J, David. Ln cxplotélcii)n de Patente~ en 1.J actual 
Juri~prudencia mc:.:icana; renta 11Jurídica 11

, Anuario del Departa 
mento de D~rccho de la Universidad Iberoamericana, No. 15. M~~ 
;deo 1933. 
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de orden público, rara e•.rit,3.r ouc pierd<J.n su carácter dis-­

tintivo de los ~reductos que amparen, denotativo tambi~n -

de su procedencia, ya que el público tiene interés en que, 

una VAZ conocida la calidad de los artfcuJ.os o rrodt1ctos -

que se fabrican o venden al a~paro de una marca determina­

da, pueda adr:uirirlos posterlon'lente, sin necesidad de de­

tenido examen y sin riesgos de confl1s16n (arts. 151 a 154} 

Por el mis~o rotivo, se re9l~mcnta el empleo de las marcas 

por usuarios registrados (C>rts. lSB a 1671. 

Se surrjmió e 1 !)rcccdi~iento para 

obtener las revocaciones de las resoluciones administrati­

vas, (nulidad, extinción por falta de uso, de falsifici:ición, 

imitación, uso ilegal de marcas, de oficio sea declarado -

un registro de marca), que la Ley de 192ll cst¡¡blec:í.a en ei 

sentido de que los interesados ir1conformes con dichas de-­

terminaciones administrativas podrian ocurrir ante los Jue 

ces de Distrito de la ciudad de ~6xico, e11 un juicio espe­

cial de a,osici6n o federal revocatorio. C<Jnsiguicntemen­

le, al nu consj.qncJ.r 1.:i nueva Ley r:ied.io aJauno d•:i impuc;net-­

ción de sus resoluciones, dictadas éstas, la revisión de -

su legalidad qued6 en manos de los mismos J1Jeces de Distri 

to, pero a través del Juicio de li.Mparo. :\ún cu¿i,ndo en la­

exposición de motivos se explica que el procedimiento ~el~ 

tivo al Juicio Especial de Revocación se suprime, a fin de 

lograr que se resuelvan en forma más cx~edita las controver 
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( 13) 
sias entre los particulares y la administración.'' 

La Ley de 1'J43, se encuentra aso-

ciada al considerable progreso industrial da M6xico ryue so 

observa en la misn1a 6poca. A través de su constante apli-

caci6n se logró formar t1n considerable ~ct1crdo de jurispr~ 

dencia y de pr5ctica ~drninistrativ~ r11c ~icrue siendo Gtil-

a cada paso. 

Lu expedición de la Ley de Inven-

cienes y M.:trcas Uo 197S vuelve a reflejar la atm6sfcr.:i ira-

perantc en torno a las instituciones en ella reguladas, --

pues en dicho ordenamiento se .iprcicL.1 clu.rdmentc~ el t::pac-

to de la filosofía polftico-ccon6mica en ?1atcria de pr,Jpl~ 

dad industrial sus ten tuda por e ic r tos CJ rupo~ en 1.os .J.iios -

sesenta y se ten tu. Lu filosof.ia polílico-econ61~1ica de c!ue 

aquí se l1abla, se car~cteriz6, entre rJtras cosus, por los-

ataques encaminados .i des•.tirtuar las Lcsis 1!ue h;in iustiff._ 

cado la ex i!.1 tcnci.a del si~; tem.:i. de p.:s. t.cn tes y e 1 de n?cho r:?x 

elusivo de C>:rllotaci6n temporal de un invenLo. La vigen--

ci.:i de dicii.::1;_; tesis [uc :..>ever¿.u:1cnte desafiada en C!:;tudios-

realizados ~or economista~ nacionales y 0xtranjt~rcc y por-

(13) Rangel 11edina, David. Op. Cit. pág. 7. 
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organismos internacionales co:;,o la UNCT2\D. De estos desa 

fíos deja constancia la Ley de Invencionc~:; y ~-1arcas de --

1975, redactada en una época en que tar:ibién estaban siendo-

revisadas las leyes sobre la propiedQd industrial y tras-

paso tecnol6gico en otros países cte /l.mdricu Latina y que 

igual que en el caso de ~16xico, sufrieron el impacto de -

estudios ~· opLniones c¡ue cucntion~ban ltls nondades de la-

regulaci6n tradicional sobre la propiedad inrlust~i~l en -

A..m6ricd. Latina y otros países en ví.J.s de- desarrollo. La -

integración de la Conferencia de las Naciones Unidas so--

bre Comercio y Desarrollo en 1964 y los estudios ratroci-

nados por este organismo en torno a La función de las pa-

tentcs en el traspaso tccnol6gico hQcia los ~aises en 

vias de desarrollo, también constituyen antecedentes de -
{l<\) 

importancia de la tendencia que se menciona. 

Poco o.ntcs ~e l.i aprobaci.6n del-

proyecto de la Ley de 1975, e 1 en tone es Secretario de In-

duscria y Comercio -a quien se atribuye en <7ran parte la-

paternidad de este ordenamiento- expresó las siguientes -

palabras en una comparecencia ante el Senado de la RepG--

blica: " No son aceptables ni puedan ser valederos los -

lineamientos ideológicos del liberalismo burgu6s del si--

glo pasado, que consideró a las patentes como un derecho-

natural de proriedad y como un ~Jrivilegio monopolíntico -

ll4) Hendieta R .• Sonia. Op. Cit. oág. 15. 
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(?UC pudilH."<l. cjl2!."<..:8L::>e sin lurr.ar en cuenta el interés públ_l:_ 

co • Hoy, sin dejar de dar cst!nulo a los inventores, se-

reconoce universalmente ~ue el ejercicio de sus derechos -

debe tener como l!rnite el intcr6s de la colectividad ~· el-

derecho de los paises al desarrollo y a la independencia -
(15 ¡ 

económica." 

P.e formas i 

Dcspu6s de diez años de aplicaci6n 

de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, la actual admi-

nistraci6n ha vuelto a con~idcrar ca~Jios a la legislación 

en materia de patentes, mismos ~uc l1an siclo propuestos en-

el proyecto de reformas y adiciones enviado al Congreso rlc 

la Uni6n y finalmer1tc aprobado por 1;1 Cjrnara de Sc11adorcs-

el 27 de diciembre ele l986. El Decreto por el r1u2 se refor 

ma y adiciona la Ley de Invencionc~~ y ~tarc.:is, fue 12xpcdido 

por el Poder Ejecutivo el 29 de dicicnbre de 1986, para --

ser publicado en el Diario Oficial de 16 de enero de 1987-

(en vigor a partir del dia siguiente de su publicación) . -

En términos muy generales, puede n9rcciarse que las refor-

mas de 1986 constituyen un ligero alejamiento de la filoso 

fia politico-cco116mica imperante en la €poca en que fue re 

dact.ado originalmente este orcicnarnicnto ':i el primer paso -

( 15) Mendieta R., Sonia. Op. Cit. pág. 17. 
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de lo ~ue alryunos consideran :,1odria ser el inicio de una 

etapa de MOdcrnizaci6n de las leyes Mexicanas sobre la pr~ 

piedad industrial. No obstante esto Glti~o, desde ahora -

debe destacarse que, entre lns opiniones que se han expre­

sado sobre las reformas de 1~86, destacan a~ucllas que se­

han ocu:1cirJo de comcnlar no tanto las r.iatericJ.s rcformadas,­

sino lo que dejó de reformarse. Esto significa que, al p~ 

co tic~~o de l1aber entrado en vigor las reformas de 19U6,­

en esta oc~si6n ha sido el silencio del legislador lo guc­

ha provoccJ.do las reacciones r-.5s significativzis pur [J.J.rtc -

de los sectores afectados. l~~s c~~t:irns van cnc~minadas a 

censurar la pasividad del legislador, 110 obslantc la época 

que se vive ~ctualmente, que tr~c consigo la nccesidar1 de­

introUucir cambios tendientes a armonizcir nucstrus leyr;s -

con las de los pn1scs que han encontrado auc un sistema <le 

patente~ serio y oficaz es tino de los medios m5s efectivoa 

para promover la invostigaci6n cie11tifica ~· tecnol6gicn, -

para recompensar a los inventores, para tener acceso fficil 

y expedito a tecnologías desarrolladas en el extranjero y­

nara documentar en un .:irchivo púb1 ico, el te.soro {i'...! ~vn.o.:::i 

mientas obtenidos a travl!s de las patentes. 

11 No es un secreto que ctiando se -

tuvo conocimiento de L:i existencia de un proyecto de refoE_ 

mas a la Ley de Invenciones y >l.J.rcas, sur9icron u.mbiciosas 

ex9ectativas en quienes consideraron que tale3 reformas po 
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dfan ser aprovecl1actas para modernizar en toda forma nues-

tras leyes de patentes y no únicamente !Jara hacer cambios 
(16) 

superficiales. La frustración fue evidente.'' 

~ pesar de lo anterior, y 11or m~ 

destas oue se consideren las reformas ce 198G -al ser con 

trastadas con algunas de las propuestas formales e infor-

males !1ecl1as por diversos grupos, inclu~·endo las de estu-

diosos y expertos- es evidente que cales reformas han te 

nido un impacto en las reglas c~ue rigvn l~ obt~nci611 y l~ 

conservaci6n del derecho a la cx9lotaci6n y la conserva--

ción del derecho a la cxplotaci6n exclusiva de los inven-

tos. 

En el Decreto de L9 de diciembre 

de 1986, se introdujo el TITULO TERCCPO !JIS-C.>,PITULO Ulll-

CO, que bajo el rubro de Fomento a las Invenciones de hpli 

caci6n Industrial, confiera a la Secretaria do Comercio y 

Fomento Industrial una serie de atribuciones tendientes a 

el nrticulo 11 de la Ley para Coordinar y Promover el De-

sarrollo Cientlfico y Tecnológico y en el Programa Nacio-

nal de Desarrollo '1'ecncl6qico y Cien tí f.i.co. Las nuevas -

disposiciones contenidas en los artículos Hb-A y 86-D se-

(16} Ranfjel Oníz, Horacia. Oµ. Cit. p.)g. 14. 
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r.1n objeto de estudio y comentario en otro lur¡ar. Por aho 

ra baste mencionar lo contradictorio (!Ue ha parecido .la i!:: 

traducción de dis~osiciones tendientes a pron1ovcr el dcsa-

rrollo tecnol6qico y cientifi.co de este pais, ct1ando se 

contrasta con la abstención de 103 rcdactur~s del proyecto 

y de los legisladores, a introducir medidas seri~s y radi-

cales para re2ri~ir de manera efectiva -esto es, oportuna-

y expedita- las distintas formas de invasión d1~ Jos dcrc--

chos del patentado, que por lo dem(is perr:1.Jne:cen deficiente 

mente reguladas eu la Ley~ Es bien sabido r1uc todo intento 

serio por promover el desarrollo tecnológico y cient!fico-

de un pa!s, paralelamente al fortalecimiento de disposici~ 

nes del tipo <le las contenidas en los nuevos artículos 86A 

860, deberá estar provisto de disposiciones i1o~lmcnte re-

dactadas para reprimir las il11nitadas argt1ciíl~ de que se -

valen los protagonistas de la competencia parasitaria, in-

cluyendo un conjunto de acciones civiles y penales que PªE 

mitan al patentado l1acer frente ~ invasioncr; ~nr !'~~te de-

terceros. Tampoco ex.ir; te duda de unn r10. I 0~ ~·.·:_'dio:_; 1;;5s --

efectivos p¡¡ra inhibir el desarrollo tecnológico y cientí-

fico es precisamente 1.:i implfcita tolerancia hacia la com­

petencia parasitarii1, que. ri2.~ult;:¡ e.le; la aucenci.a de dispo-

siciones y .:ictilucJes serias en esta rnwteria. 

En resuz:1en, Se pudo observar que 

la protección a la propiedad industrial en nuestro país,-
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es relativamente nueva en cornpara.ciGn cuu la 10gie>l::ic.l6n -

civil o mercantil. Es ciorto que la ha li<Jado con cstet ú.!:_ 

tima rama, pero ha adquirido tal fuerza que su autonomía -

como disciplina juridica era de esperacsc. 

f.n un principio los ordenamient.os 

en la materia expcdfan por scparndo, t~l. vez porqtie prime­

ro fue necesario proteger a las marcas y de!..ipu6s, ante el­

desarrollo de la industria y de la tGc11icJ, ~e rcquiri6 -­

otorgar amparo a las invenciones. 

Las primeras legislaciones en re~ 

lidad s610 rcconocian el derecho de uso, 1nas su protecci6n 

vino dando con la Ley en 1943, cuando ya se contemplan re­

cursos paru evitar. Ja invasi6n ele los derechos de propic-­

dad industria]. y al lluvarso a cabo Lln cJxamer1 de rlovedad,­

ya 110 nsin (jJ.r...tntí.:i 11
, E)."lr2. (]U0 eft!Ctiv.-:m10ntc !3C protegiera 

al inventor y ciJ_sminuir la riratcr1a. 

Es ci(Jrto que existieron lagunas­

p~ro la pr5cti~~ 1~ ~~~, 8pncn las ha llevado y la doctri­

na l1a contribuido ~ 0110 1 ~in c~bar10, 1~ legislación debe 

activalizarsc y aprender <le los erraras y acie~to~ de sus­

precedentcs para forff1uJar un,1 Ley mucho más moderna y que-

responda a las neccsidad1?s C!Conóm1.c0-pulJ.LicJ.s de. clldn ge-

neraci6n. 



C A P l T U L O S E G U N D O 

LA EXPEDICIÓN DE REGISTRO DE !"IARCAS. 

I. Pundnmentos legales de las facultades de la Secreta­

ria de Comercio y Fomento Industrial en materia de -

Propiedad Industrial. 

II. Breve explicación del proceso de expedición de regí~ 

tro de marcas. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA EXPEDICIÓN DE "Er-IST'lO DE r1ARCAS. 

r. Fundamentos legales de las fAcultades <le la Secreta-

ría de Comercio y Fomento Industrial en maleria rlc -

Propiedad Industrial. 

La Propiedad Industrial, ha sido-

considerada como una de las ramas del Derecho c1uc se vínc~ 

la tanto con el Derccno Administrativo como con el Derecho 

Econ6mico y el Derecho Internacional, con objeto do buscar 

la protección de los comerciantes en lo que corresponde a-

las marcas, avisos y no~bres co~nrciales, y dc11o~inacioncs 

de orígen, asf como a los creadores de invenciones, mejo--

ras y dibujos industriales. 

Por su parte·, el Licenciado C6sar 

Sep6lveda define al r6gimen internacio1,al de la Propiedad-

Industrial como "un conjunto de instrumentos internaciona-

les que establecen obligaciones a los Estados que los han-

aceptado, para respetar en su territorio determinados der~ 

chas de los titulares cxtru.njcros de privilegios ele propi~ 
(17) 

dad industrial". 

Cu.be seFialar que los ·rratados re­

feridos a este tena se fundamentan en el principio de rcc~ 

(17} Sepúlveda, Césnr. "[l Sistema !·Iexicano de Propiedad -
Industrial", í.d. Porrúa, S.A., Mé>:ico 1981, p. 4. 
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procidad, "no son obligatorios de un Estado frente a otro, 

sino en referencia a nacionales de otros píl.'isesº y aún eur~ 

do su incumplimiento no se sanciona, al existir diferencias 

entre los Estados por violaciones del pacto, o causadas rx>r 

interpretaci6n de su texto, pueden acudir, de común acuer-

do, los pal'.scs intcrcs¡idos ante la Corte Intcrnacionill dc­
(18 ) 

Justicia". 

En términos generales dichos Tra-

tados tienen caracteristicas esenciales como es el hecho -

del procurar uniformidad de disposiciones nacionales; ind~ 

cir a los Estados miembros a legislar de conformidad con -

las Convenciones y lograr elevar el nivel de protccci6n de 

su país; a través del intercambio de los diferontcs paises; 

para reformar peri6dicamonte las Convcncionc::; que integran 

el r6gimen internacional, se procura el progreso y al mismo 

tiempo apoya los estudios sobre la proriedad industrial; -

as1 también, proscribe la competencia desleal y engañosa y 

determina algunos lineamientos para garantizar la procede!: 

cía de ciertos productos, en beneficio del consumidor. 

Un rasgo distintivo de esLe r~gi-

roen in~ernacional es el sistema de Revisiones, es decir, -

que en un determinado periodo ya establecido, se llevan a 

\18) Scpúlveda, César. Op. Cit. pág. 
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cabo estas Revisiones en l~s que se proponen cambios de --

acuerdo a los adelantos, exigencias y progresos técnicos -

que existan e11 ese momento, provocando una dinfimica en los 

textos legales de cada Estado. Todo esto se hace constar-

en un Acta, la cual se sujeta a la aceptaci6n y firma de -

los Estados. 

