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INTRODUCCION 

El determinar si existe o no ·semejanza· en -

grado de confusión entre signos distintiv6s, constituye uno de--los mayores 

problemas que cotidianamente enfrenta tanto la autoridad administra ti va e~ 

mo el Poder Judicial en sus respectivas áreas de competencia. 

En efecto, resolver si existe riesgo de co!!. 

fusión de una marco con otra no es une tarea fácil, sino que-reviste un -­

grado de dificultad considerable, aunado e ésto, la determinación respect! 

va que en su momento adopte la autoridad competente, traerá como resultado 

diversas consecuencias legales que pueden reparar grandes perjuicios pare­

e! directamente involucrado. As!, por ejemplo, una de las prohibiciones -

f"undamentales que origina la negativa de registro de una marca, es precia!! 

mente el riesgo de que ésta se confunda con otra anteriormente registrada; 

asimismo, el uso de una marca 'similar a otra registrada en grado de confu­

ai6n dará como resultado la imposición de una sanción. Sin embargo, si el 

infractor respectivo continúa usando la marca correspondiente, no obstante 

que haya quedado legalmente firme la sanción de antecedentes, esa actuación 

engendrará une conducta delictiva, haciéndose acreedor el responsable a la 

sanción penal que en derecho proceda. 

Por lo tanto, quien deba resol ver sobre la­

posible existencia de semejanza entre marcas, necesariamente se encuentra­

obligado a llevar n cabo una prudente valoración del caao concreto 1 en do!!. 

de ha de tomarse en consideración múltiples rae tares, como son, entre ---­

otros, l"; aspectos gráficos, ronéticos e ideol6gicos de las marcas en pu5 

na, así como la clase de productos o servicios que amparan los signos dis­

tintivos en conflicto, todo lo cual conlleva una problemática peculiar en­

marcada a cada caso en lo particular, 

En tal virtud, debemos advertir que para d!?. 

terminar si existe o no similitud entre marcas, no existen reglas infali-­

bles, pues la resolución respectiva queda al prudente arbitrio de le auto­

ridad competente, misma que a su vez no se rige autónomamente, dado que la 

Doctrina y la Jurisprudencia que actualmente existe en torno a nuestra ma­

teria, han establecido una considerable gama de criterios que sin duda al-
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guna son de gran utilidad para esclarecer la problemática en comento. 

Así, la presente tesis profesional tiene -

como finalidad primordial, -el de reunir loa criterios doctrinales y judi­

ciales mayormente aignif'icativos y que estamos seguros, son loa f'undamen­

tnles para resolver el problema que reviste el determinar la semejanza ª!:!. 

tre marcas, lo cual se pone a consideración del lector. 



CAPITULO _J 

ASPECTOS FUNDAMENTALES 

~ ,.:-.;·-:. :::_:-~'--_·----'.__';~~; __ P~~ebr-~:._1_1Met;~ll" _en su _escepción g_ramet! 
cal; -C-0MfO'~rri~;')li~~i~cC100ariCi~_.,_urtc:Jico ·Mex~ceno, del -Instituto de Investig~_ 
cione·a J~~Ídi~a~~·:d~:_¡~-i:tJNAM'~-- ~-¡~~~ri_~-~-~---'~~s~H~l -d1hujada 1 ·pegada, hecha a -

' - . -,, - ' .. - ~ ''. :· ' ' ; -'' 

_fu~~º_'---~~~·'-:~;_~~-:-~:~~ e~-~ª-~_-;_~~- ~n_im~~l ~() _ _-une persona,_ pera distinguirla o &,! 

· ber-a qulén.'pertenec_e11 ~·:Jl) 

Por su parte, le Enciclopedia Jurídica Om_!! 

be. (2) y ·e1 Diccionario de la Real AcadP.mia de la Lengua Espai'iola ( 3), d_!! 

finen o la marco como: 11Acción de marcar, sE!i\al en una persona, animal o­

cosa pa-ra distinguirla de otra o denotar calidad". 

Esta breve referencia respecto de la conn~ 

teci6n gramatical del vocablo en estudio, nos permite ya dilucidar algu-­

nos aspectos que.estimamos, han sido considerados por los estudiosos del 

derecho para definir o la merca, tema éste que ha sido materia de análi-­

sis por gran número de tratadistas, o grado tal. que Rangel Medina (4) -­

formuló una clasificación de les diversas definiciones que se han elabor,!! 

do en torno n 1 a marca. 

En efecto, el nombrado autor haciendo ref_!? 

rencia en su obra respectiva a diversas definiciones en relación con la -

marca, las ha agrupado en cuatro corrientes doctrinarias, que son las si­

RUientea: 

( l) Diccionario Jurídico Mexicano, Edit, Porrúa, S.A., México, 1989, P. 
2079· 

(2) Enciclopedia Juridica Omebn, Tomo XIX, Edit. DRISKILL, S.A., Buenos 
Aires Argentina,P.91. 

( 3) Diccionario de lo Real Academia Espai\ola, Edit. Eepasa-Calpe 1 S. A. 
19º Edición, Madrid 1970, P.845. 

(4) Rangcl Medina David, Tratado de Derecho Marcarlo, 1° Edición, Prop_i_! 
dad del Autor, México, P. 154 y 155. 



a) La primera corriente considera que la 

marca tiene ·un papel de- signo indicador del lugar de procedencia de las­

_mercancias. __ Dentro de éste grupo de definiciones se encuentra la de Ar­

mengaud Aihfit quien -nos _dice· que marca es: 11 Un signo cualquiera aplicado 

a un __ producto y; que permite reconocer la fábrica de que proviene o la C! 

sa que lo vende" {5). 

b) La segunda corriente se conforma ·por­

Bqi.tel_lBs _definiciones que consideran a la marca como un agente individu_! 

lizador del producto, a éste grupo corresponde la definición de Stephen­

p, Ladas~ quien nos dice que marca es: "Fundamentalmente un simbolo, un­

signo- o emblema que señala o que distingue las mercancías de un produc-­

tor de las de otro" { 6). 

c) El tercer grupo lo integran las defi­

niciones que reúnen los rasgos distintivos de las dos mencionadas, como­

cs. el caso de César Sepúlveda, para quien lo marca us: "Un signo para -­

distinguir. Se emplea paro señalar y caracterizar mcrcanc[os o produc-­

tos de lo industria, o bien servicios, difcrencióndoloe de los otros. -­

Tiene por objeto la marca proteger los mercondBs y los servicios ponié!! 

dolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación, E! 

tán destinadas n especiolizar los productos en que se usan o los servi­

cios q..ie se valen de ellos y a indicar y garantizar su procedencia a las -

empresas que los prestanº {7). 

d) La última corriente considere a la -­

morca tanto un agente individualizodor del producto como un medio indic!! 

dor de procedencia, enfocando la esencio de lo marca en función de la -­

clientelo. Este cuarto grupo lo integra entre otros, Mario Ghiron, quien 

manifiesta que la marca es "El medio principal para atraer clientela ho­

cia une o más mercnnc!as de la haciendo, individualizando las mercancías 

iguales o similares" {B), 

(5) Citado por Rangcl Medina David, ob. cit. p, 154. 

{6) Idem. 

(7} Sepólvedn César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, segun­
da Edición, Edit, PORRUA, S.A., México, 1961, P.113. 

{8) Citado por Rangel Medina, ob. cit. P.158. 



Todas estas definiciones que ejemplif'ica­

tivamente hemos transcrito, como es de observarse, coinciden en su esen-­

ciB, advirtiéndose únicamente variaciones en cuanto a la f'orma de redac-­

ci6n, particularmente al especif'icar los autores ya nombrados, cuales son 

los signos que pueden constituir una marca y cuales son loa objetos sus-­

ceptibles de ser protegidos por la misma, asi, por ejemplo, para Armen--­

gaud Ainé, puede constituir una marca "un signo cualquiera", en cambio, -

para Stephen P. Ladas, pueden constituir una marca "los emblemas, signos­

º símbolos", los objetos protcgibles como marco, para _el primer autor an­

tes citado son: "los productos" y para el segundo tratadista ºlas mercan­

cías". 

Estas dif'erencias meramente de redacción, 

como hemos dicho, no son substanciales y la razón de ellas se debe a que­

neturalmente cada autor siempre tendrá un particular punto de vista para­

abordar el tema que en cada caso se le presente. 

En tal virtud, después de analizar las d! 

f'iniciones Doctrinarias antes transcritas y dado que en ellas no se advier­

ten dif'erencias radicales, nos atrevemos a suponer que cada uno de di-­

chas autores tiene en mente al momento de definir la marca. la función -

esencial de la misma, esto es, la de individualizar productos o servicios 

de otros iguales o similares, lo cual al ser tomado en consideración por­

tados estas definiciones, da lugar a que cada una de ellas sea válida pa­

ra dilucidar el concepto primordial que debe darse a la marca, que es, c~ 

mo hemos visto.la de ser un signo o medio material que distingue produc-­

tos o servicios de otros de su misma especie o clase, 

2. - CONCEPTO LEGAL. DE MARCA 

El Articulo 88 de la Ley de Fomento y Pr~ 

tección de la Propiedad Industrial, (9) sei'iala textualmente: Se entiende­

por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de ---­

otros de su misma especie o clase en el mercado, 

(9) Publicada en el Diario Of'icial de la Federación de 27 de Junio de ---
1991. 
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Ahora bien, si tomamos en conaideraci6n -

la anterior connotación legal y la comparamos con las diversas definicio­

nes doctrinarias que sobre el tema en estudio han elaborado los distintos 

autores ya nombrados, sin duda alguna ! legaremos a la conclusión de que -

entre la Ley Nacional y la Doctrina mencionada, atendiendo a la defini--­

ci6n de la marca, existe enorme concordancia y la misma identidad también 

existe en el ámbito Legislativo Internacional, como observaremos ejempli­

ficativemente al dar lectura a las diversas leyes que a continuación ind!, 

camas: 

En Cuba, la Ley Número 68, denominada de­

INVENCIONES, DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAS Y­

DENOMINACIONES DE ORIGEN", en vigor a partir del 14 de mayo de 1983, en -

su Articulo 134,define a la marca como: "Cualquier signo, palabra, nombre 

o medios materiales, sin considerar su clase, forme o color, que identif'! 

ca y distingue productos o servicios de otros de la misma clase". 

En la República Dominicana 1 la Ley Marca­

rla Número 1450, expedida en Abril de 1990, señala en su Articulo Segundo 

que la marca es: "Toda palabra distintiva que esta Ley o cualqutera otra­

Ley no prohiba y sin detrimento de todos los medios comerciales o publ!. 

citarlos, y que puedan ser usadas en artículos, envases o envolturas de -

los mismos". 

En Corea, la Ley Número 71 de 28 de No-­

viembre de 1949, reformada por la Ley Número 3326 de 31 de Diciembre de -

1980, señala que: "Marca son aquel los caracteres, figuras, signos o cua! 

quier combinación de los mismos, los cuales son usados en los productos­

por una persona que f"abrice, produce, certifica o vende tales productos­

en el curso del comercio para distinguir sus productos de aquellos pro-­

duetos de otros". 

En lo República de Chile, le Ley 19039,-­

que establece las normas aplicables a los Privilegios Industriales y Pro­

tección de los Derechos de Propiedad Induotrial, publicada en el Diario -

Oficial de 25 de enero de 1991,señala que: "bajo la denominación de marca 

se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para 

distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comer-­

ciales11. 



En España, la Ley 32/1988, publicada en -

el Boletín Of'icial del Estado el 12 de Noviembre de 1988,menciona que: --

11Se entiende -por marca todo signo o medio que distinga o sirva para dia-­

tinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos­

º servicios idénticos o similares de otra persona". 

En Francia, la Ley Número 91-7 de 4 de -­

Junio de 1991,relativa a las marcas de f'ábrica, de comercio o de _servicio, 

sel'lala que: 11 La marca de f'ábrica, de comercio o de servicio es un _signo -

susceptible de representación grá:fica que sirve pera distinguir los pro-­

duetos o servicios de una persona f'isica o mora1 11 • 

Como apreciamos, tampoco las leyes antes­

aellalodas definen de forma substancialmente diferente a la marca, sino -­

que solo se observan variaciones en cuanto a la forma o redacción, otra -

posible diferencia que podría advertirse en textos legales, seria en cua2 

to a los objetos protegiblcs como marca y sobre este punto Vves Saint-Gal 

( 10), menciono que existen paises en donde únicamente se protegen morcae­

de productos, otros en loa que se protegen tanto las marcas de productos­

como las marcas de servicios y raros paises que admiten además de las mo!. 

esa anteriores, les marcas auditivas. 

En tal virtud, Saint-Gal propone las si--

guientes definiciones legales: 

Paro los Paises que protegen solamente -

las marcos de productos: "Lo marca es un signo o un medio que permite a -

una persona f'isica o moral distinguir sus mercancías de las de sus compe­

tidores". 

Respecto a aquellas Naciones que en su L!!, 

gislnci6n correspondiente protegen las morcas de productos y los de serv! 

cica: "Lo marca es un signo o un medio que permite a uno persono física o 

moral distinguir sus productos, loo objetos de su comercio o sus servi--­

cios, de los de sus competidores", 

.(10) Citado por Nova Negrete Justo, Derecho de las Marcas, Primera Edi--­
ci6n, Edit. Porrúa, S.A., México 1985, P.147. 
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Por último, para los paises que permiten­

el registro de marcas auditivas-, el nombrado autor propone una de!'inici6n 

de la-siguiente forma: "La marca es un término material o inmaterial que­

permite a una persone :física o moral distinguir sus productos, los obje-­

tos de su comercio o sus servicios de los de sus competidores". 

En conclusión, la similitud de los textos 

legales en comento respecto a la marca, se debe a que la misma en cual--­

quier-lugar del mundo solo puede ser entendida y definida esencialmente,­

como un signo o medio, visible o material que distingue productos o serv!, 

cica de otros de su misma especie o género, siendo pues ésta la naturale­

za primordial de la marca y el punto de partida ineludible para emitir -­

una definición legal en cuanto al tema que nos ocupa, de ahí que no exis­

ta en la Legislación Internacional definiciones legales radicalmente dis­

tintas. 

3.- FUNCIONES DE LA MARCA. 

Las marcas fueron ineti tui das necesaria-­

mente para cumplir un determinado ·papel, pues de lo contrario el empleo -

de loa mismas por industriales, comerciantes o prestadores de servicios,­

"º tendría objeto alguno 1 en este sentido, la Doctrina ho. atribuido a la­

marco. cinco runciones, que son: la de distinción, la de protección, lo de 

garantía de calidad, la de publicidad y la de indicoci6n de procedencia. 

En este entendido, posaremos a exponer -­

conforme el orden con que fueron señaladns, en qué consiste cada una de -

dichas funciones. 

A) FUNCION DE DISTINCION. 

Si atendemos o los diversas definiciones­

Ooctrinarios y Legales que han quedado trnnocri tos o lo largo de lo pre-­

sen te tesis profesional respecto de lo marca, sin dudo alguna observare-­

moa que lo función por excelencia de la misma es la de distinguir o dife­

renciar productos o servicios de otros de su misma especie o clase. 

