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INTRODUCCION 

El ~ema ce~tral de nuestro estudio son las.· marcas( Sien.do., irn-­

portantes figuras de -1a vida comercial que sirven para indi\ridll~li--. 

zar derechos de· personas que se dedican a la actividad· irid_Ü_s.tr.ial O 

comercial. 

A travás del presente trabajo, se analizará el proced~miento -

marcaría -en -ias legislaciones de México y España que_ han. proc_urado. 

vigilar y proteger a trav~s de sus ordenamientos la utilizaci6n y -

aprovechamiento de las marcas, escogiéndose a España para efectuar 

dicho análisis, por la influencia y el dominio que durante muchos -

añps tuvo en nuestro pa!s. 

El presente trabajo está comprendido por tres cap1tulos, el 

primero de ellos se refiere a los antecedentes históricos de las 

marcas en Ml'.3xico y en España, respecto de México iniciaremos desde 

la ~poca precolonial hasta nuestros dias, en el que se explicar~ -­

las raices que le dieron origen, su desarrollo y evolu~i6n, así co­

mo los tratados internacionales para la protecci6n de las marcas -­

que tuvieron relevancia en nuestro pais, hasta la regulación legal 

vigente. Respecto a España, este capitulo contempla las leyes que 

se dictaron sobre esta materia y que han regido a este país durante 

muchos años, hasta su m&s reciente legislaci6n moderna. 



El capítulo segundo está referido a los aspectos que hemos co~ 

siderado como más relevantes sobre la instituci6n jurídica de la -­

marca tales como su concepto, características y funciones, refirié~ 

donas también a los signos distintivos que pueden constituir una -­

marca y los que no son susceptibles de ser considerados como tales 

por no reunir los elementos necesarios que establecen la Ley Españ2 

la de Marcas y la Ley de Invenciones y Marcas. 

En el tercero y último capítulo se estudiará en forma espec!fi 

ca los procedimientos para el registro de marcas contemplados por -

la Ley de Invenciones y Marcas y la Ley Española de Marcas, par­

tiendo de la presentación de la solicitud, los exámenes de que son 

objeto las marcas propuestas a registro para alcanzar su obtenci6n 

y, una vez obtenido, los medios para su conservaci6n, tales como su 

renovaci6n y uso obligatorio, contemplando también el derecho que -

tienen los titulares de marcas registradas para autorizar el uso de 

las mismas a terceras personas, finalizando dicho capitulo con el -

análisis comparativo de los procedimientos regulados por ambos sis­

temas legales destacando las ventajas, desventajas, diferencias y -

semejanzas que al respecto existen entre estos dos paises. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS EN MEXICO Y ESPAGA 

l. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MAR;~~.·:;¡ 
.. ·~»3/, ::;;.'.;¡-··· ~- ~~i~ 

. . . . tr? :~ ... ;~:r 
-~ ~~-~~~1 ~~~~~~~ -:~\~~.'-_::,;; -/:~~-

1.1. EPOCA PREHISPANICA 

Era_ "un hecho perfectamente·--co"IriP:robáao~1qu·e·;:_;1as;;~·art·e·s e·~indus--

trias del M~xico antiguo- ·hab~-~~:<ii_e-~~~9;~~~-:-~-:~'.~~if~~---graá.~ :~-~~ ~erf~-c-­
ci6n. C_ausando admir~cit'?,n i~S -~b~~~~;_:;q~~"--'~j~~ut~ba_n los orfebres m~ 

x~_c_a~o~ l' aSi _c;:c;>mo lo_~ l~-Pi~a~_io'~--, . -j-~~-~-~-0:~---~ -:-~~abaj~d<?res_ en pluma 11 • 

(1) 

A pesar del desarrollo industrial y artesanal que existía en -

esa ~poca no se encuentra ningún antecedente respecto de signos o -

marcas para diferenciar las piezas que elaboraban, esto puede ser -

porque se comercializaba a trav~s del trueque, que consistía en 11~ 

var a vender y a permutar al mercado, no siendo necesa~io señalar -

la procedencia de los productos, tal como lo señala el autor Manuel 

Orozco y Berra en su obra 11 Historia de la Ciudad de M~xico 11 : 11 habia 

varias y espaciosas plazas para el comercio y contratación. En la 

(1) Fr. Bernardino de Sahagan, Traducci6n, Notas y Comentarios por 
el Dr. Seler Eduardo, 11 Historia General de las Cosas de Nueva -
España", Edit. Pedro Robledo, M~xico 1938, Tomo V, P~g. 195. 



principal, se reuntan diariamente arriba de sesenta mil personas. -

Estaba rodeada de portales; las mercaderías arregladas por calles, 

de modo que ningGn articulo se confundía con otro, y los comprado--

res podían encontrar pronto lo que buscaban y escoger entre lo que 

se les ofrecía a la vista. Vendi~ndose allí todo g€nero de ropas y 

alimentos, joyas de oro, de plata, de plomo, de latón, de cobre, de 

estaño, de piedras, de hueso, de conchas, de caracoles y de plumas, 

de piedras labradas y en bruto, adobes, ladrillos y madera, etc. T~ 

do se vendía por cuenta y medida, si bien parece que no conocían el 

uso de los pesos; y-había personas encargadas de ver si las medidas 

eran exactas" (2), y se penaba la falsificación de medidas cuyo ca~ 

tigo era- la destrucci6n de la mercancía y la pena de muerte para el 

infractor. 

No hay datos que permitan suponer la existencia de las marcas 

en su acepción jurídica y con las características actuales pese al 

alto desarrollo alcanzado en algunas áreas comerciales ya que, las 

marcas o signos distintivos en las mercancías no se utilizaron con 

finalidades comerciales. Lo que s! podemos afirmar es que se utili 

zaron diversos medios para la individualizaci6n de sus.pertenencias, 

tales como, sellos, símbolos, grabados, combinaci6n de colores, fi-

guras, etc. 

(2) Manuel Orozco y Berra, 11 Historia de la Ciudad de M€xico 11
, Edit. 

sepsetentas, M~xico, Pág. 19 y 20. 



1.2. EPOCA COLONIAL 

Durante los tres siglos de colonia que vivió México, existi6 ·-

represión en todos los aspectos, sin dejar pasar el aspecto co~er-­

cial que era cerrado, ya que se efectuaba generalmente a travG!.s de 

pequeñas transacciones, debido a que e+ verdadero comercio era el -

destinado a España, transportando productos como el oro, 1~, pla~a ', 

frutos, etc., cre§.ndose un monopolio y centralización que enrique-~ 

ci6 a aquel pa.í.s; además, como lo señaló el maestro_David,·R~n.9~1)1~­

dina 11 no existió el comercio sino ese ci:r_culo -mezqu_inO-.·.'·~e 'i~~s ,-~~~~~~­
ñas transacciones, casi domésticas, que no exig1an·,·'~a:·:~_an~i6~ d.~-::.: .. .' 
principios juridicos muy complicados". (3) 

Sin embargo, el comercio se foment6 enormemente, por lo-que ---

fue creada la Casa de la Contratación de Sevilla en el año de 1503 

por el Supremo Consejo de Indias, como sistema de control que den--

tro de sus finalidades tenia la de velar por la observancia de las 

leyes que regulaban el ordenamiento comercial de Anléric~, debido al 

comercio que se efectu6 entre ésta y España. 

"El régimen de comercio y navegación entre España Y· las Indi~s· 

descansó en el principio del monopolio establecido en favo:~---~~~: -·---= _ 

Puerto de Sevilla y de los grandes mercaderes radicados en- eS~a ciB_ 

dad". (4) 

(3) David Rangel Medina, "Tratado de Derecho Marcarlo 11
• 

( 4) José Maria Qts Capdequ1, "El Estado Español en las Indias 11
, FO!!. 

do de Cultura Econ6mica, México, pág. 39. 



La Casa de ContrataCi6n fue un ministerio de comercio, un tri­

. bunal mercanti.l y una oficina de liquidación del comercio. 

Es en esta época cuando surgen las primeras disposiciones aceE 

ca de las marcas en la Nueva España, como el articulo 30 del Regla-

mento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias 

del 12 de octubre de 1778, que disponía que: 11 todas las mercancías 

cuyo destino eran las Indias, deberían ir proveidas de sus leg!ti--

mas marcas y que en caso de falsedad de ~stas, los autores y c6mpl! 

ces se harían acreedores a las penas que para tal efecto señalaba -

el artículo del citado ordenamiento". (5) Las penas establecidas -

en tal articulo eran el decomiso de la mercancía, cinco años de pr~ 

sidio y la prohibición de ejercer el comercio en las Indias. 

Pero no había una regulaci6n jurídica marcaria sino s6lo una -

serie de disposiciones aisladas; no obstante ello, durante esta ép2 

ca se utilizaron diferentes técnicas de marcad~ tales como las de -

agua o filigranas, las de fuego y hierro y se reguló la marca en 

los objetos de oro y plata y las pertenecientes a los gremios. 

A continuación señalaremos las diversas marcas que se emplea--

ron: 

I. MARCAS TRANSPARENTES DE AGUA O FILIGRANAS EN PAPEL. 

11 son aquellas que se utilizaron para distinguir los df. 

(5) Pedro c. Breuer Moreno.·., "Tratado de Marcas de F&brica y de Co­
mercio", Edit. Robis, Buenos Aires, 1946, P&g. 13. 



versos tipos de papeles, consistiendo su -_-técnica en el 

uso de una sucesión fina de hilos metálicos, colocados 

en forma horizontal estrecha y el fondo de la forma se 

cruzaba longitudinalmente por hilos s~parados, los cu~ 

les sobresalían del fondo horizontal, posteriormente -

sobre dicho enjambre, era vacia~a la pasta, la cual --

era prensada quedando la superficie del papel con las 

huellas de los hilos, apareciendo el signo transldci--

do". (6) 

Este tipo de· marcas fueron concebidas por fabricantes 

de papel, que haciendo uso de dichas técnicas de elab~ 

ración y obteniendo los mismos resultados, decidieron 

darle algan elemento distintivo para así indicar su --

procedencia, propiedad u origen. 

II. MARCAS DE FUEGO. Eran hechas en hierro y bronce calen 

tado al rojo vivo que servían como marcas que se aplic~ 

ban a los esclavos, al ganado y en las corporaciones -

monásticas para diferenciar los libros. 

a) Las marcas de fuego aplicadas a los esclavos: En esta época 

de represión y colonización, los indígenas fueron degradados al purr 

to de la esclavitud encuadrando la sumisión, la obediencia, el tra-

(6) Ramón Mena, "Filigranas o Marcas Transparentes en papeles de la 
Nueva España del S. XVI", México 1926, págs. 11 Y 13. 



bajo.duro y forzado, llegando al extremo de las marcas en los seres 

humanos para comerciar con ellos, equiparándolos como objetos, pro­

du.cto 'de enriquecimiento para los españoles, sol!an darse hasta - -

cien-esclavos por un caballo. 

El hierro servia para marcar a los indígenas los que eran ven­

didos o consid~rados como prisioneros de guerra o prisioneros por -

no obedecer la religión católica, haci~ndolos esclavos. 

Las marcas de hierro eran aplicadas a los indígenas esclavos -

en alguna parte del cuerpo e inclusive en· la cara, cometiendo as! -

infinidad de crímenes e injusticias. 

Los religiosos de la orden de ~an·Francisco se opusieron a los 

mandamientos para la venta de los esclavos marcados por el hierr.o, 

expresando: 

"La feria anda ya tan entendida que a dos pesos vale cada -

alma: ans! se venden los esclavos. De una cosa se podrá -

alabar vuestra majestad, que tiene renta del más precioso 

oro que hay en el mundo porque lo otro es oro de tierra y 

lo vuestro es oro de almas, éste es el tesoro que la Igle­

sia esperaba de las ovejas que vos encomendadas; no pode-­

mes alcanzar con que espíritu fue movido el que tal rela-­

ci6n fue a dar a vuestro Consejo para que tan gran cruel-­

dad concediese •••• , y ans! creernos que debió ser muy sotil 



• - . ·=-

y engañosa la ~ali~da' ?C:~~i6;; .que dio de algGn gran prov~ 
cho para ·la _tieri~ .. ~~e1';_:qU~.:}~stO\'p1.di6, pues que así ~nima 

tan cat61ic~ c?+o~i~~~P~~~flu~t1~,concesi6n del hierro es 

c6ntra la ·1ey·· .. diy-itjB.);1"a~~,i~·1,:-~~ ~-Onsie .. nte que los libres 

se hagan escl"~v~~ ~- •• · ibs:. ~-·~p·~ij9i.~S t'f~nen sobra -de codi--

cia", (7) '·.•>.;•''"·' 
-'':,.· 

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

Los religiosos estaban eri coritra 'a'e i':.·e~~ia~Huif; ya q~e_ los 

seres humanos no son arlimales _para·.·'.S~~-;-~~.r:~:~~d0~\.~-~~-~--~~~;-~,~~!1é~~~~~ ya:~-­

que Cristo nos enseñ6 el amor al p·~6·j~~d· ~}-::i'~·:.;{~~-~-i:d~-4~é~·e·:·:,:hod;~~ 
.-,,:· -,,:'.:';.: :".· ;> 

los hombres; haciendo todo lo contrEtriO~: d~~6yj-Jél~.,:Ji'~ndci ,;í~}~ ··oraen~ 
--~- - -

mientes divinos. 

En el año de 1548 se dictó una Cédula Real relativa a la es--

clavitud, la cual ne extendi6 a la Nueva España consistente en una 

11C~dula enviada a la Audiencia, la cual hacía referencia a que la -

marca de hierro en s! misma no era titulo de propiedad suficiente -

para la esclavitud, por lo que se hace necesario otros medios prob~ 

torios para comprobar su legitimidad 11
• (8) 

Como los comerciantes y propietarios de esclavos no ten!an más 

títulos sobre ellos para comprobar la legitimidad, prefirieron de--

(7) Francisco Del Paso y Troncoso, 11 Epistolario de Nueva España 11
, -

Edit. Antigua Libreria Robredo de Jos~ Porrúa e Hijos, Tomo III, 
México 1939, Pág. 97 a 99. 

(8) Silvia Zavala, 11contribuci6n a la Historia de las Instituciones 
Coloniales en Guatemala", Jornada (16) Colegio de México, Méxi­
co 1945, Pág. 27 a 29. 
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jarlos en libertad. 

Posteriol:-mente en las oidenanZas de Meridoza. 'se·· prol:iibi:6 y ord~ 

a carga de ellos. Debido a la multitud de-~uÍlro~ qu~ .se ;dit.áro~. y 

para distinguirlos se emplearon lo~· ex-1ib~-i·~'<Ciu~ ·ºconsiSt!a "en cé.d!! 

las que se pegaban en la parte posterior de las pastas de-los li- -

bros y que contentan el nombre del propietario, su logotipo y un l~ 

rna que lo distinguiera, pero los constantes robos y malos usos en -

los libros hicieron que se expidiera una Bula por Pio V y Si~to V -

en la cual se excomulgaba a aquellos que se robasen los libros de -

las bibliotecas, pero a pesar de eso "los libros seguían emigrando -

de sus estantes, siendo necesario buscar un distintivo de la bibli2 

teca a que pertenecfan que fuese m&s eficaz que un simple sello del 

convento o un ex-libris, cosas ambas que podían hacerse desaparecer 

fácilmente". (9) 

Por lo que en el siglo XVII se emplearon las marcas de fuego -

(9) Rafael Sala, "Marcas de Fuego de las Antiguas Bibliotecas Mexi­
canas del Siglo XVI~ México 1925, pág. XI a XIII. 
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jarlos en· libertad. 

n6 que no ~e 

siglo XVI se iiit"ro'dUce 

La labor educativa en esta 

tos y monasterios por lo que se 

a cargo de ellos. Debido a la multitud 

para distinguirlos se emplearon los ex-líbris qUe.consist!a en c~d~ 

las que se pegaban en la parte posterior de las pastas de los li- -

bros y que contenían el nombre del propietario, su logotipo y un l~ 

rna que lo distinguiera, pero los constantes robos y malos usos en -

los libros hicieron que se expidiera una Bula por P!o V y Sixto V -

en la cual se excomulgaba a aquellos que se robasen los libros de -

las bibliotecas, pero a pesar de eso "los libros seguían emigrando -

de sus estantes, siendo necesario buscar un distintivo de la bibliQ 

teca a que pertenecían que fuese más eficaz que un simple sello del 

convento o un ex-libris, cosas ambas que pod!an hacerse desaparecer 

f:lcilmente". (9) 

Por lo que en el siglo XVII se emplearon las marcas de fuego -

(9) Rafael Sala, "Marcas de Fuego de las Antiguas Bibliotecas Mexi­
canas del Siglo XVI~ M~xico 1925, p~g. XI a XIII. 
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en los libros que se imPrim!an .·á través ae un ·hierro caientaao a1 -

rojo vivo en los cos-tados de los libros. 

Este tipo de marca tenía como finalid'ad la de distinguir los -

libros de las diferentes corporaciones rnonasticas; el maestro David 

Rangel Medina señala que "las usaban las corporaciones mon~sticas y 

de educaci6n para dar a conocer la procedencia de un libro de las -

antiguas bibliotecas mexicanasº (10) y no con objetivos comerciales; 

sin embargo, constituyen un antecedente inmediato de las marcas de 

impresiones y publicaciones.que se conocen actualmente. 

e) Las marcas de fuego aplicadas al' ganá.aó=~; La ganader!.a en -

América fue establecida a consecuencia de la can·~u{S-~a, fue de he.-·.:... 
-~ ~.- ~·.o " 

cho Hernán Cortés el que introdujo la ganadería ~n ia· NU,eva España, 

ya que anteriormente el pueblo indígena carec!a de ganado; dediC~n-

dose exclusivamente a la agricultura. 

La introducci6n de las diversas especies de ganado se transfoE 

m6 en una fabulosa población animal que creció sin medida, para co~ 

vertirse en un problema, por la diversidad de ganado que se mezcla-

ba de diferentes dueños sin que existiera un signo de distinci6n e~ 

tre ellos, lo cual propició el robo de los animales, perjudicando a 

los propietarios. 

Como consecuencia de lo anteriOr Se cre6 el consejo de la ?-Iesta 

. . ::,-·.' 
(10) David Rangel Medina, Ob. Cit., p.!!g~ 11. 
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Reg~amentado 

organizaciOn e incremento' de 

.ci6n de dueños.de ganado que 

cias, o 

rros diferen~es par~ 

as:r:reconocerl6S·y 

Los dueños 

de presentar.tan 

suyos para identificaci6n y entiega a sus verdaderos dueños". {~2) 

Además de lo anterior, "todos los propietarios de ganado sin -

distinci6n alguna, tenían la obligaci6n de registrar sus hierros --

con que marcaban a su ganado, en el Ayuntamiento, pagando por dicho 

registro sus respectivos derechos, por lo cual se exten~ia una ca--

pia de la matrícula del registro para protegerlos del abigeato. Asi 

mismo, era requisito indispensable refrendar estas matrículas cada 

año o cancelarlas en caso de no hacer uso de ellas. La inobservan-

cia de lo anterior traía como consecuencia la aplicación de sancio-

nes tales como multas y penas corporales". (13) 

(11) Daniel Cosfo Vi llegas, 11 Historia General de México~'-,· El Cole--:-:----­
gio de México, Tomo I, México, D.F., Pág. 413. 

(12) Daniel Cos!o Villegas, Qb. Cit. 
(13) Irlian Paredes, "Recopilaci6n de Leyes de los Reynos de -las I!!. 

dias 11 , Tomo II, Libro V, Título v, Madrid 1681, Págs. 156 a 
159. 
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Podría compararse las funciones del Ayuntamiento de aquella -­

época con las actuales de la Dirección General de Desarrollo Tecno-

16g ico como organismos reguladores y custodiadores de los derechos 

marcarías, cuyo objeto es evitar la duplicidad dé marcas, confusión 

y abuso de las mismas. 

La marca de hierro utilizada para e_l ganado al igual que las -

marcas en los libros sirvió como objeto de distinción entre los de­

más como símbolo de propiedad, rnás_no eran sujetos a tráfico comer­

cial como signo o medio material que sirve para distinguir produc-­

tos a servicios de otros de la misma especie, siendo esta Gltima la 

función de las marcas en la actualidad, pero son antecedentes impoE 

tantes. 

III. MARCAS QUE SE UTILIZAROll EN LOS OBJETOS DE ORO Y PLATA. -

En la ~poca de la colonia fue expedida una C~dula por el Emperador 

Don Carlos V en Granada el 9 de noviembre de 1526, la cual estable­

cía que cualquier persona fueran españoles, indios o vasallos, sin 

limitación alguna, podrían explotar las minas con la condici6n de -

pagar el quinto real a la Corona. 

Como sabemos ºla Legislaci6n Española consideró que la Corona 

poseía plenos derechos sobre el suelo y subsuelo de su territorio,­

los cuales podía dar en usufructo a sus sGbditos con el fin de in-­

crementar la actividad econ6mica. Para ello favoreci6 la explota-­

ci6n minera realizada por los particulares, pero de la cual ella oE 



ten.ta tarnbi~n _grandes beneficios''.·" .-(14) 

P~ra asegurar el cumpl~rnient~.'..:ae~- quin_t~ --. .i;eal .- se _:,dic_tarOn di-­

versas Ordenanzas y Cédulas, debido al"< '.1ciU9e_::de ·fal i.Odustria que -

lleg6 a tener renombre universa1,):~p~~l~'i~~-~~-~ ·~ií.: e'1:·'rarno de" ~lata 
Y oro,. precis6 de prevencione~:; :1~'4{~l~~f~~~~-(~~~:.:g:~~a~fi~:ran -un ef_! 

caz control de1 pago de los rea~i~~eie;x:e;c;¡,~~··; i~(is'iV }'r: , : .. 
..•.. , :\);: ~;~~ :;~&i' ··;;, :e,.~) 

Tales disposiciones se'- diC·t~r~ri ·;con '~~·~-~~~~-~1~~~~;~ ·.:i~:~~,H~i-~-~~-~~ 
el pago de los derechos como rnedio--de. c~rltié>l- ~ia:~-~.~~-1~~-~p~f~i~~-r~~~~~- --_-
res para evitar actos fraudulentos. -· 

En las ordenanzas que se promulgaron se encuentran ~-i"~P(;~~-~i0-7'." ~ ·:, 
,-.-- .. _:·.;: ·:.··:-.=, 

nes que regulan las marcas en los objetos de oro y pl.ata·.que -ten.t~n 

una funci6n muy importante y que estaban bajo la vigil~ncÍ.:~--~d·e .i~·~:·. 
-:,< 

autoridades para hacerlas cumplir, dichas autoridad~s ~r~:~~:_-::~-_,.~:-;- ~ 
'·;~""··--· 

a) El escribano de minas, que ten.ta la funci6n de· ·a_s.fih~·a¡ ~~-~·.}~· 
un cuaderno las marcas que llegaban. 

'~:;:i~~~~:o ·:~~ \/.: -

. ,, .-. ·;>-:~.~~;F> ~'/;·:,. .> 
b) Veedor I era la persona que recibía y marcaba 1~ .P'1~·t:a :~·'. e1 

oro. 

e) Ensayador, revisaba que no le faltara ningQn requisito o 

marca de ley a las piezas. 

(14) Miguel Le6n Portilla, ''Historia Documental de M(?xico", UNAM, -
Instituto de Investigaciones Hist6ricas, Tomo I, Nl!xico 1974, 
P!ig. 221. 

(15) David Rangel Medina, Ob. Cit., P!ig. 8. 
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Los objetos deb1an llevar tres marcas: la del nombre de la mi-

na de donde provenia, la marca del nombre y signo del dueño de la -

pieza y por último la del quinto real, comprobando el pago de los -

impuestos. 

Es importante mencionar la Casa de la Fundici6n que era el lu­

gar donde se quintaba la plata que se sacaba de las minas, todas -­

las piezas deb1an estar quintadas de lo contrario se defraudaba al 

Rey. 

Los comerciantes ten1an como obligaci6n vender las piezas con 

las marcas respectivas, lo cual comprobaba que estaban cumpliendo -

con los mandamientos que señalaba la Ley. Pero a pesar de esto se 

encuentran pocas rnercancias de oro y plata con tales marcas ya que 

de esta manera se evad1a el impuesto del quinto real, como lo seña-

la el norteamericano Lawrence Anderson 11 es curioso advertir que la 

mayor parte de la plata labrada que se conserva de esa época no os­

tenta todos los signos obligatorios de referencia, omisi6n que se -

explica por la frecuencia con que los plateros defraudaban al f is--

co 11
• (16) 

La práctica de las marcas en las piezas de oro y plata perdur~ 

ron por muchos años debido a la importancia del comercio en aquella 

época. 

(16) Anderson Lawrence, 11 El Arte de la Plater!a en M~xico 11 , Edit. -
Porrlía, México 1959, Plig. 288. 
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Se .conCluye que estas marcas servían como medio de con trol, p~ 

ro también de distinci6n de mercancías ya que en los objetos se im­

er im~a la marca del platero para diferenciarla de las dem~s piezas. 

·IV. LAS MARCAS DE LOS GREMIOS MEXICANOS: Los gremios son "las 

corporacionés. formadas por un grupo de personas pertenecientes a la 

misma profesión u oficio, recibiendo el nombre de gremios cuya es--

tructura organizacional generalmente consistía en la existencia de 

de maestros, oficiales y aprendices 11
• ( 1 7) 

Los aspirantes a maestros para obtener el titulo correspondie~ 

te ten!an como requisito el presentar la figura o signo que éste -­

usaría de por vida para el marcado de los trabajos que desempeñara 

en el gremio, teniendo como finalidad la .fcicil id.enti.ficaci6n, en -

caso de incumplimiento o .fraude, y como protecci6n para posibles --

usurpadores de su titulo. 

Durante esta ~poca no existi6 un cuerpo sistem~tico de normas 

jurídicas reguladoras de esta materia. Sin embargo, en ella exis-­

ten antecedentes de las marcas en la práctica y corno .forma de con--

trol. 

(17) Rafael de Pina, Diccionario de Derecho, Edit. PorrGa, M~xico -
1965, Pág. 147. 
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l. 3. MEXICO INDEPENDIENTE 

En esta etapa en la que México nació a la vida independiente -

surgió un cambio importante en la economía del pa!s ya que se abrí~ 

ron los puertos al comercio libre con el fin de rehabilitar la eco­

nom!a nacional. 

No se encuentra ningGn ordenamiento especifico para regular al 

derecho marcaría, s6lo existen disposiciones aisladas que tocan en 

forma indirecta a esta rama del derecho con la finalidad de salva-­

guardar los intereses de los comerciantes. 

Veremos las disposiciones legales que regularon a las marcas -

en esta época: 

Las Ordenanzas de Bilbao que estuvieron vigentes en México en 

el año de 1737, las cuales contemplaban en su articulado tanto el -

comercio terrestre como el marítimo. 

Consumada la Independencia dichas ordenanzas continuaron vigeg 

tes, siendo el anico cuerpo legislativo comercial en el pa~s, hasta 

que se expidió el primer C6digo de Comercio en el año de 1854 dura~ 

te el gobierno del General Antonio·L6pez de Santana, que tuvo una -

vigencia de año y medio; dicho C6digo contemplaba algunas disposi-­

ciones referentes a las marcas pero en forma indirecta, como las -­

marcas de las mercader!as que eran utilizadas para el comercio mar! 

timo, no existiendo ningGn capitulo especial para reglamentarlas. 
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En el año de 1884, el Ejecutivo autorizado por el Poder Legis­

lativo expidió un nuevo Código de Comercio quedando derogadas las -

antiguas leyes, ocup~ndose de algunas materias que el anterior c6d! 

go no regulaba. 

Siendo muy importante este C6digo·para la materia que nos ocu­

pa, ya que se designó un apartado referente a la "Propiedad Mercan­

til", que incluye disposiciones acerca de las marcas, los nombres -

comerciales, privilegios de invención, establecimientos comerciales, 

t.!tulo de obras. 

Se contempla ya la posibilidad de adquirir la propiedad de las 

marcas por el interesado ante la Secretaría de Fomento, establecieg 

do ciertas restricciones y an~lisis de la marca antes de conceder -

la propiedad de la misma, esto era para no evadir derechos de terc~ 

ros; asimismo, para evitar el fraude, la imitaci6n y la usurpaci6n 

de las marcas. Tambi~n se le da al Estado facultad discrecional p~ 

ra determinar las similitudes entre marcas tomando en cuenta elemen 

tos gráficos, fonéticos y visuales. Se consider6 por primera vez -

que el dep6sito de la marca otorgaba la propiedad, aunque s6lo para 

el caso de que la marca no fuera usada por otra persona. 

Otro punto de relevancia es el de la obligaci6n de llevar con­

sigo la marca en la mercancía, que en términos es el uso que se le 

va a dar a ésta. 

11 Escasa corno es la reglamentación que en este estatuto recibió 
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el derecho sobre marcas, no se oculta sin embargo, que por_lo~·pri~ 

cipios que contienen sus disposiciones, ~stas bien Pueden cali~ica~ 

se como el más acabado eslabón en nuestro desarrollo hist6rico-le-­

gislativo de esta rama del derecho". (18) 

M&s adelante se expidió la Ley del 11 de diciembre de 1885, en 

donde se establece el Registro PGblico de Comercio, cuya función 

principal era la de salvaguardar los derechos de propiedad indus- -

trial, siendo obligaci6n de los comerciantes matricularse y confor­

me a esto registrar ··sus t1tul0s de propiedad industrial ante dicha 

dependencia. 

Además se deberia depositar el documento de la inscripción an­

te la Secretaria de Fomento para asi obtener la propiedad de la maE 

ca. 