Partiendo de lo anterior, encon--

tramos que debido a la importancia que tiene la propiedad-

industrial en la vida econ61nic~ de los !)aises para su dcsa 

rrollo, en el cnte11dido de que es la base para que se vro-

tejan productores, comerciantes e invent.orcs da la campe--

tencia desleal, el gobierno mexicano ha puesto mucho inte-

rés en su fomento y regulación con base en una polltica de 

apertura. 

El articulo 25 de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, contiene las ba-

ses de la rectoria del desarrollo nacional por el Estado,-

es decir, la conducción, planeación, coordinación y orien-

taci6n que realizará ést8 en la actividad económica nacio-

nal, para lo cual, llevará a cabo la regulación y fomento-

de las actividades que demande el inter6s general en el 

marco de libertadas gua otorga esa carta magna. En dicha-

actividad económica participar5n sectores p6blico, social-

y privado como antes del intercambio económico. 

t19) Anderfclt, Ulf. lnternational patent-legislation and developing 
countries, Mart inus Nijhoff; The H.:rnc, 1971. p. 34. 
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gal, señalando que "La ~y ulcntará y rroteqer5 la activi-

dad econ6mica que realicen las particulares y provecr5 las 

condiciones para que el desenvolvimiento del sector flriva-

do contribuya al desarrollo nacional, en los t6rminos quc­
(20) 

establece esta Constituci6n 1
'. 

llasta aqui se encuentran detcrm~ 

nadas las garantías individuales cri lo 'JUe se refiere a --

las marcas, nombres y avisos crnnc-'rcia.lcs, a~;Í como a L:is -

denominaciones de orfgen; en lo t0cantc a las patentes y -

certjficados de invención y mejoras, asf como dibujos y mo 

delos industriales, la Cor1stituci6n es m5s específica. 

Es así c!ue, en el (lrtícul0 28 --

constitucional se establece que no :,;e consideran monopolios 

los privilegios ~u~ por determinado tiempo se conceden a -

los inventores y perfeccionadores de alguna mejorn para eJ 

uso exclusivo de sus inventos. Cabe sefialar que en ese 

precepto legal también está contenida la CJilrantía de pro--

tccci6n a los <lerect1os rle autor, cuando establece que tam-

poco es contemplado como monopolio las prerrogativas otar-

gadas a los autores y artistas para la producción de sus -

obras, cuyo atnparo est& a c~rgo de ln S0cr0t~rfa de Educa-

ci6n Pública. 

(20) Constitución Política de los Est.1dos Unido':> Mexicanos .. ~rt. 25. 
Editorial Porrúa, S.t\. ~.éxico 1989. 
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Ahora bien, cl•:-nt.ro de 1..iS iact.il-

tades del Poder Cjecutivo se enc1Jcntra, en la fracci6n I 

del artículo 89 constitucional, la de proveer An la esfe­

ra administrativa }Q exa~ta observa11cia de lils leyes que 

expida el Congrl~so de Ju Unión. Con base en el lo, La Ley 

Orgánica de la !\dmini!;tración P(1bJ ic.1 Fc•dc~rul, en la fra~ 

ci6n XII del articulo 34 contempla como una de las oblin! 

cioncs de l~ Secretar{~ ,]e Cornorcio y 1·01nento !nduslriitl, 

el noi·mar y regislrar la pro111eda<l indu~trial y rnc~rcantil, 

actividad que realiza de ~1ct1cr<lo cor1 el RaglRm0nto Inle-­

rior de la Sccretar1a de Corn~rciu y 1~0111cnto Industrial 

(publicado en el Diario Oficial "l J.G dr· :-t' .. :1rzo de L.i:JU} a 

trav6s de la Dirección Genera]. <le Oesarrollo T0cnol6gico, 

la cual expide los registros de las marcas, patentes y de 

mis figuras de propiedad industrial. 

So; COlJ apo'¡'O l'.";11 el artícu1o 89 -

fracci6n I, del ya citado precepto legal ~· con objeto de­

norn1ar y rogistrar la ~ropiedad i11dustrial y mercantil,­

que se expide la Ley de I11venciones y Marcas publicada en 

el Diario Oficial el líl de fctruru de 1~76, misma qu~ SLt­

fri6 modificaciones ~n 1987. Dicho ordf.:?namiento legal es 

objeto de rovisi6n con ]Jase en la política de ape~tura 

económica del Presidente mexicano Carlos Sü.linas de Gorta 

rf y de con::-orrni,J~1ci con el Programa Nucj_onal ele Moderniz~ 

ci6n Industrial y del Comercio Exterior 1990-1994, de la­

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
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II. Breve explicación del proceso de expedición de regi~ 

tro de Marcas. 

A pesar de que la Ley de Invenci~ 

nes y Marcas en sus articulas 100 y 101 señala los elemen­

tos que deben contener las solicitudes para el registro de 

marcas, as! como sus anexos, el Reglamento de la Ley en 

sus art1culos 75 y 76 los complementa en forma más clara y 

detallada. 

La solicitud, que debe presentar­

se en.hojas blancas de lb Kgrs. de tama~o oficio, ~onticnc 

las siguientes secciones: 

Una sección reservada para la Dirección General de De­

sarrollo Tecnológico, en la que se anotar& la fecha de 

presentación o legal, la hora, el número de folio y 

del expediente; 

Otra sección en la que se indicará: 

La denominaci6n de la marca, precisar si es i11nomi­

nada, si consta de un diseño, o bien, si es mi.xta; 

La clase a la que pertenece, que a partir de novie~ 

bre 27 de 1989 se adoptó la llamada "clasificación­

internacional"; 

Los productos o servicios a los que se aplica. 

La fecha en que se empleó por vez primara l.J m¿!rca­

o la anotación de que no se ha llSado; dict1a fecha -
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debe ser comprobable. Este dato es importante para~ 

te estudio, como ~e ver~ más adelante. 

La ubicaci6n del establecimiento e indicar si es ca 

rnercial, industrial y/o de servicios. 

El nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante 

y de su apoderado. 

Deberá hacerse la a11otaci6n correspondiente en caso 

de reclamarse prioridad, es decir, ¡1ara aquellos s~ 

licitantes que hayan hecho su petición de registro­

en alguno de los paises miembros de la Convenci6n -

de París y la realicen en M6xico dentro de los seis 

meses posteriores a su presentación. 

La descripción de la marca, que ha sido pr5cticame~ 

te omitida por los nuevos formatos de solicitud pu­

blicados en el número extraordinario XII de la Gace 

ta de Invenciones y Marcas. 

Las reservas y la exclusión de las palabras, frases 

y figuras no reservables, es decir, aquello que no­

puede ser objeto de registro, ya sea porque es con­

trario a la mornl o a l~s huenas costumhres, o bjen, 

porque scnn gcn6ricas o de uso coman, o bien, iden­

tifiquen al producto o servicio a proteger. 

Una etiqueta pegada a la solicitud. 

Dentro de los anexos encontramos que se requiere: 

Ocho impresiones de la marca en blanco y negro no -

mayores de 10 c1ns. ni menos de 4 cms. e igual nGme-
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ro si contienen colores. 

El documento fehaciente que acredite las facultades 

del apoderado y la existencia de la persona mora, -
( 21) 

en su caso. 

Cabe s0Ralar que si la solicitud-

contiene todos los elementos correctos y bien presentados, 

y en el supuesto de que sea concedido su rogistro, podrá -

utilizarse como titulo <lefinitivo anot5n<loselc el nGrnero -

de registro y la firma del funcionario competente de la ci 

tada Dirección General. que habitu:ilmentc es el Director de 

Invenciones y Marcas o ,,1 Subdirector de ~arcas. 

Una vez presentada la solicitud,-

se le realiza el llamado "exJ.mt!n administrativo", es decir, 

se analiza si contiene completos los anexos, si ha sido c2 

rrectamente llenada la petición de inscripción, y si los -

productos que se pretenden amparar pertenecen todos al rnis 

mo grupo y si se encuentran debidamente clasificados. En-

cñso de existir alguna omisión o error, la autoridad requ~ 

rirá al solicitante o a su apoderado para que cumpla en un 

periodo de treinta dias para subsanar deficiencias. 

Posteriormente se llcv3 a cabo lo 

que en la doctrina se denomina el 11 examen técnico' 1
, al 

cual sólo hace menci6n el articulo 80 jel Rcglonento Je la 

(21) Gaceta de Invenciones y Marcas, Volúr~r1 Extr.Jordinario XI l. M~ 
xico, D.F., 1988. 
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Ley Ce Invcr1cioncs ·: '·tareas t!Uí?. r:-on:-ii~t:e en dotcrrünar .si­

la marca nrotlUcsta no incurre en alquna rte las prol1i!Jicio­

nes del artículo 91 de la propia Ley. En caso de que se -

curn~la una de esas hip6tesis se le corriunicará al solicita~ 

te para que mani fiestc lo que a su derecho convcn0a en un­

término de 45 días. 

Finalmente se realiza el "examen 

de novedad" de conformidad con lo dispuesto por el artícu­

lo 106 de la Ley de Invenciones y Marcas con rclaci6n a 

las fracciones XXI; :O.'XII y XXIII del artículo 91 del mismo ar 

denamiento legal, es d0cir, se esludia si una murca es - -

id~ntica a otra registrada y vigente para amparar los mis­

mos productos o servicios, obre, a un norr.brc comcrciul con 

las mismas condicionantes. ParQ poder desvirtuar J,s ante 

rioridadcs citadas, se contará también con un plazo de 45-

dfas. 

Los plazos aquí señalados pueden­

ser prorrogables a petición de 9arte y discreción de la au 

toridad, previo pago de derechos que contempla la ley en -

la materia. Si no se presenta ccmtestaci6n alguna se ten­

drá por abandonada la solicitud. 

Una vez satisfechos los requisi-­

tos, se requiere al solicitante o su apoderado para que cu­

bra los derechos que marca la Ley en la materia, con obj<::_ 
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to d~ ~1J~ sea expedido 81 c~rLificad0 d~ Hegistro y su lc­

designe su namoro. Las marcas rogistracl~s se publicar1 on­

en la Gaceta de Invenciones y Marcas, y actualnente tienen 

una vigencia de cinco afias renovables. 
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C/lPI1'UL0 TCRCERn 

u. cXPEDICIÓN DE LOS rrn~·\lSOS PARA CotlSTITUIR 

Soc 1 EDADES' 

La Cláusula Calvo y la Legislación Mexicana. 

Independientemente del valor que 

tiene la Doctrina del destacado jtirista Carlos Calvo para 

el Derecho Internacional y para la Diplomacia mexicana, -

ésta ha sido el fundamento original para requerir permiso 

de la Secretaria de Relaciones Exteriores en caso de que­

se desee constituir una ¡)crsona ~oral. 

La llamada 11 Doctrina Calvo" -

se~ala que el principio de la Igualdad de los Estados im­

pide que se realicen intervenciones, utiliz5ndose como 

pretexto aparentes dafios a los intereses privados, recla­

maciones y dcmanUas por índcrnniza.cioncs pccuncJri.:i.::.., en be­

neficio de los sGbditos del Estado que realiza la inter-­

vención. También contr,mpl3 que los extranjuros no licnen 

por qu~ reclamar mayores derechos ni beneficios que aque­

llos que 1~ lcgi~l~ciG~ iI1tcrn~ d~l ~~i3 de~~~ r~di=~~ 

concede a los propios nacio11ales, y deben de conformarse­

con los remedios que proporciono la jurisdicc16n local. 

La Doctrina Calvo dio or~gcn en-
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México a la llamada ''Cl§usula Calvo'', yue C5tablecc para -

los extranic:ros la obligación de considerursc como mexica­

nos y de no recurrir a la prot0cci6n de sus gobiernos en -

las operaciones qt1ü rcalicc11 (•n },l adguioici611 de ili0r1es -

rafees. La Constituc16n Política de lo:-; Estu.dos Unidos Me 

xicanos, i.ncluy6 dichu. doclrir1d (~n la fracci.6n I de su ar­

tf.culo 27, y que se~ala lo siguic11tc: 1'S6lo los mexica11os­

por nacimiento o por r1aturalizaci6n y la sociedades mcxica 

nas tienen e,_h::rccho para .J.<lqui.r.ir el tlom1nio U.e• l.:is tierras, 

aguas y sus accesorios o pn1~a olJtcncr concesiones Je exµl~ 

tación de m1nas o aguas. in I.:.st.udo podrti conceder el mi srno 

derecho a los extranjeros, siempre ~ue convengnt1 nnte la­

Secrctarfa Je Rel.3c iones en considerarse como naciona lus -

respecto tle dichos bicr1es y cr1 no inv0cnr, por lo Qisma, -

la protección de sus gobiernos por lo que ~;e refiere a cV.:JU~ 

llos; bajo la pei1a, en caso <le faltar al Cor1ver1in, de per­

der en beneficio de la Nur.i6n, lo::; bicnc~::; que iluL1iC'rc·n ad­

quirido en virtud del misma. En una faja de cien kilómetros 

a lo largo de las fronteras y de cir1cuc!nta ~n las playas,­

por ningún motivo podréin los cxtran1eros adquirir: el domi­

nio directo sobre tierras y aguas.El Estado, de acuerdo 

con los inten~ses públicos internos y .los principios de re 

ciprocidad, podrfi, a iuicio de la St~cr0tarfQ <le Relaciones 

conceder autorizaci611 d lo~ Est¿11Jos extranj~ros para (¡ue -

adquieran, en el lt1gar permanente de la residencia de los­

Podei:es Federales, la prupiedad privad~ de bienes inmuebles 

necesarios para el servicio directo de sus embajadas o le­

gaciones: 11
• 



51 

Similar rcC:acc16n existL: e11 Uivcr 

sos ordenamientos legales que ei1 una forma u otra permiten 

o regulan la participación de capital cxtranjoro en diver­

sas actividades a condición de convenir en los términos se 

ñalados. 

Para que los extranjeros se consi 

dcrcn como mcxjcar1ns y que renuncien a ·la protecci6n de 

sus gobiernos de acuerdo con los l1ncamienlos de la Cl5usu 

la Calvo se estalJlcc1ó la obliqación, L.J.nlo pi.'"1r.:i los extran 

jeras como para las sociedades mcxica11as, Je solicitar y -

ol>tencr de la Secrel,1rL1 ck~ Ecl.1cJonc:. E>:LL!rion...:s, ur1 pt:r­

miso previo pnra caJa de las sigt1ientc~; operacior1es: 

a) La consLiluc16n de :..,uciedad0s mexicu.no.~;. 

b) Las adquisiciones de propiedades <!ü(' re.:il.Lcer1 por si o 

e) Los dcrect105 adgl1iridos cr1 los cofitratc1~ de fideicomi­

so en los que fu~rc11 <lcsignaJos extranjeros como los -

f ideicom is arios. 

sociedad1~s 1;1t.:xic.:in.:-i~ cu.~ndr Pst:o~: t:cn11n11 una dur;J.ci6n­

que exceda de diez ilAos. 

e} Los derect1os que se adquieran a trav6s d~ conccsionc~, 

o por los contratos quü ceJeLn.e.11 cur. ·L,:; .'.10.~0~id?.c~es -

gubernamcntalc~~, o ¡){).;_~ las adquisicion(_~s dr:: acciones o 

participacio11es en sociedades mexicanas, o de activos­

fijos de empresa!;. 
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Esta obligación de solicit~r y '~ 

tener el permiso previo de la Secretaria de Relaciones Cx-

teriores, la cual, como-se scfialar5 m5s adelante, come11z6-

como una facultad un tanto inconstitucional, se encuentra-

consignada en los siguientes ordenamientos: 

La. Ley Or0tinica de 1 o FrJcci6n I del /\rt'iculo 27 -

Constitucional, y su Rcglnrr10nto. 

El Decreto de ju11io 20 da 1944. 

La L8Y paret Promover L:i lnvcrsi.6n Mexicana y Hegu-

lar la Inversión Extranjera. 

La Ley de Nacionalidud y Ndturalízacíón. 

En lo que se refiere a la renun--

cia que hace el extranjr~ro a la. prctección diplomtittca de-

su Estado, respecto de dichos bienes, ~s procedente !l0r~ue 

cuando una ¡i0rsonn celebra un Cont~ato, deba conocer par--

fectnmente los riesgos a que se expone ~· si se st1jeta es -
(22 ) 

para obtener una vent.:J.jo. 