A este respecto,Alvnrez Soberanis,nos di-
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ce : La funci6n de distinción deriva de la esencia misma de la marca, -

obedeciendo a su propia definición, por cuanto a que la marca es el obje­

to destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuer­

do con tal función, añade el citado autor, es el producto considerado cn­

si mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención, por lo -­

que al utilizar una marca se busca con ello identificar un producto o Be!:, 

vicio, con la finalidad de poderlo comercializar en el mercado (11). 

As{ pues, la marca constituye para el co­

merciante y consumidor, un símbolo que particulariza un producto o servi­

cio de otros iguales o similares 1 siendo -ésta la característica o función 

primordial que desempefta la marca en el émbi to comercial. 

B) FUNCION DE PROTECCION. 

Desde el punto de vista del ti tulnr de u­

na marca, la misma tiende a protegerlo de sus competidorea por posibles -

actos de competencia desleal o usurpación de sus derechos marcnrios que -

le son propios. 

En ef'ecto, el titular de una marca goza -

del derecho e su uso en forma exclusiva y por ello, tiene expedita la fa­

cultad para intentar las acciones legales que la Ley de la Materia cante!! 

ple en contra de terceros q_ue de alguno manera lesionen sus derechos mnr­

cnrios, por lo que, la marca, definitivamente protege a su titular. 

Por otra parte, el destinatario directo o 

inmediato de la marce, es el público consumidor y éste tambi~n es proteg.!_ 

do por la meren, de aquellas otras que, por experiencia propia o por ref,!:. 

rencias respectivas, no contengan las características que de ellas se es­

peta, en éste orden de ideas, unn morca que no satisfago las necesidades­

del consumidor seguramente no volverá a ner adquirido, protegiendo así, -

la marca, al público consumidor, facilitándole de esta formn la elecci6n­

de otra que colme sus necesidades correspondientes ( 12). 

( 11) Alvnrez Sobernnis Jalma, La Regulación de laG Invenciones, Marcas Y­
de la Transferencia de Tecnología, Edit. Porrúa, México, 1979, P.57. 

(12) Sobre este punto, ver Rangel Medina David, ob. cit. P. 172 y Nova N,!; 
grete Justo, Cb. cit" .. P. 157 y 158. 
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C) FUNCION DE GARANTIA DE CALIDAD. 

Eugéne Pouillet, al hablar sobre ésta fu!!_ 

ci6n 'de_la_-marca, la considera como una garantie de calidad tanto para el 

consumidor -como para el productor; para el primero 1 porque está asegurado 

de que se le da el producto con las caracteristicas que efectivamente de­

áea adquirir, para el segundo, porque encuentra así un medio (en la mar-­

ca) de distinguirse de sus competidores y de confirmar el valor o calidad 

de- sus productos (13). 

Martín Achard, por su parte nos menciona­

que el público consumidor está habituado a comprar ciertos productos, a -

recibir mercancías de ·una naturaleza especial, por lo que la marco sirve­

para garantizar calidad ( 14). 

En efecto, la preferencia por el público­

coneumidor respecto- de una_marca_ determinada, se debe, si bien no en to-­

dos los casos 1 a que la marca correspondiente es asociada a un determina­

do nivel de calidad, siendo pues esta otra de las funciones que desempei\a 

la marca. 

Sin embargo, parece ser que en la actual!,. 

dad el rector calidad ha dejado de ser un punto importante para le adqui­

sición de productos o servicios, pues ahora el público consumidor adquie­

re tales productos o servicios no por la calidad que representa una marca 

sino por la publicidad que de ella se hace en gran escala 1 lo que provoca 

el l lemado consumismo. 

D) FUNCION DE PUBLICIDAD 

La Doctrina ha reconocido como otra fuo-­

ción de la marca ln publicidad o propaganda de la misma, por constituir -

ésta un medio eficiente para el efecto de que la marce sea .·cconocida en­

breve tiempo por gran número de consumidores en potencia. 

(13) Citado por Rangel Medina David, oh .. cit ... P. 177. 

(14) Idem. 



9, 

A este respecto, Steward \11. Richerds, nos 

dice que la marca debe ser "un símbolo desde su origen con el suficiente­

poder llam&tivo ·para- persuadir al· cliente de la deeeabilidad del producto 

que ia-·oatenta, es decir, un buen agente de ventae. 11 (15) 

Efectivamente, actualmente existen en el­

comercio gran número de marcas para proteger los mismos productos o serv! 

cios, por lo tanto, la publicidad respectiva se hace necesaria para que -

la marca correspondiente se encuentre presente en la mente del consumidor 

a fin de que la adquiera, lo que determinará la subsistencia de esa marca. 

Sin embargo, la publicidad de que habla-­

moa tiene su aspecto negativo, y éste se da C'.Jando se hace un uso exage~! 

do de la misma, pues como afirma acertadamente M. Gabay (16) "no es difí:­

ci l encontrar ejemplos clásicos de preferencias irracionales del consumi­

dor, creados por medio de una promoción masiva de la marca". 

E) FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA. 

Anteriormente, nos dice Nava Negrete, el­

empleo de las marces se constreñía a identificar al f"abricante o artista,­

mas que al producto o mercancía misma, así pues, la marca tuvo en princi­

pio la !"unción de indicar la procedencia del producto respectivo. ( 17) 

Sin embargo, el dinamismo comercial que -

en ésta época vivimos, ha hecho quo esta función de indicación de proce-­

dencia pase a un segundo término, pues en la actualidad las marcas mas -­

que indicadores de procedencia, son empleadas para identificar productos­

º servicios de otros del mismo género, 

En efecto, el público consumidor no está.­

interesado en saber quién fabricó el producto, insistir en dar a conocer­

el origen del producto es inútil desde el punto de vista comercial, cxcee. 

to cuando se trata de una empresa con gran prestigio y que es identifica­

~~-E!!:~~!!!~nte por el consumidor, por otra parte, existen miles de produc­

(15) Citado por Alvnrez Soberanis Jaime, ob. cit. P.64 y 65. 

(16) Citado por Nava Negrete Justo, ob. cit. P.160. 

{17} Nava Negrete Justo, ob. cit. P.151. 
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toe diferenciados a través de marcas y resultaría·--poC:o prácticO- tratar de 

que el público consumidor memorizara, 8demá~ ;'de: 1-~~- -".1~r'é~S~::··re~p~~tiVas ¡ -

los nombres de las empresas productoras; (is) .>H 2> '< .·... . 
En· este· Sen.ddo·,· tal como'·10 menCionan -­

los citados autores, la función de -i~di~~C-16~ ·de :-P~~c~d~~Cia -de la marca, 

ha perdido actualmente la impor_tand.~----~~d_i-~~(·q~~~,~-n--::~~-'-p~i~~iPi~- ·s~--ie- -
otorgó. 

4. - CARACTERES DE LA MARCA 

Para que una marca sea considerada como -

apta a registro por la autoridad competente, necesariamente debe cumplir­

determinados requisitos, los cuales han sido clasificados en dos grupos,­

que son: requisitos esenciales 1 de validez o de fondo y requiai tos secun­

darios, accidentales,tombién llamados de forma. 

Los requisitos esenciales, nos dice Han-­

gel Medina, son: Distintividad: Especialidad; Novedad; Licitud y Veraci-­

dad; loe requiei tos secundarios son: El carácter focul tativo de la marca; 

Lo innecesario de la adherencia de la morca; La apariencia y la Individu_! 

lidad de lo marca.(19) 

Los requisitos nombrados en primer térmi­

son indispensables o como su nombre lo indica, esenciales poro consti­

tuir uno marca, mientras que los segundos pueden o no cumplirse. lo que -

no alterará la validez de la marca correspondiente. 

A continuación posaremos a exponer, por -

su orden, en qué consiste cada uno de estos requisitos. 

(18) Alvarez Soberania Jaime, ob cit. P. 62. 

(19) Rangel Medina David, ob. cit. pQgs, 184 y 35, 
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l J CARACTERES ESENCIALES 

A) OISTINTIVIDAO; 

. "'.·i<>_--~~<;:,:.-._._y.,:->.--\:.'>·-- <<_··:_· :· 
La _mel-ca,·-_-para.· cumplir con ·~la finalidad-·-

que esté llamada a deaempeF\ar·-en i~·- i·n~~st"~i~::·-~::¿~rii:~~~i~-~·-\-i~~~~\i~¡~ent~­
debe ser distintiva, esto_ es·; ·:~~~~--~~i·r.::_t~~;(:.Ji~-~-U~~-{~-~~-'p~-C'~ú~~<- propi_a- o- -

particular que permita di~t.inguii:-la,. c.O.n: fa~_il1.d~d.-: 

Á{:·-c·¿·~~~~t;~- -é~\~~,~~~-~~~t~riStúi&-- de '-ia _-mar: 
ca, César Sepúlvcda nos--:dicc;~ "La·:marca __ ha ,de ser distintiva, es -decir, -

que no se confunda con .. las ~~rea~- --~xi·~t.ente"s O __ con las denominaciones o -

signos de dominio público11 • (20) 

En efecto, una denominación o signo de d~ 

minio púbficO-, _- éstO. f,-s-~- -que ee usado por toda persona pora designar un d~ 

terminado producto .o servicio, carece de cui\o propio o distintivided para 

identifiC:er o particularizar los productos o servicios correspondientcs,­

asi,-- por ejemplo, el vocablo cigarros, no es distintivo para proteger ci­

garros, pues el término de dominio público "cigarros" se confundiría con­

la _supuesta marco cigarros. 

En este sentido, los signos o denominaci~ 

nea que pertenecen al lenguaje común, no pueden constituir una marca., por 

carecer de peculiaridades propias, o lo que es lo mismo, de distintividad. 

En consecuencia, no pueden cana ti tu ir uno 

marca, entre otros, los nombres propios, técnicos o de uso común de los -

productos o servicios que se pretendnn proteger, tampoco ser6.n aptos o r!:. 

gistro las denominaciones usuales, genéricas o descriptivas de los scrv,!. 

cios o productos a amparar como marca, por ausencia total de distintivi-­

dad. 

Por lo tanto,el requisito esencial de di! 

tintividad en una marce, implica imprimir en ella cnracterleticas peculi!, 

rea que le den un cui\o propio y diferente de toda aquella denominación o-

(20} Sepúlveda César, ob. cit. P.115 
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signo ya empleados por comerciantes o público consumidor, para designar -

determinados productos o servicios de la misma naturaleza. 

No obstante lo anterior, Rangel Medina -­

(21) y Neva Negrete (22), con toda precisión nos aclaran acertadamente -­

que las denominaciones usuales, genéricas, descriptivas, los nombr-es pro­

pios, técnicos o de uso común, por citar algunos ejemplos, pueden consti­

tuir válidamente una marca, en la medida de que se combinen con otros el!_ 

mentes que los revistan de caracteristicas particulares, o bien, cuando -

eses denominaciones se apliquen a productos o servicios distintos a los -

que normalmente se refieren o designan. 

B) ESPECIALIDAD 

Rangel Medina, al analizar la caracterís­

tica de ln marca cuyo estudio ahora nos ocupa, señala que la marca debe -

ser lo suficientemente original para llamar ln atención dol comprador, lo 

cual es de importancia trascendental, pues sólo cuando le marca ca espe-­

cial cumple su misión de determinar productos o mercancías para que no se 

conf'undan, individualizándolas, particularizándolas y atestigunndo su or! 

gen y procedencia. (23) 

En éste mismo sentido, Rnmclla nos indica 

que la marca ha de ser especial, es decir, debe individualizar loe produ~ 

tos de un establecimiento, de una industria o comercio, no puede cubrir -

unif'ormemente los productos (o servicios) de diversos fabricantes (o pre!!_ 

tadores de servicios), sin fo.ltar a su finalidad, que es la de determinar 

la procedencia de las mercancías o productos de un establecimiento dete!: 

minado. (24) 

(21) Rangel Medina David, ob. cit. P. 186 y 187. 

(22) Nava Negrete Justo, c.ob. cit. P.171. 

(23) Rangel Medina David, ob. cit. P.191. 

(24} Remella Agustín, Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo II, Edit. 
Hijos de Reus, Madrid ,1913, P. 36. 
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En tal virtud, la marca, solo protege y -

por ello identifica los productos o servicios para los cuales fue solici-_ 

teda y registrada, sin embargo, esto caracteristica esencial de la marca, 

tiene un excepción, como claramente lo indica Rangel Medina, al mencionar 

que las marcas notoriamente conocidas gozan de un tratamiento privilegia­

do que les permite romper la rigidez establecida por la clasificaci6n de­

mercancias 1 de tal manern que aun tratándose de ar ti culos agrupados en C! 

tegor!es distintas a lo. que originalmente comprenden los productos amper! 

dos expresamente por la marca registrada, la protección de la marca noto­

ria se extiende a quellos artículos. (25) 

Ea decir, si bien es cierto que conforme­

al cnr6r.ter especial de la. marca, lo misma solo protege los productos o -

servicios para los cuales fue registrada, en tratándose de marcas noto--­

rias, éstas no pueden ser registrados en favor de terceros aú;, y cuando -

las soliciten para amparar productos y servicios distintos n los que se -

aplica ·1a marca notoria. 

C) NOVEDAD 

La marca debe ser novedosa, es decir, que 

la mismo no haya sido usada con anterioridad por un tercero, ya que de lo 

contrario su uso ocasionaría confusión en el público consumidor, sin em-­

bargo, respecto de lo anterior, resulto conveniente realizar los siguien­

tes aclaraciones: 

En materia marcnrin, la novedad, tiene -­

una connotación totalmente distinta ol significado gramatical que suele -

darse a dicho palabro, pues con arreglo a esta carocter!stico esencial de 

los signos distintivos, si bien es cierto que para obtener el registro de 

uno marco es requisito necesario que lo misma no haya sido usada anterio!:_ 

mente por un tercero, también es cierto que con base en este mismo requi­

sito de validez,no es indispensable que la marca sea nueva en si, pues P!!. 

ro su finalidad,que es la de identificar determinados productos o servi-­

cios, es válido tanto un signo ya usado para distintos productos o servi-

(25) Rangel Medina David, ob. cit. P.191. 
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cios {salvo la marca notoria), como el que se hubiere empleado para igua"'."' 

les mercancías o servicios, siempre y cuando esa marca anterior, haya si­

do abandonada por el titular respectivo. 

En efecto, pretendiendo interpretar a Eug! 

ne Pouillet (26}, podemos decir que no es necesario que el signo que con! 

tituya la marca haya sido creado o imaginado para ser apto a registro, d!!_ 

do que, la marca, puede ser la denominación más vulgar del mundo y aún -­

así ser válida, si la misma no se empleaba como tal en la industria o co­

mercio respectivos y para los productos a los cuales ahora se aplica. 

En tal virtud, la novedad debe entenderse­

en sentido relativo y no absoluto como en las invenciones, sin embargo, -

puede concurrir la novedad absoluta en las marcas, como es el caso de las 

denominaciones de :fantasía, pero ello no ea indiapensable pare obtener el 

registro de una marca. 