La Secretaria de Fomento concedía la propiedad de la marca al 

titular, produciendo el documento su efecto legal desde la fecha de 

la inscripci6n, una vez realizado el registro se devolvía el docu-­

mento con la nota de inscripci6n. Siendo el antecedente más antiguo 

que existe de nuestro actual registro de las marcas. 

Posteriormente en el año de 1889 se promulgó el a~tual Código 

de Comercio, no derogando entre sus articulas la disposición de ---

(18) David Rangel Medina, Ob. Cit., P~g. 18. 
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inscribir los t1tulos de marca ante el Registro de Comercio como lo 

preveta la Iey anterior, hasta que se promulg6 la Ley de Marcas de 

F&brica. 
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1,4. EVOLUCION DE LA LEGISLACION MARCARIA EN MEXICO 

El 28 de noviembre de 1889 se promulgó la Ley de Marcas de F&­

brica que entró en viga~ en 1890, dejando sin efecto algunas dispo­

siciones reguladas en el Código de Comercio, ya que se cre6 el pri-

mer cuerpo sistem~tico de normas sobre esta materia. 

Surge como una necesidad, debido al crecimiento econ6mico que 

se estaba presentando en esa época, ya que no podía seguir ocupando 

un lugar secundario en otras leyes sino que se tenia que concentrar 

en una ley especial con sus propias disposiciones para resolver ne-

cesidades futuras y asi garantizar los derechos no s6lo del comer--

ciante, sino también de la sociedad. 

Tal ley tuvo deficiencias y fallas pues no abarcó todas las hi 
p6tesis respecto a la materia. 11 Esa Ley es bastante rudimentaria -

y sin embargo, muchas de las disposiciones actuales, reglamentarias 

y otras, provienen desde entonces, y es factible advertir algunas -

coincidencias de lenguaje entre aquella Ley y la presente". (19) 

Esta Ley de 1889 compuesta por 19 articules, 2 transitorios r~ 

flejan un esfuerzo por integrar un ordenamiento especial._ 

Este primer ordenamiento jurfdico sobre la materia contempló -

lo siguiente: 

(19) Cé;sar Sepúlveda, 11 El Sistema Mexicano de Propiedad Industriai 11
, 

Edit. Porr6a, México 1981, P&g. l. 
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l. Definici6n d.e la marca de f§.brica, como aquel signo distintivo -

que se ~Pli.~a· a ·un ~rod~ctc( .in~u~trial que se encuentra dentro -

del. comercio. (20) .-se menciona :que ·la protecci6n de la Ley se -

o~orgar& tanto .-~-marcas· i~ai·~t-~l¡--l:e~s como comérciales. 
·. ··:_:_~ /_:' . ·>:: 

2. Se establece qu~ signos () }~noiX;~aciones 
-i .-:!'--~ 

dos como tales. '.;;:P' -·.---;'.';_-··. -~~~:>: :· 
;: :i~J~.: : <',\. ,- ;;:::>:' . 

-,,~':: :.,~,- ,, i_:·_ ... '. 

3. _Contempla qµ~ _s_~~~~---.. ~g~~~,~~cid_q?~{í:_~-~~- la :pr~pi~~ad .. :de una ritirca -el~-­
prirnero que hubiese·-; tie~h6: ·u·so ;a'tl-~éi-ia- le9-áimerlte. 

_.:_:. __ 

<:e 
4. La propi_edad exclusiva cÍe .una marca se obtiene mediante su regí!! 

tro ante la seCretaria de Fomento. 

5. En cuanto al procedimiento para adquirir la propiedad consiste -

en el sistema sin previo examen con oposiciones al registro de -

la marca por afectar derechos de terceras personas, fijando un -

t~rmino para interponerla. En caso de oposición al registro la 

autoridad judicial resolvía qui~n tenia mejor derecho. 

6. Se señala la posibilidad de transmitir la marca. 

7. Se establece que las marcas tendrian vigencia indefinida, los c~ 

sos en que se considera abandonado el registro y la nulidad de -

(20) Leyes de Marcas de Fábrica y Patentes de Privilegios de la Re­
pGblica Mexicana, M~xico, sria. de Fomento 1903. 
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las marcas por haberse.obtenido eri·contra de los preceptos lega­

les. 

Después de esta Ley de Marcas de F~brica le siguieron otros ºE 

denamientos y decretos para regular esta materia pero fue hasta el 

año de 1903 que se promulg6 la Ley de Marcas Industriales y de Co-­

rnercio y su Reglamento, la cual sustituyó· a la anterior Ley. 

Entre los ordenamientos legales que tuvieron relevancia ante-­

rior a la Ley de 1903, encontrarnos los siguientes: 

a) Decreto del 8 de febrero de 1897, que se refiere a las marcas de 

apariencia extranjera y señala los requisitos a que deben suje-­

tarse los industriales que den esta apariencia a sus productos. 

b) Decreto del 11 de Marzo de 1897, el cual concede un nuevo plazo 

para el depósito de marcas de manufactura de apariencia extranj~ 

ra. 

c) Decreto del 17 de diciembre de 1897, el propietario de una marca 

de f~brica sea nacional o extranjera podría adquirir el derecho 

exclusivo de usarla en la RepGblica, no importando si sea resi-­

dente en el país o fuera de ~l. Reformando así el articulo 4o. 

de la Ley de 1889 y derogando la fracci6n IV del artículo So. de 

esa misma Ley. 

d) Decreto del 28 de mayo de 1903, el cual da autorizaci6n al Ejec~ 
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tivo para legislar sobre propiedad industr'ia.1, 'y:es-:Cáfi', base en 
;:·,.··,.:,:.,,; .\-: -: ···': 

este decreto que el Presidente de la RepGblicá: exPi:i:ii~ ·,,.la. ~ey de 

Marcas Industriales y de Comercio. 

Respecto al ámbito internacional para la protección de las maE 

cas, se dieron los siguientes ordenamientos: 

l. Oeclaraci6n del 7 de junio de 1895, entre Bélgica y México para. 

la protección reciproca de marcas de fábrica y de comercio. 

2. Tratado del 16 de agosto de 1893 entre los Estados Unidos Mexic~ 

nos y el Imperio Alem~n, que se refiere a la protección de las -

marcas de f§brica a los industriales residentes en los dos paf--

ses, sin necesidad de poner establecimiento o agencia. 

3. Convención del 10 de abril de 1899 entre los Estados Unidos Mex~ 

canos y la República Francesa para asegurar la protección de las 

marcas. 

4. Tratado del 27 de enero de 1902 sobre patentes de iñvenci6n, di­

bujos y modelos industriales y marcas de comercio y de fábrica, 

surgido de la Segunda Conferencia Internacional Americana reali-

zada en México. 

Debido al avance industrial del país y comercial con el exte-­

rior, y a la deficiencia de la Ley de Marcas de Fábrica fue necesa­

rio establecer otro ordenamiento por lo que fue creada la Ley de --
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Marcas Industriales y de Comercio el 25 de agosto de 1903 y el 24 -

de septiembre su·reglarnento. 

La Ley de 1903 est&.- 11 .:Í.nfl~~aa. ya. l?~r las corrientes internaci2 

nales de la propiedad ihdustl:iai~-;~.;·:qu:~~-recoge bastante de los con­

ceptos de la Revisión de ·ar-u:Seia~ ·,a:.e.-1900 -a -la Convenci_6n de Unión 

de Paris de 1883". (21) 

:Se introducen conceptos nuevosº como los nomb:Í:'es y~:los- avisos -­

comerciales que la Ley anterior· no :-contemPlaba·~ 

Mencionaremos algunos preceptos de la Ley, a continuación: 

l. Definici6n de Marca, como aquel signo o denominación caracteris-

tica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comercian­

te en los artículos que produce o expende, con el fin de singul~ 

rizarlos y denotar su procedencia. (22) Esta definici6n es más 

amplia que la de la Ley anterior. 

2. Se señala lo que puede constituir una marca al igual se enuncia 

lo que no puede constituir una marca prohibiéndose su registro. 

3. Para poder obtener y adquirir el derecho exclusivo al uso de una 

marca es necesario registrarla ante la Oficina de Patentes y Ma!. 

(21) César SepGlveda, Ob. Cit., Pág. 2. 

(22) "Ley de Marcas Industriales y de Comercio", Sec. de Fomento, -
México 1903 y su Reglamento. 
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cas. Conforme a la Ley de 1889 se hacia en el Registro PUblico 

de Comercio, cre&ndose así por vez primera una dependenci~-para_ 

el co~trol y expedici6n de las marcas como se conoce actualmen-

te. 

4~ Podrán solicitar el registro de una marca tanto los mexicanos·~~ 

rno. los extranjeros. :: . . .. , --:::;- . 
'.:.<;~~:)~~,.~ ---;-_ -~{; ~ 
.-. ' ""- :~"-·· ._;< 

5. Al igual que la Ley anterior ~e adopta; el si.Ste~-a- siíl -:p~~~via:~ eX~ 

men de novedad para el registro de las marc~s haci~nda·~,~'. ~6i0 .-~~ 
examen administrativo de los documentos present~dos, si~~pre. b~--

jo la responsabilidad del solicitante. 

6. Se establece que el registro de una marca empieza a surtir efec-

tos desde la fecha de su presentación ante la oficina señalada. 

7. Se señala la duración del registro siendo indefinida, al igual -

que la Ley de Marcas de F§.brica, pero en esta Ley se tiene que -

renovar cada veinte años. 

8. Se establece el derecho de prioridad a las marcas, siempre que -

exista reciprocidad con aquel pats. 

9. se da la posibilidad de transmitir las marcas, siendo necesario 

el registro de esta cesi6n ante la Oficina respectiva. 

10. Se debe de indicar visiblemente en los productos que la marca --
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est& registra?a. 

11. Ser~ nulo _.eL regi$tro' de··.un~ ma
0

~_6a cuando se obtené;ra en :contra­

veñción ·a los · preceptós -legale~·; ·-o qu.€7, hay~.: si·a·'? -régistrada con 
. " ,• 

a~teriori_daa· por._ otra· persona, .e~~s-t-i.en.ao acCiOries_cp_a·ra tal 

efecto. La Ley derogada tambi€!ri contemPlaba .1a<·n~lidad del re­

glstro. 

12. Se establecen las acciones civiles y penales a que tiene dere--

cho el propietario de una marca P.i:tr~ 9u_~ _ ~'?- le~ione~ sus in ter.!!. 

ses. 

13. El interesado podía solicitar la revocación de las resoluciones 

administrativas emitidas por la OfiC?ina de-Patente? y Marcas ª.!2 

te los Jueces de Distrito. 

Como podernos observar esta Ley es mucho m&s completa, pues - -

abarcó varios aspectos que la Ley de Marcas de F&brica no regulaba. 

Debido al avance que se estaba presentando en esta materia y -

por otro lado a las lagunas que contenía la ley existente, ya que -

no abarcaba todas las situaciones juridicas acerca de las marcas, -

se dictó la Ley de Marcas y de Avisos y !Jambres Comerciales del 26 

de junio de 1928 y su reglamento, teniendo un sello de modernidad, 

pero antes de analizarla señalaremos algunos ordenamientos juridi-­

cos de car&cter internacional y nacional importantes que se dieron 

antes de dicha Ley, como son los siguientes: 
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1. Decrete:>. d_el 1_1 _de diciembre de 1903, por el cual ·M~xico se adhi­

rió a la·Convenci6n de Unión de París del 20 de marzo de 1883, -

que es el más importante instrumento internacional sobre la pro­

tección de la Propiedad Industrial, creado para unificar los cr! 

terios de los paises miembros de la Uni6n, formando así un dere­

cho coman internacional a trav~s de un conjunto de reglas comu-­

nes, ello PªFª evitar conflictos, abusos e injusticias, prote- -

giendo los derechos de cada país miembro, obteniendo así, un pr! 

vilegio en cada Nación. 

Los países que forman parte de la Convención deberán en su legi~ 

laci6n interna asegurar el debido cumplimiento de los principios 

de la Uni6n y no contravenirlos pues ello resultaria ineficaz. 

México se incorporó a la Convención de Uni6n de Paris el 10 de -

junio de 1903 a trav~s del representante diplomático acreditado 

en la capital de Bélgica y por decreto del 7 de diciembre de - -

1903 se ratific6 dicha incorporaci6n por parte del Ejecutivo, m~ 

diante decreto que se promulg6 el 11 de diciembre de 1903, adhi­

ri~ndose también al Protocolo de Clausura que forma'parte inte-­

grante de dicha Convenci6n. 

2. Decreto del 6 de septiembre de 1909 en el que M~xico se adhirió 

al Arreglo de Nadrid concerniente al Registro Internacional de -

Marcas de Fábrica y de Comercio firmado en Madrid el 14 de abril 

de 1891. 



3. convenci6n Panamericana 

de invenci6n, dibujos.y 

·y de c~mercio, propiedad 

4. Convenci6n Panamericana 

~~briC?- y d~ c~mercio. 

En cuanto a los 

ron tenernos: 
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a) Disposiciones dictadas durante la Revoluci6n Nexicana iniciada -

en 1910. Estando constituídas por acuerdos y decretos los que -

declaraban riulos los registros otorgados u obtenidos durante un 

tiempo determinado o indicaban el procedimiento que debía seguiE 

se para adquirir los derechos ya perdidos. Siendo el Decreto -­

del 29 de agosto de 1914, Acuerdo del 12 de septiembre del mismo 

año, Acuerdo del Secretario de Fomento del 5 de noviembre de - -

1914, Acuerdo del 24 de septiembre de 1915 y Acuerdo del 25 de -

noviembre del mismo año. 

b) Disposiciones dictadas con motivo de la Primera Guerra Europea. 

Siendo el Acuerdo del 27 de enero de 1916, Acuerdo del 25 de ma­

yo de 1916, Decreto del 2 de mayo del mismo año, siendo importaE 

te el Acuerdo del 6 de septiembre de 1919 ya que se prohibi6 el 

empleo del emblema de la Cruz Roja sobre fondo b~anco y las pal~ 

bras "Cruz Roja o Cruz de Ginebra" ya sea en tiempo de paz o de 

guerra, siendo s6lo para amparar las instituciones o estableci--
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miento-s sanitarios y _finalmerite el Acuerdo· del· 6 :;de_"agoSto ,~4e --. 

1920. 

e) Decreto del 17 de marzo de 1920, que ref0rm6.;:.ia>'te~?~e:~i~g-~-~sbs'; 
.<r~: . ~~'-': ""·<0:~ 

en su fracci6n XVI, inciso E del articulo .10->~.:'á~·-::''8i\C·U~1~~-:se~: es-:: 
>;~·:·~:. \:-.:' - _~; .. ,:­

~ablece un impuesto especial para el registra: :a~_ ~iny~nC~o~e~ y.:-

rnarcas, asi,como por sus pr6rrogas. 

ar AViso al pCiblico del 26 de junio de 1920, por parte-del Secreta­

rio de Industria, Comercio y Trabajo sobre el empleo de marcas -

engar.osas para hacerlas aparecer de procedencia extranjera a me­

na:s de que lleven visiblemente la leyenda "Hecho en M€xico 11
• 

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de -­

junio de 1928 y su reglamento del 11 de diciembre de esa misma fe--

cha, contenfa novedades que la ley anterior no regulaba aunque en -

su mayor parte siguieron disposiciones vigentes, por lo qua mencio-

naremos las innovaciones más importantes que contempló esta Ley, c~ 

mo son las siguientes: 

l. Se le otorga al propietario el derecho exclusivo al uso de su -­

marca mediante el registro ante el Departamento de la Propiedad 

Industrial, ya que anteriormente sólo se daba el derecho exclusi 

vo sobre la marca. 

2. se establece por primera vez la posibilidad del Estado para de-­

clarar el uso obligatorio de las marcas para cierto tipo de mer-
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cancias. 

3. Se señalan más restricciones para aquello que puede constituir -

una marca, tales como los nombres bajo una forma distintiva, las 

denominaciones, y en general, cualquier medio material que sea -

susceptible de distinguir sus productos y también se indica qu~ 

signot o rneqios materiales no son registrables como marcas. 

4. Se introdujo en el procedimiento el examen de novedad que se 

practica antes de concederse el registro de la marca, lo que se 

conoce actualmente como anterioridades de una marca. En la ley 

de 1903 s6lo se practicaba el examen administrativo de los docu­

mentos presentados. Adoptándose también en esta ley el sistema 

de oposici6n de terceros que se consideren lesionados en sus de­

rechos. 

S. Otra innovaci6n fue la práctica de exámenes extraordinarios de -

novedad de las marcas, lo que hoy se conoce como búsqueda de las 

marcas. 

6. Igual que la Ley de 1903 se estableci6 que es nulo el registro -

cuando se haya otorgado en contravención a los ordenamientos le­

gales plasmados en la ley, pero fue más especifica esta legisla­

ción en este aspecto. 

7. El propietario tiene derecho a ejercitar las acciones civiles y 

penales contra las personas que lesionen sus derechos, pero es -
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necesario ,una declar~ci6n administrativa, por· pai;,~e <ª~l :Departa-.';'" 

mento de la Propiedad Ihdustrial. 

8. En cuanto a la duración del registro ae una mar-ca es' de veinte -

años, para ser renovada indefinidamente cadá di~z años. Si ·no· 

se renueva opera la caducidad del ~egistro. 

9. Se establece la extinción de las marcas por falta de explotación 

en un periodo de cinco años consecutivos, a menos que el regís--

tro fuese renovado justificando la imposibilidad de comprobar la 

explotaci6n. 

10. El nombre y el aviso comercial conservaron los mismos lineamien-

tos de la Ley anterior, dándoles a ~stos una protecci6n de 10 y 

15 años respectivamente. 

11.-El reglamento de la Ley señala por primera vez un listado de -­

artículos destinados a la clasificación de marcas de fábrica y -

de comercio, pero no de servicios ya que no se regulaban. 

Se dictaron durante su vigencia los siguientes ordenamientos -

nacionales: 

a) Decreto para el cobro de derechos por expedici6n de patentes de 

invención, registro de marcas y avisos comercia~es y dem&s con-­

ceptos relativos; Diario Oficial del 8 de abril de 1929. 
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l. Convención de Santiago de 1923, sin que la misma haya sido rati­

ficada por M~xico. 

2. Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica y el Protocolo so­

bre el Registro Interamericano de Marcas, llevada a cabo en - -­

Washington en el año de 1929. 

Se crea una nueva disposici6n para regular a la propiedad in-­

dustrial siendo ésta precisamente la Ley de la Propiedad Industrial 

del 31 de diciembre de 1942 y su reglamento que entró en vigor el -
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:~ ,_ ---::.-- , ' . 
lo. de enero de-1943; la·cua1 ~onserv6 e~ sus art!culos principios 

fundarnen_tales de- .la~ J..~y-~~-~'ant·e~~i~;~-~-." que hemos mencionado pero con 

un sello 'de ~Ode;nid'¿-d. ~~-~~,~-~-~~~~;~~-¡~-~r protecci6n a los derechos de 

los particulares. ·y 

Esta ley "~U}nflu!d~ ,p9r. el~Convenio de Uni6n de Par!s de - --

1883 en su r~~t~i-6ri de:-~~~~~~~--- hecha· en 1934. 

El _maestro·césar ;sei>Glveda COIJl~nta al respecto: "Que la Ley de --

1943 ·cancedl".a una protecci6n tal ·vez demasiado extensa y por ello -

andando el tiempo provoc6 una reacci6n en su contra. Pese a todos 

los defectos que se le quisieran achacar, la Ley de 1943 tiene im--

portancia, porque es eJ. antecedente obligado de la Nueva Ley de In-

venciones y de Marcas de 1976, pues por una parte en ésta se perpe-

tuaron bastantes de los errores de ese cuerpo legal, por la otra, -

se tomaron la mayor parte de sus artfculos para integrar el nuevo -

ordenamiento. No puede negarse que la Ley de 1943 fue un instrume~ 

to Gtil a lo largo de sus 33 años de vigencia. Está asociada al --

considerable progreso industrial de México que se observa en la mi~ 

ma época. La Ley de 1943 ha servido como un poderoso tronco para -

insertar en ella el injerto de nuevas disposiciones, algunas de las 

cuales no pudieron prender. Y puede concluirse, finalmente, que de 

no haber existido la rica pr~ctica de la Ley de la Propiedad Indus-

trial de 1943 no hubiera sido factible la creaci6n de un ordenamie~ 

to aparentemente novedoso, que en su mayor parte est~·inspirado en 

el régimen anterior". (23) 

(23) c~sar SepGlveda, Ob. Cit., Pág. 4. 



35 

Mencionaremos las disposiciones n6vedosas_: y,_ las modificaciones 

de esta Ley: 

l. Se establece cuáles son las den~rninaciones 9 signos-que pueden -

registrarse como marca y cu~les no pueden ser registrados. 

2. Se prohibe ei registro como marca de palabras de lenguas vivas -

extranjeras, _cuando se pretenda aplicar a productos que se elab~ 

ren en M~xico o en cualquier otro pa!s de habla española, esto -

es para evitar que se induzca al pOblico en error en cuanto a la 

procedencia de los productos, perjudicando tambi~n a la indus- -

tria del pais. 

3. Se señalan reglas mucho más estrictas para evitar que se regís-­

tren marcas que engañen al público en cuanto a la procedencia de 

los articulas o que tengan falsas indicaciones sobre los produc­

tos amparados. 

4. En cuanto a la duración del registro se reduce a diez años el 

plazo de vigencia de las marcas -e -igual para las reii.ovaciones 

subsecuentes. 

s. Se establecen disposiciones relativas a la autonomia de los der~ 

ches que otorga el registro de las marcas. Contempla también r~ 

glas que permiten a los propietarios hacer nuevos registros con 

ciertas modificaciones, estableciendo normas que impiden que se 

desvirtae el sistema de exclusividad de uso de las marcas, por -
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raz6n de orden público, para evitar que se pierda su car&cter -­

distintivo de los productos que amparan, debido a que el público 

tiene inter~s en que una vez conocida la calidad de los articu-­

los -que se fabrican o venden al amparo de una marca pueda adqui­

rirlos posteriormente sin riesgo de confusión. Por lo mismo se 

reglamenta el empleo de las marcas por usuarios registrados. 

6. Se establecen reglas sobre la caducidad de marcas registradas -­

que no hayan sido renovadas dentro del plazo de cinco años que -

al efecto concede la Ley, durante la vigencia de las Ley~s de --

1889 y 1903. 

7. Se establec~n disposiciones para los industriales y comerciantes 

que empleen marcas registradas o no en articulas nacionales que 

traten de darles apariencia extranjera, perjudicando así a la -­

econom!a nacional, creando para ello sanciones para quienes no -

emplean el uso obligatorio de la leyenda "Hecho en M~xico", en -

todos aquellos articulas de fabricaci6n nacional. 

Esta obligación se consignó en el decreto del 8 de septiembre de 

1942 anterior a esta Ley. 

8. Contempla la transmisión de los derechos que otorga el registro 

de las marcas, estableciendo reglas para evitar que existanV"ar'ios -

propietarios de marcas id~nticas o semejantes que lleguen a con­

fundirse, lo que puede inducir a error al pOblico consumidor. 
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s~ establec~ri•··l~d· ri~I:lllas ;que.va~~ª r~gui~.·~1 proc~dimÍ~nto 
para dict~-~ ·::re.~8i~ci;'~~~\··aoi1~i·~~i'~i¡~~·~ :· ci~· f~~i:~iia~:;~'.-d~'.i·e~·tin-

:_;:~:·"=- •' ~ :!' ;:, " ~-e· - f ; 

ci6n 1=»~r::::f.altá ·de;~~~~"~ .··ii1~~~i~C-,{~i6'~-,)j'.~it~~-¡~tj~:~-~ '\iSÓ ~leg~l'._._ 
- '- ,... . . , . </~:.' ~.'t/ ·1c;· •. ·o/:>.-1 ,-):- ::.~ .. ~{:~Y)~;~}:,'',:;~-: .. -..:--~~ 
de marc~s·.: :¡\-~;· ·;~:/~;;:,-!~~/_.;'.·,·;::''.':-' ~5> .~·/:·· <¡·.,: ~.~-,-~)~~- -~<,:" . 

. . ,:.·:~-~.:._•.>.- e::',: - -,~:0B:~--~-~~r,;;:·· ,:~~,·-·-.:.-, :~~2T .,., __ ;;'.- .--~::'::·: -· _ _. _ ·i:~L :"~~~:::· <12'l: --:':¿·::·· -..: ., "'_. ___ ·.t-~:\~1~ ... fd;~-,. -[>~/: 
.. --.. -_-- -,:_ ··=:'-:.:':,::_;~-:~/~'.E<~,_:··:·;:·:,,:·:>·· ,,-:·::u ·::··,\~~--:?:~~~~.~·):'J.:~:-:·-,~; ... ~ 

1 O. Se súprime. el procedimiellt~cp~ra':o~t~nei;'elas}~evocacio~.,s 'd_;; - · 

::::~:·::~~'.rJ1~!~~¡!~~!~m~Dl_~i:.~s~t~ri_t;i1_
0

t~;º!,.•_,:!~¡:: 
t~avés d:é.~·~.d~~i~~6 dJ ·~~.P~~~~~~-~~~~· :i:~s-:\:r_u·e·c-esÁ-=ae~ 

11~ En-esta 0 Ley en su capítlllo III-del Título Unico,de Transito~ - -

r1os ·se consignan reglas respecto de la protección de los re--

gistros internacionales a que se refiere la denuncia del Arre-

glo de Madrid de 1891 al Registro Internacional de Marcas de -

F&brica y de Comercio; se establecen disposiciones transito- -

rías conforme a la declaraci6n relativa hecha por México a la 

denuncia del 10 de marzo de 1942 al Gobierno de la Confedera--

ci6n Helvética en la cual las marcas que se depositen en el R~ 

gistro Internacional a partir del 10 de marzo de 1943 no serán 

ya protegidas en México, y que se seguirán protegiendo hasta -

la expiración respectiva de su plazo de vigencia de 20 años p~ 

ra las marcas que se depositaron en la Oficina Internacional -

de Berna. 

Se expidi6 el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial 
en el título II se contemplaron las reglas referentes a las marcas. 
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Durante la vigencia de la Ley de 1943 _se dicta'ron algunos ord~ 

namientos de carácter nacional e -internaciónal ,. siendo de car.§.cter 

nacional: 

a) La Legislación de emergencia ~e 1944, durante la Segunda Guerra 

Mundial, en la que se dictaron tres·acuerdos, en los que se de--

cret6 la ocupación de marcas y patentes pertenecientes a persa--

nas f!sicas o morales de los pa1ses con los cuales nuestro pais 

se encontró en estado de guerra. 

Pero por no convenir a la administración se dictó el acuerdo del 

9 de julio de 1949, en el que se revocaron los mencionados acueE 

dos y se decretó la desintervenci6n de las patentes y marcas. 

b) Decreto del 29 de diciembre de 1949 en el cual se reformaron los 

art!culos 98, 155 y 270 de la Ley de 1943, adicionando el art1c~ 

lo 277: relativos al r€gimen de uso obligatorio de las marcas. 

c) Decreto del 10 de mayo de 1949 por el que se declara obligatorio 

el uso de marcas para ntedias nylon y otras fibras sintéticas. 

d) Decreto del 22 de septiembre de 1952 por el que se declara el --

uso obligatorio de marcas en articulas de viaje, as! como en--~ 

aquellos realizados en piel que se fabriquen-total o parcialmen­

te dentro del pa!s. 

..:· .,,:· ._ 

e) Decreto del 10 de octubre de 1952. que: declara el .. uso obligatorio 
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g) 
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de marcas para articulas de vestir. 

Decreto del 22 de septiembre de 1952; referido al uso obliga to--

ria de marcas para articulas de plata· _labrada; pl".lteados .o de al 

paca. 

" 
Decreto del 31 de diciembre de 1953' ·en-·~i .que~ se reforma el ar--

t!culo 155 de la Ley de la Propiedad Úldustr.i~'1.·:·Eil"cu~l ·.estable­

ce las reglas y leyendas que deben llevar loS articulOs ampara-­

dos por marcas ae· uso obligatorio. 

h) Se dictaron varios acuerdos a través de los cuales el Secretario 

de Econom!a.deleg6 facultades al Oficial Mayor para emitir deci-

sienes administrativas referentes a las marcas. Tales Acuerdos 

son el del 25 de septiembre de 1947 y el del 12 de febrero de --

1953 que fue derogado por el del lo. de marzo de 1956. 

i) Acuerdo del 25 de abril de 1958, en el que se delega~on faculta­

des para emitir decisiones administrativas respecto a las marcas 

al Subsecretario de Econom!a. 

j) Decreto del 20 de mayo de 1955, por el que se establecieron las 

tarifas para el cobro de derechos referentes-a la propiedad_in-­

dustrial. 

Veremos los ordenamientos que se dictaron en el ~mbito interna--

cional: 
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l. Denuncia del Arreglo de Madrid de fecha 10 de marzo de 1942 con­

cerniente al Registro Internacional de Marcas de Fábrica o de C.Q. 

mercio que dej6 de estar en vigor en nuestro pa1s hasta el 10 de 

marzo de 1943. 

2. Acuerdo Comercial entre México y Francia, firmado en la.Ciudad -

de M~xico ei 29 de noviembre de 1951, referente a las denomina--

cienes, nombres o marcas geogr~ficas de origen. 

3 • El Arreglo de Lisboa de 1958 que se refiere a lB. pri,-~~~~~i6~,'-~d~·~?~~ - -

cado en el Diario Oficial del 11 de julio de 196~ ~ 

4. Reglamento para la ejecución del Arreglo de Lisboa .3nteS mencio­

nado, publicado en el Diario Oficial del 11 de julio de 1964. 