Luego entonces, ''el extranjero no 

renuncia a un derecho pGblico, ya que r10 renl1ncia al tlerc-

cho del Estado a ejercer la protecci611 diplomática sino al 

suyo propio de pedi.rla., lo cual es lícito y entrit en el ám 

{22) Seara Vci?.QUf!Z, ¡.',odt:~tf_,. Der1""ch« lntcrn,1cioncl Público, Ed:t.­
Porr~a. S.A. M6xica 1981. µ5q. 316 
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bito de la libertad de contrataci6n c;ue lleva siempre " 
(23) 

una limitación de las fücultades de los contrütantes . 

Los oxtrunjeros gozan de la pro--

tecci6n de todos los recursos legales del p~is, pero al na 

c1onal le queda el recurso de los mo<liou de acción polfti-

ca tendiente a modificar o influir en la t~rua legislativa 

que al extranjero están vedados por su condici6n. 

Si el Estado nacional no cumplie-

ra con las disposiciones del contrato y actuara de modo i~ 

propio, la sanci6n natural a tal proceder se manifcstar1a-

en un retraimiento espont:.inco de ot.r.:is personas cxtranjc--

ras al no intentar el mismo riesgo, Jismi11uyendo con esto, 

el cr€dito del Estado en f~lta. Esta sanci611 C!; la mrts 

adecuada a un proceder incorr~cto, en u11a G¡Joc~ en que la-

cooperacj6n internacional ns cada dl~ m~s necesaria par~ -
(24) 

el desarrollo económico de los Estados. 

PoL lu Lanto, es iffipcrtante que -

los Estados no procedan de modo incorrecto, ni. deben p~rm~ 

tír que existan dudas respecto a la rectitud y eficacia de 

los sistemas jurídicos. 

(23) Sear<i Vazquez, Mode5to. Op. Cit. póg. 317. 

(24) lbid._,m, 



II. El origen ~ntico11stitucional de las facultades da la 

Secretar.fa de Relaciones Exteriores <?n materia de ex 

pedici6n de permisos. 

M Los Decreto» de 1942, 1944 \' 1945. 

Al en con l t·arso México en estado -

de gucrca con Aicmuni..:i, Italia y .Jop6n, se publj.c6 el lo.­

de junio dc 1942, rn el Diario Oficial lle la Federación tin 

decreto qtJc aprob6 la suspensión de J~s garant!as l.nciivi-­

dualos consaqr~i..L.:.D •2n nuPsl:n:1 Cu.rt.:i ~-iz1gn.:-i, autorizando al.­

Ejecutivo de la Uni.6n par<:t lcqislar t·~n los t.l.J.stinLon rar:1us 

de 1<1 Admini.straci6n PGblica. l\sí, con el objeto d{! cvn-­

trolar la i11v0rsi6n extraniera en M6xico, el Poder Ejecut! 

vo expid.iá 1.m Decreto cJ 29 de ·jur.1o de 11J44, pul)lic.:::ido el 

7 de julio de 19·14. 

Bn dicho decreto se estableció 

prl.ncipalmüntc que rníentras permnnecic::ra en viqor lo su:::;pe~ 

si6n de las garelntías inuiviJü,:lc""' / 1r)s e.xLranjeros y las -

sociedades inexi.canas C!\lf.:' t.uvieriiu '.:.:: ~·1:..:di ··~·dn tünr~t· socios -

e:xtran-jero:.;, sól()¡ n1cdiante permiso quo p~~evi:1mente y en ca 

d2. caso ol:orqara la Se::;rc.:taría dl! Ri::} ,Jcciont.J:.> Bx.terJ.ore::., pe_ 

a) Ne9ocit~ci.0nc.-5 o ern~)resas, o el control. de 0llas, ele las 

ya exist~ntcs en el país, que se dediquen a cualquier-



actividad industrial, agrfcola, tJanadera, forestal,-

de bienes inrrluc.blcs, rGs Licus u urL<..lnus, u de [ra.c--

cionamiento y urbanizaci6n de dichos in111ueble5. 

b) Bienes inmuebles dcstir1ados a ~lguna de las activid~ 

des se~aladas en el ir19iso anterior; 

e) Bienes rafees, y~ sear1 urbanos o rGsticos, cualquie-

ra que sea la final1daa ~ ciuc se dediquen; 

d) El dominio de tierras, ~guas y sus accesorios a que-

se refiere la fracción I del artículo 27 Constitucio 

nal, y 

e) Concesiones de minas, aguas o combustibles minerales 

permitidos por la legisluci6n ordinuria. 12S; 

Las dinposiciont"?S contenidas en-

el inciso a), b), e) y d} fueror1 asimil~<las en lo relativo 

al arrendamiento por m5s de diez a~os y 108 contratos de -

fideicomiso en los que el fideicomisario fuera extranjero-

o sociedad mexicana. que tuviera o pudiera lcncr socios ex-

tranjeros. 

Er1 ese orde11 ae 1deas se scrialó -

que sería necesario el permiso de la Sccretarfa de Relacio 

(25) Ramos Garza, Osear. México .1nte la Inversión Extranjera, Docal 
Editores, S.A., México IY71 p. 339. 



nes Exteriores f)üra: 

l. La constituci6n de sociedades mexicanas que tuvieran o 

pudieran tener socios extranjeros: 

2. La modificuci6n o transformación de las sociedades me­

xicanas ya existentes o que en lo futuro se constituy~ 

ran, especialmente cuando !)Or. ellas se sustituyeran s2 

cios mexicanos por socios <?Xtranjeros o se hiciera ~1-

guna vur1aci6n en el objeto social; y 

3. Para conc0r-t.::i.r opet-(1ciones de compraventa de? nccion 1:•s­

o de partes de inter6s por virtucl rlc la~ cu~lcs pasara 

a socios cxtr~nj~ros el control de ~lguna ernprcsa. 

El Decreto ~n !;f otorgó a la Se-­

cretaría de Relaciones Exteriores la fdCtJltaJ de negar, 

conceder o condicionar los pcn:iisos il cru0 se rofíc:ren lo:';­

casos prccilados segGn csti.1nura ~11e con su otorqa1niento se 

contrariaran o no las finalidades perse~uidas por el rnis-­

mo. 

cuando se l~Xpidi.ó otro decreto puhlic3do en ol Dinrio Ofi­

cial de la Federación trE:s meses después, es decir, el 28-

de diciembre de 19'15 en el C]l.H? funda.mentalmente se establ~ 

ci6 que: 

l\ partir del lo. de octubre de 1945 quedaba levantada 

la suspensi6n de gurantfas decretada el lo. de junio-
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de 1942, y se restablec!a, por lo tanto, el orden -­

constitucional en toda su plenitud; 

Quedaban sin efecto todas las disposiciones expedidas 

por el Ejecutivo en el ejercicio de la facultad emana 

da del Decreto de lo. de junio de 1942; 

Se ratificaban y declaraban vigentes las disposicio-­

nes dictadas por el Ejecutivo, para legislar en todos 

los ramos de la administración pública, salvo las di~ 

posiciones expedidas con vigencia limitada a la emer­

gencia, o a aquellas de cuyo texto aparezca declarado 

que se basaron en la suspensión de alguna o algunas -

garant!as individuales (artículo So.), y 

Se ratificaban con carlcter de leyes las disposiciones 

emanadas del Ejecutivo durante la emergencia y relaci~ 

nadas con la intervención del Estado en la vida econó­

mica, quedando encomendado su cumplimiento a la depen­

dencia federal competente, en los t~rminos de la Ley -

de Secretar!as de Estado y la Ley Orgánica del Gobier­

~o del Distrito Federal (artículo 60.). 

Con base en lo anterior, cabr!a ha 

cer algunas reflexiones sobre el alcance de lo dispuesto 

por los art!culos So. y 60. del Decreto de septiembre 28 de 

1945, ya que podr!a afirmarse que el artículo So. derogó el 

Decreto de junio 29 de 1944, aun~ue por otra parte, el ar­

tículo 60. lo ratificaría con carácter de Ley por referirse 
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a una intervención del Estado en materia ~con6mica. 

El Gobierno mexicano consider6 

que el Decreto de junio 29 de 1944 se encontraba en vigor, 

por lo menos hasta que se reformaron y emitieron leyes pr~ 

vias que subsanaron la inconstitucionalidad de las facult~ 

des de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

La naturaleza transitoria del De­

creto, que s61o tuvo validez durante el tiempo en que per­

maneció en vigor la suspensi6n de garantías individuales -

decretada el primero de junio de 1942, dej6 de tener vige~ 

cia al levantarse la suspensión de garantías el lo. de oc­

tubre de 1945, fecha en que entr6 en vigor el Decreto de -

septiembre 28 de 1945, publicado en el Diario Oficial de -

la Federaci6n de diciembre 28 de 1945, restableciendo en -

toda su'plenitud el orden constitucional. 

Por otra parte la Ley de Secreta­

rías y Departamentos, antecesora de la Ley Org~nica de la­

Administración Pública Federal, en sus artículos 6, 8 y 16 

nos daba a entender que las Secretarías de Hacienda y Cré­

dito Público, de Industria y Comercio, así como de la Pre­

sidencia, eran las encargadas de planear y regular la in-­

tervención del Estado en la vida económica del país, sin -

que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dada su natur~ 



leza y atribuciones, tenga que ver en el desarrollo econ6-

mico de México, y por lo mismo. el artículo 60. del Decre-

to de 1945, tam9oco debiera continuar vioente. 

Al respecto encontramos antecede~ 

tes en el amparo 1149/61 iniciado ante el c. Juez Segundo-

de Distrito del Primer Circuito en materia Administrativa-

promovido por Química Industrial de Monterrey, S.A. confi~ 

mado por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de se~ 

tiembre 20 de 1962 en el toca 507/62. También est5 el am-

paro 3596/64 promovido a~te el mismo Juzgado por Playtex -

de México, S.A. confirmado por ejecutoria de la Suprema 

Corte de Justicia de septiembre 9 de 1964 en el toca Núm.­
(H) 

1612/64. 

En ambos casos, las resoluciones-

fueron dictadas en el sentido de que el Decreto de junio -

29 de 1944 fue meramente transitorio y constreñido al tie~ 

po en que permaneci6 en viqor la suspensi6n de garantías -

decretada el lo. de junio de 1942, por lo que resulta ind~ 

dable que su aplicaci6n, por parte de la Secretaría de Re-

laciones Exteriores desconoce la garantía de legalidad ca~ 

sagrada por Jos artículos 14 y 16 constitucionales, al im-

poner limitaciones notoriamente improcedentes con base en-

un decreto derogado. 

126) Kamos Garza, Osear. Op. Cit. pág. 342. 



61 

Ahora bien, de conformidad con la 

legislación mexicana, bastar1an cinco r~so11lt:iones consecu 

tivas de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de oue 

el Decreto de junio 29 de 1944 es inaplicable para que se-

considere prácticamente derogado. Sin embargo, por consi-

deraciones de orden polltico, dicho alto Tribunal no resol 
(27) 

vió algún otro amparo sobre el particular. 

Finalmente, es interesante saber-

la manera en que la autoridad resolvió la cuestión sobre -

la vigencia del decreto de junio 29 de 1944, para lo cual-

se transcribe la contestación del entonces Secretario Eje-

cutivo de la Co~isi6n Nacional de Inversiones Extranjeras. 

"Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

"Secretario Ejecutivo. l\v. Cuauhtémoc. No. 80 

"EXP. 

ºEXP. 

34/443 

34/443 00000066 

"México, D.F., a 6 de febrero de 1974. 

'l\ño de la República Federal y del Senado ' 

"SR. OSCl\..'l. rumos GARZA 

"Paseo de la Reforma No. 76, 2o. piso. 
11?-téxiCo, D. F'. 

"Solicita usted, c:n su e: ser i to de: 24 de enero de 19 74, que 

se le 'indique si el Decreto de 29 de junio de 1944 ha si-

do derogado por la Ley ?ara Promover la Inversión Mexicana 

(27) Sepúlveda, César. <:p. Cit. ¡:Bg. 44 
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y regular la Inversi6n Extranjera'. 

"Si se trata del Decreto de 29 de junio, publicado en el -

Diario Oficial de 7 de julio de 1944, debemos recordar que 

mucho se ha discutido si estaba o no vigente al promulgar-

se la Ley citada. En el supuesto afirmativo, podemos con-

cluir que qued6 abolido, a partir del 8 de mayo de 1973, -

en todas aouellas disposiciones que fueron substituidas 

por las de dicha Ley, en forma tal que su aplicación simu~ 

t~nea resulte incompatible. 

"En consecuencia, para determinar si el Decreto de 29 de -

junio de· 1944 se encuentra derogado, debe examinarse cada-

caso concreto de aplicaci6n de la norma jur!dica correspo~ 

diente. 

Atentamente. 

"Lic. Roberto L. Mantilla Molina", 
(28) 

FFN/gpl. " 

( 2sl Ramos Garza, Osear. Op. Cit. piíg. Hl 
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B) La Ley Orgánica de la Fracci6n I del Artículo 27 

Constitucional y su reglamento. 

El Gobierno Federal a partir del­

Decreto de 1944, fundarnent6 la facultad de la expedici6n -

de permisos par.a constituir sociedades mexicanas en los de 

cretas ya citados y en la Ley Orgánica de la Fracción I 

del articulo 27 constitucional publicada en enero 21 de 

1926 principalmente en el artículo 20. y en los '1rtículos-

2o. y 3o. de su Reglamento, publicado en cigor;to 21 de 1939. 

El artículo 2o. de la Ley encie-­

rra el esp!ritu de la doctrina Calvo. Este precepto legal 

señala que para que un extranjero pucria formar- parte de 

una sociedad mexicanu que tenga o adquiera el dominio de -

las tierras, aguas y sus accesiones, o concesiones de explo_ 

taci6n de minas, aguas y combustibles minerales en el te-­

rritorio de la República Mexicana, tendr!i quQ satisfacer -

el requisito guQ sefülla la fracción I del. articulo 27 cons 

titucional, es decir, el de hacer convenio ante la Secreta 

rfa da Relaciones Exteriores en considerarse como nacional 

respecto a la parte de bienes que le toca en la sociedad,­

y de no invocar, por lo mismo, la protecci6n de su Gobier­

no, por lo que se refiere a aqu&llos, bajo la pena, en ca­

so de faltar al Convenio, de perder en beneficio de la Na­

ci6n los bienes que hubiere adquirid.o o adquiriere corno s~ 
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cio de la sociedad da C!Ue se tratR. 

Cabe señalar oue el ~recepto lc-­

ga l. presentado no seña la nada respecto a la obligaci6n de­

solicitar permiso alguno de la Secretaria Uc Relaciones Ex 

tcriores para constituir sociedades, sino de ur1 Convenio -

que deben celebrar los extrar1jeros Qntc la Secretaría de -

Relaciones para considerarse como nacionales ct1ando parti­

cipen en alguna sociedad mexicana, paro esto es <lcbido a -

que una sociedad, para poder r:nmpll.r con su ob·jeto social, 

requiere del dominio de ticrr~s y por lo mismo, se neccsi-

ta la. celebración de dic:10 conVl~nio. 

El articulo 2o. del Reglamento, -

originalmente señalab¡:¡ únicamente que se rcauicrc insertar 

en el acta constitutiva de sociedades o asociacior1cs ln 

mención que los cxtrnnjeros l1acian In ren11r1ci.a expresa ya­

citada. Posteriormente, con Ld Decreto publicado en agos­

to 21 de 1939, se le adicionó un párru.:o por c1 cual se re 

quiere solicitar permiso a 1.a Secretarfa de Relaciones Ex­

teriores parw llcvo.r :J. caho la constit11ci6n (}í· las p~rso-­

nas morales y para la adquisición de bienes inmuebles. El 

ürtfculo Jo. del Hcql.1.i7!Cnto refurr11ado y riubljc>:vJo •:n agos-

to 21 de 1939, por el cual se schala la obliqaci6n de in-­

sertar el texto de t~J. permiso en 1~ r~sc~itur~ ~!Je se ins 

criba er1 el Registro rGblico de Comercio. 
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dc:1 Segundo .Jrtí.culc transitorio 

del HcglLincn:..o du la L•.::y riarH Pr·.J:"C:NPr la tnv(~csi6n M>"·~xica 

na y Regular 1.:-t In'.ll?rsi6n Extranic·ra, U0 f'layo 15 de J'.·i8':J -
(29) 

publicado en ol J)iario Ofici~l al df3 sigu1ente. 

c;omo se observa, E!l Reglamento so 

ñalaba la oblic¡ación ele la obtención rkl permiso tanto pa-

ra las personas morales civiles como para liiS per::;onzi.s mo-

ralas mercantiles, pero con posterioridad sólo se limitó a 

estas úl tim,1s. 

t29) Oii1rfo Oficivl de la Federación. Secretaría de Gobernación, 
r1éxico, D.F., i989. 
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III. Fundamento legal actual de las facultades de la Se­

cretaría de Relaciones Exteriores en materia de ex­

pedición de permisos. 