As!, una marca ya usada en una industria -

determinada., afirma con toda precisión Remella, pero después obondonodo,­

puede volver o usarse por otro industrial, paro aplicarse a loa miamos, -

similares o distintos productos o servicios que protegió anteriormente le 

marca ahora abandonada. (27) 

D) LICITUD 

El signo distintivo adoptado por el indus­

trial, comerciante o prestador de servicios reapectivo, debe ser Ucito,­

lo que implica necesariamente que no debe contravenir la Ley. Esta carac­

terística esencial de la marca se encuentra previato en el Artículo 90 de 

la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (28) al seftolar 

en sus distintos fracciones lo que no puede constituir une morca. 

Ahora bien, del estudio efectuado a las -­

distintas prohibiciones legales contenidas en el artículo antes invocado-

(26) Pouillet Eugéne, citado por Nava Negrete Justo, ob. cit. P.171. 

(27) Remella Agustín, ob. cit. P.32. 

(28) Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de Junio de 
1991. 
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advertimos que la licitud de la marca debe ser analizada atendiendo a dos 

hip6tesia, que son: 

Í\) .- -Considérando-· a 'la·: nlaréa en· a'!- misma. - - - ·- ... 
B) ~-· .corl~rOntalidO cla ma_rca ··:c~n las- demás. 

Conforme .a -la _-primera-- hip6tesis;rlo ea _aptO 

a registro entre otras cuestiones ,los_:escudos, banderas,: ~~bl_~~as· ~~::~ua! 
quier país, sellos oficiales,'billeteS·d·e-bWlCo~ 

moa considerados signos il!ci toa. 

Por 

la Ley de la materia prohibe el registro de denominaciones iguales o sem!_ 

jsntes a otras anteriormente registradas, lo que implica valorar la :lici­

tud de la marca .frente a otros. 

A este respecto 1 Remella afirma que con -­

justa razón diversas leyes prohiben el registro de marcas Uicitns, pues­

to que ni el estado ni sus organismos pueden prestar su cooperación para­

la divulgación de formas o denominaciones que atacan a las buenas costum­

bres o constituyan uno permanente injurio o personas particulares o pus-­

dan perjudicar de cualquier modo el orden público. (29) 

Igualmente, el autor en cita, al referirse 

a lee marcas il:lci tas analizadas en relación con las demés, aclara que la 

prohibición legal para su registro, obedece o que en materia de marcos -­

prevalece el principio general de que el derecho al uso ha de ser compst.!, 

ble con el derecho de loa dem6s, puesto que es imposible la coexistencio­

de dos derechos sobre el mismo objeto en virtud de que ambos títulos se -

excluyen mutuamente. ( 30) 

En efecto, si una marca ya es usada por -­

uno persona, es totalmente il:lci to que un tercero emplee otra marca igual 

o semejante en grado de confusión o aquélla, para proteger los mismos o -

similares productos que ambas amparan, por lo que, con justa razón, éate­

tipo de marcas no son regiatrables dada su evidente ilicitud, al lesionar 

derechos de terceros. 

(29) Remella Agustín, ob. cit. P.29. 

(30) ldem,P. 38. 
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E) VERACIDAD 

La marca debe ser veraz, esto es, no debe­

contener ind~cac:;iones:--_falsas que puedan de alguna forma engaHar al públi­

co -conBUmidor o ·inducirlo a error sobre el origen, naturaleza, componen-­

tea o:cuaUdeldea··--de los productos o servicios que pretendan protegerse. 

A este respecto, Rangel Medina, sef\ala que 

cUalquiei-a -que· sea· el signo elegido, será marca si no contiene indicacio­

nes _contrarias a la verdad o que de cualquier modo constituyan oc tos que­

hagan incurrir en engaf'lo en la elecci6n de los productos o eervicioe.(31) 

2) CARA't:TERES SECUNDARIOS DE LA MARCA 

a) CARACTER FACULTATIVO 

El uso de marcas por los industriales, co­

merciantes o prestadores de servicios no es obligatorio, sino potestativo. 

En erecto, el Artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propie­

dad Industrial, eeMola con toda precisión que los industriales, comercia!!. 

tes o prestadores de servicios PODRAN usar una marca en la industria, en­

el comercio o en los servicios que presten. 

En este sentido, el vocablo PODRAN, confo.!: 

me a su propia connotación debe ser entendido como una potestad, posibil.!. 

dad o racultad para usar una marca, mas no como una obligación, pues de -

ser osi,el legislador hubiera utillzodo en lugar de la palabra podrán, -­

el término "deberán", para que entonces si el uso de marcas fuera obliga­

torio. 

En tal virtud, es potestativo el uso de -­

marcas para distinguir productos o servicios, sin embargo, el Articulo --

129 de la Ley en cita, rompe con esta caracteristicn de la marca al esta­

blecer que: "La Secretaría podrá declarar el registro y uso obligatorio -

de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de 

marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos repre-

!!!:!:!!:!!~!~~:!-.:..:..:.::.:. ________ _ 

(31) Rangel Medina David, ob. cit. P.197. 
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b) LO INNECESARIO DE LA ADHERENCIA 

Al comentar esta característica seci.inderia 

de la merca, Neva Negrete con toda precisión aclara que no es necesario -

que la marca se encuentre adherida a los productos respectivos y ello se­

explica dado que es imposible fijar la marce sobre un gran número de pro­

ductos, tales como: los líquidos, ciertos alimentos, al.fileres, agujas, -­

etc., por lo consiguiente, debe dejarse a los fabricantes y comerciantes­

la facultad de fijar sus propias marces (no en los productos mismos, si-­

no) en loa embalajes o envolturas en general. (32) 

Ciertamente, ante la imposibilidad f!sica­

de fijar la marca respectiva sobre algunos productos y sObre tOdo en· ioa­
servicios, se debe concluir en el sentido de que la adherencfa· de la-·mai-­

ca no ea indispensable. 

e) LA APARIENCIA 

Rengel Medina al comentar el tema que nos­

ocupa manifiesta que la apariencia del signo marcarlo debe considerarse -

comprendida en la función misma de la marca. Si los compradores no pue-­

den notar a primera vista lo marca, mal puede decirse que ésta en reali-­

dad cumple sus fines. La ley nada dice al respecto, pero el silencio le-­

gel acerca de una exigencia especifica del uso aparente de la marca, se -

suple con la interpretación extensiva de sus disposiciones concernicntes­

al uso de leyendas obligatorias en las marcas. En efecto, según el Art!c~ 

lo 131 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, loa­

productos protegidos por marcas registradas en México, deberán llevar en­

ferma ostensible la leyenda "Marca Registrado", debiendo ser dicha leyen­

da clara y ostensible. Debe concluirse, por lo tanto, que si la mención -

obligatoria aludida debe aparecer en formo clara y ostensible, la exigen­

cia de claridad y ostentación también es aplicable a la morca misma. De -

ah! que se considere como un requisito de la marco su carácter aparente,­

en oposición a su aplicación oculta, que no mediará la función diferenci!_ 

dora. (33) 

(32) Nava Negrete Justo, ob. cit .. P.194. 

(33) Rangel !·iedina David, ob. cit. Págs. 207 y 208. 
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d) INDIVIDUALIDAD DE LA MARCA 

La marca debe ser individual, en tanto que 

se trata de un signo distintivo que se forma para la defensa de un produ:_ 

tor, comerciante o prestador de servicios contra sus competidores, del -­

cual se valdrá para hacer que sus productos o servicios sean buscados por 

la clientela. (34) 

En el mismo sentido, César Sepúlveda, ari!:. 

me que la marca debe ser usada por una sola persona o sociedad. Debe ser­

individual. No puede amparar a la vez los productos de diversas personas, 

porque rracasaria en su finalidad ya expresada, o sea, la de determinar -

la procedencia de los articules. Este principio, sin embargo, admite con­

tadas excepciones como en el caso de las llamadas marcas colectivos.(3S} 

En efecto, alln y cuando la marca en princ.!, 

pio es individual, porque protege loe productos o servicios de su ti tul ar 

frente a loe de sus competidores, nuestra Ley de Fomento y Protección de­

la Propiedad Industrial contempla loe marcos colectivao en su Articulo 96, 

seHalando expresamente que las asociaciones de productores, fabricantes, 

comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán­

solicitar el registro de una marca colectiva para distinguir, en el mere! 

do los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos 

servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones. 

5 .CLASIFICACION DE LAS MARCAS {36) 

Debido n que el capitulo primero de la pr! 

eente tesis procesional se refiere a los aspectos fundamentales de las -­

marcas, seria inexcusable no señalar y definir los diversos tipos que pu! 

de revestir una marca, máxime que la propia Ley de Fomento y Protección -

de la Propiedad Industrial en varios de sus preceptos, señala distintos -

tipos de marcas, por lo que, el estudio de las mismas de manera aistemnt,!. 

znda es necesat"'iO y para ello tomnrenos en consideración algunos de las -

{34) Rangel Medina David, ob. cit. P.209, 

{35) Sepúlvedn César, ob. cit. P.ll5· 

{ 36) Las diversas clasiflcociones en torno a la marca se basan primordial 
mente en lo obra de Ra.ngel Medina David, ob, cit. Págs. 215 y SS. -
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distintas Clasificaciones Doctrinales que se han elaborado al efecto. 

1) ATENDIENDO A LA ESTRUCTURA DE LA 
MARCA O ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 

o.) NOMINATIVA.- Se conformB por .variás_ -le.:. 

tras que constituyen un conjunto pronunciable, también _son -_ll~~adaa· m_ar~~ 
cae -denominativas o verbales. 

b) __ INNOMINADAS.-_ Son· aquellas f'Ormadás -·p-or 

figurea o. dibujos, también llamBdas marcas &ráficas O visu.aies~ 

e) MIXTAS O COMPUESTAS.- So forman por la­

Combinacf6r( de-- marcas nominativas e innominadas. 

se dividen en: 

2) ATENDIENDO A SU RELACION CON OTRAS 
MARCAS. 

Conf'orme a esta clasificación les marcas -

a) DEFENSIVAS.- Son aquellas que el inter~ 

sedo registra, no para utilizarlas efectivamente, sino con el objeto de -

proteger una marca principal, también se les llama marcas satélite. 

b) DE RESERVA.- Es aquella que so registra 

no para ser usada inmediatamente, sino en el futuro, se les nombro tam--­

bi6n "marcas en cartera 11
• La marca de reserva y la defensiva tienen como­

caracter!stica común el no uso inmediato, pero n diferencia do la marca -

de defensa, en la marca de reserva el no uso es transitorio. 

e) LIGADAS.- Son marcas semejantes en gra­

do de confusión pertenecientes a un mismo titular que se ligan para el B.9, 

lo efecto de su transmisión. 

d) INDIVIDUALES.- Son marcas pertenecien-

tes a un solo ti tul ar. 

e) COMUNES.-Aquellas marcas que son coopr2 
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piedad de dos o mas_ personas. 

Í-)· -·ciciLEC'r_IVAS_:·-_· Sorl.- mere.as -_: titilizá.daá por 

los agremiados de una ·-asociaci6n p·a·ra·· diferenciar, sus_._productos _o servi-­

cios de quienes no perteOezcan a la asociación correspondiente. 

pueden ser: 

3) SEGUN EL ORIGEN -DEL PRODUCTO O 
SERVICIO A QUE SE APLICAN. 

De acuerdo a esta clasificaci6n las marcas 

a) INDUSTRIALES.- Son aquellos signos dis­

tintivos adoptados por los productores o fabricantes. También son llama-­

das marcas de fábrica. 

b) COMERCIALES.- Son aquellas marcos que -

identifican- al comercio que expende determinados productos o al establee! 

miento que presta determinados servicios. 

e) AGRICOLAS.- Son marcas utilizadas por -

los agricultores respectivos pnrn identificar el origen do sus productos­

º el destino del servicio correspondiente. 

marces pueden ser: 

4) SEGUN LA LEGISLACION QUE LES 
OTORGA PROTECCION. 

De conformidad con esta clasií'icaci6n las-

a) NACIONALES.- Son aquellas registradas -

en México conforme a la ley marcaria vigente en la época de su registro. 

en otros paises, sin embargo, 

b) EXTRANJERAS.- Son aquellas registradas­

les otorga prot:ección en México conforme 

al Convenio de la Unión de París pora la Protección de la Propiedad Indu!!, 

trial. 

c) INTERNACIONALES. - Son aquellas marcas -

depositadas para su registro en la Oficina Internacional de Marcas de la-
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OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual} , mismas que una­

vez registradas serán protegidas en los países que el solici tente se lec-­

clone, miembros del Arreglo de Madrid, que son: Alemania, Argelia, Austr!, 

a, B6lgica, Bulgaria, Checoslovaquia, China, Cuba, Egipto, Espai'\a, Fran-­

cia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Mong2 

lis, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Corea, Rumania, San Marino, Sudé.n,­

Suiza, Unión Soviética, Vietnam y Yugcslavia (Hoy desaparecida). 

5) CONFORME A SU REGIMEN DE PROTECCION, 

Según esta clasif'icaci6n, _-las;·Tnarcas pue--

den ser de dos tipos, que son: 

a) REGISTRADAS:- Son aqUéÜ8f(:q'ue.>COmC(ºB~-~---: 

nombre lo indica, han sido registradBs ante la Direcci6n:-Gei\-firBi~'de 'oe.aa.:..:: 

rrollo Tecnol6gico, mismas que por virtud de su re8istro ser~ _prOtéa'.~'~88 
mientras permanezcan vigentes. 

cuando no han sido registradas 

6) SEGUN SU OBJETO 

marcas pueden ser: 

a) DE PRODUCTOS.- Es el signo o_ rri_edio ,que­

distingue .un producto.determinado frente a los de su iniSrñá-eapec1e· o·-c1a-~-... 
b) DE SERVICIOS.- Es el signo o medio que­

identifica _'un servicio frente a los de su misma closQ o especie. 
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CAPITULO. IL 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS NACIONALES DE 
LAS MARCAS~ 

1.- ETAPA PRECORTESIArlA 

Rangel Medina (37) al abordar el tema que­

nas ocupa, sef'!.ale que en el México precortesiano no existió ninguna diBP2. 

alción directa o indirecta respecto de la materia en estudio. La misma -­

opinión sostiene Nava Negrete ( 38) al destacar que a lo largo de la hlst~ 

ria de México no se tiene noticia alguna de la existencia de marcas 

los pueblos del Anáhuac o de alguna disposición que se haya dictado al -­

efecto. 

Aclara este autor, que la no existencia do 

marcas en los pueblos del Anáhuac, encuentra explicación en el hecho de -

que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por 

lo que no se especificaba, individualizaba ni indicaba el origen de las -

mercaderías para distinguirlos; por otra parte, la carencia de moneda (en 

su acepción actual), y el empleo de ciertos nrt!culos como suatitutivos -

de aquélla, hacen pensar que no eran afectos al empleo de signos o medios 

materiales distintivos de las mercancías entre sí. 

2. - EL MEXICO COLONIAL. 