S. Decreto que aprueba la reforma de Estocolmo del 14 de julio de -

1967 el Convenio de Uni6n de Par!s y se establece la Organiza- -

ci6n Nundial de la Propiedad Intelectual. Ratificada por México 

en 1976. 

Después de haber mencionado los ordenamientos jurídicos que se 

han expedido puede observarse el progreso y desarroll~ de nuestro -

pa!s, pero ese progreso ha sido posible gracias a la influencia del 

régimen internacional a trav~s de los tratados internacionales que 

se han concertado con los diversos países pero principalmente al --

convenio de Uni6n de Par!s y a sus revisiones, el que ha influido -
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notablemente en nuestra legislaci6n. 

Esta influencia recibida del exterior y el desarrollo indus- -

trial y tecnol6gico de México que se estaba presentando trajo como 

consecuencia la expedici6n de un nuevo ordenamiento que regulara a 

esta rama del derecho, creándose as1 la Ley actual de Invenciones y 

Marcas del 9 de febrero de 1976. Se introducen nuevos preceptos, -

pero tambi~n existen deficiencias ya que no se contempla el derecho 

a las marcas colectivas, pero incluye nuevas figuras como las deno­

minaciones de origen, explotación de patentes y el certificado de -

invenci6n. Referente a las marcas la Iey contiene 66 articulas, de 

los cuales 56 fueron tomados de la Iey anterior. 

Por lo que señalaremos los cambios e innovaciones más importan 

tes de la Ley de Invenciones y Marcas, como son los siguientes: 

l. La protecci6n de marcas de servicio y la introducci6n de las de­

nominaciones de origen, y vinculaci6n de marcas. 

2. Se establecen rn~s restricciones para conocer el registro de las 

marcas y se ampli6 los signos o denominaciones que no pueden re­

gistrarse. 

J. La' licencia obligatoria de marcas por causas de utilidad pGblica. 

4. se establece el r~gimen de uso obligatorio de marcas. 
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s. Se contemp~a la p~rdida del registro de la marca en el cáso de -

qúe se ~onvierta en designación genérica por costumbre, moaa. 

6. Se indican las reglas para la comprobaci6n del uso efectivo de -

las marcas, el que debe de ser comprobado dentro de los tres pr! 

meros años siguierites al otorgamiento del registro y los subse-­

cuentes cuando se solicite la renovación; lo que derogó a la re­

novación especial por ser imposible comprobar el uso de la marca. 

7. Existe la posibilidad por parte de la dependencia de decretar 

la prohibición de uso de marcas estén registradas o no. 

e. La duración del registro es de cinco años siendo renovada indefi 

nidamente por el mismo periodo. En la Ley de Propiedad Indus- -

trial de 1942 era de diez años reduciéndose el término. 

El 20 de febrero de 1981 fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federaci6n el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, el -

cual en su articulo segundo transitorio abrog6 al Reglamento de la 

Ley de la Propiedad Industrial de 1942. Este nuevo Reglamento int~ 

grado por cuatro capitulas, incluye una innovaci6n importante que -

es la contenida en el articulo 56 acerca de la clasif icaci6n de ar-

t1culos, productos y la inclusión de las clases para las marcas de 

servicios. 

Durante este periodo se dictaron las siguientes disposiciones: 
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e) Pr,6rroga al cumplimiento de la obligaci6n de vincular marcas orá_ 

ginalmente registradas en el extranjero o que sean propiedad de 

extranjeros, con marcas originalmente registradas en M~xico. 

f) Decreto del 28 de diciembre de 1978, publicado en el Diario Ofi­

cial de la Federaci6n del 29 del mismo mes y año, mediante el -­

cual se concede en lo general la ampliaci6n por un año para dar 

cumplimiento a las obligaciones consignadas en los artículos 127 

y 128 de la Ley de Invenciones y Marcas. 

Posteriormente se publicaron en el Diario Oficia_l_del 16 de 

enero de 1987 las reformas a la Ley de Invenciones y Harcas, que 

"en lo que concierne a las marcas, las reformas y adiciones empren­

didas entrañan un rearreglo de las disposiciones anteriores, busca!!, 

do una mayor precisi~n en lo que t~cnica y legalmente puede consti-
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tuir una marca, o de lo que: no es reg~strable ·como signo marcaría, 

y una mejor puntualización de -ias .~e·g1as refativas al uso de las --. . 
marcas en el comercio. Sin embargp ·; e1 resultado es poco impresio-

nante y viene a volver más:dif!cil la· situación de los solicitantes 

mexicanos de estos derechos". (2.4) 

Consistiendo las reformas en lo siguiente: 

l. Carnbi6 la redacci6n de la fracción II del art1culo 90, que se r~ 

fiere a lo que puede considerarse como marca. 

2. Se hicieron ajustes importantes al arttculo 91 de la Ley que es-

tablece lo que no debe constituir ni ser admisible corno marca, -

modific&ndose para tal efecto ciertas fracciones. Se derogó la 

fracción XIII debido al rechazo de registros de marcas por ser o 

parecer voces ~xtranjeras. Se fusionaron las fracciones XIV y -

XV relativas a las denominaciones geográficas. 

Se incorporó a dicho articulo la fracción XIX que establece que 

no podrán registrarse las denominaciones o signos iguales o simi 

lares que amparen productos o servicios semejantes a otras que -

circulen en el mercado siendo notoriamente conocidas en México. 

3. El articulo 93 se modificó al agregar la frase 11 0 del primer uso 

(24) C~sar SepO.lveda, Suplemento a "El Sistema Mexicano de Propie-­
dad Industrial 11

, Edit. Porro.a, M~xico 1987, P~g. 14. 
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~· -:·:·' ':<; ' '.·:,-.,- ';_<-- .<-_'' . . . 
aec1ara~o, ·qUe_ aebe!i-'á_ comPI-obcir_:·_en·-~ Su ,óPort~n-iaaa.ii/ ·por:· ro- que-· -

es inipa~~~nt~ ia:-·fe~ha.::de u·~~ -a~·c1~iaa~·~, e~::::~~~·~~ii~1f~~-- de _regi_! 

tro de _marca~ 
' ' · .. :·_;:~1 

_-,,.,, .. "'.'--

4. Se vuelve obligatorio. en vez· ~13 ;pj~~~tatiiic{ el declarar ligadas 

las marcas. 

S. Se contempla que la solicitud de una marca caduca, extinguida o 

cancelada podrá solicitarla cualquier persona despu~s de que - -

transcurra un año a partir-de la fecha en que sucedió estor si -

se presenta antes del tiempo señalado se tendr~ por improcedente. 

6. Se incrementan los requisitos para el trámite de las marcas, se 

pide al solicitante que haga coincidir los datos de la descrip--

cidn de la marca con las reservas y las etiquetas. 

7. Se tendrá por abaridonada la solicitud de pleno derecho, si no se 

satisfacen los derechos en el t€rmino señalado para tal efecto. 

8. Se establece que la solicitud de prioridad de una marca no debe-

rá amparar productos o servicios que no fueron objeto de regís--

tro en el extranjero. 

9. Se añadió al articulo 118 las palabras._ 11 puestel: en venta", 11 fa--­

bricaci6n11 y 11 comercializaci~n 11 , Pé_lra compl:obar el uso efectivo 

de la marca. 



46 

10. Se podrá declarar por razones de inter~s pablico el registro y 

uso obligatorio de las marcas, asr como prohibir en ciertos ca­

sos el uso de las marcas, est~n regi.stradas o no, se hará de -­

oficio o a petición de-los órganos representativos. 

11. El articulo 127 se reform6, se refiere a la vinculaci6n de mar­

·cas de origen extranjero, ya que anteriormente se establecía la 

obligación forzosa de vincular una marca de origen extranjero -

con una marca registrada en M~xico, siendo ahora potestativo -­

tal vinculación. 

12. El uso autorizado de marcas con la reforma tambi~n contempla -­

a las marcas de servicios. 

13. La renovación procederá cuando se compruebe la explotación iniE 

terrumpida de la marca. 

Posteriormente, se public6 en el Diario Oficial de la Federa-­

ci6n del 30 de agosto de 1988 el nuevo Reglamento de la Ley de In--. 

venciones y Narcas, teniendo como cambios importantes en lo que CO!}_ 

cierne a las marcas la reducci6n de requisitos para la solicitud -­

-del registro. 

En gen-eral, se ha dado un panorama de la evoluci6n del derecho 

marcario en México y se han analizado las disposiciones que estuvi~ 

ron vigentes en nuestro pa1s, principalmente aquellas que subsistí~ 

ron por revestir cierta importancia. 
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2. ANTECEDENTES llISTORICOS DE LAS HARCAS EN ESPANA 

2.1. EDAD ANTIGUA 

"En esta ~poca el derecho mercantil ofrece esc~asaS '.'cia~ifeiú::a--­
ciones, como corresponde al estado ernbrionariO aer -.;~~~~~~'.¡~·S~:· é2S) 

,,·_:·,_, 

En este régimen el cambio y la aistribu-~i6ñ ::~e· :.las·~ Pro~aUCtO~ -
·- - . , ·-"-"- . :;¡ .. "" _·: :.;:··--~' : · ~'.~. -__ : 

no se efectaan generalmente por medio de.la Circulaci6n~~ori~~á~ia--: 

ya que los productos se cambiaban por otros productoS 'sin interven-

ci6n de la moneda ya que era muy escasa. 

Desde la antiguedad se han dado manifestaciones en el hombre -

de contraseñar los objetos de que es propietario mediante las mar--

cas o signos con la finalidad de comprobar su pertenencia. Lo pod~ 

mas ver en las marcas que se les aplicaban a los esclavos y al gan~ 

do. 

En la antiguedad clásica en España "han de ser excluidos los -

signos a los que no puede atribuirse ninguna finalidad comercial''. 

(26) Ya que al igual que en México se usaban los signos como s:!m1'2. 

lo de propiedad más no de la actividad comercial, como se conoce a~ 

tualmente, como la utilizaci6n del comerciante o industrial para 

distinguir sus productos entre todos los demás competidores. Ya 

(25) Adrián Salvador Minguij6n, "Historia del Derecho Español", - -
Edit. Labor, S.A., Tomo I, Barcelona, Pág. 62. 

(26) Remo Franceschelli, citado por Hermenegildo Baylos Carroza, en 
su "Tratado de Derecho Industrial", Edit. Civitas, S.A., Ma- -
drid 1978, P~g. 194. 
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que "la verdadera estimaci6n autónoma del signo no llega hasta el -

momento en.que se proclama y vive una libertad de industria y come~ 

cio y un régimen de libre competencia y de libertad de mercado. Es 

la posibilidad de diferenciarse de los demás, de ofrecer aquellos -

que los demás no tienen, de presentarse ante el consumidor con una 

apariencia y utilizando unos medios diversos de los que emplean los 

otros, lo que promueve ese inter~s especial1simo representado por -

la posesión de medios exclusivos que distinguen y diversifiquen, -­

que identifiquen los productos de una empresa y los separen y dife­

rencien de los competidores, que fijen el prestigio acumulado por -

el esfuerzo comercial, que en definitiva actOen como verdaderos ve­

hículos por los que se canaliza la corriente de elección de los cog 

sumidores, es decir, ese nivel de clientela que constituye uno de -

los valores fundamentales de la empresa mercantil. S6lo entonces, 

nacido ese inter~s de diferenciación, y más podr!a decirse, fundado 

en él todo el régimen econ6mico, es cuando tiene sentido que el de­

recho contemple el signo, como esa palabra o denominaci6n, esa fig~ 

ra, esos trazos, ese elemento material designador de productos o de 

empresa; como un valor que debe ser protegido auton6mamente y con -

respecto al cual ha de declararse la posibilidad de una utilizaci6n 

que excluya a todos los demás competidores". (27) 

(27) Hermenegildo Baylos Carroza, Ob. Cit., P~g. 193. 



49 

2.2. EDAD MEDIA 

En esta época en España no cambia fundamentalmente la situa- -

ci6n de las marcas, pero se puede apreciar la frecuencia con que -­

los signos son objeto de la aplicaci6n comercial. Rige el princi-­

pio del reparto del mercado, en la que la producci6n de bienes se -

considera una qctividad destinada a la satisfacci6n de las necesid~ 

des, pues el comerciante o fabricante son prestadores de un servi-­

cio atendiendo a las normas que rigen su actividad dentro del área 

territorial y profesional en que estén encuadrados. Existe una pr2 

hibici6n a la publicidad con la finalidad de atraer a la clientela, 

siendo condenable. El Qnico elemento que realiza esta funci6n de -

publicidad es la enseña la cual se registra en la matrícula del ar­

te. 

Se considera cornp~tencia-' desleal la venta en lugares distintos 

a los señalados ya sea fu·era del establecimiento, del mercado o de 

la feria. 

Sin embargo en la Edad Media el signo pertenece a quien lo ha 

venido usando en el comercio y en su profesi6n. Los signos que utl-_ 

liza un artesano si otro lo imita se puede prohibir por el daño que 

se causaría al pOblico por inducirlo a la confusi6n. · 

"Hay una conciencia del derecho que corresponde al usuario del 

signo a impedir que los dern~s utilicen elementos materiales distin­

tivos an~logos. Pero esta convicci6n se encuentra mezclada con - -
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otra serie de fundamentos y relacionada con la estrech!sima regula­

ci6n a que se encuentra sometida la producci6n y la industria, el -

trabajo artesano y el ejercicio de todas las actividades mercanti--

les en esta ~poca. De aquí que haya que distinguir, por de pronto, 

entre diferentes tipos de marcas, dejando a un lado la instituci6n 

del nombre comercial que de modo propio, puede decirse que no apar~ 

ce en esta época. (28) 

Si se habla de las corporaciones de artesanos nos estamos refi 

riendo a los Gremios que se regían por los Estatutos y Ordenanzas -

de los distintos gremios que contenían todos los aspectos y opera--

cienes de la producción en forma minuciosa y muy detallada. Estas 

reglas debían de ser cumplidas rigurosamente. Una de las obligaci~ 

nes era que el tejedor pusiera la marca o signo de Barcelona en los 

cabos de determinadas piezas de tejidos con el fin de evitar frau--

des y engaños entre los mercaderes, tal disposici6n fue la Carta --

Real de 1386 de Pedro IV de Arag6n. 

11 La expresada Carta Real considera como usurpador al que pusi~ 

ra en sus tejidos un signo o marca diferente del de su propia ciu--

dad. Es muy frecuente que la especificaci6n de normas para la pro-

ducci6n, se cierre con la imposici6n al artesano de la obligación 

de contraseñar el producto asi obtenido mediante una marca que se -

determina concretamente ti. (29) 

(28) Hermenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., P&g. 196. 

(29) Hermenegildo Baylos corroza, Ob. Cit., P&g. 196. 
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Se dieron diversas disposiciones entre los Gremios como las CE 

denanzas de los Pelaires (tejedores), Torroella de Montgri, aproba­

das por Pedro IV de Arag6n en 1373 y confirmadas en 1413 por Fernan 

do I; las Ordenanzas para el obraje de las lanas y paños de Toledo 

en 1528; las Ordenanzas de paños de Sevilla en 1538, etc. 

Tales norlllas imponían la obligaci6n de marcar los productos f~ 

bricados, recibiendo sanción el incumplimiento de ello, apareciendo 

asi las marcas obligatorias. Pero todavia no se contempla a la ma~ 

ca como signo distintivo diferenciador del producto. 

S6lo existe la diferenciación entre dos clases de productos: -

los que son elaborados con sujeción a las normas del Gremio y los -

que no se ajustan a tales prescripciones. Los primeros son aque- -

llos que han de llevar obligatoriamente la marca del Gremio en sus 

mercanctas y los segundos vienen a ser productos falsificados. 

"Aan dentro de este régimen, se concibe y practica una instit~ 

ci6n que parece más cerc~na ya a la marca moderna, pero que todav1a 

no es más que su germen o su prefiguración muy elcmenthl, que es la 

marca individual obligatoria. En efecto, si los productos fabrica­

dos por todos los miembros del Gremio tienen el mismo sello, no es 

posible individualizar la responsabilidad que ha de exigirse a - -­

aqu~l que fabric6 el producto sin seguir las prescripciones minuci~ 

sas de la Ordenanza. Esta finalidad de identificación del producto, 

a efecto de la exigencia de una responsabilidad posible al fabrica~ 

te, es la que persigue la institución de la marca individual oblig~ 
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toria; en cuya Viitud se obliga .-al ,·a~te~~nO'~ a .que/~junto a la· del -

Gremip, .grabe en ·.el pr~~~ct~·: ~t~~ c~~~~~~.~A~.>~s·~·e~i:~l, .· ~~-lcamente -

usada por· !il'.'. (JO) 

De esta manera existen dos tipos diferentes de signos cornerci~ 

les que son el colectivo y el individual, siendo señales impuestas 

obligatoriamente al fabricante corno garantía tle que siguen las pre~ 

cripciones gremiales. El signo colectivo va a ser coman a todos 

los productores del Gremio y el signo individual va a ser propio de 

cada agremiado para individualizar la responsabilidad del producto. 

La finalidad de tales marc~s es la físcalizaci6n y control de cali-

dad de los productos. 

Podemos concluir que tales signos eran impuestos por las Orde-

nanzas como marcas obligatorias mientras la marca moderna tiene un 

carácter facultativo, que es cuando el signo distintivo es volunta-

riamente destinado por el fabricante para identificar sus productos 

entre todos los dem~s. 

Digamos que el signo distintivo que_ins~ribe_el artesano en su 

obra es el deseo de proclamaci6n y p~rpe~4~c~~n de su habilidad y -
.-: ___ _:~---·-~-'=----

su arte que la de difusi6fl-- Para ,_úi~_atr-~c~i~n;;de lá clientela. 

(JO) Hermenegildo Baylos Carroza, Ob •. Cit., Pág. 199. 
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2.3. EDAD MODERNA 

Los problemas econ6rnicos en la Edad Media se hacen estatales e 

interestatales en la moderna, en el reinado de los Reyes Cat6licos 

época de transici6n, la intervención del poder central está en su -

pertodo inicial y ,el influjo del descubrimiento del Nuevo Mundo, 

por lo que la economía española estaba mal ya que la cantidad de m~ 

tales preciosos llegados de las Antillas y tierra firme, en un pri~ 

cipio, no era grande. 

Posteriormente se fueron incrementando las riquezas debido a ...-:_ 

la explotación de las colonias, principalmente se debia a ia·mine-­

ría de la que se extraían metales preciosos. 

En esta época España se regía por Ordenamientos y Cédulas Rea-­

les sin que existiera un c6digo, los Reyes Cat6licos al enfrentarse 

con este problema hicieron recopilaciones, la más importante de las 

recopilaciones fue "Los Ordenamientos de Montalvo" impreso por pri­

mera vez en 1484 con el titulo "Ordenanzas Reales de Castilla 11 en -

el que se refinen las leyes, ordenanzas y prácticas vigentes en 

aquel tiempo. Contemplaba este ordenamiento materias religiosas, -

derecho p~blico, derecho civil, derecho municipal, derecho penal, -

etc., pero nada acerca de las marcas. 

Posteriormente se dictaron las Ordenanzas de Bilbao que consti 

tuyen el cuerpo legal mercantil m&s importante de la ~póca moderna -
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en España. Las Ordenanzas fueron dictadas para la Villa de Bilbao 

pero la jurisprudencia las hizo generales para España ya que consti 

tuy6 un verdadero c6digo mercantil. También traspas6 sus fronteras 

ya que rigieron en México. Tales Ordenanzas estuvieron vigentes en 

España durante mucho tiempo, rn§s adelante se promulgó el Código de 

Comercio, decretado, sancionado y promulgado el 30 de mayo de 1829, 

"su objeto fue poner término a males tan graves y notorios como los 

que resultaban de estar reducida la jurisprudencia mercantil de la 

monarquía a las particulares ordenanzas de los consulados para su -

organizaci6n y régimen interior, que no siendo uniformes inducían -

confusión e incertidumbre en los actos de comercio y controversias 

que de ellos resultaban". (31) Dividido este c6digo en cinco li- -

bros, conten1an todo lo relativo al comercio terrestre y mar1tirno, 

pero tampoco nada sobre las marcas. 

(31) Juan N. Rodr!guez _de San -Miguel~ ºPandectas HiSpano-Mexicanas 11
, 

UNAM, Torno II, M!ixico 1980, P~g; 355. 
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2.4. EDAD CONTE~~ORANEA 

En esta etapa en España 11 los productos debían ser elegidos en 

consideraci6n a sus propias cualidades individualmente visibles y -

apreciables de un modo personal. El signo entonces indica al com--

prador la procedencia del objeto y refiere su valor al prestigio 

del fabricante, pero no acumula por sí solo valores propios. No p~ 

sa de ser una nota que añade valor al producto". - (3~) 

Lo que falta es que el signo se convierta en s!mbolo de presti 

gio, ya que debido a esto el pGblico solicita el producto lanzado -

en el mercado cuyos valores y calidades se dan por verificados con 

anterioridad, por lo que se tiene que dar una transformación de las 

valoraciones, ya que "la elecci6n hay que hacerla, pues, en consid!'!. 

raci6n a cualidades gen€ricas y no sólo en consideración a las esp!'!. 

cíficas que el comprador pueda descubrir; ese ,_~alar implica haberse 

fabricado con los procedimientos y por la Casa Comercial que elabo-

ra el mismo tipo de productos". (33) 

Por lo que al consumidor le interesa la señal que acredite la 

buena calidad del producto identificándolo con el signo ya conoci--

do. 

11 La bondad del producto ya no va a depender de la vieja idea -

(32) Hermenegildo Baylos Carroza, Ob. Cit., P~g. 199. 

(33) Hermenegildo Baylos carroza, Ob. Cit., P~g. 199. 
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de la habilidad o la fama del artífice; ahora son conceptos más ge-

nerales los que intere-san: el prestigio de la Casa Comercial, la --

bondad de los procedimientos utilizados, la propia moda y algo que 

da al signo el carácter de una especie de medida de valor: que 

aquel objeto es precisamente un ejemplar de la misma clase y de las 

mismas cualidades que otros que el conswnidor adquiri6 y prefiereº. 

(34) 

11 En un género de econom.ía y de tráfico como el que surge des--

bordante e incontenible, en torno a la idea de la libertad de pro-­

ducci6n y comercio y debido a la amplitud y profundidad del mercado 

de bienes, la importancia de los medios distintivos se acentúa has-

ta un punto tal, que atraen la atenci6n aut6noma del Derecho 11
• (35) 

Corno va evolucionando el comercio, la economía e industria se 

va haciendo necesaria la protección de las marcas y es cuando se r~ 

gula a esta rama del derecho en fonna especff ica en una Ley espe- -

cial, surgiendo la formalidad del registro del signo distintivo en 

una oficina pGblica. 

Sin embargo, los antecedentes históricos del régimen español -

para la protección de los signos distintivos pueden resumirse mlly -

brevemente. 

~'', 

(34) Hermenegildo Baylos Carroza·, ob;: q~t' •. :~- Pág. 200. 

corí:-o~·a> 
•"<·r<,; 

.Ci"t~:~ Pág. (35) Hermenegildo Baylos Ob; 126. 
."!i 
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Siendo la primera disposici6n protectorá de las-marcas, el --­

Real Decreto del 20 de noviembre de 1850 que contempla la- finalidad 

de las marcas como se conoce actualmente. 

Alude la exposici6n de motivos de esta Ley a la necesidad de 

cortar la usurpación de las marcas enténdido como abusos que van 

creci"endo segdn el aumento de la producción y del tráfico, que ata­

can al comerciante honrado y engañan al comprador además de conce-­

der un valor inmerecido a los efectos industriales. Señala que el 

"art.tculo 217 del Código Penal de 1850 determina las penas en que -

incurren los cometedores de este abuso, su aplicaci6n sería imposi­

ble si de una manera legal no se estableciesen antes los medios de 

legitimar el uSo y la propiedad de las m·arcas 11
• (36) Este Código -

Penal declaraba delito de falsificación la de los sellos, marcas y 

contraseñas que usasen los establecimientos industriales y de comeE 

cio. 

Entonces para dar base a la aplicación de las penas que esta-­

blecen los C6digos se tiene que regular la forma de comprobar la -

legitimidad del uso de los signos obteni~ndose mediante el registro 

de los mismos. 

Este primer ordenamiento prótector de las marcas, regu16 lo si 

guiente: 

l. El artículo lo. establece para que los fabricantes puedan hacer 

efectiva '1a responsabilidad de los usurpadores, en cuanto a los 

(36) Herrnenegildo Baylos Corroza, Ob. Cit., P&g. 203. 
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signos distintivos de sus fábricas, deberán solicitar previamen­

te de los Gobernadores de sus respectivas provincias se les expi 

da certificado de marca. Esto es para hacer posible la exigen-­

cia de responsabilidades penales. 

2. El artículo 2o. se refiere a la descripci6n del signo, haci~ndo­

se una nota.detallada en la que se especifique con toda claridad 

la clase de sello adoptado, la figura y signo que contenga su rn~ 

teria, el artefacto sobre el que se imprime y el nombre de su -

dueño. 

3. El art!culo Jo. se refiere a la concesión del certificado, pre-­

vio informe del Director del Conservatorio de Artes, sobre si la 

marca se ha usado ya en artefactos de la misma clase. 

4. El fabricante obtendrá un título que acredita haber presentado -

y hecho constar su signo distintivo; siendo el certificado de la 

marca. 

s. Se contempla el principio de libertad absoluta de e~ección del -

elemento distintivo que ha de constituir la marca. La excepción 

a este principio son las armas reales e insignias y condecoraci~ 

nes españolas as! como los otros signos distintivos que se hayan 

obtenido con anterioridad. 

6. La posesión del certificado equivale a una legitimación activa -

para la persecución en juicio de la usurpación. No sólo la que 
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contempl.ri el Penal sino también para so-

a.a.ñas ·y perjuicios ocasio-

nades.· 

el 18 de maizo.-~e· ·Í~·s;i·t:~'ri~~~;~e·~~_?p~~~~ra; actualmente se sigue efec-­
tuando estO. 

Durante la vigencia de este Real Decreto de 1850 se expidieron 

diversos ordenamientos, siendo los siguientes: 

a) La Real Orden del 11 de julio de 1851 comunicada al Conservato--

ria de Artes, la que establecia que no se expediría más que un -

solo certificado de marca aunque se aplicara a diferentes obje--

tos otorgándose así certificados distintos para cada variación -

que se pretenda dar a la marca solicitada. 

b) La Real Orden del 11 de abril de 1858 que regul6 la transmisión 

de las marcas de fábrica. 

e) El 30 de noviembre de 1865 la Real Orden dispuso que se debería 

acreditar la calidad de fabricante para poder obtener los certi-

ficados de marca. 

d) Siendo el antecedente del registro de las marcas el Conservato-­

rio de Artes que funge como oficina pGblica. "Con la finalidad 
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de que no se concedieran certificados para signos iguales a -

otros ya protegidos, data de la Real Orden del 25 de.junio de 

1879 que prescribe que han de presentarse con la solicitud dos -

ejemplares del diseño de las marcas, que recibirían.los Alcaides 

Y enviarían a los Gobernadores civiles y a ia Dirección del Con­

servatorio de Artes". (37) 

e) La Real Orden del 29 de septiembre de 1880 siendo la prirnera~di~ 

posición que contempla a las marcas de comercio la cual acuerda 

conceder las que se solicitaban, a pesar de que en Real Decreto 

de 1850 no hace alusión a las marcas de comercio. 

f) El 18 de ag~sto de 1884 se dictaron normas para la coricesi6n de 

marcas de fábrica y comercio en Ultrámar. 

g) El 26 de octubre de 1888 se ~efiere a la concesión y uso de mar­

cas de fábrica y comercio en las Islas Filipinas. 

h) El Real Decreto del lo. de septiembre de 1888 establece nuevos -

ordenamientos para los expedientes de concesión de marcas de fá­

brica y de comercio, refiriéndose a que la solicitud se deberá -

publicar en el "Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual e !!}_ 

dustrial 11 en el que se insertará el grabado de la marca a regis­

tro, concedi~ndose un plazo de 30 días a partir de su publica- -

ci6n en el Boletín para formular reclamaciones contra la conce-­

si6n solicitada. Tal decreto disponía que los grabados despu~s 

de haber sido publicados se tenían que conservar en el archivo -

(37) Hermenegildo Baylos Carroza, Ob. Cit., Pág. 204. 
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de la Propiedad Industrial estando numerados y clasificados para 

dar información al pGblico. 

i) En el año de 1889 se autoriz6 la uti1Ízaci6n de los nombres como 

marcas. 

Tales ordenamientos son los precedentes a la Ley del 16 de ma­

yo de 1902, la cual quiso constituir un verdadero c6digo de la Pro­

piedad Industrial, misma que regul6 las patentes de invenci6n, el -

derecho sobre marcaS, dibujos y modelos industriales. Contempla a 

las marcas en su Capítulo II, Titulo II y los nombres en el Cap!tu­

lo rrr . 

. La Ley de 1902 contempl6 en su articulado lo siguiente: 

l. Define a la marca como todo signo o inedia material, cualquiera 

que sea su clase y forma, que sirva para señalar los productos -

de la industria y del trabajo, con objeto de que el pGblico los 

conozca.y distinga, sin que pueda confundirlos con otros de la -

misma especie. 

2. Se declara la plena libertad de signos, enunciando una serie de 

modalidades concretas. 

3. No se aceptan como marcas las denominaciones gen~ricas, tampoco 

los signos distintivos que se hayan obtenido con.anterioridad -­

para la misma clase de productos, los que induzcan a confusi6n -
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o error por ser semejantes o parecidos a otros.ya otorgados, --­

etc. 