Debido a todos los problemas de -

inconsti tuciona lidad aue '1LOvocaba la Legi.slaci6n que se -

manejaba rara la obtcnci6n de los permisos ¡1ara constituir 

a las socj edades, la Ley Or~ánic.:i de la Adrninistración Pú­

blica Federal modificó los or<lenarni~ntos en la materia ~a­

ra corregir esos errores. 

En efecto, la Ley Orgánica de la-

1\dministración Pública Federiil -que sustituyó a la Ley de­

Secretarf.us y Departamentos- en su artículo 28, fracci6n V, 

señala como una de las obligaciont'S de la Secretaría de Re 

laciones Exteriores, la expetlici611 a los 0xtrdnjeros <le l.as 

licencias y autorizaciones que reut1ieran conforme a las le 

yes para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus -

accesiones y celebrar con~ratos! intervenir en la explota­

ción de recursos naturales o para invertir o ~drli.cit/ctr ~n. 

sociedades mexicanas civiles o mercantiles, asi como conc~ 

der permisos para la constitución de éstas o reformar sus­

estatutos o adquirir bienes inmuebles o derccl1os sobre 

ellos, es decir, que ya se faculta a dicha Dependencia a -

expedir los permisos ~ara constituir una persona moral 

mercantil, apegándose más que al articulo 27, fracci6n I -

constitucional. y a las facultades del Ejecutivo Federal con 
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tc~idas en el ~rt1culo 89 constitucional, en especial la -

fracción l. 

Si bien es cierto que la Ley Org~ 

nica de la Fracción I del Articulo 27 constitucional conti 

naa siendo fundamento lcqal, ta1nbi6n es cierto aue sa reto 

ma el espfrit:11 de la doc~rina Calvo, ya que la f~y para 

Promover la Inversj6n Mcxicdna y ílcnular la Inversi6n Ex-­

tranjcra, m.'5.s reciente, n.•nula con precisión la rnotf~rü1, -

asf. como su nuevo He0L:u;icnto, publicado 0n 1m1yo 16 dt:! 1989. 

Esto último abro06 Pl He~1lamcnto de la LL~Y Org."í.nica de la­

Fracci6n r del Artículo 27 constitucional con el art!culo-

Segundo Tra11~;itorlo. 

Por su parte el articulo 17 de la 

U2.y para Promover la Invcrsi.6n ML'xicana y R0gular Ja Inver 

sión Extranjera, se~aln que es 11ecesar10 el permiso de la­

Secrctaría du. P.c.-l:J.cionc~:; F>:to:ri.ot·Ps pi'lra la nrlquis ición dt: 

bienes inmuebles por extranjeros, asi COffiO la CC)nStj.tuciÓn 

y modificación de sociedades. Además contempla qt1c la Co­

misión Nacional de 1nv~rsiones Extrat1jcras, r!e la c11al la­

SecreLa~fa Je !Zclo~~~nº~ R~terinres es miembro, deba se~a-

lar los lineamientos ~ara la expedición rie permisos. 

Esta últinw práctica t~~ 1:011 objc:.­

to <le que. el gobi(~r:io ferlPral fjscnJ i.cc con mayor pre(:isión 

la inversión extranjera directa e11 11uc~tro pnis y llevar -

un mejor control de las sociedades en las que 9articipen -



GS 

capitales exLranieros. 

El artículo 30 del Jlcglamento de-

la Ley para Promover la Inversi6n Mexicana y Jlegular J.a Ii:i_ 

versi6n Extranjera, reitera que se requiere permiso de la-

Secretarla de Relaciones Exteriores para constituir una so 

ciedad y la obligación de insert~r en toda escritura cons 

titutiva la "Cláusula de exclusión de extranjeros 1
', o bien 

el Convenio que señala el artículo 2o. de la Ley Orgánica-

de la fracción I del artículo 27 constitucional. Sin em--

bargo, de los artículos 30 al 34, se des~rende ~11e se re--

quiere s6lo para tres casos: 

En el primero de ellos, para uut~ 

rizar la denominaci6n o razón social, ya no para cori.stitui._r 

la, es decir, se solicita la reserva del nombre y debe de-

mostrarse que se est; usando dentro ele los YO días siguie~ 

tes a su concesión, de lo contrario sP pierde la reserva. 

En el segundo caso, cuando se mo-

difica la denominación o razón social, realizfindose la re-

serva bajo iguales cond.icioncs que LJ'._:; <:!rri.ba ,:'.lnc::itnda~ 1 i.' 

Finalmente, cuando se Modifica la 

Cláusula de Exclusión de Extranjeros o el Convenio referen 
( 301 

te a la doctrina Calvo. 

(30) Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regu 
lar la Inversión Extranjera. Editorial Porrúa, S.A. México 1989. 
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De lo anterior se concluye que -

la fundamentaci6n legal reft.::rentt~ a Jos pt;rmisos para co~ 

tituir sociedades ha sido totalmente cambiada y como cense 

cuencia el contenido de los mismos, en el sentido de que -

se refiere a la reserva de un nombre, y no asf a la autori 

zaci6n para su constitución. 



e A p 1 T u L n e u A P T n 

LA PROTECCIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL 

I. Concepto de Competencia Desleal. 

A) En la Convenci6n de París. 

B) En la Legislaci6n Mexicana 

B.1 Antecedentes legislativos 

C) En otros países desarrollados. 

II, La infracción del artículo 210, fracción III, de la 

Ley de Invenciones y Marcas. 

A) Análisis del supuesto y substanciación del proc~ 

dimiento administrativo. 

B) Motivos de la responsabilidad de la Secretaría -

de Relaciones Exteriores y la carencia de medios 

de defensa. 

C) El problema de filiales y transnacionales en Mé­

xico. 



71 

CAPITULO CUARTO 

LA PROTECCiÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL 

I. Concepto de Competencia Desleal. 

Es de interés general tanto en 

los paises desarrollados como en los paises subdesarrolla-

dos el precisar las bases fundamentales de la competencia-

desleal, con objeto de ampliar la protección de sus nacio-

nales como la prevención a los extranjeros y asi proporci~ 

nar la seguridad a los inversionistas. 

Cabe scñalilr 'Jlle la publicidad e~ 

gañosa ha sido considerada como un acto, entre otros, que-

dan origen a la Competencia Desleal, y apoyándose para tal 

efecto en los principios básicos de la Convención de la 

Unión de París en su articulo 10 bis, 3, No. 2 del Texto -

de la Revisi6n de Estocolmo, en el que se establece que se 

obliga a los países miembros a asegurar la protección efe~ 

tiva contra la competencia desleal y prohibe particularme~ 

te, las falsas alegaciones en el ejercicio del comercio 

susceptibles de desacreditar el establecimiento, los pro--

duetos o la actividad industrial o comercial de un compet! 
(31 J 

dar. 

l3l)Tinoco Soares, Jase Carlos. La Competencia Desleal en América La 
tina y en otros paTses, Trabajo presentado en el X Congreso de 7 
ASIPI, Buenos Aires, 7 - 11 de noviembre de 1988. 



Estas prohibiciones pr~cticamente 

se ven apoyadas en los principios generales del Derecho, -

es decir, a través de normas genéricas y leyes especiales­

en la materia que de forma clara y precisa se cstablecie-­

ron. 
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A) En la Convención de París. 

Es importante considerar que di-­

cho concepto contemplado en el ya citado Convenio de París 

para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en 

Estocolmo en julio 14 de 1967, sobre la competencia desleal, 

se retoma de uno de los Tratados ºtipo" o "cuadro", del --

cual las legislaciones objeto de este trabajo, han reform~ 

do varios principios y la idea esencial, para el tratamie~ 

to de la competencia desleal, por ser los paises que bási-

camente firman dicho documento. 

El articulo 10 bis de la Conven--

ci6n contempla lo que es la competencia desleal, y comien-

za señalando la obligaci6n que tienen los paises miembros-

de la Uni6n de París para asegurar a los nacionales de los 

paises de la Unión, una protección eficaz contra la compe­

tencia desleal, todo eilo como la obligación de reciproci-

dad que tienen los firmantes de Convenios multilaterales. 

En el mismo orden de ideas, ~l 

mismo documento define a la competencia desleal, como "t!?_ 

do acto de competencia co,ntra(3~) a los usos honestos en m!!. 

teria industrial o comercial". Sin embargo, a pesar de no-

ser un concepto del todo preciso en el sentido de que no -

indica claramente qué ha de entenderse por "competencia", -

(32) Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial 
ju\ io 14, 1967, llrt. 10 bis, 
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puede interprcta:-sc ésta ..;orno la i.-n·dctica u acción U.e o[re 

cer o colocar productos en el mercado con base en la libre 

concurrencia. 

Por otro lado, el valor que encic 

rra este concepto radica en que la pr5ctica debe ser hones 

ta, en la inteligencia de que la honestidad y la moral son 

principios que en teoría son universales y que l1ay una nle 

na aspiración para su realización y rcspalo en todos los -

!_Ja1ses. 

La importancia del prir1cipio gen~ 

ral de competencia desleal se cont.emrla e.n el segundo p§--

rrafo del artículo 10 bis, de la Conve11ci6r1 de P~1rís, al -

analizar un asunto en especial y considerar la dccisi6n 
(33) 

del Tribunal de Comerci.o de Pa.rfs en el. cz\so 11 Paludrine 11 

En ~quella ocas16r1, la Compaófa -

Británica Imperial Chemical Industries, Ltti., habf~ i11vcn-

tado el proceso y el producto ''Palurlrine' 1
, para c111plearlo-

tul J?dlal>rd como murcCJ eu Frr.J.nc.i.a, S1 Jl.i.ci.LG enLoHC(~::; la au 

torizaci6n de las autoridades de salud f1·ancesas tlara ex--

plotar la patente, misma que le fue ne9::H1U. La firma fran 

cesa Lal>oratories o, por su p<lrte, solici t6 LJ. autorización 

para el mismo producto con diferente marca sin señalar que. 

(,33) Harcel Plaisant, Mélangc'.o>, Etudes :.ur L·i rropriet(; lndustriell 
Sirey, París, 1970, p. 79. 
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sn trataba del producto desarrollado por la Compaftia Britá 

nica o que se propor1fa adquirir l~l Jlr0Jt1cla a trav6s de --

ella, y en este sentido de ideas, la autorización fue con-

cedida, lo que motivó que l<l coinpa~!a britSnica mostrara -

su inconformidad al ser supliJa r>or la francesa, la cual -

vendía su producto con diferente marc.:i. F1 tribunu.l !..>Ostu 

vo gue la conducta de ) a firm;:i frilnc0su. fue: en contr~·1. de -

los usos honestos 8n el mercado y en cor1tra del principio-

general del artf.culo 10 bi.s dt! la Convenci6n de París. Afir 

mando para ello qua ''la i11tcr1ci611 evidente fue la de apro-

fuerzo los cuales no fueron propios de ellos; se avalaron-

tener su visa y proscntaron su petic16r1 para esto con u11a­
( 34) 

exposición de l)cchos que fue tc11dcncios¡1 1
' 

Lo anterior !_)t:>rmi.t!'...! considerar, -

que la intt?nci6n evidente de la fini.a fn:1nct:=su fue la de -

apropiarse de l~s ventajas cornercia]c!i de la iniciativa y-

esfuerzos que no fueron de ellos, ademfis de que ~e aprove-

charon de una sitt1aci6n c¡ue ya conoc!an para obtener la au 

torizaci.ón y íinalmente, que pre:scnt..lr:cn su :.>olicitud con-

base en hechos que la hicieron tendenciosa~ En esa ocasión 

el Tribunal aplicG directamente el artículo 10 bis que tie-

(34) Imperial Chcmical Industries LTdr contra Laboratorjes 
D. decisi6n del Tribunal de Comercio de París, julio 
29 1 19119. 
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ne fuerza de Ley en Francia. 

El mismo artículo 10 bis señala -

tres circunstancias muy generales en que se incurre en com 

petencia desleal. Así tenemos cualquier acto que pueda ca~ 

sar confusi6n con respecto: del establecimiento; un nombre 

comercial; los productos o la actividad industrial o comer 

cial de un competidor. 

En el primer caso, por ejemplo, -

al usar un nombre comercial semejante en grado de confu- -

si6n o· igual a otro. En el segundo, el ofrecer productos­

haciendo creer al público que son Je una marca rcgistrada­

prestigiada pero siendo imitaciones. 

También el precepto legal citado-

señala como competencia desleal, las aseveraciones falsas­

en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el -

establecimiento, los productos o la actividad industrial o 

comercial de un competidor. Aquí podría incluirse lo que­

en comunicaciones se conoce como antipropaganda. 

Finalmente, las indicaciones o 

aseveraciones cuyo empleo en el eiercicio del comercio, p~ 

dieren inducir al p(¡blico a error sobre la naturaleza, el­

modo de fabricación, las características, la aptitud en el 
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empleo o la cantidad de los productos. 

Si bien es cierto que el articulo 

.10 bis concierne principalmente a la conducta entre campe-

tidores, también es que los actos contenidos en los dos 

primeros casos de este último párrafo se refieren a la ac-

tividad de los competidores, pero debido a que el concepto 

de competencia desleal de la Convención de Parfs es muy a~ 

plio e indica que son actos co~trarios a las prácticas 110-

ncstas en materia de propiedad industrial o comercial, no-

sólo entre competidores, es por lo que se incluyó al final 

de ese párrafo prácticas para proteger al consumidor_{ JS) 

Cabe se5alar que el efecto del ªE 

tículo 10 bis es mas significativo cr1 el comercio interna-

cional, y t1ue la pcnctraci6n a los mercados nacionales ~an 

productos extranjeros y propaganda con respecto a los pro-

duetos de la inisrnd clase a través de la!;: fronteras por coE. 

poraci.ones internacionales requiere de la existencia de 

usos honestos. Recordemos que el comercio internacional 

no puede pasar por alto la legislación local de cada país. 

(35) Convenio de Par!s. Op. Cit. 
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B) En la Legislación Mexicana. 

La Ley de Invenciones y Marcas en 

el Titulo D6cimo del Capítulo 1 establece lineamientos bS­

sicos respecto de la protecci.6n contra la competencia des­

leal, refirié~dosc a 6sta como los netos relacionados con­

la propiedad indt1stri3l contrarios ~ los iJuenos 11sos y cos 

tumbrcs en la industria, comercio y servicios. De una for 

ma casuística cr1umcra las actos por los cuales se incurre­

cn esa práctica, pero además, lo.s di.vide en ínfra.cci.ones -

administrativas y delitos, seoún sea la qr.avedad del acto­

y sus efectos, ya quo no s6L1mcnlr::: ~_;e proteqe a los comer 

ciantes, sino tambi6n a los consurnidorc!S. 

Dentro de la.s infracciones l.'1.dmi-­

nistrativas que protegen al comerciante, encontramos la -­

fracción Il del artículo 210, esto es, el usar una mnrca-­

parccida en gra<lo de c0ri{usiGn a otr~ r0~istrada pnr~ arnp~ 

rar los mismos o similares productos o servi.cios que los -

protegidos por 1~ rcgislradn. Con esta fracci.6n, al prot~ 

gerse al comerciante tambi6n se µroteqe al consumidor, pa-

En aste mis~o orden ele ideas, el-

legislador pretende brindar mayor protecci6n al consumidor 

respecto de los productos extranjeros y es la fracción VI­

del artículo 210 ele la Ley que se ocup.J., que señala 1

~hacer 
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ctparecor i:.:nmo de. procedencia 

cac16n uat.:ion.:il". D(• o.:;u. forma se previene la pix:dL·::l:"fJ.1-

a pesar do que muchos autores y empresarios extranjeros 

opinen que en '1~xico no se procura su regulación. Si11 crn-

bargo, eso 0s m5s Licn un problema de aplicación de la Ley 

y de de~tina:r mayor apO'/O y re-curses a la D.i.rccci6n \.cncral 

de Desarrollo Tccnol6qico qui~ es l~ co1r1~0t0nte para rcqis-

trar los derechos de la propiedad indt1strial. 

Los delitos a que se refiere el -

artículo 211 de la Ley de Invenciones y :~ilrcas procuran --

proteger a los empresarios y titulares de derechos de pro-

pied.:td. industrial de las prácticas no honestas que les pe~ 

judi.can tan to a su industria como a la cconoinfa nacional. 