Durante la etapa colonial, naturalmente -­

nuestra Nación se rigió en esta materia por el Derecho Espai'lol, por lo -­

que no existió en ese tiempo ninguno disposición legislativa Mexicana 

relación con las marcas, 

Sin embargo, resulta conveniente, hacer r_!; 

ferencia por lo menos a algunos primeros ordenamientos legales hispanos -

que cobraron vigencia en México en aqut!lla época. Así, por ejemplo, Sonia 

Mendieta R., ( 39) hace referencia a la ordenanza 26, dictado por Hernán -

(37) Rongel Medina David, ob. cit. P. 5 y SS. 
{36) Nava Negrete Justo, ob, cit. P. 4 y SS. 
(39) Citada por Nava Negrete Justo,ob. cit. P.8 y SS, 
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Cortés en 1525 1 quien dispuso que todos los traedores de ganado de cual-­

quier género, deb!an tener un hierro o señal para marcar su ganado, de--­

biéndolo de registrar ante el escribano del Cabildo, hierro éste que no -

podía ser modif'icado sin la autorización correspondiente, agregándose que 

al que no tuviere hierro o el que lo tuviere pero no lo registrase y el -

que habiéndolo registrado pero lo modificara sin autorización, deberían -

pagar como sanción 50 pesos de oro, para aplicarlos a las obras públicos. 

Rangel Medina (40), por su parte hace men­

c16n al Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre do Espafta e­

Indias del 12 de octubre de 1778, que se refiere al uso de marcas obliga­

torias, desprendiéndose de lo obro "El Arte de la Platería en México", -­

que las piezas de plato debían llevar 3 marcas, la marca del quinto real• 

que comprueba el pago de impuestos, la marca del ensayador, que indica la 

ley del metal o kilataje y ln marca del artista junto con eu nombre. 

3. - ETAPA DEL. MEXICO INDEPENDIENTE. 

consumada la Independencia de México de la 

Corona Eepaf\ola el 24 de Agosto de 1821 can la firma de loe tratados de -

Córdoba, siguió para México una natural desorganización social, pol!tica­

y económica, y no fue, sino hasta el 16 de mayo de 1854, durante el régi­

men Santa J\rniet.n, cuando se promulgó el Primer Ordenamiento legal Nncio-­

nal (Código de Comercio de 1854), que reguló la materia mnrcaria, aunque­

ai bien no de manera específica, no por ello deja de constituir el nntec! 

dente legislativo mexicano mas próximo que se ocupó de nuestra materia. 

a) COOIGO DE COMERCIO DE 1854. 

El Código antes eeHalado, nos dice Manti-­

lla Malina (41), su elaboración fue encomendada por Ignacio L6pez de San­

ta Annn a una comisión presidida por Don Teodosio Lares y debido o las vi­

cisitudes de la política imperante en esa época, tuvo un.a vida efímera, -

cuya vigencia terminó el 9 de Agosto de 1855, al triunfar la Revoluci6n­

de Ayutla, esto es, al caer el régimen Santa Annista, n lo que presidió -

(40) Rangel Medina David, ob. cit. P. By SS. 

(41) Mantilla Mol ina Roberto L., Derecho Mercantil, Edi t. Porrúa, S.A., -
19 Edición, México, 1979, Págs. 14 y SS. 
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un espíritu de destrucción de dicho régimen y entre ello el desconocimleE_ 

to a aquéllos ordenamientos legales expedidos por Santa Anna, verbigracia; 

el c6digo en comento, sin embargo, la abrogación de dicho código fue mer!!. 

mente de hecho, pues sus disposiciones siguieron aplicándose hasta el 19-

de julio de 1684, dado que al die siguiente entró en vigor un nuevo orde­

namiento legal, de cuyo estudio nos ocuparemos posteriormente, 

El Código de Comercio de 1854, nos aclare­

-Na.V-8." Negr·été_'_ (a2>, ilo contiene dtspostctones que regulen de manera espec! 

:fice· a -las ·marcas, sino que solo en algunos artículos del mismo se hace -

i-ef'erencia- a ellas, 

Ahora bien, de conformidad con los precep­

tos 125 1 137, 138, 189-6, 276-1, 318-2, 500, 525, 609 y 638 del Ordenami­

ento legal en cita, lae marcas significaban un medio de prueba de propie­

dad para loe duei'\os de mercancías, así como también, su empleo constituía 

un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías corre! 

pondientes. 

Por otra parte, la protección legal del d! 

recho al uso exclusivo de una marca, no era lo suficientemente efectivo -

aquella época, pues aclara el autor cuyo obra seguimos, que, aunque -­

se solía presentar n depósito el registro de una marca ante la Secretaría 

de Fomento, Colonización e Industria, la mismo no las protegía 1 dado CJ.1e cl­

poder judicial de ese tiempo, asumió el cri tcrio consiatente en que no -­

existiendo en lo República Mexicana Legislación especial sobre marcas, é!!, 

tas debían mientras tanto, regirse por los preceptos de la Propiedad Lit!_ 

raría y Artística, con la cual guardaban una gran analogía. En tal virtud, 

los ti tul ares de marcas, no obstante deposi tarlae ante una determinada S! 

cretaría de Estado, tenían que acudir ante lo jurisdicción de la Propie-­

dad Literaria y Artística para asegurarse el uso exclusivo de sus marcas. 

b} CODIGO DE COMERCIO DE 1884 

Como consecuencia de la reforma realizada­

mediante la ley de 14 de diciembre de 1883, a la fracción X del Artículo-

72 de la Cona ti tuci6n Mexicana de 1857, se elaboró con carácter Federal -

(42} Nava Negrete Justo, ob. cit. Págs. 43 a 45. 
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nuestro segundo Código de Comercio, el· cual entró en vigor el 20 de Ju1io 

de 1884, (43) 

La caracte"rt'.stica primordial del Ordenooden­

to lEtgal en cita, en relación con la·materia··marcaria~ radica en que en 

dicho código se incluye un capítulo espeCial titulado 11 De la Propiedad -­

Mercanti1'1 en el cual se regula ·por primera vez en nuestro pa!s de manera 

especifica a las marcas, lo cual nO hiZo el C6digo--de Comercio de 1854 an­

tes comentado. 

Ahora bien, el capítulo especifico ya alu­

dido del Código de Comercio de 1884, reconocía el derecho de los interes,! 

dos respectivos de utilizar una marca para distinguir sus productos co--­

rrespondientes de otros de su misma especie o clase. 

El aludido Código, a diferencia de su ant! 

cesar, precisó con claridad que para adquirir el derecho al uso exclusivo 

de una morca, debía depoaitarae previamente ante la entonces Secretaría -

de Fomento, la cual concedería la titularidad respectiva, siempre y cuan­

do la marca correspondiente no hubiera sido usada o adoptada par otra per, 

sana, siendo otro requisito indispensable el que la marca solicitada no -

resultara semejante a otra con el fin de no defraudar intereses ajenos. 

Por otra parte, conforme al ordenamiento -

legal en estudio, podían constituir una marca, el nombre del fabricante o 

el de su razón social, el nombre de su establecimiento, el de la ciudad o 

localidad en que haga la fabricación de los productos respectivos, tnm--­

bién podían registrarse como marca, las iniciales, cifras, letras, divi-­

eae, dibujos, cubiertas, contraaei'\as o envases, todo ello dotado de un C! 

rácter especial, es decir, particular que lograra individualizar los pro­

ductos respectivos de los competidores. 

Asimismo, para garantizar el derecho al -­

uso exclusivo de una marca, el Artículo 14dl del Código en estudio sef\al6 

las hipótesis respectivas en las cuales existía usurpación de marca, lo -

cual ocurría en los siguientes casos: Cuando se usara una marca igual a -

otra; cuando resul tora gran analogía, porque las palabras mas importantes 

(43}Mantilla Malina Roberto L., ob. cit. Págs. 15 y 16. 
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de una marca se repitiesen en otra¡ cuando la nueva marca y dada su reda!:, 

ci6n pudiera confundirse con la otra¡ cuando las diferencias entre dos -­

marcas f'ueran meramente gramaticales y cuando la marca consistiera en di­

bujos o pinturas 1 éstos fueran tan parecidos que produjeran una conf'usi6n 

Las personas que incurrieran en las ante.:..­

riores hipótesis, además de estar obligadas al pago de dai'los y perjuicios 

se hacían acreedores a las sanciones establecidas en el Código Penal vi-­

gente en esa época, del cual nos ocuparemos a continuaci6n. 

e} CODIGO PENAL DE 1871 

Desde el nño de 1862, nos dice Castellanos 

Tena (44) 1 habla sido designada una comisión en la capital del país pero­

la redacción de un proyecto de Código Penal, cuyos trabajos f'ueron inte-­

rrumpidos por la intervención Francesa durante el imperio de Maximiliano¡ 

sin embargo, para 1868 ee formó uno nuevo comisión, integrada por los Se­

i'l.orP.s Licenciados Antonio Mortínez de Castro, José Ma. Lafrogua, Manuel -

Ort!z de Monte llano y Manuel M. de Zamacona, cuyo trabajo fructificó ha! 

ta el 7 de diciembre de 1871, fecha en la cual fue aprobado el proyecto -

de Código Penal respectivo,que comenzó a regir para el Distrito Federal y 

Territorio de la Baja California en materia común y para toda la Repúbli­

ca en Meterlo Federal, el l° de Abril de 1872. 

Este ordenamiento es conocido en la doctr! 

na como Código Penal del 71 o Mart!nez de Castro, mismo que en los art!c.!:!. 

los que enseguida señalaremos ,sancionaba el uso indebido y falsificación­

de sellos, punzones y morcas oficiales y de particulares, imponiéndose P!!, 

ra ello las siguientes penas, 

ARTICULO 700.- Se castigará con un ai'l.o de prisión y multa de 50 a 300 pe­

sos, para el que falsifique el sello, marca,contrasei'la, -­

que alguna autoridad use para identificar cualquier objeto 

o para aee~urar el pago de algún impuesto. 

ARTICULO 701.- Se castigará con arresto mayor y multa de segunda clase 

(44) Castellanos Tena. Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, 
Edit. Porrúa, S.A., 11 Edición,México,1977, P. 46. 
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(45) la falsif'icaci6n del sello de un particular, o de un­

sello, _marca, estampilla o contrasef\a de una casa de come::, 

cio o de un establecimiento privado de banco o de lndus--­

trla. 

La misma pena se impodrá al que haga uso de dichos sellos, 

marcas, contraseñas o estampillas falsos y al que emplee -

loa verdaderos en objetos falsificados para hacerlos pesar 

como legítimos. 

ARTICULO 702.- Se _castigará con la mitad de lee penas que señalen los ar­

tículos que preceden de este capítulo, al que procurándose 

los verdaderos sellos, punzones, mercas, hacen un uso ind!, 

bldo en prejuicio del Estado, de una autoridad o de un Pª!. 

tlcular. 

ARTICULO 708.- Se castigaré. con tres meses de arresto el que ponga en un­

efecto de industria el nombre o la razón comercial de un -

fabricante diverso del que lo fabricó. 

Esa misma pena, se impodrá a todo comisionista o expende-­

dor de los efectos susodichos, que a sabiendas las ponga -

en venta. 

Ahora bien, el Código Penal en comento, si 

bien estuvo vigente hasta el 14 de diciembre de 1929, las ~osiciones l,!! 

gales antes transcritas fueron expresamente derogadas por la Ley de Mar-­

cae Industriales y de Comercio de 1903, (45) como se desprende claramente 

de su Articulo 92 transitorio •. 

d) CODIGO DE COMERCIO DE 1690. 

Del 7 al 13 de octubre de 1889, se publicó 

en el Diario Oficial do la Federación el Código de Comercio cuyo estudio-

(45) El arresto mayor conf"orme al articulo 124 de dicho Código consistía 
en prisión d:= uno a once meses y de acuerdo al Artículo 112 del mis­
mo ordenamiento le multe de segunda clase consistía en pena pecunia­
ria de dieciseis pesos a mil. 

(46) Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de septiembre -
de 1903. 
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nos ocupa, mismo que con sus respectivas ref'ormae nos rige actualmente. 

Este_ Código, entró en vigor a partir del lº de enero de 1890, como clara­

niente se desprende de la lectura de su artículo PRIMERO TRANSITORIO. 

Ahora bien, "el aludido ordenamiento legal­

contiene regulación espec!f'ica en materia marcarla, debido a que para­

lEtlameiite a dicho Código, entró en vigor la Ley de Marcas de Fábrica, so­

bre el cual abundaremos en el punto que precede. 

No obstante lo anterior, la ref'erencia ex­

presa al Código de Comercio de 1890, se debe a que el mismo es de capital 

importancia, pues, su articulo CUARTO TRANSITORIO, deroga de manera preci­

sa a las leyes mercantiles preexistentes y con ello lo regulación marca-­

ria de esa época, preporondo de esta forma el sendero para la entrada en­

vigar de una nueva legislación específica que regiría especialmente n las 

marcas, como lo es la ley que enseguida seiialaremos. 

e) LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 

28 DE NOVIEMBRE DE 1889. 

La presente ley 1 se conforma por 19 artÍC,!:!. 

los y dos transitorios, y entró en vigor a partir del io de enero de 1889. 

Sobre el particular, Nava Negrete (47} nos 

dice que si bien dicha ley pudiera parecer incipiente, su importancia ra­

dica en que constituye el primer ordenamiento legal que reguló a los mar­

cas de manera especifico, es decir, sin incluir en sus disposiciones nin­

guna otra materia, rescatando de ésto forma a la legislación marcarla del 

ámbito mercantil que anteriormente venia rigiendo a nuestra materia. 

El ordenamiento legal en comento define 

lo moren en su artículo Primero de la siguiente manero.: "Se considero C.2, 

mo marco de fábrica, cualquier signo determinante de la especialidad para 

el comercio de un producto industrial". En su articulo tercero, prohibe­

el r.egistro como marca de colorea, locuciones, designaciones y formas que 

no constituyan signos determinantes de la especialidad del producto, agr!:. 

(47} Nava Negrete Justo, ob. cit. P. 50. 
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gando que en ningOn caso el signo_ elegido ·como· marca· podrá ser contrario­

& la"mo'r"a1~ 

Por lo que se refiere a la imi taci6n de -­

marcas, el ArticiJlo 16 f'racción II de la ley en cita, nos dice: Existe -

falsif'icaci6n de marea de fábrica, cuando la imi taci6n sea de tal natura­

leza que, presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque­

no en ciertos detalles, sea susceptible, la marca, de confundirse con --­

otra legalmente registrada 11 • 

Por su parte, el Articulo 17 del ordenami­

ento legal en comento, considera como culpables del delito de falaif'ica•­

ci6n, cualquiera que sea el lugar en que se haya cometido, a los que hu-.;. 

hieren falsificado una marca y a los que hubieren hecho uso de ella, ale!!!. 

pre que so aplique a objetoa de ln misma naturaleza industrial o mercan-­

ti l. 

La sanción para estos aspectos se contom-­

pló en el Articulo 18 de la propia ley. remitiéndose a los penas estable­

cidas en ol Código Penal de 1871 ya comentadas. 

La Ley de Morcas de Fábrica estuvo en vi-­

gor hasta el 30 do septiembre de 1903, pues el 1° de octubre del mismo -­

ai\o, entró en vigor un nuevo ordenamiento legal que además de abrogar a -

la ley en estudio, tnmbién dejó sin efectos los sanciones penales que ce!!_ 

templ6 el Código punitivo respectivo yo mencionado. 

f) LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE 

COMERCIO DE 1903. 