4. El articulo 30 señala que la propiedad de las marcas est~ equip~ 

rada a la de los bienes muebles, pero para que se considere como 

p~opiedad se tiene que haber obtenido el certificado-t!tulo de -

inscripci6n.en el Registro de la Propiedad Industrial. El domi­

nio de la marca se consolida a los tres años de la inscripci6n -

en su registro y de su explotaci6n no interrumpida o de su quie­

ta y pacifica posesión con buena f€ y justo t!tulo. Tal regula­

ción se sigui6 contemplando en la Ley posterior en su articulo -

14. Actualmente se sigue haciendo la inscripci6n de las marcas 

en el Registro de la Propiedad Industrial. 

Esta Ley de 1902 influyó en la mayorta de las disposiciones 

del Estatuto sobre la Propiedad Industrial de 1929. 

El 26 de julio de 1929 se expidi6 el Estatuto sobre la Propie­

dad Industrial, en cuya exposici6n de motivos se señal6: "Teniendo 

en cuenta que el retroceso absoluto de la Ley de 1902 én materia de 

propiedad industrial acarrear!a irremediables perjuicios para la in 
dustria y el comercio, por haberse creado situaciones de derecho e~ 

yo alcance no puede desconocerse no s6lo en el orden interno, sino 

en el de las relaciones internacionales, y porque quedar!an sin pr~ 

tecci6n legal determinadas n\odalidades de este ramo, es notoria la 

excepcional conveniencia del inter~s pGblico, corno asimismo las ex!_ 
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gencias de la realidad 11
, (38) dando. al Es~atuto~sobre·1a 

Propiedad Industrial. 

Regula en pocos art1c~los a las~m~rcas, co~sistiendo esta Ley 

en lo siguiente: 

l. Da el concepto de marca, 11 se entiende por marca todo signo o me­

dio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva pa-

ra señalar y distinguir de los similares los productos de la in­

dustria, el comercio y el trabajo". (39) 

Simplificaron el concepto y agregaron el comercio, en la Ley_an-

teríor s6lo se contemplaba la industria y el trabajo. 

2. Enuncia lo que puede constituir una marca y lo que no será admi­

tido a registro. 

3. Es obligatorio el registro de las marcas ante el Registro de la 

Propiedad Industrial. 

4. Contempla a las marcas colectivas, señalando que podrán hacer -­

uso de marcas y registrarlas todas las colectividades constitui-

das con el fin de explotar una marca colectiva. 

s. El registro de una marca se otorga por 20 años contados desde la 

fecha de su concesión. 

(38) Boletín Oficial del Estado, Estatuto sobre Propiedad Industrial, 
Madrid 1987, Pág. 13. 

(39) Boletín Oficial del Estado, Ob. Cit., Pág. 49. 
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6. Será renovable dentro del dltímo trimestre de su vida legal. 

7. Se expedir§ un nuevo certificado de registro para la renovación 

Y se publicará en el ''Bole.t!n Oficial de la Propiedad Indus- -­

tri al 11. 

B~ Contempla·a la~ ma~cas derivadas. 

9. La marca caduc~.ra par, falta de--Uso de ia misma durante 5 años 

consecutivos. 

Contempla en forma general a las marcas ya que la mayoría de -

los artículos estaban destinados a las invenciones. 

Esta !ey tuvo deficiencias pero estuvo vigente en España duran 

te muchos años siendo ya obsoleta y bastante rudimentaria en su con 

tenido, pues no estaba actualizada a las nuevas condiciones del 

ejercicio comercial y a las necesidades de este pa!s, siendo neces~ 

ria crear una ley nueva y moderna, naciendo as:1 la "Ley Española de 

Marcas" del 10 de noviembre de 1988 que entró en vigor el 12 de ma­

yo de 1989, misma que contempla de manera más especifica a las mar­

cas, crea nuevas figuras, modifica determinadas instituciones del -

derecho marcarío para conseguir una mayor efícacia,deroga ciertos -

articulas en desuso. 

En forma general mencionaremos las innovaciones de esta nueva r~ 

gulaci6n, ya que posteriormente se tocará como tema central de nue~ 
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tro_ estudio;. sien.do las sigu_ientes: 

l. Regula a las marcas de productos y de serviciosL 

2. Contempla a las marcas colectivas que se regularon en la·Iey an­

terior y como innovación las marcas de garantía. 

3. Admite el registro como marcas de las fonnas tridimensionales, -

incluidos los envases y de la forma del producto·o sil presenta-­

ci6n. 

4. Establece distintas prohibiciones del registro de las marcas di~ 

tinguiendo entre prohibiciones absolutas y relativas. 

s. Se reduce la duraci6n de la vigencia del registro, siendo de - -

diez años contados desde la fecha de la solicitud, siendo renov~ 

ble por períodos iguales. Antes era por 20 años contados desde 

la fecha de la concesi6n. 

6. La obligación de uso de las marcas registradas se establece con 

mayor rigor. Para que opere la renovaci6n se deberá presentar -

la declaración de uso de la marca. El plaza para declarar el 

uso de las marcas es de cinco años contados desde la fecha de su 

concesi6n. 

7. Contemple la licencia de marcas. 



66 

Se han estudiado las diferentes etapas de la historia de la l~ 

gislaci6n marcaría de España, d~ndonos cuenta de como se fueron foE 

mando y evolucionando los signos distintivos adquiriendo caracter!~ 

ticas propias para ser regulados en una Ley especial. 

Se han expedido pocos ordenamientos a lo largo de la vida le-­

gal de las marcas. 



CAPITULO II 

ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LAS MARCAS 

l. CARACTERES GENERALES 

1.1. CONCEPTO 

La marca ha sido definida en exceso, al grado de haberse form~ 

do una clasificaci6n de las distintas corrientes surgidas en torno 

a las definiciones elaboradas, por lo que mencionaremos las cuatro 

principales; 

PRIMER GRUPO; La que señala a la marca un papel de signo indi­

cador del lugar de procedencia de la mercanc!a. 

Armengaud Aine define a las marcas de fábrica o de comercio CQ 

mo 11 un signo cualquiera aplicado a un producto y que permite recon2 

cer la fábrica de que proviene o la casa comercial que lo vende 11
• -

(40) 

También pertenecen a este grupo Eugene Pouillet, Paul Roubier 

y Antonio Resello y G6mez. 

La característica de este grupo como ya se ha señalado, es el 

asignar a la marca el papel de señalar la procedencia del producto. 

(40) Aine Armengaud, citado por David Rangel Medina, Ob. Cit., Pág. 
154. 
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SEGUNDO GRUPO: Aquellas que consideran a la marca corno un age~ 

te individualizador del producto mismo. 

Breuer Moreno considera a la marca como ºel signo caracter.!st,! 

ca con que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los -

productos de su industria, comercio o explotaci6n a.gr.tcola 11 • (41) 

Los autores que coinciden en esta idea son: Lab~rde, Stephen -

P. Ladas y Joao de Gama Cerqueira. 

TERCER GRUPO: La posici6n ecléctica que reGne las notas sobre-

salientes de las dos corrientes mencionadas anteriormente. 

El maestro C~sar SepGlveda da un concepto de marca bastante am 
plio, al señalar que "la marca es un signo para distinguir. Se em-

plea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la indu~ 

tria, o bien, servicios, diferenciándolos de los otros. Tiene por 

objeto la marca proteger las mercaderías y los servicios poni~ndo-­

los al abrigo de la competencia desleal mediante la identificaci6n. 

Están destinadas a especializar los productos en que se usan o los 

servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su proce--

dencia o las empresas· que los prestan 11
• ( 42} 

Este concepto abarca la doble finalidad de la marca, la prime-

(41) Breuer Moreno, Ob. Cit., p&g. 31. 

(42) César SepGlveda, Ob. Cit., p&g. 113. 
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ra en el sentido de distinCiOn de los articulas, ya sea de produc--

tos o de servicios, que se van a diferenciar entre los demás campe-

tidores y la otra se refiere a la procedencia de la rnercanc1a, ya -

que es el signo de confianza y calidad que trae consigo la marca --

por experiencia entre los consumidores, sea tambi€n por un pro§ucto 

o por la prestaci6n de servicios en forma eficiente y completa. 

Otro concepto dentro de esta corriente es el del maestro Jea--

quin Rodríguez y Rodríguez que afirma que la marca 11 es la señal ex-

terna que es usada por un comerciante para distinguir los productos 

por él elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adqui-

rente pueda asegurarse de su procedencia y el comerciante quede a -

salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los 

que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aqu~l, pa­

ra colocar productos inferiores o no acreditados 11
• (43) 

CUARTO GRUPO: Esta corriente enfoca la esencia de la marca en 

función de la clientela. 

Mario Rotondi sostiene que 11 la marca es contraseña de una ha--

cienda, colector de clientela, garantía de la buena calidad del pr~ 

dueto y estas afirmaciones no son contradictorias, en cuanto la pri 

mera sea desde el punto de vista objetivo y las otras representan -

una opinión del empresario que ha adoptado la marca". (44) 

(43) Joaquín Rodríguez y Rodríguez, 11 Curso de Derecho Mercantil 11
, -

z.i.§xico 1952, segunda Edición, Tomo I, Pág. 425. 
(44) Mario Rotondi, citado por David Rangel Medina, Ob. Cit., Pág. 

158. 
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Los autores m~s destacados de esta corriente son Tullía Asca-­

relli, - Francisco Ferrara, Mario Ghiron, Carnelutti y Kohler. 

Este grupo señala que la marca es un derecho de propiedad que 

recae sobre un bien inmaterial, por lo que tiene las caracter!sti-­

cas y elementos de la propiedad inmaterial de la hacienda mercan- -

til. 

Estas han sido las corrientes que han intentado conceptualizar 

a la marca, ahora bien, en las legislaciones que han tenido_vigen-­

cia en nuestro país se han dado diferentes conceptos de marca, el -

concepto actual establecido en la Ley de Invenciones y Marcas en su 

artículo 87 es el siguiente: "Esta Ley reconoce las marcas de pro-­

duetos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por 

los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de -

su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distin­

guen un servicio de otros de su misma clase o especie". 

En mi concepto, la marca sirve para identificar las mercanc!as 

y la constituyen los signos, dibujos, nombre del comerciante o de -

la negociaci6n o cualquier otra designaci6n para distinguir sus pr~ 

duetos y servicios entre todos los dem&s, llevando as! el sello de 

calidad y prestigio. 

Cabe destacar, que la caracter!stica principal de la marca es 

que sea distintiva, ya que es la razón de ser del signo marcario. 
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Por otra parte, el concepto de marca en la legislación Españo­

la es el contemplado en el artículo lo. de la Ley Española de Mar-­

cas que a la letra dice: 11 Se entiende por marca todo signo o medio 

que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o seE 

vicios de una persona, de productos o servicios idénticos o simila­

res de otra persona". La marca es un signo distintivo que constit,!! 

ye un mecanismo importante para la protecci6n de los consumidores, 

ya que lleva consigo una calidad que el pOblico espera encontrar. 



72 

1.2. CARACTERISTICAS 

David Rangel Medina, atendiendo a la importancia de cada una -

de las caracter!sticas de la marca hace la siguiente clasificaci6n: 

cas: 

Caracteres esenciales: Distintiva, Especial, Novedosa, Lícita 

y Veraz. 

Caracteres secundarios:. Facultativo, Adherencia no necesaria, 

~pariencia, Individualidad. 

A mayor abundamiento explicaremos cada una de sus característ! 

CARACTERES ESENCIALES 

1) La marca debe ser distintiva. "Cualquiera que sea el concepto -

que se adopte de la marca e independientemente de la finalidad -

que más se destaque para justificar su protección legal, todos -

los autores est~n de acuerdo en que en definitiva, la esencia de 

la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa 

que la marca debe especializar, individualizar y singularizar". 

(45) 

"La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar -

(45) David Rangel Medina, Ob. Cit., Págs. 184 y 185. 
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y caracterizar- mercan.é!aS ·o productos de- la industria, o bien, -

servicios;· di.feren'ci:indolos de los de otros". (46) 

En base a la distintividad de la marca es que se solucionan o --

plantean infinidad de problemas surgidos de las relaciones indu~ 

triales, aplicada·par la propia autoridad para la admisión o re-

chazo de una marca cuyo registro se solicita o para la resolu- -

ci6n de registros ya obtenidos, etc. 

2) La marca debe ser especial. Para gozar de la protecci6n legal, 

señala Rangel Medina, "la marca debe cumplir su funci6n diferen-

ciadora, la cual, a su vez, s6lo podrá realizarse si la marca es 

lo suficientemente original para llamar la atención del compra--

dar. A esta condici6n esencial del signo se le designa como es-

pecialidad de la marca 11
• ( 4 7) 

La especialidad quiere decir que la marca no se debe constituir 

en un signo de una simplicidad tan elemental que malogre su pa-­

pel de llamar la atención de los consumidores, ya que entre más 

original sea una marca, entre más tenga de creación, mayor pro-­

tecci6n encontrará por si misma. Siendo importante esta caract~ 

r!stica, ya que si una marca es original, atraerá la atención -­

del pfiblico consumidor no olvidándola tan fácilmente e identifi­

cándola en el mercado. 

(46) César SepOlveda, Ob. Cit., Pág. 113. 

(47) David Rangel Medina, Ob. Cit., Pág. 190. 
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3) La marca debe ser novedosa. La novedad, corno la especialidad, -

es un atributo sin el cual no hay marca, ya que un signo s6lo -­

puede ser distintivo en tanto que no ha sido empleado o registr~ 

do -aún, pues de lo contrario no curnplir1a su función esencial y 

provocaría confusiones. 

Por lo gener?l se considera que la marca debe ser nueva Gnicarne~ 

te en relaci6n con las dem~s marcas usadas o registradas, pero -

es preciso que tambi€n lo sea respecto de nombres y avisos come~ 

ciales, siendo que constituyen los signos distintivos del comer­

ciante. 

4) La marca debe ser lícita. Para que una marca sea considerada c2 

mo lícita, es necesario que no sea contraria a la ley, a la rno-­

ral y a las buenas costumbres. 

La Ley prohibe el registro de las marcas de armas y escudos na-­

cionales y extranjeros; nombre, firma y retratos sin la autoriz~ 

ci6n de los interesados; el emblema de la Cruz Roja; las marcas 

engañosas o confusas y las que sean parecidas a otras anterior-­

mente registradas. 

"La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como 

marca, obedece al principio general de que el derecho al uso ha 

de ser compatible con el derecho de los demás, as! como a la i~ 

posible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en -
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virtud de t.!tulos que se.excluyan mutuamente". (48) 

5) La marca debe ser veraz. Todas las indicaciones contenidas en la 

marca deben ser conforme a la verdad. 

11 Si la marca es engañosa, no s6lo queda fuera de la protecci6n -

legal, sino 9ue su uso es reprimido por la ley por cuanto que el 

empleo del signo engañador constituye un acto de competencia de~ 

leal reprimido por normas de orden pCiblico 11
• {49) 

CARACTERES SECUNDARIOS 

6) El carácter facultativo. El uso de la marca es potestativo, ya 

que la Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 89 señala que 

quien produzca, fabrique, comercie o preste servicios podrá ad-­

quirir el derecho al uso exclusivo de una marca satisfaciendo --

las formalidades y requisitos que establecen ia Ley y su regla--

mento. 

NingOn comerciante o industrial está obligado, en principio, a -

vender sus productos bajo el amparo de una marca. 

La marca es un auxiliar para el comerciante e indu.Strial, .. ya, que 

{48) Agust!n Ramella, "Tratado de la Propiedad Industrial 11
, Tomo II, 

Edit •. Hijos de Reus, Madrid 1913, Pág. 38. 

(49) David Rangel Medina, Ob. Cit., Pág. 197. 
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es un elemento del que puede disponer para facilitar el conoci-­

miento de su mercancía. 

Este principio tiene su excepción cuando la misma Ley de Inven-­

ciones y Marcas dispone en su artículo 125 que la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial podrá declarar por razones de int~ 

r~s pGblico, el registro y uso obligatorio de marcas ya sea de -

productos o de servicios. 

7) La adherencia no es necesaria. El concepto de marca no está su­

bordinado a la exigencia de que sea adherente al producto que a~ 

para, que no pueda separarse del mismo. 

"La evoluci6n de la industria y el comercio, el progreso de los 

sistemas de venta y el poderoso desarrollo alcanzado por los me­

dios de publicidad, han determinado un gradual cambio en la con­

cepci6n de la marca, que va desde sostener que la marca para de­

sempeñar las funciones de tal, debe estar adherida materialmente 

al producto que distingue, hasta considerar como marca al signo 

que no está puesto sobre mercancías". (SO) 

Nuestra legislaci6n no exige que la marca sea adherente al pro-­

dueto, segGn la señala el artículo 90 de la Ley de Invenciones y 

Marcas que dispone que puede constituir una marca cualquier me--

(50) David Rangel Medina, Ob. Cit., Pág. 200 y 201. 



77 

dio s~sceptible d~ identificar los productos o servicios a que -

se apliquen. 

De acuerdo a lo anterior, debe considerarse como uso de la marca 

para todos los efectos legales, el empleo o referencia que se h~ 

ga en papel de correspondencia, facturas, listas de precios, av! 

sos y en general toda menci6n oral o escrita que se haga de la -

marca. 

8) La marca debe ser aparente. Si la adherencia como hemos visto -

no es una cualidad propia de la marca, no puede decirse lo mismo 

acerca de la apariencia del signo marcaría, cualidad que debe 

considerarse comprendida en la función misma de la marca. 

En efecto, ya que la esencia de la marca es individualizar, esp~ 

cializar o singularizar un producto o servicio, y que una de sus 

características esenciales es la distinci6n. Si la marca est~ -

oculta ante los ojos del pdblico consumidor no es apta para rea­

lizar ninguna de las funciones que se han mencionado. 

La Iey no dice nada al respecto de la apariencia, pero se suple 

con la interpretación extensiva de sus disposiciones concernien­

tes al uso de leyendas obligatorias en las marcas .tales como "H~ 

cho en México" y "Marca Registrada" a que se refieren los artíc.!:!_ 

los 119 y 121 de la Ley de Invenciones y Marcas, debiendo ser d.!_ 

chas leyendas claras, ostensibles y visibles. 
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Las menciones obligatorias aludidas deben aparecer en forma cla­

ra y ostensible, requerimientos que también son aplicables a la 

marca. 

9) Individualidad. La marca debe ser individual, porque est~ desti­

nada a amparar los productos de un establecimiento determinado y 

puede ser Gnicamente utilizada por el sujeto a quien correspon-­

da, ya sea persona física o moral. 

Su utilizaci6n debe radicar en una sola persona, ya que la marca 

no puede amparar a la vez los productos de diversas personas POE 

que no detenninaría la procedencia del producto o del servicio. 

Como excepci6n a este principio encontramos las llamadas marcas 

colectivas, las cuales se caracterizan por ser propiedad de sin­

dicatos, asociaciones profesionales o patronales, la Ley de In-­

venciones y Marcas no contempla a este tipo de marcas. 
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El papel que está llamado a desempeñar el signo marcaría ha sl:, 

do objeto de análisis por autores nacionales y extranjeros, quienes 

con ciertas diferencias que no son trascendentales otorgan a las --

marcas las siguientes funciones: 

FUNCION DE DISTINCION. La marca dentro de sus finalidades ti~ 

ne por objeto distinguir un producto o un servicio entre otros de -

su misma especie o clase, con el fin de que el pGblico consumidor -

lo distinga entre los demás competidores que existen en el mercado. 

La marca representa el nombre de los productos, lo cual permite al 

consumidor identificarlos, provocando la formaci6n de clientela en 

torno de la marca cuando el producto o servicio es de buena cali--

dad. 

Esta funci6n favorece la libre selecci6n del consumidor y refuerza 

la competencia. La función de distinción es la naturaleza misma --

de la marca para que cumpla con su objeto. 

La Ley de Invenciones y Marcas reconoce esta funci6n diferenciado--

ra en su artículo 87, señalando que las marcas de productos y las -

marcas de servicios son aquellos signos que distinguen a los art!c~ 

los o productos de otros de su misma especie o clase. El artículo 

90 fracci6n I de la Ley establece que pueden constituir una marca -
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las denominaciones y signos visibles_, slliic"Íentemente distintivos y 

cualquier otro medio susceptible de identificar los produCtos o se!: 

vicios a que se apliquen. 

FUNCION DE PROTECCION. Las marcas protegen al titular de la -

misma y al pdblico consumidor. Se ref~ere a que el titular de la -

marca tiene por objeto proteger las mercancías y los servicios can-

tra la competencia desleal y a la vez otorga al consumidor una ga-­

rantia del producto o servicio adquirido. Permitiendo que el pro-­

dueto siga en el mercado, protegi~ndose y evitando los abusos de --

terceras personas debido a que una vez dado a conocer la marca pue-

den surgir imitaciones tanto del producto corno de la marca, quedan-

do al abrigo de la competencia desleal. Con esta funci6n se contr2 

la esta situaci6n deshonesta. 

FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA. Está destinada a espe-

cializar los productos en que se usan o los servicios que se prestan 

para indicar y garantizar su procedencia. Teniendo como finalidad 

hacer responsable, a los fabricantes o expendedores de la calidad -

del producto, ya que se le da al comprador una indicación sobre la 

procedencia de las mercancías. 

En la actualidad esta funci6n marcaria ha perdido importancia para 

el consumidor, ya que el mercado de bienes y servicios ha crecido 

tan r~pidamente que el consumidor no ha podido iden~ificar los cam­

bios de propietarios de las empresas o de los productos que consu--

mía en un principio. 
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Lo cierto es que la marca en sí misma es un indicativo·de proceden­

cia, no porque de ella se infiera que X es el fabricante, sino por­

que el uso mismo de la marca aplicada a un producto_o servicio de-­

terminado llega a constituir una garantía y una seguridad. 

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 89 reconoce esta fun­

ci6n de indicaqi6n de procedencia de la marca, al seflalar que ~ --­

"igual derecho tendr~n los comerciantes y prestadores de servicios 

debidamente establecidos, respecto a los artículos que vendan o los 

servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales 

quieran indicar su procedencia. 

FUNCION SOCIAL O DE GARANTIA DE CALIDAD. Se refiere a la ga-­

rantía tanto para el consumidor como para el fabricante; ya que los 

consumidores pueden obtener el producto o servicio del tipo y cali­

dad que están acostumbrados y el que desean adquirir creando así -­

confianza, y es una garantía para el fabricante ya que va obtenien­

do un prestigio y reputaci6n ganado en el mercado comercial. 

La marca trae consigo la garantía de calidad que hace Posible reco­

nocer a ese producto o servicio por las experiencias personales que 

ha tenido el pdblico consumidor. 

FUNCION DE PROPAGANDA o PUBLICITARIA. Se refiere a la acci6n 

publicitaria de la marca, siendo un factor importante para el pro-­

ductor, ya que va a ganar la atención del mercado al difundir el --



82 

producto de acuerdo a sus características y a sus cualidades, atra­

yendo a los clientes y conservándolos al conocer el producto o ser­

vicio e identificándose con la marca individualmente. La acci6n p~ 

blicitaria se hace del producto y de la marca como símbolo de iden­

tificaci6n de la mercancía. 

Al respecto, el maestro David Rangel Medina aclara que la pro­

paganda a que nos referimos "no se refiere al industrial o comer-.­

ciante, sino al producto mismo, que si es de buena calidad y merece 

la aceptación de las· consumidores, será nuevamente solicitado por -

la marca, la cual, de este modo y por este concepto se transforma -

en un valioso factor de difusi6n del artículo 11
• (51) Por lo que es 

innegable la importancia de esta funci6n ya que la acci6n publicit~ 

ria llega directamente al consumidor present§ndole el producto y la 

marca con que lo va a adquirir. 

(51) .David Rangel Medina, Ob. Cit., Pág. 179. 
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2. MARCAS REGISTAABLES EN MEXICO 

Son aquellas que por sus caracter!sticas pueden constituir una 

marca, ·siendo contempladas en la Ley de Invenciones y Marcas en su 

·art!eulo 90 que señala: 

Pueden constituir una marca~ 

"I. Las denominaciones.y signos visibles, suficientemente 

distintivos y'Cualquier otro medio susceptible de ídenti 

ficar los productos o servicios a que se apliquen o .tra­

ten de aplicarse, frente a los de su misma especie o el~ 

se". 

"II. Los nombres comerciales y las razones sociales o de­

nominaciones sociales ...... " 

Po,¡¡. denominaciones se debe de entender todos aquel~os nombres 

de cosas reales, imaginarias, mitol6gícas, de astros, de animales, 

de vegetales, de la naturaleza, etc. Cualquier denominación pero 

que sea visible y suficientemente distintiva para que se pueda di­

ferenciar entre los de su misma especie o clase, es decir, dándole 

un carácter especial, particular y original que salga del uso ordi­

nario. 

Las denominaciones deben tener una representaciOn gráfica, ya 

que no se admiten los sonidos o grabaciones fon~ticas~ 
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Las de"nominaciones.aisladas son llamadas 11 nominales o de pala­

bra11, pero _existe~ .'otra~··qU~ _al asociarse con otros elementos po- -

seen .un mayoi. efe~t'o_'.·~aiSt.intivo _siendo éstas las llamadas "marcas -

mixtas". 

Existen las a·enorninaciones de fantasía o arbitrarias o de es-­

critura caprichosa adquiriendo así un carácter peculiar entre todas 

las denominaciones existentes. Lo cual se consigue deformando de -

una manera caprichosa una o más palabras o voces que al combinarse 

con otros elementos fonéticos adoptan un carácter distintivo que e~ 

rece de significado, se llaman así porque no despiertan, por lo me-

nos inmediatamente la idea del objeto al que se aplican, en efecto, 

los industriales o comerciantes procuran dar cierto carácter des---

criptivo a sus marcas, para indicar la utilidad o fines de la mer--

cancía al público consumidor, por lo que se debe tener cuidado al -

constituir denominaciones así para que no den la apariencia de des-

criptivas constituyéndose por palabras caprichosas o arbitrarias. -

Se debe mencionar que existen grados en la arbitrariedad o caprich2 

sidad que se miden en función de la lejanía del signif ~cado corno -­

las llamadas evocativas que componen al producto junto con letras -

adicionales, como ejemplo: NESCAFE, CELOFAN, VELOZ, otras veces la 

evocación es indirecta, como por ejemplo: VALVOLINE 

La denominación de fantasía está formada o creada con los nom 
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bres de los artículos o de sus_ cualidades en lenguas ·muertas·,. como 

ejemplo, Antipirina. 

Algunas marcas de fantasía se forman por la denominaci~n ·a~· -­

ciertos atributos o cualidades de la mercanc.ta, se usa sobie' tOdo -­

para los productos farrnac€uticos o marcas para medicarne~tos, .~orno_­

ejemplo, LECHE DE MAGNESIA DE PHILLIPS, SAL DE UVAS PICOT; 

Se puede llegar a un grado mínimo de fantasía, lo que constit~ 

ye un riesgo, ya que puede parecer descriptiva y no ser registrable 

ya que es utilizada por todos, como ejemplo: ASEO, DIABETISANA. 

Para que no pueda constituirse una denominaci6n de fantasía, -

es necesario que no sean del dominio pablico, que no pertenezcan al 

lenguaje coman en el momento de registrarse, que sean distintivas, 

aptas y no descriptivas. Existen marcas de fantasía que han pasa-­

do a formar parte del lenguaje coman y por lo tanto pudieran caer -

al dominio pGblico si no se tiene cuidado de protegerlas, como eje~ 

ple: MAICENA, NYLON, KLEENEX, KOTEX. 

La Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 90 fracción I, -

señala como signos visibles a los medios materiales susceptibles de 

hacer distinguir los objetos y por lo tanto idóneos para constituir 

una marca, existiendo varias clases que a continuaci6n se explican: 

l. El dibUjo. Ya se trate de dibujos imaginarios, fantásticos o de -
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fantasía, dibujos reales de animales, de plantas, de hombres, -­

también formas geométricas, letras, nGmeros, etc., pero que no -

se refiera directamente al objeto que va a ser marcado, porque -

si no resultaría descriptivo. 

2. El color. Es útil para formar una marca pero éste no debe ser -­

aislado, sino que debe ir acompañado de otros elementos como por 

ejemplo: con dibujos, figuras, con otros colores, etc. Los nom­

bres de los colores no se pueden registrar. 

J. La forma de los productos. Si la forma es original, novedosa y 

bastante distintiva puede constituir una marca adecuada. 

La forma de los productos sólo constituye un medio para diferen­

ciarlo de sus similares y que lo distin9a de los demás productos 

que se encuentran en el mercado. No constituirá marca la forma 

usual y corriente de los productos así como la forma necesaria -

impuesta por la naturaleza misma del producto o por su funci6n -

industrial. 

4. Las envolturas. Se entiende por envoltura del producto a todo 

lo que sirve para contener o recubrir al producto. 

Para que pueda considerarse corno marca es necesario que presente 

una configuración especial y distinguible, teniendo una origina­

lidad que salga de lo coman o usual. 



87 

Por todo lo anterior las denomin.aciones como los signos visi-­

bles deben ser suficientemente distintivos, como lo señala la Ley, 

para que se distingan de otros existentes que se encuentran en el· -

mercado est~n registrados como marcas o sean del dominio pGblico o 

de uso coman. 

En el mismo ordenamiento artículo 90, Fracción II, se contem-­

pla que los nombres comerciales pueden constituir una marca; corno -

sabemos, los nombres comerciales se aplican especifica.mente a los -

establecimientos comerciales, industriales o agrícolas. Podrán - -

constituirse como marca siempre que no sean descriptivos de los pr~ 

duetos o servicios a los que va a aplicar o al giro que se va a ex­

plotar y que no contravengan las disposiciones que rigen a las mar-

cas. 