Posiblemente por cuestionns pr~c-

ticas se incluyeron delitos de propiedad i.ndustr.ial en uni:r 

ley administrativa formalmente, siez1do que dcbcrfan ser --

parte del. Código P0nal, de oric¡en leqislativo. 

Sin embarqo, '.)ara el ejercicio Je 

la acción pcnu.1, se requiere lc:i. Jccl,:.r.!'!r.5.ón de la Secreta-

ría de Comercio y Fomento Ii1dustri<ll ~cbrc l.~ existencia -

de los hechos que ptH.1.ieren resultar constitutivos del deli 

to de que se trate. El ccsul tado del dictamen s« formulará 

desde un punto d0 vista técnico, es decir, s12 verificará -
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que efectivamente se cu~'lan los supuestos que se recla-­

man. 

Respecto de las sanciones a las­

infraccioncs administrativas, el articulo 124 dnl Regla-­

mento de la Ley de Invenciones y M.:ircas, establocn que és 

tas serán de cuatro Q diez mil vecos el salario mfnimo 

diario goneral para el Distrito Federal, y en S\1 caso, 

cuando proceda se impondrti clausura y arresto administra­

tivos, segGn lo establece el arL!culo 125 del precepto le 

gal citado. 

Por lo que se refiere a los del~ 

tos, el arttculo 212 de la Ley de Invenciones y Marcas es 

tablece que se impondrán de dos a seis años de prisión y­

mul t;:i de d i<:.-!Z mil veces el su.lar io rnfnimo diario gencral­

para el Distrito Federal. 

Ahora bien, en cuanto 3 la Comp~ 

tencia Desle~l, la l.cqislaci6n mexicana r10 sc~ala concep­

to alguno, pero dentro de la <loctrir1u cn~ontramos que al­

gunos autores de.finen 1<.'.1 competencia consido1·CTndo el pu_n_ 

to de vista de los economistas yJ qua 6stos coincider1 cn­

que la compéLGnc.i.::i. e::: un proc12dim.iento de J ibrc cu:;,birJ :Je 

bienes y servicios en u11~ zor1a JctcrGinn~A, es decir, 11 co 

mo el proceso da intercambio de artfculos y servicios en­

un mercado, donde hay elecci6n entre posturas y of~rtu.s -



81 

( 36) 
rivales." En cun::;c:-uenr::.-íri. el mercado viene a ser la zo-

na geográfica sobre la cual ac 1..:ú.:\n lüs d!.V(!r.sos competido-

res y así en todo sistema de comretencia la utilizaci6n de 

los recursos se dnjil a la acción rec!proca y espont5nea de 

las ofertq.s y reacciones voluntarias. 

Desde el punto de vista JUrfdico-

los Tratadistas definen la competencia de ia siguiente ma-

ncra; Franccschclli, citado por Broseta Pont, consl.dera --

que es 11 una situaci6n en la que se encuentran actual o po-

tencialmcnte dos o más empresarios, que operan en el mi.mr.o 

ámbito del mercado, ofrecen bienes y servicios suscepti- -

bles de satisfacer incluso con m.edic.s Llife-r\:'ntcs Ja misma-

necesidad y, que se encuentran ün una situaci6n de conflic 
(37 ) 

to de interés frente a la clicntela'1
• 

La empresa, en cuar1to constituye-

una actividad encnr:iinnda a lo producción dE~ biJ.!nes '/ scr'.1~ 

cios para el mercado competitivo, como lo señala Frances--

ch~lli en su dcfinicí6n, implica además un conf.licto de in 

te reses -3nte los consumidores potencia.les, por lo que los-

(36) t:apl.3n, f\,O.K. La ernprc!:>a en un Si<.;t .. •ma t!e: Competencia, Ed. li­
musa, Pri1¡~~r...J cCición. México 19&7. p5g. 62. 

\37) Broseta Pont, MJnuel. Manu.:il d(: O~rec:ho Mcrcantit, Editorial -
Tccnos, 2a. cdici6n, Madrid 1974, pig. 105. 
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ta Gt.: ret?..lJr::c. c~n per-Ju1cic ch'"!.!. c.1.ro ·~or 

dad de oportu11ldades [rente a los <lemas competidores. 

Ascarelli., citado por Broseta 

Pont, nos indica gue "la competencia !:Jresup()ne que dos o-

m§s empresarios producen o median en un mismo mercado los 
08 

mismos productos y servicios". 

Es decir, Azcarclli, se refiere-

y consumo de. los bi.ene.G y servic J.o;:..;. 

suntiva, es decir, (1ue dos o ?Tt1s c-mp~csario:: produccr.. e -

median en un mismo mercado los mismos productos o servi--

cios. 

(39) Broseta Pont, Manuel. Op.Cit. pág. 118 . 

... 



93 

en estos conce~toL se 11tiliz¿1 el-· 

Luego ento11cos, lon competidor~~ 

debe.r.&n encontrar se 0n el mercado competitivo en un rr,a1:-co 

de iibertnd o igualdad, para que realmente se de el prin-

cipio de la libre competencia y Gsta a su vez se manífies 

te en las diversas fases de producción y consumo de loG ... 

hienas y servicios. 

Por su parte, Garriguez, sc~ala-

que 11 la competencia en general. significa coincidcnc: ia c1 -· 

concurrenc.ia e:n ~-"'!l. dt!.Seo de consr..:.9uir un2. m:i smfi cosa r .1 .. 

(40} 
po el otro que óste. 

En los concoptos expuestos, en--

centramos j_dentidad por conseguir un mismo prop6.sito por-

parte de todos los concurrentes ul mercado. 

()t¡) ílro;ct.; rcnt, Menuel. bp. Cit. µ.]<J· 11,1. 

(40) Garríguez, Jonquin. Curso de Durecho Mercantil. Ed. Porraa,­
S.f1., t-\éxico 1980, pcíg. 223. 



Todo concepto de competencia gi-

raen torno a la cmpres3 capitalista, es d0cir, a~uella -

instituc i6n jur ídica-ccon6rnic.:i que existe en el sis tema -

capitalista que nos rige, nace y ne desarrolla en \ln r6g! 

men de libre comer e io, es to es, <~n un s ts tema de .l ibrc ern 

presa y libre competencia, el cual prcsupo11e r1or un lado-

el reconocimiento y protecci6n de la actividad individual 

en el ejercicio de comercio y fJor ot1-o lado la concesión-

por parte del Estado a un trato de e0uidad y de justicia-

a todos los individuos, para atraerse a la clientela y --

oponerse a los competi.clores. 

As1, a pesar de ser Tratadistas-

extranjeros han llegado a influir en la doctrini mexicana. 

Por lo que se refiere a la =egu-

laci6n y protccci6n de la competencia, el articulo So. --

complementario del Tratado do Roma establece: "La comuni. 

dad se asegurará de que existan, ne 1n~ntengan y se obscr-

ven condiciones coznpcti tiva~J normales y ejercer<~ un<J. in--

fluencia directa en la ¡)roducci6n o en el mercado Gnica-­
( 41) 

mente cuando las circ11nst~ncias asf lo exijan''. 

Esto es, dentro de la r1is1na es--

tructura jurídica de la Comunidad Econ6rnica Europea, se -

(41,,l Banco Nacional de Comercio Exterior. 11 Comercio Exterior" Vol. 
35, Núm. 7. México, ju! io de 1985, p.\gs. 666 y 667. 
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encuentran los in3lr•.ir;.cnt::is j11r"Í 0.lic,Js iJ6nco~ ¡iJ.ra ltt re--

presión de la compctcncio desleal. ~oda ·1e2 que nu polit~ 

ca comercial, cst~ basada en la competencia interna y en -

la creación de un mercado coinpctítivo en arQ011ía con las -

layes de los Estados Diembros. Se pro!1ibcn los acuerdos -

entre empresas o pr5cticas de concertación, el abuso de --

vrácticas dominantes: la ayuda pública a l.:is er:lpr·,_~sas (ar-

ticulos 85, 86 ~· 92), acciones toda~ que pueden en ur1 mo--

mento dado ~fcctar el libre comercio entre los Estados 
(42 i 

miembros. 

En rcRurnen, la cstructur~ juridi-

ca de la Comunidad Econ6MiCR Europea en GU dcfinici6n <le -

competencia desleal, es un antecedente que sirvi6 (le basa-

al legislador mcxic<lno, es J0cír, prevenir ~· reprir~ir la5-

prácticas desleales de comercio internacional medi~nte - -

ciertas cuotas compensatorias. 

Hoy me permito con.sitle!rar Co~ 

pctencia Desleal aquella acci6n de ofrecer mercanc1a ~pa~ 

t5ndose de los buenos usos y honestos del comercio. 

(42 ) Banco Nacional de Comercio Exterior. Op. Lit. pdg. 669. 
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B .1 Antecedentes Legisla.ti ves 

En Mé.<ico la competencia desleal 

aún no se encuentra regulada sistemáticamente porque las -

leyes de propiedad industrial solo recogen algunas figuras 

aplicables a signos de propiedad industrial. Tampoco la -

encontramos regulada en las leye:~s mercan ti le!;. 

Sin embargo, ciertos actos que 

constituyen compcteI1cia desleal comu son: producir confu-­

sión en la empresa, productos o servic.ios de otrc comercian 

t8; el soborno a los empleados de otro comercio; rlcsacre-· 

dit,1r al comp-elidor¡ 1.a comparaci6u di.n:.•cta por. medio de -

12. publici.dad, nominativamcnte, o que haga notori¿; la íden 

t.:idad dP l producto competidor; --1qucl la ac:ti vi_d-:ld que ilaqa­

di ficil o evite el acceso a la clie11tcla de] t~stablccimic!n 

to de otro comQtciante; 1~ infracci6r1 con fin~s ele compc-­

tencia del cirtfculo 2B conr;.tituc]_onti1 ':l sus leyes r.cglzimc!2_ 

tarias; o cualqu.ier a.et o análogo a. los ya mcncfon.Jdos ¡ se­

integraron en el Proyecto de C6digo de Comercio de 1943; -

pero las leyes en la materia no la intcgra11. 

Desde el inicio de la. Propiedad -

Industrial las recrlas de la compPtenci~ rlcsl~al han si~o -

incluídas, por afinidad, en L.1 Ley de Invenciones y Marcv.s, 

en consecuencia es 6sta I~y la que debe contener las reglas 



87 

d<' represión de la competencia desleal.. 

De esta manera la autoridad r•~c-­

pectiva tiene a su alcance tanto la eKJX!riencia de tratar­

prohlemas similares como todo un aparato de inspección y -

de sanción, logrando una mayor efectividad c,n la tutela de 

la leal y honesta competencia. 

lle lo anterior se conr:Juye que Pi!_ 

ru lograr una adecuarla sistematización en la regulación de 

la competencia desleal, es pref•orihle que sea una ley aci.'tü 

nistrativa la que contemple la figur:a de l.G rr:presi6n de -

la compet:cni:.:ia desleal, y no asf un C6di~¡o de Comercio prs;_ 

cediendo, en consecuencia, por la via civ~-~ ~ 

El articulo lo. de la Ley de~ Invo:~ 

cienes y Marcas, aún cur.indo admite qtF..> sea 1.-~ autor.u.l~,_.:; a,:-1 

ministrativa la que se ocupe de la represi6n de l.:s:. ..::ornpetc~ 

ci.a desleal, t:ambiGn la limita a lo!~ derechos que dJ.cnct 

Ley otorga, ruzón por L-1 Ct.h'll .el legisln<lor di;?bür-6 incluir 

y ampJ iar en la mencionada Ley otras figurt:-ts de comp-::t(~n··-

cía des l~~d ... 

i:a. ;leal compctcnc1.a s~ uhic..: d.tltJ­

tro de las diferentes actividndes que r'3al:t:zan los comt?r-­

ciantes pa~a atrucr clientela hacia su establecimiento o -
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hacia su producto, co:no son las camp.J.ñas de.~ los clientes,-. 

las promociones de ventas, el anuncio, la publicidad sin -

afectar los derechos de otro comerciante, etc. Todos es--

tos son actos lícitos y permitidos que van de acuerdo con-

las prácticas comerciales. 

Pero cuando esas activi<lades im--

plican ventajas indebidas, provechos no legales, lesionan-

do los intereses de los otros comerciantes, asi come los -

de los consumidores, se consideran actividades ilfcitas o-

competencia desleal, es la simulaci6n del acto desleal. 

Las leyes s6lo proporcionan dire~ 

trices muy generales para su sanción, sin definir satisfd~ 

toriamentc estos Lle tos. Solar.icntc algunas acti:vidadcs son ~ 

nadas por la ley de maner¿¡ directa, como por ejemplo, el es 

pionaje in::lustrial; irrlucci6n u la ruptura de contr;ito;.; revelación-

de secretos; anuncios de falsas liquidaciones¡ precios c.ngaf~ 

sos. 

La finalidad de perseguir la com-

petencia desleul es amparar la igualdad y la moralidad ta~ 

to en la competencia de los comerciantes como en las tran­
( 43) 

sacciones mercantiles respectivamente. 

La base de las reglas de la comp~ 

tencia desleal es la norma derivada de los usos honrados -

(43) Tinoco Soares, José Carlos. Op. Cit. p. 77 
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del comercio. 

La represi6n de la competencia --

ilícita debe atenderse desde dos 5ngulos: 

l. el de la protección de los derechos de los comer--

ci.:intes frente a cstublccimi.entos competidores. 

2. el estatal, garantizando a los particl1larcs que no 

serán víctimas de engafto o fraude. 

Las leyes de propiedad industrial 

tienen por objeto la protecci6n de la clientela, por lo 

que es necesario hacer lu. distinción entre violaci.6n de las 

normas de propiedad industrial (empleo indebido de los si~ 

nos de otro, etc.), es decir, cuando nos cncor1tramos fren 

te a una usurpación de signos distintivos; y la violaci6n-

de normas de l~ comret0ncia merr~antil honesta, ~quf so Lra 
( 4,1) 

ta de una usurpación de clientclu. 

Los regímenes legales de éstas dos 

instituciones son rlívPrsos. 

Desde otro punto de vista, las 

apropiaciones indebidas de elementos de propiedad industrial 

-marcas, nombre, ~visos- cónfiguran violación del derecho-

exclusivo de uso que la ley otorga. La comisi6n de actos-

de concurrencia desleal, constituye la violaci6n de un de-

\44) Sepúlveda, César. op. cit. pág. 11(. 
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dad en un tiempo y ~n un espacio. 

Esta distinci6n no se advierte -

en los ordenamientos relativos, considerando las reglas -

de persccusi6n de la competencia desleal, sólo como una -

protección complementaria de las acciones comunes de pro-

piedad industrial y no cor:,o un cuerpo dE norm,:is que pQ'.rmi_ 

te percibir la real naturaleza de la ilícita competencia-

mercantil y sus diferencias y correlaciones con las otras 

instituciones de propiodad industrial. 

Lo anterior se debe a gue la co~ 

petencia desleal es "er: el fondo el empleo indebido o <JY.­
( 45) 

cesivo de la libertad ue comercio . 

En la República !lexic:rna, se po-

dría decir que es reciente la intervención estatal limi--

tando esa libertad péro aún no ha sido plena ya que se ha 

encontrado con vestigios de liberalismo econ6mico de los-

comerciantes, y esto ha trafdo como consecuc:r:.ci J nn cntoE_ 

pecimiento en el desarrollo de las normas represivas de -

la competencia desleal. 

(45} Op. Cit., Sepúlveda, César. p. 234. 
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gaciones de la competencia leal y honesta, roctrán regirs8-

las relaciones entre los competidores en beneficio de la -

convivencia mercantil, no dando luqar a confusiones en los 

conceptos generales de propiedad industrial 1 asi como en -

los de la competencia desleal y sin presunción de que al 

ampliarse las normas de la ilícita competencia se pierda -

la e fecti vi dad orisiinal de 1 as re:q las fundamentales d(~ las 
(4G) 

marcas, avisos y nombres comerciales. 

Luego entonces, es necesario que-

el tratamiento de las reglas de la cu1n11elur1cia ~csleal ~· -

el de las de Propiedad Industrial sce Lleven a cabo de man~ 

ra natural, aGn cunndo sean instituciones distintas con un 

mismo orden de ideas. 

l!ay ciertas im~lic:aciones s i.n que 

sea posible instituir una separaci611 entre la competencia-

desleal in genere y la desleal concurrencia por la ilegal-

utilizaci6n de los ele~entos protegidos por la Ley de In--

venciones y Marcas. 