Mediante Decreto Presidencial de 25 de A-­

gosto do 1903, fue expedido la ley cuyo estudio nos ocupn, misma que en-­

tr6 en vigor a partir del lº de octubre de 1903. 

El Articulo Primero de esta ley define a -

lo marca como el signo o denominación caracteristica y peculiar usado por 

el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o e~ 

pende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia. 
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Esta ley considera como materia de regis-­

tro de manera enunciativa y no limita ti va a los nombres bajo una forma -­

distintiva, las denominaciones,etiquetas o marbetes, cubiertas, envases o 

recipientes, timbres, sellos, vii1etas, orillos, recamados (bordados), fi­

ligranas, {dibujos o señales en el papel que se ven por transparencia), -

grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras (signos o monogramas), div!,. 

ses {sei\ales visiblee pare distinguir alguna cosa), 

Asimismo, el Articulo 5° de dicha ley, pr~ 

hibi6 el registro como marca de nombres o denominaciones genéricas y de -

los signos contrarios a la moral y buenas costumbres. Tampoco consider6 -

aptos e registro como marca las armas, escudos o emblemas nacionales, de­

los Es todos de le Federación, Ciudades Nacionales o Extranjeras, sin el -

consentimiento respectivo. De igual forma, se prohibió el registro de no!2_ 

bree, firmoe, sellos y retratos de particulares sin su consentimiento. 

El Articulo 15 del Ordenamiento Legal en -

cita, estableció que el registro de una mares seria nulo cuando se hubie­

ra hecho en contravención a les disposiciones de dicha ley o de su regla­

mento o cuando ls marce hoya sido registrada con anterioridad por otra -­

persone, si ese registro (el anterior) tiene mas de dos oi'l.os o si tenien­

do menos de dos oi'l.os, se ha hecho con mejor derecho. 

Por su parte, el Articulo 16 de la Ley de-

1903, contempló la sanción de uno o dos ai'l.os de prisión y multa de cien a 

dos mil pesos o una u otra pena. a juicio del juez, al que ponga en los -­

efectos que fabrica o expende, una marca ya registrada pare amparar ertic~ 

loa similares, en la misma pene incurrirían equ6llos que emplearen en eue 

productos una marca que por sus ceracteristicee se confundiera a primera­

vieta con otra legalmente registrada, ademé.a de estas penas, conforme al­

Articulo 29 de dicha ley, el duei\o de le marca legalmente regietreda te-­

nía el derecho de exigir el pago de dai'l.oe y perjuicios en contra de quie­

nes usurparan su marca. 

La presente ley estuvo vigente hasta el 31 

de diciembre de 1928, pues al die siguiente entró en vigor la ley que en­

seguida eei'\alamos. 
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g) LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES 

COMERCIALES DE 1928. 

Por Decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación de 27 de julio de 1928, el Presidente Plutarco Elias Ca­

lles, expidió la ley antes mencionada, misma que entr6 en vigor a partir­

del lº de Enero de 1929, derogando así a la Ley de Marces Industriales y­

de Comercio de 25 de Agosto de 1903. 

Conforme ol artículo segundo de la presen­

te ley, podlan constituir una marca los nombres bajo una forma distintiva, 

las denominaciones y en general, cualquier medio material que sea suscep­

tible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir o los objetos a 

que trata de nplicnrsc, de las de su misma especie o clase. 

El Articulo 7° de ésta ley, prohibió el 

gistro como marca, además de las restricciones contempladas en el Artícu­

lo 5° de la Ley de Marcas Ind1,.u~triales y de Comercia de 1903, de loe env! 

ses del dominio pública a de uso común, de las marcas que puedan inducir­

ª error al público consumidor sobre la procedencia o que indiquen la pro­

cedencia de los productos, excepto que se trate de lugares de procedencia 

de propiedad privada, siempre y cuando se tenga el consentimiento del du!:. 

f'lo reepecti vo. 

Por lo que se refiere a marcas semejan tea, 

el Artículo 39 fracción IV de la ley en estudio,cantempl6 la pasibilidad­

de nuli ficar una marca cuando por error a diferencia de apreciación se -­

lleve a cabo un registro existiendo en vigor otro que ae considere inva­

dido par trotarse de una marca que se confunda con la anterior. En tal C!!, 

so, el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de 

parte. declarara nulo el segundo registro; siempre y cuando la acción co­

rrespondiente se haga valer dentro de los 5 años siguientes a la publica­

ción del segundo regidtro en la gaceta oficial. 

En cuanto a las sanciones por el uso de -­

una marca semejante a otra en grado de confusión, el Artículo 73 ¡ Segundo 

párrafo estableció: Se castigará con 1 a 2 años de prisión y multa de 100 

a dos mil pesos o una u otra pena. a juicio del juez, nl que ponga a sus-
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efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal -­

modo que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los elementos que­

de ésta última hayan sido reservados, puedan confundirse_ Una con otra. 

Ahora bien, la presente ley estuvo vigente 

hasta el 31 de diciembre de 1942 1 siendo as! abrogada por la. ley que ene!, 

guida comentamos. 

-LEY-'oE -¡,,.¡· PRCiPtEoAD INDUSTRIAL DE 1942. 

El Ordenamiento legal cuyo estudio nos oc!!_ 

PIS:_~~" p~~~ic~do en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre 

de_:~_942 Y._- entró en vigor el 1º de Enero del año siguiente. 

La presente ley estableció de manera espe­

cifica, como sus antecesoras, cuales son loa signos o denominaciones que­

aer{an susceptibles de ser registradas como marca. mencionando al respec­

to en el Articulo 97 que pueden constituir una marca, los nombres bajo -­

uno forma distintiva, las denominacioneo y, en general, cualquier medio -

material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer di!!, 

tinguir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su -

misma especie o clase, asimismo, conf'orme a dicho ley serian también ap-­

tas a registro les razones sociales de los comerciantes, cuando no sean -

descriptivas de los productos que vendan o de los giros que exploten, y -

los emblemas distintivos de sus establecimientos aplicados a los mercan-­

cías que venden. 

Por otra parte, el Articulo 105 de dicha -

ley, prohibi6 el registro como marca de nombres propios, técnicos o vulg!, 

res de los productos, las denominaciones genéricas y de uso común en el -

pa!e { f'racciones 1 y II); los envases del dominio público o se hayan he-­

cho de uso común en México y en general aquellos que carezcan de origina­

lidad (fracción 111); las figuras, dem•"•inac1ones o frases descriptivas -

de i.os productos que traten de ampararse como marca, incluyendo los adje­

tivos calificativos y gentilicios (fracción IV); los colores aislados --­

(fracci6n Vl; todo lo que sen contrar10 a la moral.a las buenas costum--­

bres, a las leyes pronibitivas y todo aquello que uenda a ridiculizar -­

personas, ideas u objetos dignos de consideración i fracc-tón VI); las ar--
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respectivo y el emblema de la cruz roja (fracciones VII, VIII y X}: nom-­

bres, firmas, sellos y retratos sin autorizac16n de los interesados (fraE 

c16n IX}; palabras de lenguas vivas extranjeras, denominaciones geográfi­

cas propias o vulgares, las denominaciones o signos que sean susceptibles 

de inducir a error al público consumidor sobre la naturaleza, cualidades­

u origen de las mercancías (fracciones XI, XII y XIII); una marca que sea 

igual o tan parecida a otra anteriormente registrada en forma tal que pu!. 

dan confundir al público consumidor (fracción XIV). 

A las fracciones antes mencionados se sumó 

una mas, creada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-­

ci6n do 16 de diciembre de 1966, consistente en que no sería apto a regi!. 

tro el emblema del Comité Olímpico Internacional y los elementos que lo -

integran, as! como las denominaciones olímpico, olimpiadas y juegos olím­

picos. 

Por lo que respecta a marcos semejantes, -

la Ley de la Propiedad Industrial contempló en su Artículo 200 fracción V 

la posibilidad de nulificer una marca cuando por error, inadvertencia o -

diferencia de apreciación se lleve a cabo un registro, existiendo en vi­

gor otro que se considere invadido por tratarse de una marca que se con-­

funda con la anterior. 

Sin embargo, la acci6n de nulidad en come!! 

to debía hacerse valer dentro del término de 3 años contados a partir de­

la fecha de publicación de la segunda marca en la Gaceta de la Propiedad­

Industrial, pues de lo contrario quedaría firme la marca respectiva. 

Asimismo, el Artículo 255 de la Ley en es­

tudio, sancionó con prieión de tres dios a dos años y multa de diez a dos 

mil pesos, o uno sola de éstas penas o JUicio del juez, al que ponga en -

sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada para­

amparar productos similares, de tal modo que consideradas ambas en conju!!. 

to o atendiendo a los elementos que de ésta última hayan sido reservados, 

puedan confundirse una con otra. 

La Ley dc> la Propiedad Jndustrial, estuvo-
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vigente hasta el 10. de f'ebrero de 1976, pues al día siguiente entró en v! 

gor iB Ley·: de Invenciones .y Marcas. 

1) LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. 

Por Decreto publicado en el Diario OCicial 

de la Federación de 10 de :febrero de 1976, se expidió la ley cuyo estudio 

OoB ocupa, misma que f'ue reformada por Decretos Presidenciales publicados 

en la citada fuente informativa los días 29 de diciembre de 1978, 31 de -

diciembre de 1981 y 16 de enero de 1987. 

El Artículo 87 del ordenamiento legal en -

comento reconoce a las marcas de productos y de servicios, def'iniendo a -

las primeras como aquellos signos que distinguen a los art!culoa o produ~ 

tos de otros de su misma especie o clase 1 las segundas, son definidas co­

mo signos que distinguen un servicio de otro de su mismi;i clase o especie. 

Por su parte, el precepto 90 de dicha ley, 

eef'l.alaba que podían constituir una marca: las denominaciones o signos vi­

sibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible -

de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de -­

aplicarse, frente a los de su misma especie o clase, igualmente, podían -

constituir una marca: los nombres comerciales y las razones sociales o d.!:_ 

nominaciones sociales, siempre que no quedaran comprendidas en alguna de­

las prohibiciones previstas en la ley en estudio. 

En este sentido, el articulo 91 del menci2 

nado cuerpo normativo, prohibió el registro como merca de: 

I.- Las denominaciones o signos no distin-

tivoe. 

11.-Los nombres propios, técnicos o de uso 

común de loe productos o servicios que pretendan ampararse con la marca,­

así como aquellas palabras que se hayan convertido en la designación usual 

o genérica de los productos o servicios a amparar. 

II I. - La figura de los envases que sean --
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deldominio-_públ,~~,º º_,_;~~ª.:ª;~· ~8:~_an:h_e~hi:>,:de ,u~o c_omún y en gener_~l aque-­

llos qu~_ c:ai:ezcan,_-~e- un_~ ~~~g~~~-~_:id~d qu_~_.-:los distingan tácilmente. 
o··-·--··----·-- --,- - . 

· -c-xv. - -La -1'orma ·usual·· ·o corriente· de -loe pr.2, 

duetos o la impui!sta_p.or ~a:/ri:~t~,-~al~-~-a .~iB~a-del 'produCto o del: eer~iC'-1-0-
0_ por ~~--ruii~Í.6n'_:.indU~_t:ri'B_~<--')> ' . . . --~-

-,----.-, -.. -------:---.-_-·;-

v.- .La8 denoriiiriaciOn-es, Í'igu~~s-::~/:-_r~~-~~~ -
descriptivas de i~~ p-~duc~~~ --¡;--~er"vi~1-~;;:--q~~'-:tr~t~~ d~':~-~O-t~g~;~~--~-~-~;~~ -
marca. 

VI.- Las letras, números y colores aisla--

dos. 

VII.- Las que reproduzcan o imiten sin au­

torizaci6n escudos, banderas y emblemas de cualquier País, Estado, Munic! 

pio o divisiones poHticas, aeí como las denominaciones y siglos de orga­

nizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales no gu-­

bernamentales o de cualquier otro organización reconocido oficialmente, -

así como lo designación verbal de los mismos. 

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos 

o punzones oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin -

autorización de la autoridad competente. 

IX.- Las que reproduzcan o imiten monedas, 

billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranje­

ros o las monedas conmemorativas. 

X. - Las que reproduzcan o imiten condecor!. 

clones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, congresos, -­

eventos culturales o deportivos reconocidos of'icialmente. 

XI. - Los nombres, seudónimos, firmas, se-­

llos y retratos de personas 1 sin su consentimiento o, si han fallecido, -

de sus ascendientes o descendientes, 

XII.- Los títulos de obras literarias, ar­

tísticas o científicas y los personajes ficticios o simb61icos, salvo --
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con el consentimiento de su autor, así como los personajes humanos de ca-­

racterizaci6n, si no se cuenta con su consentimiento. 

XIII.- Las palabras simples o compuestas -

de lenguas- vivas extranjeras y las construidas artif"iciosamente de modo -

que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras, cuando la mar­

ca se solicite pera aplicarse a artículos o servicios que el solicitante­

prodUZca o -preste exclusivamente -en el país o en cualquier otro de habla­

espai'iola. 

Esta fracción fue derogada por el articulo 

Primero del Decreto de Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas, public! 

do en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1987. 

XIV. - Las denominaciones geográficas, pro­

pias o comunes, as! como los gentilices, nombres y adjetivos, cuando ind!, 

quen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confu­

sión en cuanto a su procedencia, así como las denominaciones de poblacio­

nes o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos produc toa 

para amparar éstos. 

XV. - Los mapas, excepto si corresponden al 

país de origen o lugar de procedencia de los productos o servicios que 

aquellas distingan, siempre que en este país estuviesen registrados. 

XVI. - Las denominaciones, signos o figuras 

susceptibles de engañar al público o inducirlo a error, por contener fal­

sas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de 

los productos o servicios que pretendan amparar. 

XVII.- Las denominaciones o signos que CO!!, 

forme a otras disposiciones legales, no sea· posible utilizar para fines -

comerciales, o por razones de interés público ln Secretar!n de Comercio y 

Fomento Industrial considere inconveniente registrar. 

XVII 1. - Todo lo que sea contrario n la mo­

ral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ri­

diculizar ideas o personas. 



37 

XIX. - Las denominaciones -o'c signos iguales­

º semejantes a una marca, que la Secretaría- de Comerc~o -y .Foménto Indue-­

trial estime notoriamente conocida en México,· 'pera protege!- loe mismos­

º similares productos o servicios, -o -bien que sean susceptibles de creer­

confusi6n en forma tal, que puedan inducir."al p~blico· a error. 

XX.- La traducci6o a otros idiomas de las-

palabras .no registrables. 

XXI.- Una marca que sea idéntica a otra, -

anteriormente registrada y vigente, para amparar los mismos productos o -

servicios, aún cuando sea solicitada por el titular de la registrada o -­

con el consentimiento de éste. 

XXII.- Una marca que sea semejante a otra­

ya. registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares _productos o 

servicios, en grado tnl que pueda confundirse con la anterior. 