La Ley tambi~n se refiere a las razones sociales o denominaci2 

nes sociales como aptas para formar una marca, pero por lo general 

no son adecuadas ya que no poseen cualidades distintivas. No debe­

rán ser descriptivas y tampoco deberán incurrir dentro de ninguna -

de las prohibiciones encuadradas para las marcas. 
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3. MARCAS NO REGISTRABLES EN MEXICO 

La Ley de Invenciones y l-iarcas en su art.ícuio ~~ e'~.tá.bie'~e!,, qué 

marcas no son registrables, por lo que a continll.~~·i¿A '.~~ -~~-~i~c~n 
en sus diversas fracciones. 

No son registrables corno marca: 

11 Fracci6n I. La~.- denominaciones y signos que no retinan los r-e-­

quisitos que señala la fracción I del articulo 90". 

Es decir, que las marcas deben reunir características distinti 

vas, visibles, .etc., sin lo cual no podrán ser registradas ante la 

Dirección General de Desarrollo Tecnol6gico. Otorgando a la auto­

ridad una potestad subjetiva para negar solicitudes de marcas que 

no ret1nan estos elementos. 

"Fracci6n II. Los nombres propios, técnicos o de uso comt1n de 

los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca, --

así como aquellas palabras que en el lenguaje corriente o en las -

prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual 

o genérica de los mismos 11
• 

No puede constituir una marca las palabras usuales que ocupa -

el pGblico en general para designar a ciertos produCtos o servi-.­

cios, ya que si se pretendiese registrar como marca palabras del 

lenguaje coman equivaldría a un monopolio sobre el lenguaje. 
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'· ·- '., ·. 

Tambf~n exist~~ palabi~s.·que·· -Eü ·pt1blié;;,: ci~o~~'a ci~·mo ·desi~na--­
ci6n usual.· o ge~~rica par:~:·~ci~:;~~,~~\~r:~~~~¡~--s;);a~:~h·a~~'.-~sí. ~1-·dorni-­
nio pt1blico, pSrdiend:o_, ~6:- ~ar~-~ ~1-á~~-C~~a:ct~-rr~tic~ ·ae -d1stinci6n. 

·- . .. :·;~;:? .· .. · .. ,~ __ )2 . 
-~--~:~.~--

"Fracción III;- La fig-~~a·- de .los _envases que_ sean del dominio -

pt1blico: o que. se hayan he-~ho d8 Uso ~~~a~: y, en general, aquellos -

que carezcan de una originalidad tal que los distinga fácilmente 11
• 

Se refiere al carácter-distintivo de la figura de los envases, 

ya sea porque hayan pasado al dominio pt1blico, que sean de uso co-

mt1n o que carezcan de características distintivas u originales. 

11Fracci6n·1v. La forma usual y corriente de los-productos o --

la impuesta por la naturaleza misma del producto o del servicio o -

por su funci6n industrial". 

Ya que es la forma usual de los productos, no teniendo elemen-

tos distintivos y originales. 

11Fracci6n V. Las denominaciones, figuras o frases descriptivas 

de los productos o servicios que traten de protegerse corno marca. -

Una denominaci6n no se considerará distintiva porque ostente una o~ 

tograffa caprichosa, o construcci6n artificial, o sea el producto -

de la uni6n de dos o más palabras que, analizadas aisladamente, ce~ 

tinaen siendo descriptivas en su conjunto. 
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Quedan incluidas:en el supuesto anterior las palabras descrip­

tivas ~ indié~~ivaS ~~-las. cualidades·; caracterf.sticas físicas, ªº!! 

tenidos·, uSo;.<d.estina·" O func-i6n, composici6n de propiedádes ,. ti~o, 

es:Pecü~-, Calic;Icid,_ cantidadt valor-, presentaci6n o época de elB.boi:-a­

ci6n-de l~~ p_rodu!=~os o de prestación de los serviciosº. 

Es decir, ,que no ser~n aptas corno marca, aquellas que sean de.!_ 

_criptivas de los productos o servicios que tratan de protege_~, cua.!1-: 

do indiquen o representen a la mercancía de tal manera que permita 

identificarla con la sola denominación, figura o frase. 

También ser~ descriptiva cuando se señale alguna cualidad, ca-

racter!stica, funci6n, finalidad del producto o servicio, por lo --

que no debe indicarse ninguna propiedad de lo que se pretende ampa-

rar. 

Con lo que resulta que la autoridad objeta y niega solicitudes 

de marca al encontrar algQn elemento descriptivo pero que evoca de~ 

de lejos una cualidad del producto o del servicio sin ser una causa 

suficiente para ello, actuando arbitrariamente perjudiéando al sol.! 

citante. 

Tampoco podr~n ser marcas aquellas palabras que ostenten una -

ortografia caprichosa o que est~n constituidas por la uni~n de va-­

rias palabras o que resultan descriptivas al traducirse a cualquier 

idioma. Podr~n registrarse cuando los cambios en la ortografia o -
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en la_c.:omposici.6n o en la traducción sean tales que la denominación 

quede desfigurada e irreconocible transformándose en algo sin signi 

ficado que no-tenga nada que ver con lo que se pretende amparar. 

Por otro lado, afirma el maestro César SepGlveda que 11 debe to­

marse además en cuenta la pobreza del idioma español,en el que por 

otra parte existe la fonética figurada, para concluir que resulta -

cada vez más difícil para el solicitante obtener vocablos aptos pa­

ra marcas. Si a eso se le agrega un rigorismo exagerado, una inca~ 

prensión de las autoridades administrativas encargadas del ramo, d~ 

be concluirse que existe un fervor burocrático que no se justifica 

y que va más allá del texto expreso de la Ley 11
• (52) 

Efectivamente, resulta complicado y dificil encontrar denominE 

cienes, palabras y signos para constituir una marca, que no resulte 

descriptiva de lo que se desea amparar. 

"Fracci6n VI. Las letras aisladas, los nCimeros y los colores -

aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos -

tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carác-­

ter distintivo. Se considera número aislado, el compuesto por uno 

o más dígitos expresados numéricamente o con letras". 

Como se expres6 anteriormente, los simples colores aislados, -

(52) César Sep{\lveda, Qb. Cit., Pág. 124. 
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las letras y los nOmeros no son medios distintivos idóneos, pero -

al combinarse o al ir acompañados de otros elementos adoptan carac­

ter1sticas peculiares y diferentes a las dem&s, siendo registrables 

en este caso. 

"Fracci6n VII. Las que reproduzcan o imiten sin autorizacii5n -

escudos, banderas y emblemas de cualquier pa1s, Estado, .Municipio o 

divisiones pol1ticas similares, as1 como las denominaciones y si--

glas de organizacio~~s internacionales, gubernamentales, intergube~ 

namentales, no gubernamentales o de cu.alquier otra organizaci6n re­

conocida oficialmente, as1 como la designación verbal de los mis--

mas". 

Debido a que no son objetos que est~n dentro del comercio y no 

son objetos de apropiación para los particulares ya que pertenecen 

a la nación, a organismos internacionales o nacionales. 

"Fracción VIII .. Las que reproduzcan o imiten signos o punzones 

oficiales de control y garantia adoptados por un Estado, sin autor! 

zaci6n de la autoridad competente". 

Se refiere a lo mismo de la fracción anterior, por lo que tam-

poco puede ser registrado como marca, ya que se crear!a un monopo--

lio ~e signos oficiales. 

"Fracción IX. Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes -

de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros 
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o las monedas conmemorativas". 

Resulta obvio ya que no puede ser susceptible de apropiaci6n -

por ninguna persona ·aebido a que son para el uso de la comunidad y 

no exclusivos de un particular. 

"Fracci6n X. Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, me­

dallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congre- -

sos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente". 

Tiene el mismo fundamento que lo explicado anteriormente. 

11Fracci6n.XI. Los nombres, seud6nimos, firmas, sellos y retra­

tos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han -­

fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más pr6xi--

mo". 

Se trata de derechos personal!simos necesitándose el consenti­

miento de la persona, ya que son bienes propios y privativos que no 

cualquier tercero puede disponer de ellos sin el permiso del af ect~ 

do o interesado, si ha fallecido se requerirá el permiso de los as­

cendientes o descendientes. 

"Fracci6n XII. Los títulos de obras literarias, artísticas o 

cient1ficas y los personajes ficticios o simbólicos salvo con el 

consentimiento de su autor, cuando conforme a la Ley de la materia, 

éste mantenga vigentes z:;us derechos; as! como los personajes huma·--
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nos de caracterizaci6n, si no se cuenta con su conformidad 11 • ~ 

Se prohibe el registro de marcas de t!tulos de obras litera- -

rías, art!sticas o cient!fica~, as! como de personajes ficticios; -

solamente son registrables cuando tales derechos estén vigentes con 

forme a la Ley del Derecho de Autor y se obtenga el consentimiento 

del mismo autor. 

11Fracci6n XIII. Derogado por las Reformas a la Ley de_Invencio­

nes y Marcas, publicadas el 16 de enero de 1987 en el Diario Ofi- -

cia~': 

Esta fracci6n se refer!a a la prohibición de las palabras sim­

ples o compuestas de lenguas vivas extranjeras, las cuales no se P2 

d!an registrar. 

Tambi~n exclu!a del registro a las marcas construidas artifi-­

ciosarnente, de modo que por su fon~tica parecieran voces extranje-­

ras. 

"Esta fue una disposici6n que genero muchos litigios, porque -

se prest6 a que funcionarios menores, no muy conocedores, objetaran 

o rechazaran solicitudes o registros, interpretando caprichosamente 

lo de 11 parezcan voces extranjeras". El costo de está regla en re-­

cursos humanos y materiales ha sido considerable". (53) 

(53) C~sar SepGlveda, Suplemento, Ob. Cit., P~g. 16. 
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ºFracción XIV. Las denominaciones geográficas, propias o co­

munes, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indi­

quen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar 

confusión o error en cuanto a su procedencia, así como las denomi­

naciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabr! 

cación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nom­

bres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e 

inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario". 

Esta fracción señala que no podrán constituir marcas las den~ 

minaciones geográficas 11 propias o comunes": al respecto, el maes-­

tro César Sepúlveda señala que 11 no puede establecerse esa distin-­

ción, porque en ninguna parte se pneden identificar las designaci2 

nes geográficas "comunes"." ( 54) 

Estando de acuerdo con el mencionado tratadista, ya que no 

existe tal distinción porque las denominaciones geográficas son de 

una sola clase, ignorando el espíritu del legislador al.hacer esta 

distinción. 

No son registrables las denominaciones geográficas, gentili-­

cios, nombres y adjetivos cuando éstos indiquen la procedencia del 

producto, ya que pueden causar confusión o error, debido a que 

cuando una marca lleva un nombre geográfico se tiene la idea de d~ 

terminada calidad, cualidades y características relacionado con 

(54) César Sepúlveda, Ob. Cit., Pág. 128. 
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una zona específica atribuyéndole a la marca propiedades que no -

lleva consigo. 

Por otro lado, si no se indica la procedencia no habrá confg 

sión de ninguna especie, además si a las designaciones geográfi-­

cas se les atribuye un elemento secundario tendrán característi-­

cas distintivas y propias, constituyendo una marca registrable. 

Tampoco serán registrables las denominaciones de poblaciones 

o lugares en donde se elaboren y fabriquen ciertos productos que 

los haga característicos, por ejemplo: El Tequila, el Cogfiac. D~ 

bido a que el público identifica el nombre de la marca con la me~ 

cancía siendo descriptiva de lo que ampara o causando confusión -

si la marca protege otros productos. 

Hay que hacer notar que tiene relación con las llamadas den~ 

minaciones de origen. 

"Fracción XV. Los mapas, sin embargo, podrán usarse como el~ 

mento de las marcas, si corresponden al país de origen o lugares 

de procedencia de los productos o servicios que aquellas distin-­

guen, siempre que en este país estuviesen registrados11
• 

Sólo podrán registrarse como elemento de las marcas en fun-­

ción de la procedencia de los productos o servicios.que se desea 

amparar, ya que tienen que corresponder al país de origen, de lo 

contrario no podrán registrarse. 
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11 Fracción XVI. Las denominaciones, signos o figuras suscepti_ 

bles de engafiar al público o inducir a error, entendiéndose por t~ 

les, los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, 

origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que 

pretena·an amparar". 

Se refier~ a las denominaciones, signos o figuras ilícitas -­

que traen falsas indicaciones de origen o presuntas característi-­

cas de la mercancía no serán registrables, pues causaría engafio y 

confusión al público. Ya que uno de los caracteres esenciales de 

la marca es la de que sea veraz. 

"Fracción XVII. Las denominaciones o signos que, conforme a -

otras disposiciones legales, no sea posible utilizar para fines c2 

merciales o, por razones de interés público, la Secretaría de Co-­

mercio y Fomento Industrial considere inconveniente registrar". 

Hay ciertas denominaciones o signos que no se pueden utilizar 

para el comercio, por lo cual no podrán registrarse. También hay 

que considerar que por razones de interés público tampbco se po-­

drán registrar. 

"Fracción XVIII. Todo lo que sea contrario a la moral, a 

las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ri 
diculizar ideas a personas". 

Es obvio que na se van a admitir denominaciones o signos que 
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vayan en_ contra de .la ·~oral Y. de las-buenas ~ostu~b:t"~s_,, p c~~x:ido -

Se trate de .riÓ.icuiizar_ iciea~ o personas ya que_, .-."en-~~-~cti5~ ·ca So, __ la 

ma~ca estaría _ci;fect_ada de-ilicitud. 

"FracC:iÓ~ x1x; Las denomina:é:iones · o:csig~osjg\l'~i·~s" o ~emejan-
tes a un~·· ma·~-~~ .. ~ '::~~:~'.~{i~. ~~-c~~--~~~i~ dé.~'c·o~·~rc~·o .,.:y·ú~O~\'~ritO-': Indus~ 

:::::se:t~::i :::::iPa~~::~id:;~c:!~vfi1:rt.JJ1L~;ª •··~~oteger .. los 
,, . _ _ .,,-- _ .. _ :z·:~~ .. :·, ... : ... qu~---s~_an suscepti 

bies' -d_e-_cr'e~i;:-~C6rif"ü~'LS~(:~-kJf~~-~~\:!~~:f//,_:.:··~ii~ -p~edan inducir al públi-
. '.-~;;· '~ ~-> >--~J_¿l~-~~-_-.;~~~;:-'~~~~3-~1~~$:~--· -,_1:.' - •. -

ca a·· ·error·,¡~--~.<\:~~ -r-- -.-;:;~»-4}- ~-'.:.·· 
- • oo-~:· ::=·.w7~.:~.;~~~~~-; 

\';':~~;· .,01"-' .•..::·· 

,_o,---· 

: :':-=, -=- ~ -

No- ·se. plledefr:_·adTid.ti~~ _signos que se parezcan 

ni me~os2se~ igÜ'11c?~~~;~~~~ºj~~~~~faa por: el público, debido a -
que causaría c0~-f~~~f6n:·· Y'le~rr~·r.':j/ 

- ~ :''.:·--,}~~:-.. .:::_:_:~- .-:\;::' 
"Fracc"ión XX. -_La ~~-adUc_·c~ón a·:·Otros id.iomas de las palabras 

no registrables". 

Las- palabras que no son registrables por encuadrarse en alg~ 

no de los supuestos contenidos en el artículo 91 de la' Ley de In-

venciones y Marcas, tampoco lo serán al ser traducidos a otros --

idiomas. 

"Fracción XXI. Una marca que sea idéntica a otra, anterior--

mente registrada y vigente, para amparar los mismos productos o -

servicios, aún cuando sea solicitada por el titular de la regís--

trada o con el consentimiento expreso de éste". 
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Ya que no es posible que existan dos marcas iguales para lo -

mismo. 

"Fracción XXII. Una marca que sea semejante a otra ya regis-­

trada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o ser 

vicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomán­

dola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido r~ 

servados 11
• 

Se refiere a la. semejanza de las marcas en grado de confu- -­

sión, no se admitirá a registro la solicitada por existir una mar­

ca anterior que le es similar, que ampara los mismos o similares -

productos o servicios y que puede originar confusión al p~blico -­

consumidor. 

Existen marcas que se parecen lejanamente a otras sin que és­

tas puedan causar confusión de ninguna especie, pues el elemento -

no es visible, ya que fonéticamente o gráficamente no son confundi 

bles o en su conjunto son diferentes, pero son negadas por parte -

de la autoridad debido a la cantidad de trabajo y a la arbitrarie­

dad con que en ocasiones actúa. 

Si la marca que se está solicitando es del mismo titular a la 

que se le opone por ser semejante se concederá si se ubica en el -

supuesto del artículo 96 de la Ley de Invenciones y Marcas que a -

la letra dice: 

11 La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial deberá decla-
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rar ligados, para efecto de su transmisión, los registros -de las -

marcas de un mismo titular, cuando sean idénticas y amparen siffiil~ 

res productos o servicios, o bien semejantes en grado de confusión 

' y amparen los mismos o similares productos o serviCios. 

ºFracción XXIII. Una marca que sea idéntica .o se~'ej·a~·t:e~~~~~ ::~ 
grado de confu$ión, a un nombre comercial aplicado ·a:-'..Í-ds·--~~-¡~~-~~~~- o'? 

~- ·~+- - - : ,,...__;.;·' ~[_.· 

similares servicios, que se presten en el establec-imie;~"t.ó·~'-~CuY?_> no!!! 

bre comercial se haya usado con anteriori~~d".~j{ ;I~L!,j:;~· E . •. 
. : ~ -~J,·;Jt_~::o:'.;J~-~, ~'¡¡] -~::_,_,.2_~-~'.Y -;'.'"""'" :;-;~·, __ , :- ':, ·. 

Es decir, que se negará una niarc_~;~~J¡'{~f~~e~;t~ii~i ~ pareCida 

a un nombre comercial. La prohibi~1ón'..~SÓ~a·:_s~···.·h~·~e ·:~-~t·~nsiva-; res-
: .•. e . , ·,::_:;::~'. 

pecto de los servicios que se preSte~.-fen·:, e1 ¡;sta~i.e·cimiento con ª!!. 

terioridad a la marca. 

Podemos concluir que es muy limitada la-posibilidad de obte--

ner una marca debido a las restricciones establecidas por la ley y 

al criterio subjetivista de la autoridad que decide sobre su otor-

gamiento. 
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4 •. MARCAS REGISTRABLES EN .. ESPAl'IA 

La. Ley Española de Marcas est~bléce en su- ar.tÍ.cu'io 2<?~ ·qué 
-- '. '·,. ·,·,,. 

s~9nos á medios Pueden consti~u.ir-:U~a mar.~a,· Sie~a·o·~· 

' ,- ·:-

-ll a) Las pillabras o. com~in~c::io~es .. · ~-e.·. P~l.abFas.~ =~~-i~b-lii'ict~-~ jas ~_", 
,- ' -. .. ':'.;:·~::·: 

que sirven para identificar ·1as personas_". :~ ::.i·:~/ ·'~' 

.. ;:,.L~-- ;.,"¡_~ .. -~~:·· .· -'.~-'\-:·: 
Se refiere a las marcas aenomiiiB.tiVaS)it.féfPue"q_~{·_«;9nsis.ti'r -en 

una combinación de fonemas ,~·-qu~ ~reS·u1ta ~se'.t< Pé"iJ~Ptibf~~-~iílEfdta·~~e -

su pronunciación. 
r ;;j ;,,: 

"b) ·Las-imágen-eS, fi-o-gu-z::as,---"5í~b~1~~- y g!á~icos". 
e _ -.·:~;- ,- ·-e oc;-" .-' 

La marca puede cons-isti;::·e~· ~~~a' serie de combinaciones de tr~ 
zos, líneas, colores, dibujos, etc., siendo la marca gráfica. 

ºe) Las letras, las cifras y sus combinaciones 11 

Las letras y cifras a veces no se estiman suficientemente di~ 

tintivas para poder constituir una marca, por lo que se deben de -

acompafiar de otros elementos. 

11 d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los 

envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación". 

cualquier recipiente o contenedor que asuma una determinada -

forma, con la que se pretenda distinguir al producto. 
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Como se dijo anre,riormenr.e 

marca la esencial es que posea--una aptitud distintiva suficiente, 

para que los productos o servicios designados con la marca se dif ~ 

rencíen de otros. 

Puede ser que la denominación no tenga ningún sentido semánti 

co o una combinación de trazos o líneas sin valor representativo -

alguno de la realidad, pero si aparecen suficientement~ caracteri­

zados pueden llegar a constituir una marca conocida y prestigiada. 

Lo que se concluye que la marca no es solamente un medio idea 

tificador, sino un medio distintivo por excelencia. 
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S. MARCAS NO REGISTRABLES EN ESPAflA 

s~ ::_ ~-;~ai:,fé'C~-;~~.#~e_-.'·~~·¡·.~~~la · m~·rca . in.fringe 

una prohibicióri absolllta ·-ra ~ac-cr~:~c~~~-~~-Ilil-Pre~C-~iPtibi"e, ~ientras que· 

si la infracción se iefi~ie a\i6-~~~·p:~,.'.~~ibiél.óÍt' 'r~-iati.~a le. acción d~ 
berá ejerCitarse antes Cié ·J..O~'. ~i~'-~:o·-~-y~·fi~-~'=t.. , ·-

-------

El artículo 11 de la- Ley ae Marcas contempla a las prohibicio­

nes. absoluta~ sefialando qlle: 

l. No podrán registrarse como marcas, además de los signos o -

medios que no puedan constituir marca conforme al_artículo lo. de -

la presente Ley que se refiere a la distinción, los siguientes: 

"a) Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos p~ 

ra.los productos o servicios que pretendan distinguir". 

Se refiere a las denominaciones genéricas, siendo aquellas con 

las que, en el lenguaje usual, es conocido y designado un producto 

o servicio. 

En este sentido, si la marca consiste en el propio nombre del 

producto que se pretende identificar, carecería de una aptitud di~ 
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"b) Los que estén.exclusiVamente compuestos por signos o por 

indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para 

designar los productos o los servicios.en el lenguaje común o en -

las costumbres leales y constantes del comercio". 

Son los signos o medios utilizados para el ejercicio del co--

rnercio. 

"e) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaci2 

nes que sirvan en el comercio pnra designar la especie, la calidad,--

la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la -

época de producción del producto o de la prestación del servicio u 

otras características de los productos o del servicio". 

Es decir, que no pueden registrarse las marcas descriptivas-­

de elementos o características del producto o seryicio .q~e:·-~~~ ~:r;_e­

tende amparar. 

·:--·:( :· /. '.-.. -·i.·\/: ,· -
11 d) Las formas que vengan impue:~_~a~~·_Pº:r.:·~·~-ª~-~-~.~-~~~--~~;:,:.~r~é/~-- .~éc- · 

nico o por la naturaleza de los propios- .-proaµ~tO~--:~·:'.*iit·~f~~~e·n--a 
su valor intrínseco•1

• 

Las formas impuestas por la naturaleza o por orden técnico nO 

podrán constituir una marca, ya que carecen de originalidad y dis-

tintividad. 
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11 e) Los. qu~_;;~e~~.:<~~.~.~rari~·~~~~~ Í"~·' Ley;:.-~-1 q·ia~n·'.~p-úblico o a -

las buenas c~~t~in~rfrY: ' T;t .· 
Ya. que. ~f ec~{~nI~~¡ i~;~j~f~g4~~? de Y~s personas;. 

•0,J~t:~~i1~~:1~:;Iib;'::(t.:.:~::.E·::·::::::: 
cia ge9gr_áfica-:de~~.Jos-·_ productos·-'o servicios'~-· .. · 

e; .~·S,~~~~fft~:~~t~íi_ctci=~~s ~ngafiosas. que· i~ai~~en ciertas cua-
1iaiiaeS--'._'f'at'S·a0s ··'d9t --:·~~:o~~'~t~_, :o -servi'Cio que ·'sé --des~-~~---a~parar·~ 

, .- -··«. ,;,:.-~-<-. ;.:;._._"';-_; 
:.~.)_,;·,.;;,¡~:-

_::~~--119) El~C~l~-r por sL solo. Sin embargo, podrá_ registrarse 

siempre. cií.ie .- esté ,deilimi tado por una forma determinada"_. 

El color sólo no se puede registrar, pero si va acompañado de 

otros elementos adquiere características propias. En México tamp2 

co son registrables los colores aislados. 

"h} Los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, 

la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus C~ 

munidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades 

locales, a menos que medie la debida nutorización. En todo caso, -

solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo -

principal". 

No se registrarán por no ser de apropiación exclusiva de un -

comerciante o industrial, sino que pertenecen a la nación. 
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"i} Los· que hayan:· Sido ·autoriz.~dos por las autoridades compe­

tentes y de"~an·~~:~:er)~·~ri·¿·~·Éld
0

~·5 e~-:::vi:z;·tud :del artículo 6 del Acta vi­

gente en Espáftá;aé)'\,co~;§e,;f~. a;f.1a'unión ele París para la protec-­

ción- de- la; proPI~a~ci,:.i~duSt-~-iEl1'.:áei":-:2ci de· marzo de 188 3. Solamen­

te· podrán 'c;~-ilstit~i~~::_ü~·~::~~1·e1~~~-fci '~~~·~-e~o~io del distintivo princi--
;:· __ <,D" ,?,--: ,,-_,,_._, ,« .. 

·\· -.... ·;; d~ ~:t: ~~~~.:.~~~; ;. '"'" "·.:.t;.·,i ... ~.;~~-.. ·"-.c:_::':. ··.·· "· · .. ::~-~-- ---~: ... '·,·r .. •.;"~.: ,, - .~;Y':}'c' 
•._-,-,;~.: ••• · .•. o;;,'.;:-·; " • ';' ¡, 1'~, 

- f::,:.:: ,::·::), -.-.:,~~-~; ~e:-:~:~\. -

.1! j.)fLC)~~:q¿:~;i;i;%~6d~~ .. 6~~:-~·i:j:·é_~imrten -los Sigrio-s y punzones ofici~-: 

pal. 

les. ,-~e_; -¿~:rit1~~5-i:~1j~ ~·~~~~~~·~~~~f~~, -'.·~~-do;tadas por- ESpaHa 0- o_--- ~cir./b~·ái~~~' 
-~o~ - ~-''°" ~-··.-""-' ~,..,_" -

' . -~ 

··Ya 0 ~ue::-z:{O J;:q~~~~ -pel:tenec-er a ninguna _persona, sino que sOn -

"2. El apartado l letra c) no se aplicará si la marca hubiera 

adquirido, para los productos o servicios para !Os cuales se sol! 

cite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del --

uso que se ha hecho de la misma. 11 

Se aceptará porque la marca ha obtenido'.un carácter distinti 

va dentro del comercio. 

11 3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios 

signos de los mencionados en el apartado 1, letras a), b) y c), -

si dicha conjunción cumple con el artículo lo. de la presente - -

Leyº. Es decir, que la conjunción resulte ser suficientemente --

distintiva para poder constituir una marca. 
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,, 
El artíc.~_lo.;12 a·e ia -iéy,·:·ESpá-fiOla de Marca·s· ·,re:91:11~ :1as·:·Protii~ 

biciones reiativ.á.s~ 

.1 ~ NO pa-·dráh; :-~e9is~rars~ 
-··>, 

_"a) Que_ por-sil identidad o semeJanza f6nética, gráfica o·ªº!! 

ceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para 

designar pr~ductos o servicios idénticos o similares puedan indu­

cir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación -

con la marca anterior". 

Siendo los signos distintivos idénticos o semejantes a otros 

ya registrados o solicitados anteriormente. Pues induciría al p~ 

blico consumidor a confusión y lesionaría el derecho de uso excl~ 

sivo del titular de la marca. 

11 La Ley prohibe al sentar esta regla excluyente que no es la 

semejanza en sí misma, ni siquiera la identidad del distintivo de 

que se trate, con el registrado anteriormente a favor de otro ti-

tular, sino la identidad o la semejanza que originen peligro de -

confusión sobre la procedencia de los productos o servicios a los 

que la marca viene a distinguir"ª (55) 

"b) Que por su identidad o semejanza; fo~~_ti~~;< gr:áfi~a o -co.n. 
-·' . - ~· ' 

ceptual con un nombre comercial anteri.Ormente:' ~ol.icit.ado e::> regis-

- ')·:_ .. !.;'-: »};_ :d·;,,,-:'i 
·,'.·:~-:·'.~:t,-~· . ·"t:~ 

(55) Hermenegildo Baylos Corroz~, OÍ:);,Cit;! Pá,;i:"a'si;J 
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trado- par~,-~.d~~ig!l·~r acti.V¡·drid~s relacionarl;as con las: pr~duc~os· .. o: -

ser.vicios ··para·· i.6s·· que 

fusión' en 

la 

riormente 

dades que 

.. 
marca. 

blecimiento. 

est!!_ 

"2. Sin embargo, podrá registrarse una marca semejante a otra 

marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado pa-

ra productos, servicios o actividades idénticas o similares, cuan-

do el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del 

titular registral anterior y se adopten, si fuere preciso, las me-

dídas necesarias para evitar el riesgo de confusión 11
• 

Se refiere a una carta de consentimiento en la cual el titu--

lar de la marca dá autorización y permite que el otro solicite esa 

marca o nombre comercial semejante con variación a ciertos elemen-

tos para evitar que cause confusión. En México se maneja el mi'smo 

sistema. 
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El artículo 13 de la Ley Española de Marcas estableCe ·además -

que no podrán registrarse como marcas: 

11 a) El nombre, apellidos, seudónimos o cualquier. 'ot.~o'.nl~dio -
··,,,.-, -, .. , .. 

que i~entifique al solicitan te del registro de la. mar~a ~~ '.si~-~pré' -
-, ... -. 

que los mismos estén incursos en alguna de la~ p~Ohib_i91one_5- cent~ 

nidas en el artículo 12". , _·co-· ~--· 

~:-:\_-: :~--:~;-;:,' :,_~:};3 _.- _: -
Como ya lo vimos son derechos persona1·{~'imo~-.:~'. s'i.énda·· r.eq~is'i-

' . . :: ~ '-
to indis.pensable que correspondan al ·péti_cÍ.'o~-ar(~-~ pa_r_a po-deJ::. ·s-Oli-

citarlo. 