Actualmente la ley no tutela la -

competencia desleal de manera independiente salvo algunas-

de las reglas destinadas a perseguir la usurpación de sig-

nos; la apropiación indebida de leyendas; el fraude al pd-

(46) Scpúlveda, César. op. cit. pág. 235. 
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blico a través de rótulos engañosos, únicamente se estable-

ce una disposici6n; el artículo 210 fracciones IX y X y -

de manera indirecta se señala este tipo de competencia en­
(47) 

algunas otras disposiciones. 

El articulo 210 de la Ley vigente 

deriva de la Ley de Patentes y Marcas de 1928, que establ~ 

ci6 por primera vez la competencia desleal instituyendo 

que se sancionarla al que con falsas pretensiones en el 

ejercicio del comercio propenda a desacreditar los produc-

tos de un competidor, o que por cualquier medio trate de -

producir confusión de sus productos con los de éste últírro. 

A su vez esta disposición procede del articulo 10 bis, de-

la Convención de Unión de París, revisión de la Haya de 

1925, con sus correspondientes modificaciones. 

(47) Ley de Invenciones y Marcas. Editarla. Porrúa, S.A. México, D.F. 
1989. 
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C) En otros paises desarrollados. 

Estados Unidos rle América. 

Li\ protecci6n de la competencia -

desleal en los Estados Unidos de América es relativamente­

reciente. Existieron en un principio entre las Cortes de­

distintos circuitos, controversias sobre si cru materia 19_ 

cal o federal, hasta que en 1971, se presentó una iniciat~ 

va al XCII Congreso, en su primera sesión para modificar -

el Acta de Marcas Lanham de 1946, y as1 suprimir el articu 

lo 643 y substituirlo por el artículo 4. 

Señala ese precepto legal que se­

rá objeto de acción civil por compt~tencia desleal. aquella 

persona que realice todo ac;to de ~"!omerc;io que cause confu­

si6n, error o decepci6n con relación a la filiación, conc­

xi6n o asociación del producto, o bien, sobre el origen de 

sus productos o servicios, o que los dfrezca como de otras 

personas. Estas prácticas son para proteger al comercian­

te honesto. 

También se considera como compete~ 

cia desleal la falsa repr~sentación u omisión de matP.rial­

de información, ya sea para presentar sus productos, servi. 

cios, para protecci6n rlcl consumidor. 
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Pero, u diferencia de l~ legisla-

ci6n mexicana, se dá t.arnbién pr\-:;tc,::cié:-:. Z! l SCC!"Ptn 1~ndus--

trial. 

A pesar de que no es muy extenso-

en su redacción este precepto legal, la flexibilidad de su; 

conceptos permite una gran protección al público y al co--

merciante contra actos de competencia desleal. 

Es necesario recordar que n pesar 

de que existe una Ley de Marcas y de Competencia desleal -

en los Estados Unidos de América, siguiendo la tradición -

del Derecho consuetudína~io, se basa principalmente en los 

precedentes. 

"Una denominación social técnica--

mente no es una marca, pero tiene en ocasiones las funcio-

nes de una de ellas y está protegida de competencia desleal 

y su uso puede ser prohibido si infringe el nombre de una-

corporación o una marca. De esa forma, el uso de una mar-

ca en la denominación social de un competidor puede ser -­
(48) 

tan perjudicial como 'lU uso como marca. 

Tenemos el caso de American Insu-

latían Ca. contra Eternity Roofing Corp., en el cual la -

actora importaba tejas de asbesto que vendfa con su marca 

'48} D. Nims, Harry. Unfair Competition and Trademarks; BJker 1 

Voorhis & Co. lnc. New York, USA 1970. p. 231. 
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"Eternit". La demandada se constituyó bujo el nombre de -

!:'_t~nity Roof1ng Corp. En el mercado de la construcción-

se usan las tejas da la actora y por lo tanto, fue sancio-

nada la demandada por usar la palabra 11 Eternity 11 en su de­
( 49 ) 

nominación social y obligada a omitirla. 

Existe el caso tambi~n, de que --

una firma produzca una variedad de artículos y ser infrac-

tora en alguno de ellos, pero lu sunción será respecto a -

esos mas no a todo lo que produce. En el asunto Parsons -

Trading Co. VS, l!offman, la Corte de Nueva York sancion6-

a la firma infractoru que utili4aba su nombre en publici--

dad referente a los productos en los cuales la actor.a ya -

tenía derechos de propiedad industrial, mas no respecto a-

sus otros productos. 

Asimismo la infracción puede en-

centrarse al usarse el nombre de la firma como marca o e~ 

mo denominación social. Las dos infracciones son igualJre..E_ 

te objetables y no hay razón para prohibir una y permitir 

la otra como en el caso Rubben y Celluloid l!arness Trimning 

Co. VS. Rubber-llound-llru:::k Co. 

En el caso Fiskell and Sons, Inc. 

VS. Distinctive Jewelary Co., la actora adoptó las pala--

bras "Jewelry of Distinction" (Joyería de Distinción) para 

(49) Stephen P. Ladas.- Patcnts, 1rademarks and Relatcd rights; 
Harvard University Prcss, USA 1975. Tomo 111. p. 789. 
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da se constituyó bajo el nombre de 11 Distinctivc Jewelry --

Co. Inc. 11 y usó 11 ~ilvcrinc'' corno su marca. I~a Corte encon 

tr6 que el t6rrnino ''Jcwclry of Distinction'' se hilbfa con--

vertido en valioso para la actora porque indicaba e ident! 

ficaba s11s productos y prohibió el uso de la denominación-

social y la marca de la dcnandada. 

Francia~ 

En su Ley del 27 de diciembre de-

19 73, artículo 44, reglamenta la forma de reprimir la pu--

blicidad engañosa, mas 11 no se exige que la publicidad haya 
<sol 

sido hecha de mala fe". Por otra partP. no SC! puede ne-

gar aue 1'el delito de la publicidad falsa es consumado en-

todos los sentidos donde estos l1ec!1os de publicidad tuvie­

ran lugar~, (Sl )sin olvidar que se condena 11 1~ publi~idad -

afirmando que los productos vendidos son los Gnicos que --

tienen determinadas calidades 11 cuando en realidad esa ''ca­
(52) 

lidad es inherente a la m.J.teria usada 11
• 

(SQ) Fraude, Publicité Hcnsongére. Cour de Cass;ition (Ch. Crim.), 
4/12/78, en "Annales de la Prop. In<ltrntriellc", 1980. Vol. I 
p. 52. 

(51) Fraude, Publicité ~!cnsongérc. SJ.nctions, en "Annales de la Prop. 
Industrielle", 1980 Vol. I p. 153. 

(52) Concurrencc Délovalc. Fait Consti.tutif. Cour de Cassation (Ch.­
Comm.)t 9/6/80, en "Annales de la Prop. Induslrielle", 1980, -­
P• 396. 
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ción que para la determinación del de.lito previ.5t.u ¡;.vt ...:.l-

citado artfculo 44, ''no se exige que 10 publicidad haya 

efectivamente inducido al error; es suficiente que elln 
( 53) 

tenga la naturaleza de protlucir tal cfecto 11
, y al crear 

tal efecto es condenable la "publicidad describiendo los -

defectos de un aparato competidor'' y, esto se realizó en -

la acción contra una 1'socie<lad que difu11<li6 una circular -

que describía los tlofcclos de un aparato de la comoetencia, 

enalteciendo las calidades clcl otro aparato, que era el su 
(54) 

yo". 

Dinamarca. 

La publicidad onqaRosn en Dinamar 

ca está contemplada en .su Ley CJUC reglamenta la práctica -

de estos actos comerciales dejando claro qt1e ella '1serti 

aplicada contra las actividades de negocio privadas y con­
( 55) 

tra las similares que afecten el orden público. 11 

(53) Publicité Mensongére, Elément Constitutif de l'Infraction. Cour 
de Cassation (Ch. Comrn.), 8/5/79, en ''Annalcs de la Prop. In-­
dustricllc", 1C480, Vol. In. p. 400. 

(54) Concurrcnce Oéloyale Circulnire Décri van te les Oef auts. d 1 un -
Appareil Concurrent. Cour de Cassation (Ch. Conun.), 5/10/82, en 
"Alrnale~ J.,] la Prop. Inc!u~>triclle", tg8/. Vol. Til. p. 266. 

(SS) Thc Danish ~\orkctinp. Practiccs Act. No. 297, 14/6/71,. 



En su art::fculo 2 y de manera am­

plia manifiesta que la violación de este dispositivo podrl 

encararse también como acto de competencia desleal, por -­

vía indirecta, puesto que, a pesar de quP la Ley en cues-­

ti6n no tenga esta denominaci6n específica, equivale en to 

do a aquellas otras que se denominan así. 

España. 

Este país tiene actualmente una -

Ley sobre marcas que contiene un dispositivo expreso sobre 

la competencia desleal, o sea el articulo 89 que prescri-­

be: 11 cualquier acto de competencia que sea contrario a la­

propiedad y práctica comercial honesta, ser~ considerado -

desleal". 

Italia. 

No existe, en Italia, una ley es­

pecífica con respecto a la publicidad engañosa, pero es en 

el Código Civil donde se señalan los principios que son 

aplicados normalmente. As! el articulo 2598 establece que 

"las indicaciones falsas de la fuente o lugar de origen de 

los productos", o cuando a tru.v6s de apropiación indcbida­

de la calidad de los productos de la competencia se hace -
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mención a los siqnos y marcas, como, por ejemplo, "este -

producto es semejante a X". 

La Jurisprudencia en este país es 

abundante, así que de manera sint6tica y objetiva señalare. 

mos las siguientes decisiones, es decir; 

-"Atribuir al propio producto valores v calidades irexi.s 

tcntes, entre otros con la falsa afirmaci6n de la existen-

cia de una patente, constituye el hecho específico de que-

se habla en activid.:td capaz de perjudicar a la comqelencia, 

según lo previsto en el artículo 2598, No. 3, Codice Civi­
(56) 

le". 

-
11 Se considera acto de c:>mpetencia desleal el cnvf.o o. -

la clientela de una circular conteniendo elogios exagera--

dos que no se limitan simplemente a exaltar la calidad del 

propio producto, sino c¡ue l1acen explfcitn referencia al 

producto de un competidor, fácilr'iente ident:ificabl<,, deni­
(57) 

grándolo". 

-
11 Se constituye en acto de competencia desleal la afir 

maci6n, no correspondiente a la verdad, de que un determi-

nado producto es patentado, visto que la falsedad de tal -

(56) Corte di Cassaziones, Sez. I Civilc, 8/11/74, No.-
3427, en ''Giurisprudcn·za Annotata di Diritto Indus-­
triale", No. 480, p. 145. 

(57) Trib di Pcrugia, 14/10/72, en 11 Giurisprudenza Annot~ 
ta di Diritto lndustriale 11

, No. t.94, p. 231. 
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afirmaci6n no es eliminada pcr el suc~sivo depósito de una 
(SB) 

patente relativa 3 aquel producto 11
• 

- "La colocaci6n de carteles en los cuales se declara -

falsamente que es la única fábrica de un detcrmin~do pro--

dueto en una cierta localidad, se considera competencia 

desleal por denigrar a otro empresario, que, a su vez, fa­
(59 ) 

brica en aquella misma localidad, el mismo producto''. 

Austria. 

Real.aMenta ciertos actos en con--

tra de la competencia desleal, en su Ley Federal de marzo-

de 1980, con disposiciones de naturaleza civil y criminal. 

Asf en su artfculo lo., bajo el Título de "Actos contra- -

rios a prácticas honostas" establece 11 cuolquii~r persona -

que, en el curso de sus actividades de negocio, bajo el 

prop6sito de competericia, cometa actos contrarios a las 

prácticas honestas, podrá ser sujeta a \fUC se le prohiba -

practicar estos actos y ser responsable por los perjuici.os ". 

~n lo que se refiere a la «publi-

(SS) Giurisprudcnza Annotata di Diritto Indt1striale 11
, 494 

p. 2 32. 

(59) Tríb di Milano, 17/5/74, en 11 Giurisprudcnzu Annoluta 
di Diritto Industrial.e", No. 689. 



101 

cidad engañosa" el artículo 2 seña] u que~ 11
/•. cualquier pe E_ 

sena que, en el curso de las actividades de los ncgocios,­

siguiendo el pro96sito de competencia, hace declaracionen­

engafiosas concernientes a las cuo8tiones comerciales, en -

particular a las relativas a la naturaleza, or!gcn, manera 

de fabricar o el precio de n1erc~dnrfas o servicios o, cn-­

tre otros, hace ofertas como un todo, ofrece listas de pr~ 

cios, alega la atribuci6n de premios, etc., se le puede 

prohibir hacer estas declaraciones y, si tuvo co11oci1niento 

o podría haber tenido conocimiento que las mismas eran nro 

bablemente hec!1~c co11 la intención d~ cngafiar, podr§ ser -

responsable por los perjuicios causados''. 

E5 cvidcnta <JUC se trRta de una -

Ley arnpli.a en relación con los di.versos actos que se consi 

deran como de competencia desleal, configurando en la mis­

ma la publicidad cngañosu tanto en materia civil como en -

materia penal y sus respecti.vas consecuencias en el supue~ 

to caso de que se materializaran estas 11ip6tesis. 

Canadá. 

Canadá tiene un Capitulo especial 

sobre los "actos relativos a las marcas y competencia des 

leal", en su Trade Marks Act 1952/53. 
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En efecto, el artículo 7o. seña­

la que: 11 ninguna persona podrá¡ 

a) hacer una falsa o engañosci declaraci6n pretendie!! 

do desacreditar los negocios, los productos o los servicios 

de un competidor; ... 

d) hacer uso, en asociaci6n con los productos o los­

servicios, de alguna descripción que sea falsa con respec­

to al material y apta para engañar al público en lo que se 

refiere a; las caracterfsticas, calidad, cantidad o compo­

sición; el origen geográfico o el modo de fabricaci6n, pr~ 

ducci6n o ejecución de productos o servicios; 

e) pr&cticar algún otro neto o adootar alguna otra -

práctica comercial contraria a los usos industriales y co­

merciales en Canadá. 

Aún cuando la competencia desleal 

esta contenida en un sólo urtfculo, en lo que se refiere a 

la publicidad engañosa es lo suficientemente amplio. 

Hungría. 

En su Ley No. IV de octubre <le --

1984, Hungría, prohibe las actividades económicas deslca-­

les, al mismo tiempo consagra preceptos especiales en los­

siguientes términos: El engaño de los conswnidores en re·· 

laci6n a los productos será prohibido. La nrohibici6n se-
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referirá a: 

u.) alegaciones de hechos no verídicos o de he-­

chas verdaderos expuestos con el fin ~)robable de engañar,­

relativos a las características esenciales de los. produc-­

tos, su uso y s11 manip~1laci6n o alguna otr.J. informo3.ci6n r~ 

lativa a las caracterfst1cas csenc!iales de los productos,­

quc posiblemente sea cngariosa o incnm~lela: 

b) Comµaracione!.; de productos que tengan la con 

dición de engañar y crue sean publicada~~ mediante la publi­

cidad u otras fuentes de infor1naci6n. 

También contiene una reserva en -

cuanto a: 11 la CO!llparación de los !Yt'Oductos puede no ser 

considerada como tendiente a engafi~r, cuando fuera basada 

en un examen lJet.ra<lo a cubo por lll1C! orqanización autor1 ?.u.­

da por lo Ley". 

Lueao entonc:e.s permite la compara 

ci6n de los produclos de alguna mancr.a, ne así. la publici­

dad engañosa, que se prohibe determinantemente, reprimién­

dola ya sea con sancione~; o penas~ 
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II. La Infracción del Articulo 210, Fracción III, de 

la Ley de Invenciones y Marcas. 

a) Análisis del supuesto y substunciaci6n del pro­

cedimiento administrativo. 

E1 uso de nna marca como elemento 

de una deno~inaci6n social, se oncuentra regulado en la 

Ley de Invenciones '! 1'1arcns, ·~n la fracción 1 II, dc:l ti.par­

lado b), del articulo 210. 

En efect0 1.a fr~cci6n III, del n~ 

tfculo 210, de la Ley de Invenciones y ~arcas, cnntemr,la -

como una infracción admi:1istrati.1.1 a "el u'~.J.r, sin consentí-

miento de su Titula?~, una marca. !:l:•n.lstrada como clc11;C?nt::i -

pre que dichos nombros cstér. relacionadot; con csta.Llcci- -

mientes que operen con los productos o servicios protegi-­

dos nor la marca,.. 