XXIII.- Una marca que sea idéntica o seme­

jante, en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado e los mismos 

o similares servicios, que se presten en el establecimiento cuyo nombre -

comercial se haya usado con anterioridad, 

Por lo que se refiere a lo.e marcas semeja!! 

tes, el Articulo 147 fracción VI, de la ley en estudio,sei\al6 que seria -

nulo el registro de una marca cuando por error, inadvertencia o diferen-­

cia de apreciación, se haya otorgado el registro existiendo en vigor otro 

que se considere invadido, por tra terse de una marca que sea igunl o sem~ 

jsnte en grado de confusión y que se refiera a servicios o productos igu!!_ 

les o similares, 

Asimismo, el Artículo 210 inciso b) frac-­

ci6n II de la ley en cita,. sei\al6 que constituía infracción administrati­

va el usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si 

dicha confusión ha sido declarada por la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial, para amparar los mismos o similares productos o servicios que 

los protegidos por la registrada. 
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La sanción para aquellos que incurrieran -

en alguna infracción adminiatr"ativa, como es, entre otros casos, el usar­

una marca semejante en grado de confusión a otra registrada, según el Ar­

tículo 225 de la ley en estudio, podía consistir en multa hasta por el i!!!. 

porte de diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito­

Federal, clausura definitiva o arresto administrativo hasta por 36 horas. 

Por otra parte, el ordenamiento legal en -

estudio estuvo vigente hasta el 27 de junio de 1991, siendo abrogada par­

la fracci6n I del Articulo SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley de Fomento y Pr~ 

tecc16n- de la Propiedad Industrial, que nos rige actualmente. 

j ) LEY DE FOMENTO Y PROTECC ION 

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Con fecha 27 de junio de 1991, se public6-

en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fomento y Protección de -

la Propiedad Industrial, la cual entró en vigor a partir del die sigui e!! 

te de su publicación • 

La ley en comento se conforma por 227 Art! 

culos y catorce transitorios, divididos en siete títulos. El primer títu­

lo, de un solo capítulo, hace referencia a. la.e disposiciones genera.lee, -

objetivos, directrices y acciones que efectuará y promoverá la Secretaría 

de Comercio y Fomento Industt"ial en matet"ia de Invenciones y Marcas (A!: 

ticulos 1 a 8). El título segundo regula en siete capítulos a las Paten­

tes, Modelos de Utilidad y Diseíl.os Industriales (At"ticulos 9 a 81). El -

titulo tercero en un solo capitulo hace referencia a los secretos indus-­

triales (Artículos 82 a 86), El título cuarto, conformado por siete capí­

tulos, regula a las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales (Artículos 87 a-

155). El título quinto, regula en dos capítulos n la Denominación de Ori­

gen (Articulas 156 a 178}. El titulo sexto se refiere a los procedimien­

tos administrativos contemplados por la Ley de la Materia (Artículos 179-

a 202}, Por último, el titulo séptimo regula en tres capítulos a las ins­

pecciones, infracciones y sanciones odministrativas y a los delitos rela­

cionado todo ello con los derechos que otorga la presente ley. 

Ahora bien, el Artículo 89 de la ley en e! 
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tudio, eef\ala que pueden consti1:uir una marca, además de las dos hip6te-­

ais contempladas por la Ley de Invenciones y Marcas¡, les fonnSs tridimen­

uionales y el nombre propio de una persona f'isica, siempre que no exista­

un homónimo ya registrado como marca, no obstante lo anterior, cabe acla­

rar que ésta última dieposici6n que corresponde a la "fracción IV del Art! 

culo 89 de la vigente ley, retoma ¡:>arcialmente el contenido del precepto 

133 de la abrogada Ley de Invenciones y Marcas. 

Por otra parte, el Articulo 90 de la Ley -

de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, previene aquellos sis. 

nos que no son registrablea como marca, de los cuales hablaremos con pre­

cisión en el capitulo tercero de la presente tesis profesional. 

Por lo que se refiere a las marcea semeja.!l 

tes, el articulo 90 del Ordenamiento Legal en estudio, sei'\ala en su frac­

ción XVI que no seré registrable una marca que sea idéntica o semejante -

en grado de confusión a otra marca ya registrada y vigente, aplicada a -­

los mismos o similares productos o servicios, sin embargo, si podrá regi_!! 

trarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud -

es planteada por el mismo titular, po.ra aplicarla a productos o servicios 

similares. 

Asimiomo, la ley de la materia al referir­

se al uso de marcas semejantes, tipifica como infracción administrativa -

en lo. fracción IV del Ar~iculo 213, el usar una marca part!cida en grado -

de confusión o otra registrada, paro amparar los mismos o similores pro-­

duetos o servicios que los protegidos por la registrada. 

La sanción para aquel loa que incurran en -

la infracción administrativa en comento, consistirá e:i términos del Art! 

culo 214 de la Ley de ln materia en: a) Multa hasta por el importe de --­

diez mil veces de salario mlnimo general vigente en el Distrito Federal;­

b) Multa adicional haata por el importe de quinientos dfos de salario m!­

nimo general vigente en el Distrito Federal, por cada dio que persisto la 

infracción; e) Clausura temporal hasta por noventa dlas; d) Clausura def.!, 

nitivo y e) Arresto administrativo hasta por 36 horas. 

En este sentido, podemos decir que la Ley-
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de Fomento y Protección de-- la' Propiedad ~;ndu~tr1~i-~-- co~~-tÚ~~-Y-~ --~Y-úÚiifno­
cuerpo· nor~8-tiv~-- :~e -~~rlicter legislativo.: Que: Se_ h&."- _ expi!didÓ .. : __ en ·_-_ituest_ra m!!. 

teria, mismo- que-_noa· r1Se actualmente a parur: d~·1_ 2a _de JUrl'10 ·de 1s91. 
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1.- ACLARACION PREVIA 

::': --:_':\":_,: __ :'.:¡ 
El derecho exclusi\ro al'· uSo .de' una 'mai-C'a -

de conformidad con la Legislación Mexicana en .é.st~':'Q;~t~-~i&'~;:,:~J~~~'~á·~-~:(a~~­
quirido primordialmente mediante dos medios, __ que --ª~?~-~::·;·~~~,--~~-_::_US"c>_.-:_~~-~:11:1_n_·_,_·~< 
mediante el REGISTRO de une marca, pudien~o_- 'cOncúf.I-~_~;~ sin;'erÍl_bai'-go;::.·-1a-_-_:_~ 

combinación de ambos supuestos. 

2. - EL USO DE LA MARCA COMO FUENTE DE DERECHOS. 

Conforme al Articulo 87 de la Ley -de Fome2 

to y Protección de la Propiedad Industrial, el derecho el uso exclusivo -

de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial, sin embargo, esta regla general sufre una excepción 

al señalar el Articulo 92 del citado cuerpo normativo que: El registro de 

una marca no producirá efecto alguno en contra de un tercero que de buena 

fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en -­

grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios• -­

siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar lo marca. de manera -

ininterrumpida. antes de la fecha de presentación de la solicitud de re-­

gistro o del primer uso declarado en ésto. 

Como observamos, el uso de una marco oin -

registro alguno, otorga ya al usuario respectivo por ese mero hecho 1 dos -

tipos de derechos 1 consistentes en: 

a).- Una marca registrada no producirá --­

efecto alguno en contra de quien demuestre haberla usado con los requisi­

tos y condiciones que establece el Articulo 92 ya comentado. 

b). - El usuario de una marca no registrada 1 

tienen su vez el derecho de solicitar la nulidad de la roa.rea registrada, 

cumpliendo con las hipótesis legales previstas en los Articuloa 92 y 151-

fracciones lI y III de la ley en estudio. 

En este sentido, resulto claro que el uso-
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de una marca sin registro alguno, constituye una fuente de derecho para -

obtener la titularidad exclusiva sobre la misma. 

Sin embargo , Nava Negrete, al comentar el 

tema que nos ocupa, seHala que el derecho exclusivo a una marca basado en 

la prioridad del uso, tiende a desaparecer, por los graves inconvenientes 

que se presentan en lo práctica, pues, añade el nombrado autor, que: 11es -

posible que el uso de una marca sea limitado o poco difundido dando lugar 

con ello a que la marca respectiva sea conocida por unos cuantos consumi­

dores, pudiendo ocurrir posteriormente que un tercero use esa misma marca 

par3 distinguir los mismos o similares productos o servicios, pero emple­

ando medios de comunicación masivos para dar a conocer dicha marca al pú­

blico consumidor en general, invirtiendo para ese efecto fuertes cantida­

des de dinero y que por una decisión judicial tuviere que abandonar el 

uso de esa marca, simplemente por no haberla usado primero". (48) 

3. - EL REGISTRO DE LA MARCA 
COMO FUENTE DE DERECHO. 

Una vez registrada una marca, su titular -

adquiere el derecho al uso exclusivo de la misma, legitimándolo así lega! 

mente para impedir que terceros utilicen la misma marca u otra eemejante­

en grado de confusión, para distinguir los miamos o similares productos o 

servicios que aquella proteja. 

Sin embargo, si bien es cierto que el re-­

gistro de uno marca constituye la primordial fuente de derechos a su uso­

exclusivo, también es cierto que el registro concedido per se, no garant!. 

za a su titular la consolidación definitiva a ese derecho, puesto que, el 

registro marcarlo correspondiente aún y cuando haya sido otorgado, puede­

ser nulificado por la autoridad competente en loa siguientes casos: 

a).- Como ya vimos anteriormente, el uau!! 

rio de una marca no registrada, en términOEJ del Artículo 151 fracciones-

11 y 111 de la Ley de Fomento y Protección de ln Propiedad Industrial, -

puede ejercitar la acción de nulidad de una marca registrada, en tal vi!: 

tud, si la autoridad competente decreta la nulidad correspondiente por -

{48) Nava Negrete Justo. ob. cit. P.412. 



43 

cumplirse ·1os supuestos legales respectivos, se cancelárá _la-marca. regis­

trada y el usuario cuya acción pi-esperó , podrá_ solici ~a~ .el_ r~giatro de­

la marca en pugna. 

Ahora bien, la acción· de nulidad de .la me!. 

ca registrada, deberá ser entabla.is en el plazo de cinco ai'loa·en el caso­

de la f'racción II del Artículo 151 de la Ley en cita o en ef término de -

un af'l.o en la hipótesis contenida en la fracción III de dicho articulo, -­

plazos éstos contados a partir de la feche de publicación del registro i,!!! 

pugnado, en la Gaceta de Invenciones y Mercas. Transcurridos estos térm!, 

nos sin que se haya promovido demanda alguna, la marca registrada es in~ 

pugnable y, por lo mismo, prevalecerá sobre la marca anteriormente usada. 

b) .- En la práctica marcarin Nacional, se­

ha suscitado el problema del otorgamiento del registro de dos marcos idé!! 

tiene o semejantes en grado de confusión, concedidos para omporar los mi!!_ 

moa o similares productos o servicios, surgiendo así la colisión entre -­

dos derechos. 

En cata hipótesis, el titular de la marca­

con mejor derecho de prioridad, puede solicitar la nulidad de la marca r!! 

gistrada posteriormente, de conformidad con el Artículo 151 fracción V de 

la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. En este caso, 

la acción de nulidad respectiva debe hacerse valer dentro del término de-

5 años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación 

del registro impugnado en la Gaceta de Invenciones y Marcas, tal como lo­

establece el último párrafo del propio precepto legal en comento, Transe!! 

rrido éste término la marca registrada posteriormente queda firme si inc~ 

rre en dicha hipótesis. 

e).- Pudiera ocurrir que la Dirección Gen~ 

ral de Desarrollo Tecnológico de la Secretarín de Comercio y Fomento In-­

dustrial, concediera el registro como marca de una denominación genérica­

(49), en ésta hipótesis, entre otros, el registro de una marco podrín ser 

declarado nulo a petición de parte interesada o de oficio, tal .::orno lo e! 

teblece el Artículo 188 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 

Industrial. 

(49 Morca genérica; es el único término conocido y empleado por el públi­
co para designar las mercancías, Rangel MedinlJ Oavid, ob. cit.P.299. 
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La acci6n de nulidad ·_fundada-· en dichaB hi­

p6tesis, puede hec_erse valer en cualquier tiempo, cOnf'orme _'al -últim~~ Pá-­
rraf"o del_ Articulo 151 de la Ley de la Materia. 

Como observamos, si bien es cierto que el­

regietro_ de una marca otorga a su titular el derecho a·- su uso· excluaivo,­

t&mbién ea cierto que ese registro no consolida defiriitivamente 'en todos.;. 

los _casos el derecho al uso de la marca correspondiente, sino que, 18 ma!:. 

ca, aún y cuando haya sido registrada, puede ser nulificada en su momen­

to por la autoridad competente para ello. 

4.- MARCAS RECISTRABLES 
Y NO REGISTRABLES. 

Al abordar el tema que nos ocupa, Nava Ne­

grete (so), nos indica con precisión que en las legislaciones marcarias -

de diversos paises, no existe un criterio uniforme para calificar los si¡¡ 

nos o medios materiales que pueden constituir una marca. De esta manera,­

existen legislaciones que consideran como opto a registro cualquier signo 

distintivo, dfmdose una conceptualización general de los signos que pue-­

den ser registrados como marca. Otro grupo de legislaciones enumeran lim! 

tativamente los signos que no pueden ser registrados como marca, a lo an­

terior se le nombra en la doctrina, sistema de elecci6n libre o restring! 

do respectivamente. 

Ahora bien, la ley Mexicana adopta un sis­

tema de elección mixto, al establecer el Articulo 69 de la Ley de Fomento 

y Protección de la Propiedad Industrial que pueden constituir una marca -

las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, aus-­

ceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o 

traten de .aplicarse, frente a los de su misma especie o clase. 

En cuanto al sistema de elección restring!, 

da, la propia ley en cita en su Articulo 90, enumera los signos que no -­

son registrables como marca, de cuyo estudio nos ocuparemos oportunamente 

previa la aclaraci6n que precede, 

(SO) Nava Negrete Justo, ob. cit. P. 419. 
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Rangel Medina ( Sl) al abordar el tema de -

las marcas no registrables, sei'l.ala con toda precisión que existen tres 

causas que determinen la no registrabilidad de una marca, siendo éstas·-­

las siguientes: 

a).- Signos no registrables por carecer de 

los requiai tos esenciales o de validez. 

b) .-- Signos no registrables por- ser ilíci-

tos. 

el.;.; Signos ·no registrables por·ser engei'I.~ 

sos. 

Atento a lo anterior, procederemos a seffa­

lar qué tipo de marcas no son regietrables conforme a la Ley de la Mate-­

l-ia, POr:iiiCUi-"rir en- las causas de no registrabilidad antes expuestas. 

MARCAS NO REGISTRABLES POR CARECER DE 

LOS REQUISITOS ESENCIALES O DE VALIDEZ. 

Este tipo de signos diGtintivos, nos dice 

Rangel Medina, no son registrables por pertenecer al dominio público, y -

por ello, no reúnen las condiciones de existencia legal propia de las ma:: 

cae, coneistentea en que deben ser signos novedosos, distintivos y espe-­

ciales ( 52). 

De conformidad con el Art!culo 90 de la -­

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, no son registra-­

bles como marca por incurrir en la causa de irregiotrabilidad en comento: 

1. - Las denominaciones, figuras o formas -

tridimensionales animadas o cambian tea, que se expresan de manera dinámi­

ca, aún cuando sean visibles. 