11 b) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona 

distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, 

seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del públi-

co identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que 

medie la debida autorización. En todo caso, estos signos quedarán 

sometidos a las demás prohibiciones contenidas en esta Ley 11
• 

Se podrán registrar pero con autorización de la persona que -

tiene derecho a usarlos. 

"e) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento inde-

bido de la reputación de otros signos o medios registrados 11
• Ya -

que es indebido y no es lícito hacer eso. 

11 d} Los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones -
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prot.egidas por un derecho de propiedad intelectua~· o in~u.~trí~l, a 

no-ser que medie la debida autorización d~i 

cho'~. 

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

Ya que pertenecen al autor o inve_h~~-~~;~. -~~~!1.9.~~a. p~-~~·ona· ·Podrá 
registrarlas como marcas sin su ~~~i:d-~--::~-~i6-~¡-~'~:~Íó·~-~-



CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO MARCARIO EN MEXICO Y ESPANA 

l. PROCEDIMIENTO MARCARIO EN MEXICO 

1.1. SOLICITUD DE REGISTRO 

El procedimiento para registrar las marcas está contenido en -

la Ley de Invenciones y Ma:z::_cas ___ Y en su Reglamento_ en donde se _esta-

blecen los pasos y requisitos qlle '~eb~n ·ae .seguirse para obtener el 

registro de una marca. 

El primer paso:del _tr~niite. es::la .. solicitud, que a continuación 

explicaremos: 

l. La Solicitud, debe ser escrita en idioma espafiol a máquina 

para que no se altere ningún dato posteriormente y siguiendo el rn~ 

delo o formato que proporciona gratuitamente la Dirección de Desa­

rrollo T-ecnológi-co, han existido varios formatos de solicitud, la 

última se dio con la reforma al Reglamento del 30 de agosto de 

1988 en vigor a partir del 29 de septiembre del mismo año, siendo 

exigible a partir de los 30 días siguientes de la fecha de circul~ 

ción de la Gaceta de Invenciones y Marcas. 

La Solicitud del registro se presentará ante la misma Secret~ 
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ría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Desarro­

llo Tecnológico; tal sOlicitud contiene apartados que deben ser 11~ 

nades en forma clara y preCisa, siendo contemplado en el artículo -

76 del R~glamento de la Ley, que establece: 

"a)Una sección reservada para la Dirección, con los espacios -

necesarios para anotar la fecha legal y hora de presentación de la 

solicitud, el número de folio y del expediente que le corre~ponda; 

el número de registro cuando se conceda, el lugar y fecha de cene~ 

sión y la firma del funcionario competente de la Oirección 11
• 

Esta fracción se refiere al espacio que se encuentra en la -­

parte superior del lado derecho correspondiéndole a los funciona-­

ríos de la dependencia para anotar la fecha legal y hora de presen 

tación, el número de expediente que le asignan a la solicitud sien 

do en lo sucesivo el número que le corresponde a ese trámite y el 

número de folio para uso interno de la dependencia. 

En la parte de atrás se encuentra una sección para el número 

de la marca en caso de que sea concedido su registro, sirviendo p~ 

ra tal efecto la solicitud como título; anteriormente se elaboraba 

un título independiente a la solicitud, pero debido al trabajo len 

to y a la pérdida de tiempo que esto originaba, se estableció este 

método con la finalidad de agilizar la salida y trámite de los - -

asuntos, evitando el rezago. 

El inciso b) del artículo 76, establece que en la solicitud -
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hay una: 

b) Una secció~ que debe ser llenada por el solicitan te .,en la 

que de~erá ,_ ind.lca.~Se: 

1. TiPó a~·· rñárca ···.j·'sea con denominación o si es· innominada· o mix-

ta. 

Con denominación se refiere a palabras, innominada que son di­

bujos, colores, diseftos pero que no llevan palabras y la mixta· 

es combinación de las dos. 

2. Clase a la que pertenece; de acuerdo al número de clase que le 

corresponda en la Clasificación Oficial dependiendo de los pr2 

duetos o servicios que se va a amparar. 

3. Productos o servicios a los que se aplica, los que deben de es­

pecificarse y designarse de una manera concreta. La solicitud 

sólo protege una sola clase de la Clasificación Of ícial. La t~ 

rifa de los derechos señala varias cuotas dependiendo lo que se 

pretenda proteger, ya sea toda la clase, una parte de ésta o s~ 

lo un producto o servicio. 

4. Fecha del primer-uso de la marca; si la marca se ha usado sin -

interrupción se debe anotar la fecha en que se empezó a usar o 

si no, la declaración de que no se ha usado todavía. El artíc~ 

lo 100 de la Ley sefiala que no podrá ser modificada la fecha --



114 

del primer uso, por lo que se-' deJ:>~ --ª~-.tener .. c'~idaao· antes de -

manifestarla, ya que es i?nportanté en.-ei casO de que se suscite 

una controversia para saber q·~iéli~;~-~,n-~:i.·;·'~~ pr~inero una marca, te-

niendo así más derechos. 

11 Es aconsejable hacer anuncio,- de -1a marca - en un medio publici t.9,_ 

rio en el que mencione su.fecha, precisamente el día en que se 

presente a iegistro, para preconstituir la prueba de uso o bien, 

no solicitar una marca-gue,ya-Se haya utilizado sin tener a la 

vista algún documento (factura·s·, pedidos, cartas, anuncios) en 

donde conste una fecha fácil de-determinar, y ella será la que 

se declare". (56) 

S. Tipo de establecimiento, ya sea industrial, comercial o de se~ 

vicios y ubicación del mismo; se refiere a los datos del esta-

blecimiento en donde se elaboran o se vendan los productos o -

se prestan los servicios, anotándose el domicilio; calle, núm~ 

ro, colonia, código postal, población, estado y país. 

En el caso de que el solicitan te cuente con establecimientos de 

tipo industrial y comercial con domicilios diferentes, se debe-

rán señalar ambos. 

6. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, se debe ano--

tar el nombre completo sea persona física o moral. El domici--

lio debe contener todos los datos que se enumeraron en el apar-

tado anterior, y la nacionalidad del solicitante. 

(56) César Sepúlveda, Ob. Cit., pág. 134. 
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7. Nombre, domicilio y nacionalidad del apoderado, en el caso de -
que hubiera; cuando la solicitud de registro de marca sea tram.J:. 

ta da por un tercero, necesitará poder que le otorgue el titular 

para hacer todas las gestiones. 

8. Cuando se reclame prioridad, se deberá indicar el país, la fe-­

cha y el nú~ero de la solicitud extranjera, esto es sólo en el 

caso de que hubiera prioridad o sea de que se haya solicitado 

el registro de la marca en el extranjero, se deberá indicar la 

fecha en que fue depositada en el extranjero, el país y ·el nú­

mero que le correspondió a la solicitud. 

e) Una sección para pegar un ejemplar o marbete de la marca, 

hay un espacio en la solicitud para pegar la etiqueta. 

d) Una sección para la descripción de la marca; no hay nece-

sidad de describir la etiqueta en el caso de que lleve un diseño. 

Con la reforma al Reglamento se suprimió el procedimiento de las 

frases rituales y la descripción que se hacía en hojas de tamaño 

especial constituyendo esto un gran avance, ya que su "elaboración 

implicaba un gran esfuerzo y una enorme pérdida de tiempo, por lo 

que dicha reforma representó un adelanto al procedimiento de la -

solicitud de la marca, siendo mucho más fácil y sencilla. 

e) Una sección para las reservas, donde se expresará en que 

consiste dicha marca y los elementos de que se compone; en la -­

que se deberá a~otar expresamente todas y cada una de las pala--
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bras, figuras y colores de lo que se desee proteger, ya que eso -

se -va a reservar siendo los elementos que el solicitante de la -­

marca reivindica corno propios. En este punto también hubo modif! 

caciones por el nuevo Reglamento disminuyendo los requisitos, ya 

que anteriormente las reservas se tenían que presentar en hojas -

de tamafio especial al igual que la descripción. 

f) Una sección para la exclusión de las leyendas o figuras -

no registrables, contenidas en la etiqueta, cuando la marca tam-­

bién aparezca en ella; debido a que hay palabras o leyendas que -

no se pueden reservar haciéndose exclusión de ellas, ya que, como 

se ha sefialado, de acuerdo a la Ley de Invenciones y Marcas exis­

ten ciertas palabras o figuras que no sofl susceptibles de regis-­

tro. 

El texto de la solicitud podrá utilizarse como título defini 

tivo si contiene las menciones a que se refiere este artículo; e~ 

to como ya se ha mencionado, trae consigo diversas ventajas, ya -

que no habrá tantos errores, antes del nuevo reglamento se expe-­

día un título conteniendo los datos de la solicitud, prestándose 

a infinidad de errores que trascendían viciando el registro, de -

esta manera se evitarán a menos de que el propio titular se equi­

voque en algún dato, recayendo en éste la responsabilidad y no en 

los funcionarios de la dependencia. 

Por otra parte, el artículo 77 del Reglamento de la Ley de -

Invenciones y Marcas, señala que deberán acompañarse a la solici-
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"III.Copias simples de la constancia y del docuffiento'a que se re­

fiere el Artículo 17 del Reglamento o, en su defecto, el in~ 

trumento en que se contengan las facultades del poderdante y 

del mandatario, cuando se tramite por éste". 

El articulo 17 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Mar 

cas se refiere a la constancia del Registro General de Pode­

res, que es otra de las innovaciones del nuevo Reglamento a 

través de la cual los apoderados solicitan su inscripción en 

un Registro que lleva la Dirección de Desarrollo Tecnológico 

con la finalidad de que quede asentado que les han otorgado 

poder para representar a una persona física o moral, evitan­

do anexar en cada solicitud de marca una copia certificada -

o cotejada del poder conferidO como antes se hacía. 
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Si todav'ia no se tiene· la inscripCión se presentará la Carta 

Poder firmada por la persona que lo esté otorgando y si exis­

te poder en otro expediente se eXhibirá,· como ya se dijo, co­

pias certificadas o se pedirá el cot_éj6 c;Ie éstas anotando pa­

ra tal efecto el númeio de marca: o .. n.Ui:nero de ·expedi~nte en -~ 

que·~onste. 

' --. . ' ' 
"IV. Testimonia que comprueba la existéncia · ge._--1a· ·«p_e~sona :-moral, ~-

-de ser ésta la solicitan te, a_ menos -que ~~:-:~-i~-~-i~·f~~,-·a·~I~~ Jbci~r :-_-,: 
-,.~~-=-~."'-º 

exhibidoº. 

:.:. :_:·~-
cuando otorga poder una perSona rnor~l ~-e~ ~~k.úii':t:á·- :~y- t·est(~~i ,-

_e,:.~ e;,_:;,- ~ 

nio de la sociedad para comproba_r __ -i-as facUTt.id'ciS·.·a8i' _repre".'"­

sentante que firma, estando autorizada: y ~c~~,~~-f~~á:_ en los e,!!_ 

tatutos. 

Aunque el Reglamento no lo señala se debe anexar también el 

comprobante del pago de los derechos por el estudio de la so­

licitud, que se establecen en la Ley Federal de Derechos. El 

pago se cubrirá en la Caja Recaudadora adscrita a la Direc- -

ción General de Desarrollo Tecnológico, la falta del compro--

bante de pago se requerirá al interesudo por oficio, canee--

diéndole un plazo no mayor de dos meses para presentarla, de 

no hacerlo, se tendrá por abandonado el trámite. 

El artículo 78 del Reglamento establece lo siguie,nte_: 

"Si la solicitud a que se refiere. ·el 'A_rtí,c~lc:> ·.-!6 .º-·.~os arié--
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xos _a· ésta·resultaren_incompletos o deficientes por cualquier ca~ 

sa, .;se __ requerirá al solicitante para que los complemente, corrija 

o aclare, ·dándole para tal objeto un plazo no mayor de dos meses, 

transcurrido el cual, si no se diere cumplimiento al requerimien­

to, se tendrá por abandonada la solicitud y por perdida la fecha 

legal de presentación 11
• 

Esta parte del artículo se refiere a que los datos contenidos 

en la solicitud y anexos a veces no son suficientemente claros por 

lo que se le requiere al solicitante para que corrija las deficie~ 

cías señaladas, o bien, para que presente algún documento faltan-'­

te. Es una ventaja para el titular ya que si se equivocó en algu­

nos datos o le faltó algún documento se lo harán saber y así podrá 

subsanar el error, o reponer la documentación requerida. 

Por otra parte, el mismo artículo 78 dispone que: "En las -

aclaraciones o adiciones que se formulen no se permitirán modifi­

caciones que impliquen cambio sustancial a lo solicitado inicial­

mente, sin perjuicio de que el solicitante pueda presentar nueva 

solicitud de registro como marca de otra denominación, figura o -

cornposición 11
• 

Es importante destacar que las modificaciones del 30 de ago~ 

to de 1988 al Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas reduce 

los requisitos de la solicitud, haciéndola más sencilla y elirni-­

nando dificultades que se venían presentando anteriormente, bene­

ficiando tanto al solicitante como a la dependencia encargada. 
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,, _"; --_ .--

Pero cabe ag~égar. q~-~· t-~~e~-. 'ni0dificaciones si bien son positi-

vas, rebasaron a ~a ~~·y'~ .'~u~·'. ·~~J~ n·o haber sido reformada establece 

disposiciones en centrar~~,·- -~_cll Y: co~p se pUeéle' observar en su ar­

tículo 100 FraCcié:Sn. ·i, eri.-.aoilde sefiala q~e a ~a solicitud se acom­

pañará~ 

r. "La descripción de la marca, que terminará cOn las reser­

vas que de ella se hagan con arreglo a -laS-: díáposiciones reglamen-

tarias 11
• 

Conforme al Reglamento vigente yB. ·_na·_ ~~:-_tiene que describir -

la marca, ya que la etiqueta que se adhiere ba~ta, sin necesidad 

de anexar descripción y reservas en hoj'a-S· ~-s~~ciales, algo que era 

muy latoso y complicado. 

En diversos sistemas legales tampoco se realiza la descrip- -

ción siendo un avance en nuestro sistema de Propiedad Industrial. 

En el mismo caso de los artículos no modificados se encuentra 

la fracción III del mencionado precepto, el artículo 101 y el 111 

de la Ley por lo que, de hecho, el Reglamento está actuando como -

Ley primaria y la Ley de Invenciones y Marcas como secundaria; con 

sidero que los legisladores al realizar las reformas al Reglamento 

debieron también hacerlas a la Ley, ya que dicha situación provoca 

confusión y contradicción legal, esperando que en el futuro se ha-

gan las oportunas reformas. 
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Una vez recibida la solicitud ante la dependencia se procede­

rá a efectuar el trámite de ésta, el primer paso es el examen de -

los documentos recibidos para verificar si reúnen todos los requi­

sitos legales, efectuándose así el examen administrativo, que a -­

continuación analizaremos. 
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1.2; EL EXllMEN.ADMINISTRATIVO.YEL EXANEN DE NOVEDAD 

EL EXAMEN ADMINISTRATIVO 

El examen administrativo tiene-como finalidad el estudio de -

los datos contenidos en la solicitud, de las etiquetas y demás do­

cumentos que se acompañan, para veiificar si los datos están com-­

pletos, si coinciden entre sí, etc., en general si se han satisfe­

cho los requisitos legales y--reglarnentarfos. 

Si los documentos presentados no estuvieren en regla, se com~ 

nicará al solicitante por medio de un oficio para que reponga lo -

requerido en un plazo no mayor de dos meses. Tales documentos de­

berán apegarse a lo anteriormente presentado sin admitirse ague- -

llos que modifiquen, alteren o adicionen más datos que los requer! 

dos. 

Transcurrido el plazo fijado para la reposición o para la in­

tegración de la do.cumentación sin recibir contestación se tendrá -

por abandonado el trámite y se perderá la fecha legal de la prese~ 

tación. 

En el examen administrativo también se podrá objetar la marca, 

que consiste en hacer saber al titular que su marca incurre en al­

guna de las prohibiciones del artículo 91 de la Ley, siendo pala-­

bras, signos no registrables fijándole un plazo para que conteste 

lo que a su derecho convenga y si insiste en seguir incurriendo en 
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esa prohibición se negará el registro. 

Cumplido con todo lo requerido y satisfechos los requisitos -

legales se procederá a la segunda etapa que es el examen de nove-­

dad para verificar si no se afectan derechos adquiridos anteriores. 



124 

EL EXAMEN DE NOVEDAD 

En el examen de novedad se realiza una comparación entre la -

marca solicitada y las marcas existentes que pertenecen a esa mis­

ma clase, ya sea que se encuentren en trámite o sean marcas regis­

tradas. Se realiza este examen para saber si no se van a afectar 

derechos adquiridos por terceros y para determinar la novedad de -

una marca. 

Una vez realizado el estudio se podrá determinar si se encon 

tró marcas, nombres comerciales iguales o semejantes, notificánd~ 

se al interesado por medio de un oficio de anterioridades a la -­

marca para que manifieste lo que su derecho convenga. 

El solicitante podrá alegar en su beneficio según sea el ca­

so, lo siguiente: 

a) Que dicha anterioridad es de la propiedad del interesado, 

solicitando en el mismo escrito se declaren ligadas las marcase 

b) Que existen diferencias debido a que no se parecen y que 

se ha realizado una apreciación estricta entre ambas no existien­

do semejanza alguna y por lo tanto no causan confusión al público 

consumidor e 

c) Que amparan productos o servicios distintos, en el caso -

de que la anterioridad esté contenida en otra clase que la solici 

tada. 
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d) El- titular podrá modificar la marca con un diseño o limi­

tar sus aitículos excluyendo los que ampara la anterioridad, se-­

gún lo ·dispone la primera parte del artículo 107 de la Ley, que a 

su- letra dice: 

11 Si el interesado modifica la marca solicitada o limita los 

productos o servicios que pretenda proteger, en forma tal que no 

exista posibilidad de confusión con las anterioridades citadas, -

se continuará el trámite respectivo". 

e) Se puede pedir consentimiento al propietario de la· an_~e--:-· 

rioridad, otorgando una carta de consentimiento en el que maní- -­

fieste que no afecta a sus intereses la concesión del registro de 

la marca solicitada. 

f) Puede darse el caso de que la anterioridad opuesta se en­

cuentre sujeta a un procedimiento de cancelación, de nulidad o ex­

tinción, por lo que la solicitud permanecerá en suspenso en perjui 

cio del interesado hasta que se dicte la resolución respectiva. 

Si dicho registro resulta cancelado, anulado o extinguido se 

concederá el nuevo registro, si no hay otra razón que lo impida, 

conforme al artículo 108 de la Ley. 

g) Que la anterioridad haya caducado por falta de renovación, 

se haya extinguido por falta de explotación o se hubiere cancela­

do voluntariamente. 
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Se dieron. alg·~.~Os:·:ca~?s '.~~r~·:'.-.ª~-~-:~·-~o~~~s-~~C~-~-~-- a·; __ :l.a's~: ·anterio-. 
ridades. 

' ) ' . . ,·· .··•·· ' .. . 
Si no se da cont~s~adi6~.- a1:· ofi~ib<~~spec:tivo á~ntro·._-~ei_;.1?1!!. 

zo que se le fijó para ello, ·se tendrá por abá.ndonada ·1a geStió~­

y perdida la fecha legal de la solicitud. 

Si el interesado modifica su marca y es aceptada por la.de-­

pendencia por ser distinta _a la citada como anterioridad, te~d~~·:: 

que remitir nueva solicitud y anexos. Con los documentoS pi:'e-sen~- · 

tados se practicará de nueva cuenta el examen administrat,iyo 'y el 

examen de novedad. 

Si el examen de novedad resulta favorable se citará a pago -

de derechos por el registro de la marca y la expedición del títu-

lo, si no se cubre esa cantidad dentro del plazo señalado se ten-

drá por abandonada la solicitud. 

Una vez pagados los derechos correspondientes, se proporcio-

nará un número de registro y se expedirá el título que consta en 

la misma solicitud. 

En el título se indicará el número de la marca, la fecha le-

gal del registro, la prioridad, en su caso, fecha de expedición -

que ha de ser la misma en la que se realizó el pago de los dere-­

chos, y por último la firma del Secretario de Comercio y Fomento 

Industrial o el funcionario en quien se haya delegado esta facul-
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tad. 

El derecho al uso exclusivc>·-de una, marc~ se acreditará por -

medio del título. 



l. 3 uso, uso 

MARCAS. 

EL USO DE LAS MARCAS 

La marca deberá usarse tal y 

tárminos, formas y figuras de 

Las modificaciones realizadas 

El u'so que se hace 

gistrada no favorece al 

por el no uso de esa marca ya 

tro es el uso ininterrumpido. 
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Para que una marca conserve su vigencia en las diferentes cla­

ses en que fue registrada deberá ser utilizada por lo menos en una 

de ellas y demostrar a satisfacci6n de la Secretaría de 'comercio y 

Fomento Industrial el uso efectivo de la misma cuando menos en alg~ 

na de las clases y dentro de los tres años siguientes a su registro 

siendo la fecha de expedici6n del título. De lo contrario, de ple­

no derecho se extinguirá el registro correspondiente. 

El uso de la marca es obligatorio pues de no ser as! se perde­

r& el registro. Se entiende por uso efectivo de la marca, la fabri 

caci6n puesta en venta y comercialización del producto o servicio -

que ampara, quedando a criterio de la Secretaria de Comercio y Fo-­

mento Industrial determinar el volúrnen y condiciones correspondien-
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tes para poder considerarse como una efectiva explotaci6n comercial. 

La forma de comprobar la explotaci6n de una marca es mediante 

una declaración de acuerdo al modelo que proporciona la Direcci6n -

General de Desarrollo Tecnológico, señalando los siguientes datos; 

1.- Datos de la marca 

a) El ntirnero de la marca, siendo el que le correspondi6 -­

cuando se concedió el registro. 

b) La denominación, tal como fue-regi~trada nominativa, 

inominada o mixta. 

e) La fecha legal, siendo el narnero que le correspondi6 a 

la solicitud para el registro de la marca. 

d) La fecha de expedición, siendo la que aparece en el tí­

tulo de concesi6n de la marca. 

e) Artículo o artículos o servicios que ampara respecto a 

los cuales se usa la marca, ya que si se emplea en uno 

de ellos bastará para que se tenga por comprobado el -­

uso. 

f) La clase a la que pertenecen los artículos o servicios 

de la marca. 
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g) NGrnero'de la marca y clase en que se comprob6 el uso -­

efectivo, esto es en el caso de que se vaya a comprobar 

el uso en otra clase que se encuentre registrada y que 

se haya demostrado el uso, para lo cual se deberá indi­

car el nGmero de registro de esa marca y la clase a la 

que pertenece. 

11 Es interesante anotar que si una misma marca está re-­

gistrada para proteger dos o más clases de productos o 

de servicios incluidos en la marca bastará con que se -

emplee en alguna de las clases con los que está conect~ 

da para que se entienda demostrando el uso en todas las 

demás". (60) 

h) Fecha y ntímero de la resolución por la que se concedió 

la dltima renovaci6n, si ha habido anteriores renovaci2 

nes. 

2.- Datos del titular 

a) Nombre, siendo el del titular de la marca o en el caso 

de que_ se haya transmitido los derechos--_de- la ·-m·arCa---se-:__ 

rá el del nuevo propie'tario. 

b) Domicilio del 

blecirniento. 

esta-
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e) Datos del.apoderado si hay y domicilio para oir y reci­

bir notificaciones. 

3.- Datos del Usuario Autorizado, si la marca la está usando -

otra persona distinta pero con autorización del propieta-­

r io, se deberá de señalar: 

a) Nombre del usuario y ubicaci6n ~e la fábrica· o estable­

cimiento. 

b) El nWnero de la resolución que le correspondi6·al regi~ 

tro del usuario autorizado. 

Posteriormente vienen los datos econ6micos que es la i~ 

forrnaci6n para la comprobaci6n de uso señalándose el i!!l 

porte de las ventas resultado de la comercializaci6n de 

los productos o servicios indicándose el año. 

Anteriormente se tenía que señalar las principales po-­

blaciones del país en donde se vendían los artículos o 

la prestaci6n de los servicios, además de indicar el v2 

lumen de productos suprimiéndose esto con los nuevos 

formatos reduciendo la información. 

Por rtltimo se anotará el lugar, fecha y firma además -­

del nombre de la persona que formule la declaración sea 

el titular o el apoderado. 
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Se acompañará a la solicitud de comprobaci6n de uso tres ejem­

plares de la marca tal y como se emplea o tres fotografras a colo·~­

res del producto en donde aparezca la marca, si es una marca de seE 

vicios también serán tres fotograf !as a colores del establecimiento 

comercial en donde se usa la marca. Si las fotografías no son visi 

bles por no distinguir claramente la marca, la dependencia requeri­

rá al interesado en un plazo detenninado no mayor de dos meses para 

que exhiba otras en donde se aprecie mejor la marca. 

se anexará el comprobante de pago que son los derechos que de­

ben de cubrirse por el estudio de los documentos. 

Una vez comprobado el uso en los tres primeros años las subse­

cuentes se harán en el momento en que se solicite la renovación de 

la marca siendo cada cinco años. 

Si no se comprueba el uso en las plazos establecidos, la mar­

ca se extinguirá de pleno derecho, no obstante ello, la marca podrá 

ser solicitada nuevamente en exclusiva por el titular dentro del -­

plazo de un año contado a partir de la extinción, segan lo estable­

ce el artículo 99 de la Ley de Invenciones y tlarcas que a la letra 

dice~ 

"Las marcas que hayan caducado por falta de renovación, se 

hayan extinguido por falta de explotación, o se hubieren -

cancelado voluntariamente, podrán ser solicitadas por cual 

quier persona, transcurrido un año a partir de la fecha de 
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caducidad, extinci6n o cancelación voluntaria. Las solici 

tudes presentadas antes de ese plazo serán improcedentes. 

El plazo a que ~e refiere este artículo no será aplicable 

al titular de, la marca 'c.aduca, extinguida o cancelada vo-­

lunta:rianlente, qÜien podl:-á soliéi'tarla de nuevo en cual- -

quier tiempo". 

Es un derecho que la-Ley otorga-al propietario de la marca ex-

tinguida, ésto algunasveces ocasiona que cada tres años el titular 

de la marca la abandone para solicitarla de nuevo·aentro del plazo 

de un año para que así nadie la solicite, perjudicando de esta man~ 

ra a qualquier otra persona que desee su registro para usarla inme-

diatamente. 

Al usar las marcas en los productos o servicios para su comer-

cializaci6n, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial exige -

ciertas menciones o leyendas que deben de llevar siendo: 

Las marcas registradas deberán usarse acompaf,adas de ciertas -

menciones, como llevar ostensiblemente en sus productos la leyenda 

"Marca Registrada" o su abreviatura "marc. reg." o las siglas - - -

"M.R.". El incumplimiento de esto no va afectar la validez de la -

marca, pero el titular no podrá ejercitar ninguna acción civil o pe-

nal en contra de otra persona por ser imitadores o infractores, de-

bido a que el propietario no indicó que su marca estaba registrada 

y el pGblico consumidor lo ignoraba. Por eso es importante no omi-
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tir tal leyenda· pue·s es.· una' protec~i'6n _pá:r·a· ~~:.~·~i.~µ1~r\e:1.-ind.icar -

que su marca está registrada y-por _·lo· taritb n:~~·ie'.;~:~u~'~e ~·Ó~ici.t~rla 
o imitarla. 

En la marca de servicios deberá de aparecer ~n la fachada del 

establecimiento o en los anuncios, o eh la publ,icidad, en las notas 

de compra, etc. Hay que hacer notar que casi nunca aparece en la -

fachada más bien en las notas de compra o en la publicidad que se -

le haga al establecimiento. 

También deberá de aparecer en el producto en forma clara y vi-

sible la leyenda "Hecho en México 11 en caso de manufactura nacional 

sean productos con marcas registradas o no. Es obligación que apa-

rezca tal leyenda como medida de protecci6n, ya que si no existiera 

esa imposición no se sabría de qué procedencia es el producto cau--

sando confusión al pablico consumidor ignorando si es nacional o e~ 

tranjero. Evitando también el fraude por parte del industrial o f~ 

bricante que puede dar apariencia extranjera a sus productos siendo 

de manufactura nacional. 

Los productos de exportación deberán ostentar, además la con-­

traseña que establezca la secretar.fa de Co-~e-rci~ y Fomento Indus- -

trial. 

, •'. ·,"• .··' 
La omisión de las leyendas y coritraS-eñas 'pro'duCirá sanciones -

administrativas. 
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Las leyendas.y contraseñas también deberán aparecer en las et! 

quetas, en los empaques o envases en que se contengan, excepto si -­

por la naturaleza del producto n.o se pudiera. 

Amerita sanci6n administrativa el empleo en los productos na-­

cionales amparados por marcas registradas o no, el indicar regís- -

tras en otros países o leyendas en idiomas extranjeros, asimismo la 

inserción de falsas indicaciones de procedencia en las marcas, pues 

induciría al pablico en error. 