Pura ljUt ~3G incurre! en est.:i infrac 

ci6n se requieren los siguientes supuestos: 

Que se trate de un nontbrc comercial o un.J denomi­

nación socia 1. 

Que una marca sea usada como uno de los elementos 

que conforman una donominaci6n social. 
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Que dicha marca se encuentre re~istrada y vigcn-

te. 

Que el giro del establecimiento o la empresa se-

relacionen con los productos protegidos por la -

marca. 

Por lo que r(~spect:a al primer 

elemento, es decir, la existencia de un nombre comcrci2i1-

y una denominación social Gnica1ncntc se~nlarcmos su co11--

cepto. 

sar Scpúlveda GutiC:rrez "El nomLre de comercio o el nom--

bre cornercinl ~irvc para .idcnt:j.f.Lc<lr a un comerci.ante, a-

su negociación, para di ~;tinquJr 1 u actj v idad come re Ja 1 de 
( GO) 

una personn de .la eit..::-aº. En realidad s0 trata de.: un..:.i. fi-

pero ello sería motive d•; otru iilVl~Stiqaci.6n yuc nos de~. 

viarfa del temu. gm.; estarnos tra.tLlncio. 

naci6n socú1l, la l.k;y Gonc•ral de Sociedades Mercantiles -

en su articulo 88, l.a define como ''eJ nombre de la soci~-

dad que se formar5 libremente, pero será distinto de cua~ 

quier otra sociedad''~ 61 ) 

JGO) op. cit. p5g. 171. 

(61} Ley General de Sociedades Mercantiles, Art. 88 
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se requiere que una marca sea us~ida ctJ11io un~ :11.! ~os clD-­

mentos que con formun una cienorninuci6n social, tenemos el­

caso, por ejemplo, de que la marca ragistraJa '1 Parafso 1
',­

que ampara 11 scrvicios prestados parn el l1ospcdajei' y la -

Compa~ía Jiotclera Paraíso Garni, S.A. de C.V. la cual, de­

bido a que emplea como uno de sus ele~~ntos la marca cita 

da, incurre en la infracción corient0da_. 

Sin cr.'.burgo, es necesario recor­

dar que el pri1ncr uso comprobable del nombre comercial, -

la marca o la denominaci6n, es determinante par~ que se -

incurra en la infracci6n. 

Asf encontrnrnos que la fracción-

l I del articulo l.4 7, de la J_..cy do Inverne iones :<tareas, ·~ 

señal.:i como unu cu.usa lid ad do nulidad de: l r:::g is tro de unu 

marca, cu~ndo 6sta sea idGntica o son1cjonte 1 en ryrado de­

confusión, a otra que haya sido usada en el pais, corl an­

terioridad a la fecha legal de la marca registrada, apli­

cada a lo5 ~is~os o similares productos o servicios, sie~ 

pre que quien h<lga valer el mejor dcrecl10 por uso anterior 

compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en cl­

pa!s, ante5 de la fecha de uso declarado por el '1"" la re 

gistró. 

Si bien es cierto qu0 este pr8-



l07 

cept.o lGga.l se refiere únicamente a ma:t:cas, tarrJ)i.én pudis_ 

ra aplicarse por analogía al problema ciue estamos tratan­

do, aunque debiera do contemplarse tíll posibilidad en la­

Ley de Invenciones y Marcas. 

E~.; ne ces u.ria, as imisrno, q11e la -

marca se encuentre r1.~gistrttd.J. y vic:¡ente SJXJÚn tie señu.16 C9-

mo tercer olemento, 1~0 s6J~mentc ~tic l1~ya sido ulilizada­

en la denominaci6n social. El registro del~ n1arca es n¿ 

cesariu para poder acreditar el intur6s legal qua se tQ11-

ga a fin de ejercitar la ucci6n administrativa independie~ 

temen te. 

Finalmente, en lo tocant~ ~l gi­

ro del comercio o empresa. y los r)roüuctos de: las marcas, -

es necesario considerar la clasific~ci6n i11ternacian~J de 

marca~¡ -vi.qentc desde novier,,brc 27 de: 19'i:~?-, rara. d~-:terrni 

nar si. ~;e. incurre en la infracción t;.11 cnso de que• concH-"-

rran en el mismo qrupo de lrt cltl::>ificaci6n, perc si son -

semejantes productos mas 110 pertencci011tes a la misma cla 

se, entonces no l1abrá infracción, de acuerdo con la Ley -

de Invenciones y Marcas. 

E~ reali~acl resulta muy tajant~­

csa afirmación y difícil do determinar en algunos casos,-
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que la denominaci.6n se relacione con es c..ablecimientos que 

operen con los productos o servicios protegidos por la 

marca registrada, pero existen antecedentes en que debe -

respetarse la clasificación de productos. 

Tal es el caso del asunto de - -

Seiko en el cual Kabushiki Kaisha l!attori Seiko fue deman­

dada por Christian Dior, S.A., porque tiene registrado un­

diseño que supuestame~te imita a la marca de prestigio in­

ternacional 11 C D. 0
• Sin embargo, la marca de la actora pe,;: 

tenecia a la clase 26 de la clasificaci6n anterior "apara­

tos científicos, n&uticos y de medición", mientras que la­

demandada se refería a mercancías del grupo 27 "relojes de 

todas clases y sus partes". 

La autoridad, en consecuencia, de 

cidi6 a favor de la demandada ya que ambos registros se re 

ferían a clases diferentes. 
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Referente a su s11llstanciaci.6n, és 

ta se realiza a trav6s d~ t1n oroceso administrativo, el 

cual puede iniciarse de oficio, a petición de parte o del­

Ministerio POblico Federal cuando tenga alqGn i11tcr6s la­

Federaci6n. 

Se prornow~r5. por cscri to, .:i mjqu~_ 

na, con el cual J1abr5 da acreditar la personalidad del de­

mandante, acompañ.§.ndolo de las pruebas documentales o en -

su caso, presentar copias simples se~al~ndo en d6rldc s~ <~n 

cuentran los origina.les. Si la promoción está incompleta­

º no clara, se requcrir5 al ~romoventc para que en un pla­

zo de ocho a quince días htibiJes sub:;ane l<J deficiencia, -

apercibi&ndose que de no hacerlo se lendrl oor abandonada­

la gesti6n, lo gue se notific~r5 unil vez actualizada esta­

causa. 

En este procedimiento no cxisten­

los principios de conexidad en la causa, ni litispendencia, 

por lo que cada acci6n habrá de promoverse;,. Además, no se;, 

subsLanclarán incidentes de previo y especial pronuncia- -

miento, sino que se resolverán al emitirse la resoluci611 -

del asunto. 

Se correrá traslado a la contra-­

parte en un plazo de quince a treinta días hábiles. para 
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que manifieste lo que a su derecho convenga y se entere de 

las constancias en que se funde la acción. 

La autoridad resolverá, pero si -

el solicitante deja de promover en un lapso mayor a un año 

contado a partir de la última promoción, se tendrá por aban 

donado el trámite. 

Las sanciones de la infractora p~ 

dr&n ser de diez mil veces del salario mfnirno diario gene­

ral para el Distrito Federal, pero adem5s, podrá exigir -­

por la vfa civil el pago <le daños y perjuicios. En este -

último caso, ambos procesos pueden segu:i.rse paralel.J.mentc, 

pero la resolución de infracción administrativ<i que expida 

la Direcci6n General de Dcsal:rollo Tcc11olt'S9ico 1 .:-;.:? confor­

ma en prueba de· grD.n valía par.a obtener scntL:nci0 favora-­

ble. 

En caso de que la promovente no -

estl conforme con la resolución dictada, podrá acudir ~ ~o 

licitar el arnpa:-o de: la justici.:i. federal ante los Ju;;gaJos 

de Distrito an materia administrativa. Si es la infracto­

ra la inconforme, podr5 interponer ul recurso administrati 

vo que contempla la Ley, al cual consiste en ''u11a defensa­

lcgal que tiene el particular ante la propia autoridad que 

lo dict6, el superior jerárquico u otro órgano administra-
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tivo para qLte lo revoque, anule o lo reforme una vez com­
(62) 

probada la ilegalidad o inoportunidad del acto" • 

La Ley lo contempla C0"10 sanción 

administrativa simplemente para protc11•or a los fabricantes 

de la competencia desleal si.n tratar de una manera que se 

perjudique severamente al infractor, toda vez que pudo h~ 

her incurrido por ignorancia o por dúsconocimícnto de la-

existencia de la 1narca rcgistrnda. 

Es J1ec0sario scfialar que a pesar 

de que son considerados como delitos del artículo 210 del 

citada ordenamiento, 1~ que es terna de este tL'"abajo no es 

conte~rlado como tal, ya crue la sunción princip.:'11 y canse 

cuente es la modificaciGn de la denominación social. En-

caso de no llevarla a cabo se l"::jccuturán latJ iilfr.\lcc.ion~s 

arriba señaladas. 

( 62) Serra Rojas, Andris. r•oerecho Administrativo'' Ed. 
Po10rúa, S.A., México 1985. Tomo II, p. 583. 
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B) Motivos de la Responsabilidad de la Seer~ 

taría de Relaciones Exteriores y la care~ 

cía de medios de defensa. 

De lo hasta aquí expuesto se pue­

de observar que en realidad la Secretaría de Relaciones Ex 

teriores es la responsable de gue una persona moral incu-­

rra en la infracción en comento. 

En primer lugar porque es la en-­

~argada de expedir las reservas de 1.as denominaciones so-­

ciales, motivo de la infracción. 

Esto resulta mas bien un problema 

práctico ya que dicha Secretaría de Relaciones Extcriores­

no tiene acceso a los archivos de l.i. SecrPta rf i1 de Comercie 

y Fomento Industrial, lo que ha rnotivacJ.o ~Jro~,1ectos de cnl~ 

zamiento entre umbos archivos u través de un s.istcm2 ciber 

nético, pero a pesar ele ello la responsabi U.dad ele la Se-­

cretarfa de Relaciones Exteriores si 1J11n 1 2 ·~e?: t-:~. 

En segundo t6rmino y como conse-­

cuencia de lo anterior es responsable porque está expidie~ 

do reservas que contravienen una ley federal. Es necesa-­

rio recalcar en este punto que las características de un -

registro de marca es la ele ser un derecho real, int<:mgible, 
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pero al fin y al cabo er\@_ ~ (salvo las causales de nu 

lidad que contempla la Ley de Invenciones y Marcas). 

Este registro de marca, desde el-

punto de vista legal, resulta de mayor peso ante una sirn--

ple reserva de una denominaci6n social que carece de las -

características Re~aladas en el p~rrafo anterior toda vez-

que se trat~ Gnicamente de la "guarda o custodia que se ha 
( 63) 

ce de alguna cosa 11 

Por otro lado cabrfa rcf]cxio~ar-

sobre la importancia en la econom.L:i que tienen lus marcas-

y las denominaciones sociales. Cuál de las dou institucio 

nes es más importante. Ambas son significativas depe.ndie~ 

do del caso. Por ejemplo, en la i.ndustria automovilfstica, 

el consumidor adquiero. el producto considerando la firma -

que los fabrica, v.gr.: General Motors de M~xico, Ford Mo-

tor, Co .. 

Por otra parte, en ],, industria-

farrnac~utica, se busca más bien la marca desconociendo en 

la mayor de las veces quien elabora el. producto, por lo -

tanto se recomienda que el l~gislador coloque en una ba-

lanza estas dos aseveraciones parw detenninar en qué casos y 

bajo qué circunstancias debiera de protegerse tanto a unas caro a otras. 

( 63) Stephen P. Ladas. op. cit. ¡:iag. 107 
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La 3utoridad judiciZ!l an.t~ la --

disposici6n actual no tiene que llevar a cabo ningGn jui-

cio de valor porque la disposici6n es clara, tal vez por-

ello se substancia corno un proceso administrativo y solo-

en caso de amparo ante la autoridad judicial. 

La infractora tiene como Gnica -

defensa legal verdadera, sin 5n1mo de prolongar inneccsa-

riarr:cntc el proceso, el rccu:r.so administrativo que conte~ 

pla la ley pero Gnic~mente en cuanto a la d~terminaci6n -
(64) 

de las sanciones se refier0. 

Eventualmente podr~ acudir al 

Juicio de Amparo para impugnar la rQr.;oluc.i ón de la autori 

dad, 1nas s6lo en lo (¡uc se refiere a J.Q util.1zaci6:1 dt~ la 

marca como elemento de la denorninetci6n social, q 1Je sea. 

susceptible de crear confusión al público const.i::tidor y 

que se trate en realidad de servicios o productos ampara-

dos por la marca. 

En ese r:üsmo orden Ce ideas re--

cordc~os que el primer uso es importante en materia de --

propiedad industrial. 

Retomemos el artículo 147, frac-

ción II, de la Ley de Invenciones y Marcas, que señala 

( 64 ) Serra Rojas, Andris. Op. Cit. pig. 96. 
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1'El registro de una marca es nulo cuando sea i<l6ntica (1 -

semejante, en grado do con[usi6n, a otra que haya sido 

usada en el país, con untcrioridad a la fecha lc~1.:il de la 

marca registrada, aplicada a los niis~os o similares pro--

duetos o scrvicioG, ~;iernpn.: que quien h.J.gu valer el mejor 

derecho por uso ,J.nt1.."'.rior compru1 . .'be haber uso.do su muren -

ininterrumpida1ncntc en el ~>ilÍS, anLus de lQ fPC!l~ de uso­
(65) 

declarado por el que la registr6." 

'l'cncmos así.mismo que la Ley c.:::n -

la materia, regula el supuesto de ~uc la marca invada 16s 

derechos de un nombre comercial al ~cfú1L1r en la tracción 

XXIII del artículo 91, (le la Ley de Tnvcnr:::iot1l.~S y :.1arcas, 

que 110 podr5 ser registrada como marca y en todo cas1J, st1 

registro será nulo, -artfc~lo 147, fracci(~n ~- a.~u,,lla 

nombre comc1·cial üf.ilicado a lo!.; rr,is111os o ;.;iri!ilares r;ervi-

cías, que se p:--e~t:cn ('11 c.l establecimiento cuyo nombre: co 

mercial se llaya usado con anterioridad. 

Si1~ cmb~rs0, este ordenamiento -

legal no contempla prec~11to alguno rcs¡Jccto de la Denomi-

nación Social que sea usada con anterioridad a la marca -

registrada, pero podría aplicarse por ctJ1alogía los artlcu 

los arriba citados; tal sería el caso de las sociedades -

( 65) Ley de Invenciones y Barcas. /\rt. 14 7, fracci6n II. 
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irregulares que se encuentran ccnstítuidas pero de las cu~ 

les no tiene conocimiento la Secretarfa de Relaciones Exte 

riorcs. 

Es así que se propone el aumentar 

o a~adir al precepto en estudio el siguiente párrafo: 

11 Qucdan cxclufdas cicl p5rrafo 3ntcrior aqucllJ~i 

denor.linaciones sociales o noJ"liJres comercl.1lc.s-

que a pesar de no estar inscritas conforme a -

la ley que les corresponda !1ayan sido utiliza­

dos como tales con anterioridad a Ja facha le 

gal de la marca, o bien, a la de primer uso de 

clarado en 1.a solicitt1d''. 

Otra defensa existerite sarfa guc­

aprovcchando ese uso anterior solicite su marca en el pro­

ceso o durante el proceso de conformidad con el art.í.culo -

133 de la Ley de Invenciones y ."liarcas, el cual perri:1ite que 

''A nir1guna persona física o niara! podrfi negarse el (Icrecho 

de aplicar su nombre propio a los productos que elabore o­

distribU)"d o a los servicios que preste, con t·al ~u0 lo 

aplique en la forma en que esté acostumbrado a usurlo y 

que tenga caracteres que lo distingan claramente de un ho­

m6nirno ya r(~gistrado corno r.iurc.:i.; ni el Je un n01n1Jre cor:icr-

cial, siempre guc esté publicado en los términos de esta -
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Ley, con anll;!rioridad a la f(::cha lt.~lJa.l de una 1:-i.J.rc.:l en :;uc 

aparezca ese nombre .. Tales supuestos no obligan n la Se-­

cretaría de Comercio y Fomento Industrial il conceder el r~ 

gistro como marca''. y declarando en la solicitud una mejor 

fecha de !)rimer uso. Si se tienen todos e~.;os elemento:. y­

pruebas que <lcmucstrcn el uso conti11uo a parlir Je esa fe­

cha puede acreditar su inter6s legal y obtener fScilmontc­

la nulir.lad Uel rL:gislro de L.1 marca de la actoru. 