2.- Loe nombres técnicos o de uso común de 

los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como­

qucllas pnlabree que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comer--

(51) Rangel Medina David, ob. cit. Págs. 296, 367 y 409. 

(52) Idem P. 296. 
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ciales, sé.' h&_~~"- c5~n';':~,~-~1d~~~:~-n· :-~~.- de~~Sn_'a·C~ÓÓ .- usual o genérica de los mi! 

moa. 

3.- Las f'ormas tridimensionales que sean -

del :·domiriio p·ab1ico ."~ ~u-~--~~-: ha.Y~~ heCho de· uso común y aquellas que ca-­

rezCBn éie-~Ori,iii1a1~dBd __ .Que- laB distinga f'ácilmente, aai como la f'orma --­

ús~~·l_ y __ Cc;rrieilte::de los- productos o la impuesta por su naturaleza o fun­

~i6n · ind~strial. 
4 .- Las denominaciones, f'iguras o formas -

tridimensionales que, considerando el conjunto de sus caracter!sticas, -­

sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse -

como marce.. Quedan -incluídee en el supuesto anterior las palabras deserte 

tivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lu­

gar de origen de los productos o la época de producción. 

5.- Las letras, los números o colores ais-

lados. 

6.- La traducción a otros idiomas, la va-­

riaci6n ortogr61'ica caprichosa o la construcción artificial de palabras -

no registrables. 

MARCAS NO REGISTRABLES POR SER 
SIGNOS ILICITOS. 

En relación a éste tipo de marcas, Rangel­

Medina indica que los mismas no son registrables por atacar el derecho -­

ajeno o al orden público, quedando prohibido en consecuencia, cualquier -

uso del signo respectivo así sea en calidad de marco no registrada o como 

elemento de ésta. (53) 

Dentro de este tipo de marcas no registra­

bles se encuentran las siguientes: 

A.- Las que reproduzcan o imiten, sin aut~ 

rización, escudos, banderas o emblemas de cualq..rlr.r país, estado, munici-­

pio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones y si--­

glas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamenta­

les o de cualquier otra organización reconocida of"icialmente, os! como la 

designación verbal de los mismos. 

(53) Rangel Medina David, ob. cit. P.368. 
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B. - Las que reproduzcan o imiten signos o­

selloe oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin auto­

rización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, mone-­

das conmemorativas o cualquier medio of'icial de pago nacional o extranje­

ro. 

e. - Las que reproduzcan o imiten los nom-­

bree o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros pr!;_ 

mios obtenidos en exposiciones, f'erias, congresos, eventos culturales o -

deportivos, reconocidos oflcialmen te. 

o .... Los nombres, scud6nimos, firmas y re-­

tratos de personas sin el consentimiento de los interesados o, si han fa­

llecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado mas próximo o P.!!, 

rientes por adopción, 

E.- Los títulos de obras literarias, ortÍ! 

tices o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo can el 

consentimiento de su autor, cuando, conforme a la Ley de la Materia, éste 

mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de carac­

terización, si no se cuenta con su conformidad. 

MARCAS NO REGISTRABLES POR SER 
SIGNOS ENGAÑOSOS. 

Al snalizar este tipo de marcos, Rangel M,!! 

dina, menciona que: "es inadmisible el registro de estas marcas, yo que -

van en contra de lo verdad, que siempre debe imperar en los signos dieti!! 

tivos, o fin de no provocar en el comprndor ningún engaifo en cuanto al 

origen de las mercnnc!a.s o de las propiedades y condiciones especiales de 

las mismas", (54) 

Dentro de éate tipo de marcas no registra­

bles, encontramos a los siguientes: 

A.- Las denominaciones geográficas, pro--­

pias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetl-­

vos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan 

originar confusión o error en cuanto a su procedencia, 

(54) Rangel Medina David, ob. cit. P,409. 
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B.- Las denominaciones de poblaciones o l~ 

gares que se caractericen por la f'abricaci6n de ciertos productos, para -

amparar estos. 

c.- Las denominaciones, :figuras o formas -

tridimensionales, susceptibles de engaHar al público o inducir a error, -

entendiéndose por tales las que cona ti tuyan falsas indicaciones sobre la­

naturaleza, componentes o cualidades de loa productos o servicios que pr.!!. 

tenda amparar. 

D.- Las denQminacionea, figuras o formas -

tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que le Secretaria est! 

me notoriamente conocida en México, pera ser aplicadas a cualquier produ.=_ 

to o servicio, 

E.- Una marca que sea idéntica o semejante 

grado de conf'uai6n a otra ya registrada y vigente, aplicada a loa mia­

mos o similares productos o servicios. 

F.- Una marca que sea idéntica o semejante 

en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o est! 

blecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante 

sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servi­

cios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comer. 

cial haya sido usado con anterioridad a la fecha. de presentación de la ª2 

licitud de registro de la marca o la de uso declarado en la misma. 

S.- PERSONAS FACULTADAS PARA SOLICITAR 
EL REGISTRO DE UNA MARCA. 

Independientemente de que una marca resul­

te o no registro.ble, lo cual determinará en su oportunidad la autoridad -

competente, es conveniente conocer qué personas se encuentran fncultadae­

paf.a solicitar el registro de una merca. 

A este respecto, debemos decir que cunl--­

quier persona, sea física o moral, de derecho público o privado, nacional 

o extranjera, se encuentra facultada para solicitar el registro de una --

Sin embargo, debemos recordar que los aig-
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nos distintivos fueron instituidos exclusivamente para los industriales,­

comerciantes o prestadores de servicios, a efecto de que distingan sus -­

productos o servicios de los de sus competidores, por lo tanto, si bien -

es cierto que cualquier persona puede solicitar el registro de una marca, 

tambián lo es, que una vez concedida lo misma, se tiene la obligación le­

gal de usarla, so pena de que lo marca respectiva caduque, en términos -­

del Artículo 130 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Indus­

trial. 

En este sentido, una persona no industrial 

ni comerciante, ni prestador de servicios, podrá solicitar el registro de 

una marca, pero deberá asumir cualquiera de estas actividades en su opor­

tunidad, para mantener la vigencia de la marca que le fue concedida. 

Aclarado lo anterior, debemos indicar ade­

mAs que el registro de una marca puede solicitarlo el propio interesado o 

su representante legal, en este último caso, el apoderado debe acreditar­

su personalidad en los tl;rminos del Artículo 181 de la ley antes invocada, 

de lo contrario, la eolicitud de registro de marca será desechada, como -

lo previene el Articulo 180, in fine, de la Ley de Fomento y Protección -

de lo Propiedad Industrial. 

6.- ANTE QUIEN SE SOLICITA EL REGISTRO 
DE UNA MARCA. 

Sobre el particular, el Artículo 113 de la 

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, nos dice que para 

obtener el registro de una marca, deberá presentarse uno solicitud por e! 

crito ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 

Ahora bien, el área específica do la Seer.! 

taria antes mencionada ante la cual debe presentarse la solicitud de mar­

ca respectiva, es la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, de con­

formidad con el Artículo 17 fracción III del Reglamento Interior de dicha 

Dependencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de ma.!: 

zo de 1989. 

En consecuencia, es ante la nombrada Dire.!:. 

ci6n General donde deba presentarse la solicitud de marca correspondiente, 

pudiendo presentarse también por medio del servicio postal, en cuyo caso, 
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la fecha legal de la marca, sera aquella: en la·: que :se _reciba: la· solicitud 

respectiva en las oficinas de la Secreta~!a de E~t~d~; en co·mento. 

7. - REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA. 

La solicitud de registro de una marca debe 

contener el nombre, domicilio y la nacionalidad del titular del registro, 

as! como el signo distintivo, es decir, si se trata de una marca nominat!, 

va, innominada, mixta o tridimensional, especificándose los productos o -

servicios que proteger6, as! como la clase a la que pertenecen de acuerdo 

con la clesificaci6n internacional de marcas y servicios publicada en el­

volúmen extraordinario No. XIV de la Gaceta de Invenciones y Marcas, pue!_ 

ta en circulación el 29 de septiembre de 1989. 

Ademáe,deberá indicarse en la solicitud ei 

la marca Be ha usado o no, en caeo afirmativo, se mencionará la fecha en­

que empezó a usarse. 

En la solicitud de marca, deberá eei\ale.rae 

el lugar de ubicación o domicilio del establecimiento en donde ee usa o -

usará la marca respectiva, indicando si éste es industrial, comercial o de 

servicios. 

Igualmente, en la solicitud de marca res-­

pectiva deberá indicarse sí se reclama o no derecho de prioridad. 

En caso de que la solicitud de marca se 

tramite por conducto de mandatario, deberá indicarse el nombre y domici-­

lio de éste, así como también deberán anexarse los documentos respectivos 

que acrediten la personalidad del apoderado. 

Por otra parte, en el recuadro respectivo­

de la solicitud de marca, deben indicarse las reservas o cnracterísticas­

que se deseen proteger, describiéndolas con precisión, asimismo, se hará­

mención de las leyendas y figuras que no sean reservables, ya sea por no­

querer reservarlas o bien por no ser registrables. 

Por último, a la sollci tud de registro de­

una marca deberá acompañarse el comprobante de pago de derechos que pre--
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vi.ene -la Ley Federal de Derechos, por el estudio y trámite de la solici-­

tud- de marca correspondiente, anexándose además B ejemplares en blanco y­

negro o a colores, en su caso, de la marca, tal y como se solicita a re-­

gistro. 

Cubiertos estos requisitos, la solicitud -

de marca deberá presentarse ante la Dirección General de Desarrollo Tecn2 

lógico·, quien la sellará de recibido indicando la fecha y hora de presen­

tación, misma que será, si se otorga el registro, la fecha legal de la -­

marca. Asimismo, se asentará el número de folio de entrada y se le asigo! 

rá el nOmero de expediente de marca en trámite que le corresponda. 

B.- EXAMEN DE FORMA. (SS) 

Presentada ln solicitud de marca ante la -

autoridad competente, se turnará al Departamento de Examen Administrativo 

de Marcas 1 en donde se procederá a realiz11r unn revisión de la solicitud­

y de los documentos nnexados n la misma, para comprobar si los datos y d_2 

cumentos exhibidos se encuentran completos conforme a la ley y su regla-­

mento. Si los documentos y datos respectivos no estubieren en regla, se -

notificaré al interesada o a su representante para que se haga lo correc­

ción correspondiente, concediéndose pnra tal efecto un plazo de dos meses, 

de no cumplirse con lo solicitado dentro del término concedido, se consi­

derará abandonada la solicitud. 

Sin embargo, si la solicitud cumple con -­

los requisitos consistentes en seí'\alar el nombre, nacionalidad y domici-­

lio del solicitante, la denominación, figura o forma tridimensional que -

se pretende amparar, as! como loa productos o servicios a proteger y se -

anexo el pago de derechos correspondiente, en este único caso. aunque no­

se cumplo con los restantes requisitos seí'\alados en el punto que antecede 1 

la fecha legal de la marca, scrñ lo fecha de presentaci6n de 1n solicitud 

de lo misma, de lo contrario, si no se cumple con los 4 requisitos nntes­

rcferidos, en tnl hipótesis, lo fecha legal de la marco seril. el d!o 

qu~ se cumpla con los requisitos solicitados por la autoridad, 

(55) Art[culos 119 y 121 de la Ley de fomento y Protecci6n de la Propie­
dad Industrial. 
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Ahor·a,·bi~ri, de~Yd~-~~~t~':.'in·t~g¡.-~d~ ·: l~ sol!-

citud de marca. r'espectiva, -. se t~rn~~á: J.~>~i~-~-~-~;_a--~-~'.' ~~&~nd~-·:_·e~~en, Uam2 

do _de fondo, del: cu81- nOs ·ocuparemos :·a continuaci6ri. 

9, - EXAMEN DE FONDO. ( 56) 

Satisfechos los requisitos legales del ex! 

men de f'orma, se turnará la solicitud de registro al Departamento de Dic­

tamen de Marcas, el cual procederá a realizar un examen de f'ondo, en el -

que se verificará si la marca pretendida incurre en alguna de las di ver-­

ses hipótesis de prohibición de registro previstas por las distintas fra_: 

cianea del Artículo 90 de ln Ley de Fomento y Protección de la Propiedad­

Industrial. En caso afirmativo, se suspenderá el triimite de registro, no­

tif"icándole al interesado cualquier impedimento que exista al respecto, -

concedi6ndole un plazo de dos meses para que manifieste lo que estime pe!. 

tinente. Si no se contestare la vista dentro del término otorgado, se te!!_ 

drá por abandonada la solicitud de registro. 

Por otra parte, al darse contestación a -­

loa objeciones planteadas por lo autoridad competente, el interesado po-­

drá modificar su solicitud de registro o alegar las diferencias que esti­

me pertinentes entre la marca pretendida y las anterioridades que le fue­

ron sei'lalodas, pudiendo esgrimir en general todo aquello que tienda a de! 

virtuar las objeciones emitidas por la autoridad. Si a juicio de la Seer~ 

tor{o, las modificaciones realizadas o los argumentos planteados al res-­

pecto son suficientes para dejar sin efecto las objeciones correspondien­

tes, se continuará con el triimite, de lo contrario, se negará el registro 

de la marca. propuesta. 

Conclu{dos los triimitea anteriores, se re­

querirá al interesado el pago de los derechos por el registro de su marco 

y expedición del titulo, otorg<'indose para ello un plBzo de dos meses, de­

no cubrirse los derechos antes aludidos dentro del término conferido, 

tendrá por abandonada la solicitud de marca en comento. 

10.- PRINCIPIOS DE TERRITORIALIDAD 
Y ESPECIALIDAD DE LA f·1ARCA. 

El requisito de novedad de la morca .V por­

(56) Artículos 122 o 125 de la Ley de Fomento y Protección de la ?ropie-­
Industrial. 
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ello el examen de :rondo de le misma~ se· encuerltr8n sujetos .al princip.io -

de terri torielidad de la marca, co~forme.-' al:~:cUai~~., ·aolainente podrán COnst! 
tuir anterioridades oponibles a~ registro de.· una· marca·, aquellos signos -

distintivos registrados en México, ·no as! las .marcas· eXtranjeras. 

En ·ef'ecto, al practicarse el examen de· fo!! 

do, se verificará si existe alguna otra marca ·a nombre _comercial··registr! 

do o en trámite, en México, que re~ulte_:iguf:ll: o _se~eja_nte·_en grado de_ co!!. 

fusión con relación a la marca que se sOlicita a regi".ltro, pues·las_·mar-­

cas extranjeros si no han sido registradas también _en.nuestro país,: nO_ -­

pueden constituir un impedimento legal para objetar una solicitud de_ re-..; 

gistro marcario nacional, excepción hecha por supuesto de las marcas not2 

riamente conocidos, como lo establece el Articulo 90 fracción XV de la -­

Ley de la Materia. 

Por otra parte, conforme al principio de -

especialidad de la marca, contenido en el Articulo 93 de la Ley de Fomen­

to y Protección de la Propiedad Industrial, las marcas se registraran cn­

relaci6n con productos o servicios determinados, clases de productos o -­

servicios según la clasificación oficial de marcas y servicios ya coment! 

da. 