Las leyendas anteriormente mencionadas deberán aparecer en ca~ 

tellano ya que de lo contrario podría inducir al pGblico en error -

excepto que los productos sean exclusivamente de exportaci6n por lo 

que dichas leyendas podrán ostentarse en cualquier idioma. La omi­

si6n ameritará sanciones administrativas para el uso de ·ellas den--

tro del territorio nacional. 

Hay restricciones al uso de las marcas y también existe la - -

obligación del uso de marcas, esto lo contempla la Ley de Invencio­

nes y Marcas, la cual señala: 

La ley otorga una facultad a la Secr~ta;-.:r;.:i _di? Comercio y Fome!!. 

to Industrial en su artículo 125, que es la de declarar por razones de 

interés pGblico el registro de marcas así como el uso obligatorio -

en cualquier producto o servicio~ 

También podrá declarar dicha Secretaría por las mismas razones 
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la prohi.bici6n.'ae uso de·marcas registradas o-no, j,a."sea de -_oficio 

o a petición ae· i~s ' ... O!?.~.!l~S~oS _- .. re~.r.eseii.t;a:t{~~~, _· · e~_:,;)_~'s. S~;~~{~-~tes -_ 

casos: 

I. "."'" Cuando· esté':· asociado ·el - uso de -las marc~s a prácticas m.Q. 

nop61~C~S, oligop~licas o de competenciadesleal,causando 

distorsiones graves en la producci6,n, distribución o co­

mercializaci6n de determinados productos o servicios; 

Segan lo establece el artículo 28 Constitucional están -

prohibidos los rnonopolios,y las prácticas rnonop6licas, y 

si el uso de una marca genera el acaparamiento de un pr~ 

dueto o servicio corresponde a la Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial prohibir su uso. 

En el caso de competencia desleal cuando se está usando 

una marca adoptada anteriormente por otra persona, cau--

sándole problemas en su producci6n o cornercializaci6n se 

declarará la prohibición al infractor. 

II.- Cuando el uso de la marca impida la distribuci6n, produ~ 

ci6n o comercializaci6n eficaces de bienes o servicios. 

III.- Cuando el uso de marcas impida, entorpezca-o encarezca -

en casos de emergencia nacional, y mientras dure ~sta, -

la producción, prestación o distribución de satisfacto-­

res básicos para la población. 
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Esta restricci6n al uso de la marca sólo se va a dar en' caso 

de emergencia nacional ocasionado por guerra, temblor, a· cualquier 

desastre que afecte a la naci6n siendo temporal_ has.ta que termine 

el disturbio. 

Otro punto que es importante para·e1 uso de las marcas es el 

contemplado por el art!culo 127 de la Ley de Invenciones y Marcas 

que se refiere a la vinculaci6n de marcas, que a la letra dice: 

11 Cuando una marca de origen extranjero o cuya titularidad 

corresponda a una persona física o moral extranjera, est~ 

destinada a amparar artículos fabricados o producidos en 

territorio nacional, podrá usarse vinculada a una marca -

originalmente registrada en M~xico. 

Para los efectos de la comprobación de uso y la renovación 

previstasen esta Ley, los titulares de marcas vinculadas -

darán aviso a la Dirección General de Invenciones, Marcas 

y Desarrollo Tecnol6gico". Ahora Direcci6n General de Des!!_ 

rrollo Tecnol6gico. 

Antes dicho artículo utilizaba la palabra 11 debertí~' como sím­

bolo de imposici6n u obligación, mientras que la que est~ vigente 

señala "podrá" consistiendo en una opción de hacerlo o no. 

En este artículo se tienen que dar varios supuestos los que 

a continuación se señalan: 
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1) -Que existe · uría marca ·ae ·.'?~f9e~ ~ext~anje-ro ,- cualquiera que 

sea la ~c~~i~-~a~l~~~·~:~~i .. ti-~u~ár_·; 

2) Qúe l"a titularidad de la_ mal:ca corresponda a una persona 

f.ísi'CB o-·)noraf extr·~~-j-er·~-. 

3) Que cuando se den cualquiera de los supuestos anteriores 

la marca se destine a amparar artículos fabricados o pro-

ducidos en N~xico. Por lo que la marca deberá usarse - -

vinculada a una marca "originalmente" registrada en Méxi-

ca. La marca de servicios se excluye de la obligaci6n de 

la vinculación. 

Tal vinculaci6n se deriva de la uni6n ya sea de todas las --

marcas extranjeras que use una empresa mexicana con una sola mar-

ca mexicana o cada marca extranjera con su correspondiente marca 

mexicana. 

Las marcas deberán usarse de manera igualmente ostensible. 

La vinculaci6n como figura jurídica se cre6 en nuestra legi~ 

laci6n por diversos motivos, corno son los siguientes: 

a) Ya que al adquirir un usuario mexicano una marca extranj~ 

ra para utilizarla en el territorio nacional se imponen -

condiciones que se traducen en una dependencia trayendo -

esquemas de colonialismo afectando a la economía, al des~ 
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rrollo del pa!S y a una indebi~a explotaci6n del pGblico 

consumidor. 

b) Tambi~n se obliga al usuario de una marca extranjera al -

pago de una regalía, a la realización de publicidad de la 

marca haciendo más fuertes los.lazos de su dependencia. 

e) El uso de marcasextranjeras significa e implica una suma 

de capital considerable y no siempre justificable; por -­

otro lado se encarece la producción nacional y-se afecta 

al pGblico consumidor. 

d) Además de la dependencia que genera para ei empresario m~ 

xicano el uso de marcas extranjeras se crea una competen­

cia para las marcas mexicanas existentes. 

e) Si el uso de una marca extranjera se le retira al empres~ 

rio mexicano lo puede llevar a la quiebra o al fracaso. 

f) Por otro lado la actividad empresarial mexicana se debe -

utilizar en favor de M~xico como son la difusión y publi­

cidad de marcas nacionales y no extranjeras, con la fina­

lidad de afianzar los valores nacionales. 

Tales motivos fueron suficientes para la vinculaci6n de las 

marcas, ahora citaremos algunas de las ventajas de esta institu-­

ción siendo las siguientes: 
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1. - El empresario.- rn~~·ic-áno p-uede::ll~gai::. a des.ligarse de la -

marca ex~r~njera::·a~'.i-~~i~'~ci~·;·;:.l~~~a~Se al mercado con su 

coflsumidor'.-. 

2.- c6n la d~~·en,~~-n~{~.:-~--~:~.:~4~)·~i~~- de pagar regalías y el pro 

dueto· se··~·~ba~~t~~,~--~ ·-~i:iminaiic:I~ la imagen extranjera. 

3. - Cesará el- -asP~cto ··~OÍÍlpeti_tivo· de la marca nacional con -

la -e"xtr·~~jera/ q~~ generalmente ponen en desventaja a --

la~. nacia!J.·ale~, ya que se cree que lo extranjero siempre 

es de ~ej_O~ calidad. 

El Lic. C~sar Sepalveda señala respecto de las marcas vincu-

ladas lo siguiente: "Una investigaci6n somera del asunto podría 

demostrar que la mayor parte de las marcas importantes extranje--

ras se explotan en México por subsidiarias mexicanas de empresas 

extranjeras y en ese caso no tiene caso proteger a la empresa lo-

cal vinculando alguna mexicana a la marca extranjera. S6lo una -

minoría de marcas extranjeras son explotadas por medio de licen--

cia de usuarios netamente mexicanos. De ahí se sigue que no exi~ 

te una aut~ntica fundarnentaci6n para establecer el régimen de las 

marcas vinculadas, y que eso se hizo irrealrnente, dejándose impr~ 

sionar por hipótesis económicas no sustanciadas en la práctica rn~ 

xi cana 11
• { 61) 

(61) César SepGlveda, Ob.cit., p~g. 150 
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El artículo 128 de la Ley de Invenciones y Marcas regulaba a 

las marcas vinculadas señalando que: "los actos, convenios o cog 

tratos que se realicen o celebren con motivo de la concesión del 

uso oneroso o gratuito de una marca registrada originalmente en -

el extranjero, o cuyo titular sea una persona física o moral ex-­

tranjera, deberán contener la obligaci6n de que dicha marca se -­

use vinculada a una marca originalmente registrada en México, y -

que sea propiedad del licenciatario". Si no se cumplía con este 

requisito la Direcci6n de Transferencia de Tecnología no registr~ 

ba el contrato de licencia. Dicha disposición fue derogada por -

Decreto del 29 de Diciembre de 1986, no obstante ello, los artíc~ 

los 130 y 131 de la Ley de Invenciones y Marcas est:in íntimamente 

relacionados con esta figura, aan permanecen vigentes: 

Articulo 130: 

"Cuando sean varias las personas o empresas que est~n usando 

la marca de origen extranjero y se trate de un mismo produc­

to, podrán ponerse de acuerdo o asociarse para usar la misma 

marca vinculada 11
• 

El Articulo 131: 

"Para los efectos de los artículos 127 y 128 el carácter de 

mexicano o de extranjero se determinar:i de acuerdo con lo -­

dispuesto por la Ley para Promover la Inversi6n Mexicana y -

Regular la Inversi6n Extranjera". 
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Este artículo no ha sido reformado ya que citá e~ ArtrcuiO -

12 8 el .cual como se señal6 fue derogado. 

La Ley de Invenciones y Marcas tarnbi~n contempla la figura -

de las licencias obligatorias, el Artículo 125 en sus fracciones 

I y II se refiere a la prohibici6n del uso de las marcas declara­

do por parte d~ la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, -

autoridad que podr~ otorgar licencias obligatorias para el uso de 

marcas cuando sean resultado de la actividad, no de un sector, 

sino de una empresa en particular o cuando la autoridad laboral o 

judicial lo solicite por ser la marca requisito indispensable pa­

ra mantener en operaci6n la unidad econ6mica de que trate. Lo a~ 

terior debido a que el uso de estas marcas es importante para la 

economía nacional, fijando al propietario regalías por el uso de 

su marca restringiendo as! su uso. 

USO AUTORIZADO DE LA MARCA 

Otra figura relativa al uso de las marcas es la de uso auto­

rizado, por la que el propietario autoriza a otra u otras persa-­

nas distintas para que usen y exploten su marca. Se deben de cum 

plir ciertos requisitos para que opere esta figura y son- los con­

tenidos en la Ley de Invenciones y Marcas. 

El Artículo 134 de la Ley de Invenciones y Marcas señala: 

"El titular de una marca registrada podr~ autorizar a una o 



más per~onas ,.como usuarios de la misma, con. re:I:aci~flc a 

todos o algunos de los· productos o servicio's·.proteg~~os, 

por "dicha marca, en las condiciones que se eStÍ.~~1~~,;::. ~ -
siempre y cuando se ajusten al contra~o _o, :·c~-~-~e~¡;~ "'a: lo_ 
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El primer paso es ocurrir ante la :~ireC~16n·_: d-~l RegiStr6· Na­

cional de Transferencia de Tecnología para'_:~riscfil:>'ii el convenio, 

contrato o acto que celebran el proPief.a~i~-':Cde- ia marca y el usuil 

rio autorizado, cumpliendo con todas las fonnalidades que debe -­

llevar este acto, como lo es el estipular la duraci6n de la licen 

cia de uso, si el uso se autoriza en forma exclusiva o no, el man 

to de las regalías o si es gratuito, si es limitativa a un sólo -

producto o no, la firma de los interesadas y testigos, etc. Dicha 

dependencia hará un estudio de los datos contenidos en el conve--

nio o contrato para ccrsiorarse si han sido otorgados conforme a 

la Ley evitando que contengan cláusulas lesivas una vez hecho e~ 

to se expedira la Constancia de Inscripción de la Licencia en uso. 

El siguiente paso es que acudan el usuario y el titular de -

la marca ante la Oirecci6n General de oóSarrollo Tecnológico, pa-

ra solicitar par 

1 .. - El nombre, del 

usuario. 

2.- Los productos o 
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solicita la. inscripC.i611: ae1 usuario. 

-3.- La duraci6n del uso autorizado. 

Se deberá acompañar a la solicitud la copia certificada de la 

constancia de. inscripción expedida por el Registro Nacional de -­

Transferencia de Tecnología. 

Los productos o servicios que se vendan o se 

te del usuario autorizado serán de igual calidad,-

1.:za il los fabricados·por el propietario de la marca,-

El usuario _a_~torizado_ po_drá interponer acciones_ pa_r·a impedir_ 

la fnlsificaci6n, irnitaci6n y el uso ilegal de la ma'rca. 

El artículo 86 del Reglamento de la Ley de Invenciones y MaE 

cas establece que el usuario autorizado no podrá conceder o permi 

tir el uso de la marca a otras personas ya que eso le corresponde 

exclusivamente al titular de la marca, a menos de que en el con-­

trato o convenio de uso autorizado se estipule lo contrario. 

La cancelación de la inscripción del usuario puede ocurrir -

en los siguientes casos: 

1.- Si la inscripción del acto correspondiente fuere cancel~ 

da por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnolo­

g fa por no haberse cumplido con lo establecido en el ca~ 



La renovaci6n consiste 

desea seguir usando, ya que 

la marca la podrá abandonar. 
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tiene interés en 

Como ya lo hemos señalado, la duraci6n de las marcas es de -

cinco años, renovable indefinidamente por períodos iguales. Se 

renovará cada cinco años contados a partir desde su fecha legal -

que será el día y hora de la presentaci6n de la solicitud de re-­

gistro de la marca. 

La renovación de la marca se deberá de presentar por el tit~ 

lar dentro del Gltimo semestre del plazo de cinco años, acompaña­

do del pago de derechos que .causa el estudio de la renovación. 

·La Ley concede un plazo de gracia para presentar la s9lici-­

tud de renovación, siendo éste de seis meses contados a partir --
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. ' ' 

del vencimiento del té-rm.Í.n-o, /r~s -· der~~Iio~·i;-~~:· ::~uh~~~á-~-· e~~--· re ciar:--. 

gos por presentación extemporánea~ ·- v~'~i~·~:-~- ::~i :_ pI~·z·~---:~'ae.·:~~-a-~'I'a 
sin que se presente la _sOiici~1:Jd,,:-6a~:~~a-i:á-~-~~-; plena ~~'.~:~~~¿-~~::f~~ r~ 

,":; ,.·:;p, ~:-:;it' ~':: 
gistro de la marca. 

La Ley de Invenciones y Marcas en su articu}'?. l_·~~, -~~tablece 

que la renovación de una marca sólo procederá si ei. ·inte.J:ésadO -­

comprueba en forma fehaciente el uso efectivo y co_ntiz_:iuo de_ los -

productos o servicios que ampare. 

Cuando se present~ la solicitud de renovación también se com 

probará el uso de la marca simultáneamente. 

Sólo bastará que se compruebe su uso en una clase, si ampara 

productos o servicios pertenecientes a dos o más clases, para que 

proceda la renovación de todos los registros. 
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2. PROCEDIMIENTO MARCARIO EN ESPANA 

2.1. SOLICITUD DE REGISTRO 

El procedimiento para el registro de las maréas se encuentra 

contemplado en la Ley Espafiola de Marcas. 

El derecho sobre la marca se adquiere por su registro ef ec-­

tuado válidamente ante el Registro de la Propiedad Industrial. 

La solicitud podrá presentarse: 

a) Directamente en el Registro de la Propiedad Industrial y 

al m9mento de la recepción se le asignará un número del 

expediente de la solicitud, y se anotará el día, la hora 

y el minuto de presentación. 

b) Ante las Direcciones Provinciales del Ministerio de InduJ! 

tria y Energía, salvo que la competencia para la ejecu- -

ción en materia de propiedad industrial corresponda a la 

Comunidad Autónoma, quienes recibirán la documentación -­

anotando el día, la hora y el minuto de presentación, re­

mitiéndola así al Registro de la Propiedad Industrial. 

e} En las Oficinas Postales en sobre abierto, por correo -­

certificado y con acuse de recibo, dirigido al Registro 

de la Propiedad Industrial. Si la Oficina Postal no hi­

ciera constar la hora y el minuto, se le asignará a la -
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solicitud como hora de presentación la última del día de 

depósito. 

La presentación en las unidades administrativas antes men-­

cionadas surtirá el mismo efecto que la presentada en el Regis-­

tro de la Propiedad Industrial. 

La solicitud de registro de la marca se hace a través de un 

formato o formulario oficial que debe ser llenado claramente y -

acompañado de diversos documentos. 

La solicitud deberá contener conforme a lo dispuesto en el 

Articulo 16 de la Ley Espafiola de Marcas, lo siguiente: 

a) Una instancia por triplicado dirigida al Director del R~ 

gistro de la Propiedad Industrial. 

b) Una descripción de la marca por duplicado. 

e) En el caso de marcas que contengan elementos gráficos -­

las pruebas aptas para su reproducción, es decir, el el! 

ché tipográfico con el diseño de la marca. 

A la solicitud se deberá acompafiar el justificante de haber 

cumplido la tasa establecida para el depósito por la presenta- -

ción de la solicitud. Se refiere al pago de derechos por el es­

tudio de la documentación presentada. 
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La solicitud como todos los documentos que se presenten en 

el Registro de la Propiedad Industrial deberán estar redactados 

en castellano. Para e1 caso de que tales documentos se presen-­

ten en las Comunidades Autónomas donde exista otra lengua of i- -

cial, se.podrá redactar también en dicha lengua además del cast~ 

llano. 

La instancia por la que se solicita el registro de la marca 

deberá ir firmada por el solicitante o por su representante: le~-­

gal, acompaftándo para tal efecto el poder que le otorgue facult~ 

des. 

Además la instancia deberá --ser- llenáda '--con" .f'~s- .sici1iientes -

datos según sea el caso: 

a) En el supuesto de que se reivindique una __ prioridad ex-­

tranjera, se indicará la fecha de p~ioridad y el país -

en que se adquirió el derecho. 

b) En el caso de que la marca hubiera sido usada en exposi 

cienes oficiales u oficialmente reconocidas se anotará 

esta circunstancia con el fin de que goce el titular -­

del derecho de prioridad que se establece en el Artícu­

lo 23 de la Ley de Marcas, que a la letra dice: 

"Una marca que sin estar aún solicitada se haya utiliza­

do para designar productos o servicios que hayan figura-
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do en una exposición oficial u oficialmente reconocida 92 

zará del derecho de prioridad de la fecha de admisión de 

los productos o servicios en la exposición, siempre que -

la solicitud de registro de marca se presente en el plazo 

de seis meses a partir de la fecha de admisiónº. 

e) Para el caso de marcas derivadas se anotará el número de 

la principal que le dió origen a ésta. 

d) Nombre y domicilio profesional del Agente<de la 

dad Industrial si lo hay, presentando en tal 'caSo .uÍla ·.~!! 
,_\,_-:,_:..-~·· 

' ~--_, 

torización que esté firmada por el titular dé.'-l'a.-. marca.··.-·-
Se refiere al apoderado del titular. 

La descripción 

siguientes datos: 

l. Identificación del titular de la marca. 

2. Indicar la fecha en que se solicita· e1·: r~~'i~~~o "de la -­

marca y la prioridad si la hubiera~ 

3. Una reproducción del signo o,mediO·, solicitado como mar--

ca. 

4. Una descripción breve pero bien-detallada del signo o m~ 

dio, con los elementos que lo forman o componen excluyen 
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ao··de·1a protecci6n solicitad~ loS,s~gno~ o medios no re­

gistrabl~s. 

S. Por a1timo, una enumeración clara de los productos o ser­

vicios que se desean proteger con la marca que se está s~ 

licitando a registro, indicando la clase a que pertenece 

de acuerdo al nomenclátor internacional. Siendo la clas! 

ficaci6n oficial de los productos o servicios que se de-­

sean amparar con la marca. 

La solicitud de registro de una marca no podrá comprender -­

más que una sola clase de productos o servicios de acuerdo al no­

menclátor internacional, la legislación marcaría de México esta-­

blece lo mismo una clase por registro. 

Si el titular de un registro de una marca en vigencia desea 

ampliar los productos o servicios que protege su marca o algGn 

otro incluido en la ~isma clase deberá solicitarlo en un nuevo e~ 

pediente conservando el ntlmero del anterior. 

La solicitud del registro de marca da derecho de prioridad -

desde el día, hora y minuto en que es presentada ante la Oficina 

PGblica, por lo que al ser sellada la solicitud está constando 

que desde ese momento se desea adquirir el uso exclusivo de la 

marca mediante su registro. 

La fecha de presentaci6n de una solicitud será cuando el so-



licitante entregue 

te documentaci6n: 

l. Una 

ca. 

3. La 

solamente 

4. Los 

ca. 
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Si el titular realiza alguna rectificaci6n que implique la -

modificaci6n del diseño de la marca, la prioridad se comenzara a 

contar desde el momento en que se solicite la rnodificaci6n, siem­

pre y cuando se haga antes de la publicaci6n de la solicitud en -

el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Tal modificación 

se deberá solicitar por escrito previo pago de la tasa correspon­

diente. 

Presentada la documentaci6n respectiva para el registro se -

procederá a su estudio. 
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2.2 EL ExAMEN ADMINISTRATIVO }E:i EXAl·IEN DE OFICIO 
.-'" 

_;,:.·-

EL EXAl·IEN AD~~Id~{Til~rvo o 
.. , .1• ' 

;:.)\:· :'._;f;,';¡/ '.~: ~~ • .'·; <:-< .,, - \,',. -·, 

Una vez ~r~:~~d~os ::?doc~entos en el Registro de la Pro­

pi_edci._d _ In~u.St_.r·i-af,: áste examinare! ·si la solicitud para el regis--

tro de ra 'marc~·. reCine los requisitos formales previstos en la Ley 

Española de Marcas. Si existen irregularidades en la solicitud -

se le hará saber al titular para que en el t~rmino de un mes las 

subsane. Cumplido el plazo sin haber subsanado las irregularida-

des se tendrá por no presentada la solicitud, y tal resoluci6n se 

publicar~ en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. 

Tambi~n el Registro de la Propiedad Industrial estudiará si 

la solicitud de registro de marca atenta contra disposiciones ju-

rídicas, en el caso de palabras, signos o hechos no registrables, 

por lo que se podrá suspender la publicaci6n de la solicitud para 

notificar al solicitante, el que podrá alegar lo que a su derecho 

convenga en el plazo de un mes. Si el Registro de la Propiedad -

Industrial considera que se han subsanado los errores, publicará 

la solicitud y se continuará el trámite, si no se acepta, la so--

licitud será denegada. En M~xico se conoce a dicha etapa del tr! 

mite con el nombre de examen administrativo, consistiendo en el -

estudio de la documentaci6n y la objeci6n de marcas no registra--

bles. 



La Ley Española de Marcas estable.ce que 

una marca reGne todos los requisitos 

dades fueron corregidas se hará una 

cial de la Propiedad Industrial. 

La publicaci6n 

tes datos: 

a. 

b. 

c. Reproducci6n. 

ca. 

d. Lista de productos o servicios, 

se del nomencl~tor internacional. 

EL EXAMEN DE OFICIO 
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Una vez hecha la publicaci6n de la solicitud en el Boletín -

Oficial de la Propiedad Industrial se podr~ oponer al registro de 

la marca cualquier persona interesada que se considere lesionada 

en sus derechos. 

La oposici6n se formula por escrito ante el Registro de la -

Propiedad Industrial en el plazo de dos meses a partir de la pu-­

blicaci6n en el Boletín Oficial, haciendo el pago de la tasa co-­

rrespondiente. 
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Habiendo transcurrido el plazo para la preseotaci6n de opas! 

cienes, hayan sido presentadas o no, se procederá a realizar el -

examen de oficio de la solicitud analizando que no incurra dentro 

de las prohibiciones absolutas y relativas de los Artículos 11, -

12 y 13 referentes al registro de las marcas. 

Si no se presentaron oposiciones y después del examen reali­

zado se concluye que la solicitud no incurre en las prohibiciones 

del Articulo 13 de la Ley inciso d) referente a los signos o me-­

dios que se copien, reproduzcan o imiten creaciones que están pr2 

tegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, se 

propondrá la concesi6n de la marca solicitada. 

En el caso de que se presenten oposiciones o exista algGn r~ 

paro en la solicitu~el Registro de la Propiedad Industrial dará 

traslado al peticionario y se declarará la suspensi6n del expe- -

diente, publicándose para tal efecto en el Bolet!n Oficial para -

que el titular presente sus alegaciones en el término de un mes a 

partir desde la publicaci6n del suspenso. 

En la contestación el solicitante puede modificar su marca -

ya sea limitando los productos o servicios o también presentar a~ 

torización del titular registra! o suprimir del conjunto de la 

marca el elemento no registrable, siempre y cuando no se altere -

substancialmente la marca. A la vista de todo lo actuado y de -­

las alegaciones del solicitante o en defecto de ellas, transcurr! 

do el mes concedido se procederá a la concesión del registro de -
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la marca o en su caso a la denegación explicando los ,mot~-~os y -...:. 

.· ,.,. ' 
registros que se opusieron para la no concesióne Tal re'~olución 

ya sea de concesi6n o de denegaci6n de la marca será'-p1:1bi'i?'~d~. e~ 

el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. 

Si se concedi6 el registro de la marca se expedí~¿¡ el-t!tula 

asignándole un nCimero de registro, se tendr& que cubrir el pago -

de la tasa correspondiente as.t como del primer quinquenio -en e·r -
término de un mes a partir de la publicaci6n de la concesi6n en -

el Bolet1n Oficial. 

Una vez transcurrido el plazo para el pago de las tasas co-­

rrespondíentes sin haberse satisfecho, se podrá hacer el pago pe­

ro con recargos del 25 por ciento de la cuota si se realiza duran 

te los tres primeros meses y de un SO por ciento si se efect~a --

dentro de los tres meses siguientes, en el caso de que no se rea-

lice el pago, se considerará abandonada o retirada la solicitud -

de marca. 

El registro de la marca trae consigo el derecho exclusivo de 

utilizarla en el mercado, siendo así identificable la marca regí~ 

trada con los productos o servicios que ampara. 

El titular de la marca registrada tiene las acciones que la 

Ley le otorga para evitar la utilizaci6n de su marca frente a teE 

ceras personas que lo hagan sin su consentimiento. 
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Podrán obte"ner el registro de las marcas, las personas natu­

rales o jurídicas de nacionalidad española y las personas natura­

les o jurídicas extranjeras que residan o tengan un establecimie~ 

to industrial o comercial en territorio español o que gocen de -­

los beneficios del Convenio de la Unión de París para la protec-­

ción de la Propiedad Industrial. 

No hay diScriminación alguna por razón de la nacionalidad, -

pero hay que distinguir tres grupos de entre los extranjeros: 

a) Los súbditos de países pertenecientes a la Unión de París, 

que tienen una plena equiparación de derechos a los naciQ 

nales. 

b) Los. -que no pertenecen al Convenio de la Unión pero que se. 

haya convenido un Tratado al respecto. 

e) Y los demás extranjeros a los que se aplicará el princi-­

pio de reciprocidad. 

La legislación española de marcas contempla figuras jurídi-­

cas importantes, como son las siguientes: 

l} MARCAS DERIVADAS.- Son aquellas que se solicitan por el -

titular de otra anteriormente registrada para idénticos -

productos o servicios en las que figura el mismo distinti 

va principal, con variaciones no substanciales del mismo 

o variaciones relativas a sus elementos accesorios. Son 
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marcas parecidas pertenecientes al mismo propietario por 

lo que se solicita que se declaren marcas derivadas, en -

Máxico se conocen con el nombre de marcas ligadas. 

2) MARCAS COLECTIVAS.- Las asociaciones de productores, fa-­

bricantes, comercia Pites . y de· prestadores de servicios, 

podrán solicitar el registro de marcas colectivas para di 
ferenciar en el mercado los productos o servicios de sus 

miembros de los productores o servicios de quienes no foE 

man parte de dicha asociaci6n. Para el registro de la -­

marca colectiva se deberá incluir en la solicitud un Re-­

glamento de uso y se indicarán las personas autorizadas -

para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a -

la Asociaci6n, las condiciones de uso de la marca y los -

motivos para prohibir el uso de la marca a algan miembro 

o integrante de la Asociación. En caso de incumplimiento 

al Reglamento de uso, por alguno de los miembros, será -­

sancionado por la Asociación prohibiendo el uso, o bien -

a través de otras sanciones contenidas en el Reglamento -

de uso. Cualquier propuesta de modificación al Reglamen­

to de uso tendrá que someterse al Registro de la Propie-­

dad Industrial para su aprobación, tal modificaci6n surti 

rá efectos a partir de su inscripci6n en el Registro de -

la Propiedad Industrial. No se podr~ transmitir a terce­

ras personas la.: marca colectiva ni tampoco autorizar su 

uso a personas que no estén oficialmente reconocidas por 

la Asociación. 



159 

c) MARCA DE GARAN'l'IA.- Es el signo o medio que certifica las 

caracter~sticas comunes, en particular la calidad, los -­

componentes y el origen de los productos o servicios ela­

bor~dos o distribuidos por personas debidamente autoriza­

das y controladas por el titular de la marca. Para el r~ 

gistro de marca de garant!a se.deberá incluir en la soli­

citud un Reglamento de uso en· el que se indicara la cali­

dad, los componentes, el origen u otr~s caracter!sticas -

de los productos o servicios, fijándose también las medi­

das de control que implante el titular de la marca de ga­

rant1a y las sanciones correspondientes. Por incumplí- -

miento de los usuarios al Reglamento de la marca de garan 

t!a el titular podrá sancionarlos con la revocaci6n de la 

autorizaci6n para utilizar la marca u otras sanciones con 

tenidas en el mismo Reglamento. Toda modificaci6n al Re~ 

glamento de uso tendrá que someterse al Registro de la -­

Propiedad Industrial para su aprobación. La modificaci6n 

surtir~ efectos a partir de su inscripción en el Registro. 