Corno tJUicra que sea, sólo el titu 

lar de la denominación social co11 uso anterior a la ~arcn­

puedc tener alguna defensa, sir1 o~Jargo, el solicitante de 

buena fe de la reserva de su de11omir1aci6n social carece de 

excepci.ón olquna porque incurre claramente en l<l infr,:icci6n 

que se comenta y resulta que no puede~ •;::Jerc.ilar acción o -

iniciar un procedimiento administrativo, n1 intcrpon12r Ara­

paro en co11tra de la Secretaría da Relaciones Exteriores -

porque no est6 contemplado en ninguna ley. 

No puede 11rescntar ninqGn tipo de 

reclamación en contra de la Secretaría de Relaciones Exte­

riores que aceptó la reserva de una denominación social 

que en potencia puede ser demandada por el Titular de una­

marca, que siente invadidos sus derechos, s61o ante la Se­

cretaríd <Je Come1cio y Fom1.:::nto InUustrial y en los casos -

ya señalados, mas la Secretaría de· H.c laciones Exteriores -
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est& a 3alvo ~e dc~anda alguna, cl~jando en estado de inde 

fensión a la persona noral. 

Ahora bien, constituye perjuicio 

el s6lo hecho del uso indebido de \lnu m~rca id6ntica ten-

diente a confusión si considerarnos ~uc la lesión jurídica 

consiste en el CJC.rcicio indebido UcJ derecho exclusivo -

de otro -en este caso, el riel LituL11- ,~e ln íl'arca-. l\si--

mismo Kerly scilala que la !Tleru prueba. de una. infracción -

da derecho a obt0ner dafios nominales, es <leci.r, no se ale 

ga dafios especiales y en cor1secuencia procede el pago de­
( G6 l 

indemnización . 

En este mismo orden de ideas, el 

autor franc6s Math6ly, enfatiza que el ataque a la pro--

piedad de la marca es perjudicial en si mismo, indcpcn---

dientemente de cualquier otra consecuencia, ya que la usu~ 

paci6n de la marca, objeto de un derecho de propiedad, im 
(67) 

plica daño. 

La Jurisprt1denci~ francesa reco-

nació la existencia del daño aGn cuando el titular de la-

(66) Sir Kerly , Duciln. Dp. Cit. P<Íg. 219. 

(67) Mathély. Paul, Le droit francais des signes distinctifs, Pari~, 
• 1984, p.ig. 28. 
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marca no hubiera acreditado perJt11c10 conercial, por lo tan 

to, no importa que el titular de la marca la explote o no, 

ya que el infractor obtiene un enriquecimiento ilegitimo, -
( GBl 

reteniendo el beneficio del titul.:lr. 

Por otra parte, la imposición de -

la obligación <lol pago do <lafios y perjuicios, no evita que-

los infractores pract Ü!UCn nuevai~1cnte: la piratería. 

Desde otro punto de vista, autores 

como Penrose, afirma que la cxplotaci6n obligatoria es tan-

s6lo un m6todo indirecto para obtener acc0so a t6c11icas ex­
( 69) 

tranjeras. 

( 68) 

(69) 

Etcheverry, Osear. La reparación de daños en las infracciones 
de marcas y nombres, en 11 Derechos lntelctuales 311 Ed. Astre.:i 
Buenos Aires, Argentina. 1989. pág. 107. 

Penrose, The Economics of the lnternational Patent System, -
Gran Bretaña, 1961. Póg. 158. 
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C) El problema de filiales y transnaciunales 

en México. 

Existe el problema tt:tmbit5n de las 

er.ipresas tr'1'nsnacion.:iles y de las filiales de sociedades -

extranjeras que necesaria~entc de!Jen sol1cit~r la r~sorva­

de su denominación social ur1 ~16xico ante lQ Sccr~tarfa de­

Rclaciont:?s Exteriores, ind0ucndicntementf-: d•.:- ~:.;u ins.::ripciún 

en el Registro de I11vcrsi6n ExtrJ:1jcr~. 

Puede darse el caso de que f'..rnpleen 

como elemento de su dcnornin~ci6n social ur1a marca registr~ 

da en ~6xico, sin importar la nacionalidad de su titular,­

y éste inicie el procedimiento aJministrativo con sus con-

secuencias ya comentadas. Tcncmo~ el CdSO cor1creto de la­

empresa alemana "Merz & Co. de M~>:.i co 11 c.~uc podrL:i ser de--

rninación soci,1.l qu0 corres¡iowJI.:! a su JTiatri:: ccm·J ir.arca, de 

conformidad con el urtfculo 133 de la I.1~y de lnvencionc:•.s y 

Marcas ya comentado, pero a ello debe afiadirsc los artícu­

los 6 bis y 10 bis del Tratado de la Convención <le Parfs,­

y en estas hipótesis el primer uso a nivel rundial es pri­

mordial para determinar el me1or deracho. 
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Pero el primer uso en MSxico es -

determinante, salvo que se derr11.iestre quF? se trata de una -

marca de las llamadas '1notoriamenta conocidas'' y que el ti 

tular del Registro haya tenido acceso por algGn medio de la 

notoriedad de la misma. 

Resl! l ta discutible esto Gl timo 

porque puede tratarse de una marca a11tigua en M~xico que -

haya coincidido por azar con un elemento de lQ denominaci&1 

social, caso en que el titular del registro puede eJercer­

su acción con 6xito. 

Por otra purte, Jos derechos de -

los eKtranjeros se ven seriamente afectados ante un Regis­

tro de Marca obtenido de mala fe, "pirat.J. 11
, ya que muchas-

veces se insc~ibc para a su vez vendersela a su real pro-­

pietn.ri.o. 

no descuidar este aspecto al emitir juicios de valor ante­

las autoridades correspondientes y apegarse a los Tratados 

internacionales existentes, como la Convención de Unión de 

Parfs, a fin de proteger también los intereses de los ex-­

tranjeros que inviertan cn·M~xico para ofrecer una mejor -

imagen de nuestro pafs, a fin de atraer cada vez m§s inver 

si6n directa extranjera pero por supuoslo sin descuidar --
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les derechos de nuestros nncionales, ya que no necesaria--

mente son mexicano3 quienes conctcn actos d2 cnriquecimie~ 

to ileg1tirto sino que muchas veces, por azar o rircmcditu.-­

ci6n, co~ra~ias extrar1jeras compiten deslealmente entre s1. 

Por otra parte l~ competencia co­

mercial e industrial dentro del mcrc3do coman europeo se -

rige por el princi~io de la libr·c co~pctc11cia intcrnacio-­

nal y esto se da tanto en lo interno, co~n en lo externo. 

Uno de los principales instrur..1en­

t.os os 1.:1 polit.ica rcfc:::·l~nl(~ J lJ <:o"pct, .. n1-:ia, c11yo propó­

sito es crear. y mantener condiciones objetivas que aseyu-­

ren el desenvclvi~icnto adecuado a todo rt·oce~;o competiti­

vo, es decir, la pol:ítica comcrci.al de la Cornunid.'.ld Econ6-

mica Europea estarS encaminada a promover la coMpctcncia y 

a suprimir todos los obstáculos i.ntcrnos y e:tter11os a todo 

proceso coft'.petitivo i.nco:npleto. 

Las Drácticas ccnsur3hles en un -

pafs que se rija por una economia ele libre mercndo, podr1a 

causarle perjuicios graves a su economía, su f)lanta indus­

trial y laboral, porque l~s a~presns ne vcrian 3fectadas -

por prácticas de dumping sufriendo pérdidas económicas pa­

ra finaliz~r en una quiebra de esa rama productiva como es 

la fuente de empleo. 



123 

La apertura comercial meJc:a la -

calidad de los productos ~exicanos, pero se enfrenta a un3 

competencia desleal que puede ocasionar un dcse'!uil.ibrio -

econ6mico y la consecuente p6rdidu dú fuentes de empleo. 

Por lo anterior se invita al le--

gislador a reflexionar acerca de la confi~nz~ c1ue e1 invcr - -
sionista tanto nacional como extranjero deposita en nues--

tro pais, otorg5ndolc la scguridild debida a trav6s de un3-

lcgislaci6n clara, precisa . 
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1. El sis~er.:a de: propiedad inc:u.strial. tiene qr.:.i.n importar:_ 

cia en el desarrollo d.::: la ;.rida ei:onór.üca. de los países, ~x:iE. 

que es la bilsc para que los productores, comerciantes e in­

ventaros se encuentren ~rotcgidos de la cornpetenc1J desleal 

'J dcshoncst¿¡. 

2. En un principio, el fundamento de l::::i.s facul ta<lcs de lu. 

Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de expedición 

de permisos paru cons Li luir soci.cd,J.des cr,'t i nconsti.tucional 1 

ya que ~ pesar de haber ter1ninado las ca11si1S qt1e lJs ~otiv~ 

ron (el e:;tado de guerra¡, con.Linu6 apli.::&niJ0.~ .. ·c ~f rcqnltínd~ 

se con circ1Jlares. Ello terrnintl con la public:<1c.i6n de la -

Ley Orqánic;:i de le). l\drn1niHlrdci()Jl PGbl.J·.c,-i Fc~deral en su nr­

tículo 28, (racci6r.: V, r1uc• faculta. a esa Secrct3r:i.a a ~2xpc­

dir los pern1isos para constitt1i~ tina pcr3ona n~ora:, mercan-

ti l. 

J. El Raglam011to de la Ley para Promov0r la :nversi6n Me­

xicana y Regular la 111vcrs16n Extranjera c11 S\15 artic~1los -

30 a1 34, señala q11e es nc~cesaL·io el pcr¡;¡i:.o de lu. Secreta­

ría de Relaciones Extarioras ~ara trc3 casos: a) autorizar 

la denominación social, ya no l;ar.J. co::is:.J·tuir]a. h) F'ar:i mg 

dificar la dcnomin~ci6n social. el para modi[icar la cláu­

sula de exclusión de extranjero~. 
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Luego entonce~> la fundarilentación­

lcgal referente a los pcrmisoB para constituir sociedades 

cambia en su cont•2nido al no referirse ya a la autoriza--­

ci6n para su constitución sino en realidad, a la reserva -

de una denominación social. 

4. LG compet0ncia dcsleill consiste en los actos relacio­

nados con la propiedad .industrial, comercio y servicios. -

La Ley de Invenciune~; y !-\arcas contione mecanismos para l.;'! 

protecclGn contra la compctcnci~ desleal, los cuales con-­

sistcn cr1 procedimientos en los que s~ pueden hacer valcr­

los derechos de propiedad industrial que les confiere la -

Ley. 

Es así que nuestra legislación d~ 

vide los actos de 1~ competencia desl0al en infracciones -

administrativas y delj.tos dcpendic11clo de lR gravedad del -

acto y sus efectos, con el objeto 110 sólo de !>rotcger al -

comerciante sino tar.tbiGn al consumidor, ya que de este úl-

timo dcpcr.c!c: ~.J ·::-:r~:l'""i·;n '~"'1 prori11clo (•n el mercado, y es 

te benefici<J es en rc~undancia del. mis~o cnmcrciante. 

5. La substanci¿1ci6n del proceso en u11 caso de co1npeten­

cia desleal, es interesante, ya r~ue puede lrctLurse do un -

proceso administrativo scgGn el acto de competencia desleal 

que sea, o trdtaLse de un proceso penal, en el cual deber& 
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de iniciarse con un d1ctamén t~cnicc de la Dirección Gene­

ral. de Desarrollo Tecnológico. La autori.dad administrati­

va determina la existencia de la in:racción. 

Lo a11terior se debe a c1ue en -

la Ley de Invenciones y Marcus contcmpld tanto i.nfraccio-­

ncs como delitos administrativos. 

Para exigir el llago Je dn~os y -

perjuicios causados vor la activid~d de competen~ia desleal, 

puede ! levarse también un proceso e i vil. Se sanciona acle-­

más a la infractora tanto en la vfa ~dn1inislrativa como pe­

nal, seyún el caso e inclusiv(~ se obligJ. .J. lLl infretctor.:l .:i.­

modificar su denominación social. 

6. En materia de compctcnci~ de~;lcal, c11 la actualidad, -

nuestra legislación aGn no contempla varias pr5cticas que -

se han desarrollado en el comercio, tal como la publicidad­

cngañ.osa ¡ también han qut><laiJu J~~p1:ote'J idas ins li L~Gi.cr .. c.s -

valiosas, ya que <J diferencia d(! l()S Estados Unidos de 1\mé­

rica, en donde u posar de que lu nrot.ccción de comp(~tencia­

desleal os relativamente reciente, no contempla fisuras co-

Adem5s, ese pais considera qua la­

denominaci6n social técnicamente no es una marca, pero que-
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en ocasiones funcion~ corno tal, y por ello se encuentra pr2 

tegida de competencia desleal, ya que el uso de una marca -

como elem~nto de 1.a denominación social de un competidor es 

tan perjudicial como ei uso ele una dcnominacfón social como 

marca. 

7. La substanciación del proceso en el caso de competcn-­

cia desleal, en la mayoría de los países se lleva a cabo a­

trav6s de un proceso civil para sancionar al infractor. En 

México se sigue un procedimiento administrativo para sanc:io 

narlo y otro civil, par.:i. demandar el pago de du1los y perJu:!_ 

cios. 

B. Nuestra lcgislüci6n en la que ~e refi0rt! Rl t:ratamícn­

to de la competencia desleal, aun cuando contiene las linea 

mientas n1arcados en la Convenci6n de Parfs, sólo sefiala 

principios. 

Se condena a la infractora al pago 

de da~os y perjuicios y a on1itir el uso de la dcnominaci6n­

social respecto a los productos en los que invade derecl1os­

de propiedad industrial. 

9. La infracción de la fracción III del artículo 210 de -

la Le~· de Invenciones y Marcas se encuer1tra apoyada por la­

fracci6n II, artículo 32 del Reglamento de la Ley para Pro­

mover la Inversión Mexicana y Reaular la Inversión Extranje 

ra de 1989, pues se establece qua la Secretaría de Relacio-
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nes Exteriores expide el per~isD para constituir socieda­

des cu.J.:--.do ~e olisrirvcn debidamente las diS!JOsicioncs pura 

la formaciGn de la den~rninac16n social PstalJlecidas en -­

otras leyes, en este caso, la propiu Ley de Invenciones y 

Marcas en su EJrecepto citado. 

Luego entonces, es nccos~ria la-

adición al texto de la fracción III del articulo 210, de 

la Ley de Invenciones y Marcas, estableciendo el primer -

uso de la denominación social para qua la Secretaria <le -

Relaciones Exteriores, al expedir la reserva y de acuerdo 

con la fracción TI del Re<3lamento de ld L-:~y de Tn'1crsio-­

nes Extranjeras, lo considere y no contra•1enrjJ. unu. Ley. 

dar que el primer uso comprob.J.b1e del nc)JTlbrc· comercial, 

la marca o l.a denominaciGn, es d~tcrminílntr pQr~ qt1c se -

incurra en la infracción. 

10. Se recomienda al legislador que deter,1inc en qu6 ca 

sos y bajo qué circunstancias debe protegerse tanto a las 

denomin.:i.cionc::; s':'ci."J1.<?.s r:"orno o las m.:1rcas, yo. que el va-­

lar e import.anciü de. cll.:is en el mercado es diferunte de­

pendiendo de la situación. 
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11. Una denominaci.6n social técnicumente no es una marcu, 

pero tiene en ocasJ.ones l.as funciones de una de ellas y -

consecuentemente se encuentra protegi<la de competencia -­

desleal pudiendo con esto lograr a_uc: s11 uso sea prohibido 

si infringe el nombre de una corpnraci6n o una m.J.rca, ch~­

tal forma que el uso <le una marca en la denominación so-­

cial de un comr)ctídor puede aer tan pcrJudicial corno su -

uso y mu.rea. 

12. La Ley de lnvenc1on0s y Marcas en el Tftulo Oécímo­

del Capitulo l es~blcce lineamientos b§sicos respecto de 

la protección contra la con1pctcncia clc?slcnl, rcfiri~ndo~r~ 

a ésta como los uctos relacionados cun la pr:-opiedad indu~ 

dustr·ia, comercio ~' servicios. Oc t111a f0rma casuística -

onwncru los actos por los cu,J.les :·;e~ i.ncurre en esa pr5ct.! 

ca, pero además, -lu:; c~ividc..? C'.Il infr.:.t<.>:lonc::; cHlmir1i~;tr.:iti·· 

vns y delitos, se~Gn sea la yraveddd del acto y sus efec­

tos, ya que no solame11tc se~ protege a los comerciantes -­

sino también a los consumidores. 
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