Cualquier persona podrá examinar los Reglamentos de las mar­

cas colectivas y los de las marcas de garantía depositados en el 

Registro de la Propiedad Industrial. 

Las acciones derivadas de una marca colectiva o de garantía 

corresponde~ y podrán ser ejercidas por su titular excepto si se 

fija lo contrario en el Reglamento de uso. El titular deberá in­

dicar expresamente, en la solicitud de registro, que la marca que 
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se solicita es una marca colectiva o de garant!a, las cuales se -

inscribirán en una sección especial del registro de marcas. 
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2.3 USO, LICENCIA UE USO Y LA RENOVACION DEL REGISTRO DE -­

LAS MARCAS. 

EL USO DE LAS MARCAS 

El registro de la marca confiere a su titular el derecho ex­

clusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el 

titular podrá designar con la marca los correspondientes produc-­

tos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identific~ 

dos con ella, los productos o servicios para los que hubiera sido 

concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios, 

según lo señala el Artículo 30 de la Ley Española de Marcas. 

Se considera que existe falta de uso de una marca, cuando en 

un plazo de cinco años, contados desde la fecha de la publicación 

de la marca, de haber sido concedido su registro, no haya sido o~ 

jeto de un uso efectivo y real en España o si el uso hubiera sido 

suspendido durante el término ininterrumpido de cinco años, la 

marca estará sometida a las sanciones que fija la Ley, excepto si 

existen causas justificadas de la falta de uso. 

Se entenderá aún que se está usando la marca en los siguieE 

tes casos: 

l. El empleo de la marca en una forma .. ciu~·~"a,ifiera·. en elemen-
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tos que rio alteren de una manera radical o significativa 

la-. estructura de la marca tal y como fue registrada. 

2. La utilización de la marca en España con relaci6n a pro-­

duetos o servicios destinados exclusivamente a su export~ 

ci6n. 

Tambi~n la marca se considerará usada por su titular cuando 

sea utilizada por otra persona previo el consentimiento de €ste. 

El uso de una marca respecto de un producto o servicio servi 

rá para acreditar el uso en relaci6n a productos o servicios de -

la misma clase. En la legislación marcaría mexicana se puede ca~ 

probar el uso de la misma forma. 

Se tendrá que comprobar el uso de la marca en el término de 

cinco años contados a partir de la fecha de publicaci6n de su ca~ 

cesi6n y cuando se renueve la marca. La comprobaci6n de uso se -

hará mediante documento pablico que lo acredite. 

Es obligatorio el uso de la marca registrada, ya que la fin~ 

lidad de la marca es utilizarla en el mercado comercial con -ia ~-

tranquilidad de que está protegida por la Ley. 

Cuando la marca no haya sido usada por el términO que fija -

la Ley se declarará la caducidad del registro. 
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La Ley confiere acciones al titular de la marca registrada -

frente a terceros que utilicen su marca sin su consentimiento, ya 

sea en forma id~ntica o semejante para distinguir productos o se~ 

vicios id~nticos o similares cuando tal semejanza pueda inducir a 

error al pGblico consumidor. Por lo que el titular podrá prohi-­

bir el uso de su marca segGn lo
0

establéce el artículo 31 ntímero 2 

de la Ley de Marcas en los siguientes casos: 

a) Poner el signo en los productos o en su presentación. 

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos -­

con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo. 

e) Importar los productos, exportarlos o someterlos a cual-­

quier otro r~gimen aduanera como, por ejemplo, el· tránsi­

to o el de depósito. 

d) Utilizar el signo en los documentos de negocios y la pu--

blicidad. 

El titular de una marca registrada podrá impedir que los co-

merciantes o distribuidores supriman dicha marca. Pero no se po­

dr~ prohibir el uso para aquellas personas que utilicen la marca 

en el mercado teniendo el consentimiento expreso del titular, lo 

anterior no es aplicable cuando el titular tenga motivos legíti-­

mos que justifiquen la oposici6n a la comercialización del produ~ 

to, por ejemplo, en el caso de que el usuario en la comercializa--
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ci6n haya modificado o alter·aao las_ caré'.lcteristicas de la marca. 

LICENCIA DE USO 

El derecho exclusivo al uso de un signo determinado se limi­

ta a reservar para el titular el derecho de ese uso, el cual pue­

de ser otorgado o conferido a terceras personas pero bajo la aut2 

rizaci6n y consentimiento del dueño de la marca dando lugar a la 

figura de la Licencia de uso. 

Tanto la solicitud de registro como la marca registrada, po­

drgn ser objeto de licencias, ya sea para la totalidad o para una 

parte de los productos o servicios que ampara y para la totalidad 

o parte del territorio español. 

La licencia de uso se formalizará mediante un contrato cele­

brado entre las partes. La Ley otorga al titular acciones para -

ejercitar en contra del licenciatario que viole las cláusulas con 

tenidas en el contrato o viole los límites de su licenciaª 

Para que la licencia de la marca surta efectos frente a ter­

ceros deberá presentarse por escrito e inscribirse en el Registro 

de Marcas acompañada, de los siguientes documentos: 

1ª La inscripción de la licencia deberá solicitarse a instan 

cia del interesado acompañada del documento pGblico acre­

ditativo y copia del mismo, en el que deberá figurar el -
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haberse satisfecho el pago de los tributos que procedan, 

su exenci6n o no sujeci~n y, en su caso, su inscripci6n -

en el Registro correspondiente. 

2. En la instancia por la que se solici~e la·inscripci6n'se 

harán constar los siguientes aatos: 

a) Identificacidn del titular de la: m~i:ca Y dei Úcei'iii.i.a-

tario. 

b) Identificacidn de la marca objeto de,,1a,,inscripcidn: 

3. En una misma instancia se podra solicitar la inscripci6n 

de la li"cencia de varias marcas sin limitaci6n de n\"Smero, 

abonando por cada registro afectado la tasa correspondie~ 

te. 

4. La licencia de la marca principal llevará consigo la de -

sus marcas derivadas, las cuales por sí solas no podrán -

ser objeto de licencia. 

Una vez recibida la solicitud de inscripción en el registro 

se estudiará y si existen defectos en la documentaci6n se declar~ 

rá en suspenso la inscripci6n 1 notificando al solicitante para 

que en el término de dos meses subsane el error. Transcurrido el 

plazo señalado no habrá lugar a una nueva notificaci6n y se conti 

nuará con el trámite respectivo. 
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El Registro de la Propiedad Industrial resolverá concediendo 

o denegando, total o Parcialmente, la solicitud de inscripción, -

publicándose la resolución en el Bolet~n Oficial de la Propiedad 

Industrial, que llevar~ los siguientes datos: 

a) Nombre del licenciatario. 

b) NGrnero .de expediente. 

e) Identificación de los registros afectados. 

d) Fecha de la resolución. 
- -- --- -· 

e) Nombre del Agente de la Propiedad~Industda1: si lo hay. 

(Apoderado ) . 

" _: ______ ,--::. --=-· 

Se dará por cancelada la i'nscripci6ri/ ~n -1os · s_iguientes casos: 

1) si el licenciatario viola· alguno de los l!mi tes de su li-

cencia. 

2) Cuando la marca pueda inducir al pdblico a error, espe- -

cialrnente acerca de la naturaleza, la calidad, las carac-

ter~sticas o la procedencia. 

3) Cuando se modifiquen los productos que ampara la marca. 

4) Cuando se dé por terminado la vigencia del contrato, por 

haberse estipulado así. 

5) Por declaraci6n del Registro de la Propiedad Industrial. 
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RENOVACION DEL REGISTRO DE LAS MARCAS 

El registro de una marca se otorga por diez años contados 

desde la fecha del depósito de la solicitud y se podrá renovar i~ 

definidamente por períodos de diez años. 

El titular deberá abonar las tasas quinquenales para mantener 

en vigor el registro de la marca, vencido el término para cumplir 

con el pago sin haberse realizado, se podrá abonar el pago con un 

recargo del 25 por ciento dentro de los tres primeros meses y de 

un 50 por ciento dentro de los tres siguientes, hasta llegar a un 

máximo de seis meses de retardo. Si no se cumple con el pago o -

con la solicitud de renovación en los términos que fija la Ley, -

caducará el registro, pero se prevé la rehabilitaci6n si obedece 

a fuerza mayor y si se solicita debidamente en los seis meses si­

guientes a la publicación de la caducidad en el Boletín Oficial -

de la Propiedad Industrial. 

El registro de la marca será renovado mediante una solicitud 

presentada por el titular de dicha marca o por sus apoderados, -­

anexando el pago de la tasa correspondiente. 

A la solicitud de renovaci6n se deberá acompañar una declar~ 

ci6n del uso de la marca, en la que se indicará. los productos o 

servicios con los cuales la marca ha sido utilizada. 

Si la declaraci6n de uso no se presenta no procederá la ren2 
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vaci6n, la Ley no prec~~.ª el Contenido que habrá de tener la de-­

claraci6n de ~uso, por iO· qu·e se puede entender que: 

I. La declaraci6n de uso podrá hacerse legítimamente aun--

que la marca se haya usado s6lo de manera limitada o i~ 

cluso exclusivamente en algañ tipo de publicidad. 

II. Aunque la declaración afirme el uso solamente en rela--

ci6n con algunos productos o servicios, la renovación -

tendrá que concederse para todos aquellos protegidos en 

registro si así lo solicita el titular. 

La solicitud de renovación se presentará ~n la oficina pdbli 

ca y la tasa se abonará en las seis meses anteriores a la expira-

ci6n del registro. 

Si la solicitud de renovación comprende sólo una parte de --

los productos o servicios que ampara la marca se renovará el re--

gistro exclusivamente de éstos. 

La renovaci6n surtirá efectos desde el siguiente día a la f~ 

cha de expiración del correspondiente período de diez años. 

Tramitada la renovación y acordada, se publicará en el Bole­

tín ·oficial de la Propiedad Industrial, procediendo la expedición 

del título mediante el pago de la tasa y del quinquenio correspo~ 

diente. Si no se realizan los pagos antes mencionados se tendrá 
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por abandonada la solicitud de renovación. 

La marca no podrá ser modificada ni durante el registro de 

vigencia ni cuando se solicite la renovación; sólo en el caso de 

que la marca incluya el nombre y dirección del propietario podrá 

modificarse, mientras no afecte substancialmente a la identidad -

de la marca co~o fue inicialmente registrada, haciéndose a insta~ 

cia del titular mediante el pago de la tasa correspondiente, ta-­

les modificaciones se publicarán en el Boletín Oficial de la Pro­

piedad Industrial y podrá oponerse a tal modificación cualquier -

persona que se considere perjudicada. 

El registro de la marca será cancelado cuando expire su vida 

legal sin que haya sido renovada. También será cancelado por la 

falta de pago oportuno del quinquenio o del recargo. 
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3. COMPARACION ENTRE EL PROCEDIMIENTO MARCARIO DE MEXICO 'i 

ESPAllA. 

l) Para realizar una comparación se tiene que analizar prim~ 

ramente el concepto de marca contemplado por cada leg-isls_ 

ción: 

l. El Artículo 87 de la Ley de Invenciones y Marcas da el -­

concepto de marca, que a la letra dice: 

"Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas 

de servicios. Las primeras se constituyen por l?s sis 

nos que distinguen a los artículos o productos de 

otros de su misma especie o clase. Las segundas, por 

los signos que distinguen un servicio de otros de su -

misma clase o especie." 

Y en el artículo lo. de la Ley Española de Marcas, establece: 

"Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o 

sirva para distinguir en el mercado productos o servi-­

cios de una persona, de productos o servicios idénticos 

o similares de otra persona". 

En las dos legislaciones se ve claramente la característica 

de distinción, siendo indispensable para que se otorgue una marca, 

debido a que la marca es un signo para distinguir mercancías o se_!. 

vicios diferenciándolos de otros de su misma especie o clase con 

la finalidad de que no se confundan con otras marcas existentes, lo 
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que beneficia tanto al titular de la marca como al p~blico consumi 

dar ofreciéndole una garantía y calidad en lo que coinpra., "E¡:. ele­

mento distintivo es muy importante para ambas legis:lac.~Cme.s,·y·~. ·que 

la marca cumple la función de identificar y de difereri.Ciar·. 

Ambas legislaciones contemplan los dos tipos de marcas, la de 

productos y la de servicios: 

- La marca de productos son los que elabora o expende una em 
presa, siendo el resultado material en que se concreta su 

actividad industrial. En este tipo de marca se va a con--

traseñar el producto. 

- La marca de servicios está destinada a distinguir en el 

mercado prestaciones, que es lo que venden una serie de e~ 

presas tales corno las dedicadas al transporte, a la ense--

fianza, al seguro, etc. 

2) Desde la antigiledad se utilizaba una oficina o dirección 

para que la gente depositara sus marcas con la finalidad 

de que les otorgaran el registro de éstas. 

En la actualidad, en ambas legislaciones se establece que, -

para poder adquirir el uso exclusivo de una marca se tendrá que -

depositar la documentación requerida en una oficina gubernamental 

especia~ la cual otorgará la marca. 

Según establece el Artículo 88 de la Ley de Invenciones y --

Marcas: 
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"El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su -

registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial". 

El Artículo 3o. de la Ley Española de Marcas establece al re~ 

pecto que: 

"El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válid!!_ 

mente efectuado de conformidad con- las disposiciones de la -

presente Ley". 

Tal registra se llevará a cabo en el Registro de la Propiedad 

Industrial o también en las Direcciones Provinciales del Ministe-­

rio de Industria y Energía correspondiendo a la Comunidad Autónoma 

quienes serán los competentes para recibir la documentación. 

3) Para poder obtener el registro de la marca se tendrá que 

llenar y presentar una solicitud acompañada de los docume~ 

tos requeridos. 

En cada país el formato de la solicitud es diferente y los 

documentos que se deben de presentar varían. En España se 

tiene que presentar una solicitud de inscripción por tri-­

plicado acompañada de los documentos básicos como la des-­

cripción de la marca por duplicado, si la marca lleva un -

diseño se acompañará un cliché tipográfico para su repro-­

ducción, además el justificante de haber cubierto la tasa 

establecida. En México se presenta la solicitud por dupli 

cado, las impresiones de la marca y el pago de derechos, -

teniendo como ventaja el que no se tiene que describir la 



173 

marca en caso de que lleve un diseño. En España se utili­

za ese- sistema de descripción lo que se traduce en mayor -

trabajo y pérdida de tiempo. 

4) En las solicitudes de marca de ambos países se tendrá que 

especificar los productos o servicios a los que va destin~ 

da la marca indicando la clase que le corresponde dentro -

de la clasificación de cada país. Cada expediente de mar­

ca podrá comprender una sola clase de productos o de serv~ 

cios, no admitiéndose en una sola solicitud productos o -­

servicios de distintas clases llevándose expedientes por -

separado para cada clase. Lo mismo sucede cuando se pre-­

tenda ampliar los productos o servicios de la marca. 

5) La Ley Española de Marcas contempla en su Artículo 23 el -

que una marca que haya figurado en una exposición oficial 

u oficialmente reconocida, sin estar aún solicitada, goza­

rá del derecho de prioridad. En México sólo se prevé en -

el caso de la invención, sin embargo, considero que sería 

muy bueno que se regulara esta cuestión en materia de mar­

cas, teniendo de esta manera el titular mayor protección y 

seguridad si desea que su marca figure en este tipo de - -

eventos sin estar aún solicitada. 

6) En cuanto al estudio de la solicitud y de la documentación, 

en· ambos países se realiza el examen administrativo. Si-­

guiendo el mismo sistema de acuerdo a lo siguiente: 

A. Examinar la so'licitud, si se encuentran defectos o no -
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estuviesen en ,regla se le'· no_tifiCal:'á al.·~olic_itante pa":' 

ra qtie' f~S ~~d~ii.qu~<-_~ s'UbsB.ri~. 

:.'• •,,,, •,"' V 

nada. ia soi~fcitud y por lo tanto el tr&mite. 

c. Si ·-no lo corrige debidamente como lo señala la autori-­

dad o si atenta contra el ordenamiento jurídico se- per­

derá la fecha de la solicitud. 

7) El siguiente trámite para el registro de las marcas varía 

en ambos países, consistiendo en lo siguiente: 

En México se practica el examen de novedad como ya lo vi--

mas anteriormente, en dicho examen la autoridad examina --

que la marca solicitada no incurra en los supuestos de las 

fracciones XXI a XXIII del Artículo 91 de la Ley de Inven-

cienes y Marcas, notificando al titular si se encuentran -

anterioridades y si alguna de ellas le afecta a la solici-

tud de marca deberá desvirtuarla para que no se oponga a -

tal registro. 

En España se utiliza el sistema de oposiciones al registro 

de la marca, interpuesta por el que se considere perjudic~ 

do con la obtenci6n de dicha marca. En nuestro país no se 

emplea el sistema de oposiciones. Posteriormente, el pro­

cedimiento es igual al de la legislaci6n mexicana, se pro-



175 

ceder~ al examen de oficio, que viene a_--s:e~·:·coll!o- el >examen 

de novedad en México. 

8) Ambas legislaciones contemplan. el oto_~gam~erl_t·~:;~ :-_9oncesi6n 

de la marca a través de un título niédiante e1 :·p~g~· ·respec­

tivo que establece la Ley para t'al efecto. 

En México el título estará contenido en la solicitud de r~ 

gistro de la marca, con la ventaja de que no se transcri--

ben los datos del titular a otro documento independiente -

fungiendo entonces el formato principal corno solicitud y -

título de la marca. 

En España se expide el título en un documento independien­

te, con la desventaja de que la autoridad se equivoque al 

transcribir los datos del solicitante. 

El pago para la expedici6n del título es diferente en cada 

legislación, en nuestro país se realiza un solo pago segdn 

lo establece la Ley Federal de Derechos, en España, para -

la expedici6n del título, se requiere del pago de la tasa 

correspondiente, por la expedici6n del título, as! como --

del primer quinquenio. 

Otra diferencia es que en España se otorga pr6rroga hasta 

por seis meses para satisfacer este pago con sus respecti-

vos recargos, en M~xico no es as! ya que s6lo hay un pla-
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za máximo de dos meses para cubrir esa cantidad sin dere-­

cho a prórroga y, si no se realiza en ese tiempo, se ten-­

dr~ por abandonado el trámite. 

9) El registro de la marca en los dos pa!ses tiene la misma -

finalidad, el derecho exclusivo de utilizarla, lo cual se 

acredita.por medio del t!tulo. 

10) Es importante mencionar que en M~xico se expiden ~ -

personales dirigidos al titular de la marca o a sus apode­

rados para todo lo relativo al procedimiento marcaría como 

es la documentaci6n faltante o err6nea, objeciones, ante-­

rioridades, cita a pago, etc. Segan lo establece el Ar- -

t!culo 200 de la Ley de Invenciones y Marcas en su párrafo 

segundo, que a la letra dice: 

"El Personal Oficial que intervenga en los diversos trámi­

tes que procedan conforme a esta Ley y su reglamento, est~ 

rá obligado a guardar absoluta reserva respecto al canten! 

do de los expedientes en tr~ite relativo, salvo cuando la 

informaci6n sea de carácter oficial o por mandato judi­

cial11. 

En España es distinto ya que se publican todas las resolu­

ciones, tanto del trámite como del registro de la marca, -

en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial no tenie~ 

do el carácter de privado, haciéndose las publicaciones de 
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acuerdo .. a ló siguiente: 

A. La solicitud de marca se publicará dando a conocer que 

se;está solicitando una nueva marca, teniendo la venta­

ja de que alg6n tercero o terceros se opongan al regis­

tro por invadir sus derechos o para abstenerse de soli­

citar una marca igual. 

B. Para el caso de no dar contestación a un plazo cuando -

Se requiere que se subsane una irregularidad en la sol! 

citud, se tendrá por no presentada y se procederá a la 

publicación de la resoluci6n. En este aspecto es muy -

importante ya que dá a conocer al pdblico que tal soli­

citud de marca se encuentra en estado de abandono para 

que así cualquier persona interesada pueda solicitar el 

registro de la marca. 

C. Si se ha cumplido con todos los requisitos formales se 

procederá a la publicación, dando a conocer que ia mar­

ca sigue su curso normal para obtener el registro. 

D. Cuando se declare en suspenso el expediente por existir 

oposiciones o por algGn reparo que fije la autoridad -­

con la finalidad de que el interesado presente sus ale­

gaciones. 

E. La resoluci6n de denegación o concesión del registro de 
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F. Cuando se conceda o niegue la solicitud_ ·de '·insCripC.ión 

de licencias, siendo una ventaja saber:·qu~ P~~~~na·~· f~!l 

gen corno usuarios de una marca. 

En nuestro sistema sólo se publica la concesión de· la -

marca en la Gaceta de Invenciones y Marcas. 

11) Una vez obtenido el registro de la marca, en ambas legisl~ 

cienes se contempla el uso obligatorio de la misma, cuya -

finalidad es el desechar numerosas marcas que no están - -

siendo usadas por los titulares constituyendo un obstáculo 

para otros registros. 

El interesado tiene la obligación de demostrar que está --

usando la marca de manera efectiva, evitando así la pérdi-

da del registro. El plazo para demostrar el uso efectivo 

de la marca en España es de cinco años contados a partir -

de la fecha de publicación de su concesión, no hay plazo -

de gracia ya que si no se comprueba el uso se declarará la 

caducidad del registro. En México el plazo es de tres - -

años siguientes a la concesión del registro, tampoco hay 

plazo de gracia, si no se comprueba el uso se declarará e~ 

tinguido de pleno derecho el registro. 

Sin embargo, existen diferencias en la forma de comprobar 

ese uso efectivo. La Ley Española de Marcas en su Artícu­

lo 4o. número 2, inciso a}, establece lo siguiente: 

178 
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"El emp.leo de la marda ~n _Uncl: ·forma que di fiera E!n el eme!! 

tos que no bajo -

la cual se 

La Ley de 

ce que: 

"La marca 

en forma 

del registro, 

115 estable-

su uso -

la extinci6n -

Toda rnodificaci6n ser§. motfVO de una nueva solicitud de r~ 

gistro salvo que·e11a s6i0 se refiera a las dimensiones o 

a la materia en la cual esté impresa, grabada o reproduci-

da la marca 11
• 

Por lo que se concluye que en España si se admite que el -

empleo de la marca pueda ser en forma distinta a la que se 

registró siempre que no se altere de manera significativa, 

mientras que en México no está permitido esto ya que la -­

marca debe usarse tal y como fue registrada. 

Estando de acuerdo con el criterio que se maneja en nues-­

tro pats, ya que si se permite que la marca se utilice en 

una forma distinta puede traer confusión al pdblico consu­

midor. La Ley Española de Marcas establece que no debe v~ 

riar mucho para que no se altere la marca como fue regis--
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trada, pero no se sabe hasta qué punto el titular puede 

interpretar este precepto, ya que, para él algGn cambio a 

la marca puede no ser significativo y para la autoridad sí 

puede serlo. 

Por otro lado, en los dos países· se contempla que el uso -

de una marca destinado para un producto o servicio servira 

para acreditar el uso en relaci6n a productos o servicios 

de la misma clase, también el que si la misma marca se en­

cue~tra registrada en dos o más clases bastar~ que se com­

pruebe el uso en alguna de ellas. 

12) La duraci6n del registro de la marca en la legislaci6n es­

pañola es de 10 años contados desde la fecha de dep6sito -

de la solicitud, siendo renovable por períodos iguales, -­

operando la cancelaci6n del registro si no se efectda su -

renovaci6n. Se deberán cubrir las tasas quinquenales co-­

rrespondientes y se dará un plazo de seis meses después de 

la expiraci6n del registro para presentar la solicitud de 

renovaci6n, corno plazo de gracia. 

Si la solicitud de renovaci6n comprende tan sólo una parte 

de los productos o servicios para los que la marca ha sido 

registrada, será renovado únicamente en relaci6n con los -

productos o servicios de que se trate. 

En M~xico la duración-del registro es de 5 años a partir -
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de la fecha legal, siendo renovable por períodos iguales. 

Vencido el plazo sin presentarse la solicitud de renova- -

ci6n, caducará el registro de la marca; la Ley contempla -

un plazo de gracia de seis meses contados a partir del ven 

cimiento. La marca será renovada en toda la clase como -­

fue registrada no sólo en parté, a diferencia de la legis­

laci6n de España. 

Otra diferencia es que en España, en el momento que se so­

licita la renovación, se podrá modificar la marca siempre 

que no afecte sustancialmente a la identidad de ésta. En 

M~xico no se podra realizar ninguna modificación a la mar­

ca registrada, por lo que es necesario un nuevo registro -

para ello. 

Por Gltimo, con respecto a la renovación, la Ley Española 

De Marcas y la Ley de Invenciones y Marcas Mexicana esta-­

blecen que para que proceda la renovaci6n del registro de 

la marca se tendrá que comprobar el uso de la misma. 

una vez acordada a concedida la renovación, en España se -

procederá a la expedición de un titulo, en México se dará 

una resoluci6n por medio de un oficio sin necesidad de el~ 

borar un título. 

13) En cuanto a la licencia de la marca para autorizar su uso 

a terceras personas, en España la solicitud de licencia --
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irá acompañada del documento pQblico que lo acredite y se 

presentará ante el Registro de Marcas para su inscripción. 

En México se presentará el contrato de licencia ante el R~ 

gistro Nacional de Transferencia de Tecnología, quien expJ:. 

de una constancia la que deberá de ir acompañada con los -

dem&s documentos para su inscripci6n en la Dirección Gene­

ral de Desarrollo Tecnológico. 

14) La Ley Española regula las marcas colectivas que en nues-­

tro pafs estuvieron vigentes en la Ley de 1942, derogada -

por la actual Ley de Invenciones y Marcas de 1976. 

Otro aspecto importante es la figura de la marca de garan­

tía, que sirve para garantizar a los consumidores la cali­

dad, origen y dem~s características de los productos o se~ 

vicios a los que se va aplicar, siendo esta marca una inn2 

vaci6n a la nueva Ley Española de Marcas. 

Con lo anterior se han analizado las diferencias, ventajas y 

desventajas que existen en ambos procedimientos marcarios resul-­

tando muy similares en la forma en que se tramitan, conceden y -­

conservan las marcas. 



CONCLUSIONES 

l. La costwnbre de marcar los bienes es muy antigua y nace con -

la finalidad de individualizar las pertenencias, sin embargo, 

dicha finalidad ha evolucionado de tal forma que las marcas -

en la actualidad están prácticamente destinadas a distinguir 

bienes o servicios de otros en el mercado. 

2. Las primeras disposiciones legales sobre marcas que rigieron 

en nuestro país fueron las contenidas en el Reglamento y Ara~ 

celes Reales para el Comercio Libre de España e Indias del 12 

de octubre de 1778, sin embargo, es hasta el año de 1889 cua~ 

do se promulga el primer cuerpo sistemático de nonnas en ma-­

teria de marcas, la Ley de Marcas de Fábrica que entró en Vi 
gor en 1890. 

Mientras que en España, encontramos disposiciones que rigie-­

ron en los diferentes gremios de artesanos desde el siglo - -

XIV, como las Ordenanzas de los Pelaires (tejedores} de 1373, 

pero es hasta el año de 1850, poco tiempo antes que M~xico, -

cuando surge una reglamentaci6n especial en materia de marcas, 

el Real Decreto de 20 de noviembre de 1850. 

3. En México la legislaci6n marcaria ha evolucionado corrigiendo 

los errores y estableciendo innovaciones para ajustar las noE 
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mas a las necesidades de la industria y el comercio, pero el 

desarrollo alcanzado en nuestra legislaci6n marcaria se ha d~ 

bido, en gran parte, a la influencia de los tratados interna­

cionales, principalmente, al Convenio de Unión de París del -

20 de marzo de 1883 y a sus revisiones, siendo este Gltirno el 

más importante instrumento internacional para la protecci6n -

de la propiedad industrial. 

4. El Estatuto sobre la Propiedad Industrial de 1929 estuvo vi-­

gente en España hasta el año de 1989, ordenamiento jurídico -

que se volvió obsoleto ya que no se adecuaba a las exigencias 

de la realidad, sin embargo, la Ley Española de Marcas de - -

1989, actualmente en vigor, se acerca a las nuevas condicio-­

nes del ejercicio comercial, contempla de una manera más cla­

ra el registro de las marcas y crea figuras jurídicas innova­

doras como lo son "Las marcas de garantfa 11
• 

5. Las Legislaciones de México y España coinciden en considerar 

a la marca como un signo distintivo que sirve para identifi-­

car productos o servicios, representada a través de dibujos, 

palabras, el nombre del comerciante o de la negociaci6n o - -

cualquier otra designaci6n que se utilice para diferenciar -­

productos o servicios de otras. 

6. Los procedimientos para la obtenci6n de la marca regulados -­

por la Ley de Invenciones y Marcas y la Ley Española de Mar-­

cas son muy parecidos, ya que en ambos sistemas la solicitud 
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de registro se somete a dos exámenes, uno de forma y otro.de 

fondo, esto es para determinar la novedad de la marca y para 

dejar a salvo derechos adquiridos de terceros. 

7. En ambos sistemas el derecho al uso exclusivo se adquiere por 

medio de su registro, su otorgami7nto implica la expedición -

de un título y concedida la marca se establece para su canse~ 

vación la renovación y comprobación de uso. 

8. México y Es pafia están adheridos al Convenio de Unión de París 

de 1883, que establece principios comunes aplicables en sus -

países miembros para salvaguardar sus derechos, sin embargo, 

corresponde a cada uno de estos países regular en sus respec­

tivas legislaciones la forma de depósito y tramitación de las 

marcas. 
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