En tal virtud, el examen de fondo de una -

marca se efectuará confrontando el signo distintivo solici todo con todas­

aquellaa otras marcas o nombres comerciales registrados o en trámite que­

amparen los mismos o similares productos o servicios que pretenda prote-­

ger la marca solicitada. 

En este sentido, puede ocurrir que al pre=. 

ticarse el examen de fondo de una marca, se localice otra marca ya regis­

trada que resulte idéntica o similar a la que se pretende obtener, sin -­

embargo, si estas marcas protegen productos o servicios distintos, la me! 

ca ya registrada aún y cuando sea idéntica a la solicitada. no sera cita­

da como anterioridad oponible para el registro pretcmdido. teniendo así -

aplicación el principio de especialidad en comento, 

11.- NEGATIVA DE REGISTRO DE LA 
MARCA SOLICITADA. 

Ya hemos visto que al practicarse el exa--
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men de fondo, la autoridad competente puede resolver_ en el sentido de que 

no procede otorgar el registro solicitado, en cuyo caso, explicará las -­

causas y razones que justifican su proceder,mediante la emisión del ofi-­

cio correspondiente. 

En tal hipótesis, si el interesado no se -

encuentra conforme con la determinación respectiva, puede impugnar la re­

solución adminietrativa en mención, mediante la interposición de Juicio -

de Amparo ante Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, pues la -­

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, no contempla re-­

curso administrativo alguno que pueda interponerse en contra de la negat.!_ 

va de registro de una marca. 

12.- OTORGAMIENTO DE LA MARCA 
SOLICITADA. 

Efectuados los exámenes de forma y de fon­

do con resul tactos satisfactorios, ya hemos dicho que, en términos del Ar­

ticulo 125 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial,­

se requerirá al interesado el pago de derechos por el registro de la mer­

ca y expedición del titulo respectivo. De no cubrirse los derechos corre! 

pondientee dentro del plazo de dos meses, se tendrá por abandonada la so­

licitud de marca propuesta. 

Ahora bien, si se cubren los derechos en -

comento dentro del plazo aludido, la fecha en que se efectúe el pago, 

rá la fecha de concesión de la marca, es d1?cir, la fecha de registro. 

Por otra parte, anteriormente h!!mos hecho­

menci6n de la expedición de un TITULO, luego entonces, nos corresponde r! 

ferirnos brevemente a él. 

El titulo de la marco es el documento por­

el cual se acredita el derecho al uso exclusivo de la r.1arca correspondie_!! 

te y, conforme al Articulo 126 de la Ley de la l·latcria, contiene los si-­

guientee datos. 

A).- Número de registro de la marca. 

B) .- Signo distintivo de la marco, mencio­

nando si es nominativa, innominada, mixta o tridimensional. 

C) .- Los productos o servicios a los que -
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se aplicará la marca. 

D).~_ Nombre y -domicilio--def·_titUlar. 

:\_E· >>:-'.::_ub_i-~
0

Bci~_n;:;de:l.:·::·e·~ tablecimtérito, en su-

caso. 
-_~:~--,.----:_-=(-:':---- .. _-_ _.,:>_.--,_)~-,, F) •"".''_.f'echas _de_ presentación de la solici---

tud;' ~e.·pri~rid_ed _·re:~On!'ci~a_j ':cie:·P~tme~-- u_so,-· -~" -SU __ c_á~~ y- d-e expedi~i6n. 

-~) ._--_-_ Lá.yi8encia_ de la marca. 

13.-~VIGENCIA DE LAS MARCAS. 

De acuerdo con el contenido del Articulo -

95 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el regi! 

tro de una marca tiene una Vigencia de 10 años, contados o partir de la -

:fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de -

la misma duración. 

14.- CONSERVACION DE LOS DERECHOS QUE 
OTORGA EL REGISTRO DE UNA MARCA. 

Concedida una mnrca, surgen para su ti tu-­

lar determinadas obligaciones legales a efecto de mantener la vigencia y­

perdurabilidad de su registro, de las cuales nos ocuparemos enseguida. 

I.- EL USO DE LA MARCA. 

La primordial obl ignci6n pnra el titular -

de una marca registrada, es precisamente en el sentido de que el signo -­

distintivo concedido debe ser usado necesariamente, pues, de lo contrario, 

si la marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o 

servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su regi! 

tro, salvo que exiotan causas justificadas u juicio de la Secretaria de -

Comercio y Fomento Industrial. (57) 

Como se observa, la última parte del párr!,!_ 

fo antes transcrito 1 que coincide con el precepto legal correspondiente,­

~~-~::~:~-~~-~~~oluto cuáles son las causas que justifican el no uso de -

(57) Articulo 130 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Indu!! 
tri al. 
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una marca, por. lo· que, eii:_ el -·capí~¿'{:o- --~-~,:--coOC~1uSÍ~ne-e ·-d~. la presente te-­

sis prof'esion81,-'" P~_OPcmd_~-~iiio~~~:~_-' -~u-·e·~·_tr~;··~/~i.c'~o_·, ~lgun~'!I soluciones que -­

pretendemos aclaren _,~ata- pro~~t!:ln'~-~c_a ~- -_::-f~ ·. 

vigencia de' una marca' es nece~,~~1-J'';·~~~~ia·; :_~---~~~--~'de 'que el registro c2 

rrespondiente caduque. 

II .- RENOVACION DEL REGISTRO. 

Hemos indicado que el registro de una mar-

tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la f'echa de pre­

sentación de la solicitud de marca respectiva, sin embargo, transcurrido­

éste término, los efectos del registro de una marca no se pierden necesa­

riamente, si la misma es renovada. En este caso, loa derechos derivsdos­

del registro original perdurarán por un lapso igual (diez aftas), si se -­

cumple con el contenido del Artículo 134 de la Ley de Fomento y Protec--­

ción de la Propiedad Industrial, que o la letra dice: "La renovación del­

registro de uno marco sólo procederá si el interesado cubre los dercchoe­

correspondientes y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir ver-­

dad, su uso en los productos o servicios a que se aplique y no haber int~ 

rrumpido dicho uso por un lapso igual o mayor al contemplado en el Artíc~ 

lo 130 de esta Ley" (3 años). 

Ahora bien, le renovación de todo registro 

marcario debe solicitarse seis meses entes del vencimiento de su vigencia 

o bien, seis meses después de dicho término, d(> lo contrario la marca ca­

ducará, tal y como lo contemplo el Artículo 133 de la Ley en cita. 

Por otra parte, puede ocurrir que una mer­

ca se.encuentre registrada para proteger dos o más clases de productos o­

servicios, en este caso, será suficiente que proceda la renovación de la­

marca en una de dichas clases para que proceda en los restantes registros 

marcarlos la renovación de los mismos, esta hipótesis, se encuentre con-­

templada claramente por el Artículo 135 de la Ley de Fomento y Protección 

de la Propiedad Industrial, actualmente ei. vigor. 
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15.- CAUSAS QUE DETERMINAN LA CONCLUSION 
DE LOS DERECHOS QUE CON8IERE EL RE­
GISTRO DE UNA MARCA. 

marca no son imperecederos, 

tualicen las siguientes hipótesis: 

estas 

guientes casos: 

l.- Cuando no se renueve en términos de la 

Ley de la Materia. 

2.- Cuando la marce haya dejado de usaree­

por mas de tres af\os consecutivos, salvo que existen causas justificadas­

ª juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

3.- Cuando la marca se use en forma disti!!_ 

ta a como fue registrada o con modi ficacionea que alteren sus caracteris­

ticas esenciales. 

B) CANCELACION. 

Los registros marcarlos pueden ser cancel!_ 

dos cuando: 

1. - El ti tulor de una marca haya provocado 

o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda 

o uno o varios de los productos o servicios para los cuales se rcgistr6,­

de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por -

el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de -



1. - Cuando se haya otorgado en contraven-­

ci6n al Artículo 90 fracciones I a XV de la Ley de la Materia. 

2.- Cuando la marca sea idéntica o semeja!! 

te en grado de crnfusión, a otra que haya sido usada en el país con ante­

rioridad a la f'echa de presentación de la solicitud de marca registrada y 

se aplique a los mismos o similares productos o servicios,siempre que, -­

quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado 

la marca ininterrumpid~mente en el país, antes de la fecha de presentn--­

ción o, en su caso, de la fecha de primer uso declarada por el que la re­

gistró. 

3.- Cuando la marca se haya venido usando­

con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis del punto ante-­

rior, si además del uso existe el registro extranjero, y que el país de -

origen tenga reciprocidad con México, 

4.- Cuando el registro se hubiere otorgado 

con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud, y que -­

sean esenciales. 

S. - Cuando la marca se haya otorgado por -

error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor --­

otra que se considere invadida, por tratarse de una marca que sea igual o 

semejante en grado de conf'usión y que se aplique a servicios o productos­

iguales o similares, 

6.- Cuando el agente, el representante, el 
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usuario o el distribuidor del ti tul ar de una marca registrada en el ex--­

tranjero, solicite- y obtenga el registro a su nombre, de ésta u otra sim.!, 

lar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de -­

la marca extranjera, 

Las causas de nulidad antes referidas pue­

den hacerse valer de oficio o a petición de parte en los plazos previstos 

por el último párrafo del Artículo 151 de la Ley en estudio. 

O) POR DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y 
FOMENTO INDUSTRIAL, 

Ahora bien, el uso de una marca en f'orma -

exclusiva, es la f'inalidad primordial que se persigue con su registro. 

Sin embargo, conforme al Articulo 129 de la Ley Marcarla en vigor, la 

autoridad competente puede prohibir el uso de marcas, registrada o no, 

loe caeos y con las condiciones previstas en dicho precepto legal. 

En este sentido, la prohibición de usar -­

una marca, constituye otra de las causa.a que determinan la conclusión de­

los derechos derivados del registro respectivo. 
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CAPITULO IV 

LAS MARCAS SEMEJANTES 

l.- ACLARACION PRELIMINAR. 

En el capítulo primero de la presente te-­

sis profesional hicimos referencia a la clasificacion de marcas desde el­

punto de vista de su estructure o elementos que las constituyen. conforme 

a la cual, las marcas se dividen en Nominativas. Innominadas y Mixtas, en 

tal virtud, será con base en ésta clasificación como abordaremos el anál!. 

sis de la semejanza de marces, sin embargo, previamente e esta cuesti6n,­

resulta necesario señalar lo que debemos entender por marca semejante. 

2.- CONCEPTO DE MARCA SEMEJANTE. 

La ncepción gramatical de ln palabra seme­

janza es: combinar dos o mas cosas, de modo que las partes de una se in-­

corporen a las de le otra, es decir, dar a una cosa un aspecto similar -­

respecto de otra, en grado ten evidente que lleguen a confundirse. ( SB) 

Estas connotaciones del vocablo en estudio 

aplicándolas a la meterla que nos ocupe, nos dan la clara y precisa idea­

de un problema entre dos marcas principalmente, una de les cueles combina 

dentro de su conjunto elementos característicos y primordiales de otra, -

lo cual da como resultado que ambas marcas guarden parecido, induciendo -

así a quien las aprecia, a que confunda una con otra. 

Por otra porte, ha sido~te acepta­

do que las marcas han sido instituidas a efecto de que los industriales,­

comerciantes o prestadores de servicios, distingan sus productos o servi­

cios correspondientes respecto de los de sus competidores. 

En tal virtud, para determinar si una mer­

ca es semejante a otra, debe tomarse en consideración no solo los aspee--

(SB) Sobre este punto ver Diccionario de la Real Academia de le Lengua Es 
pailola, respecto de las palabras, confusión, confundir, parecido y = 
semejante, 
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tos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos que las conforman, -

sino también los productos o servicios que cada una de ellas protege, --­

pues, si una marca ampara productos o servicios diferentes a los de otra, 

ninguno de sus titulares respectivos sufrirá daf\o en su prestigio, ni en­

su economía, ni el público consumidor adquirirá por confusión un producto 

o servicio por otro, si estos son diferentes. 

En consecuencia, por marca semejante ijebe­

mos entender a toda marca que por sus caracteristicaa gráficas, fonéticas 

o ideológicas, no se distingue a la primera_impresión de los sentidos, -­

sin poner atención muy cuidadosa, respecta de otra marca que ampare los -

mismos o similares productos o servicios que aquella proteja. 

3.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SEMEJANZA 
DE MARCAS NOMINATIVAS. 

A).- Las morena deben ser comparadas 
en su conjunto. 

Una de las reglas que con mayor frecuen-­

cia es invocada para dilucidar si una marca resulta o no semejante a ---­

otra en grado de confusión, consiste en que dichas marcas deben ser com-­

paradas en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar -­

si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca. Lo anterior ee­

justifica en virtud de que lo que constituye a la marc11, es su conjunto,­

es decir, la marca se constituye por una unidad indivisible y es así como 

debe analizarse, por lo tanto, no está permitido a nadie dividir o secci~ 

nar una marca para buscarle parecido con otra. 

En relación con lo anterior, Alfonso Giam­

brocono {59) afirma con toda precisión que la marca debe examinarse en su 

totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la -­

mente del consumidor, como un todo único. 

El criterio anterior se encuentra contem--

plado en lo tesis jurisprudencial No. 19, sustentada por el Tercer Tribu­

nal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a -

(59) Citado por Nava Negrete Justo, ob. cit. P.172. 
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fojas 97 y 98, de la Tercera Parte del Informe de Labores rendido a la H. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año de 1982, que en su par­

te medular dice: 

"MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI 
DOS MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CON 
FUSION. INTERPRETACION DE LA FRACCION --= 
XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVEN­
CIONES Y MARCAS.- Cuando se trate de de-­
terminar si dos marcas son semejantes en­
gredo de confusión, conforme a la frac--­
c16n XVIII del Artículo 91 de la Ley de -
Invenciones y Marcas, debe atenderse ---­
primordialmente a su conjunto, es decir,­
al efecto que produzcan tomadas globalmen 
te, y de manera importante, debe atender: 
se a la primera impresión, esto es, al -­
efecto que pueden producir en el público­
coneumidor al primer golpe de vista, o al 
ser oídas cuando son pronunciadas rápida­
mente pues es de suponerse que el público 
consumidor no siempre hace un análisis -­
minucioso y detallado de las marcas de -­
los productos que adquiere ••• ". 

Ahora bien, de la propia tesis jurisprude!!: 

cial antes transcrito, podemos derivar una segunda regla pera determinar­

e! existe o no semejanza de marcas en un momento determinado, siendo ésta 

regla la siguiente: 

B) .- Las marcas deben ser analizadas al 
primer golpe de vista, 

En efecto, el público consumidor por lo &.!:!, 

neral no analiza meticulosamente las marcas que ostentan los productos o­

servicios que adquiere, sino que, se deja guiar generalmente por la prim! 

ra impresión que advierte en las mismas, además, el análisis minucioso de 

una marce requiere de une elaborada operación menta.! subjetiva que el pú­

blico consumidor no está en aptitud de hacer en todos loe casos. 

Ci ertamcnte, debemos recordar que la mayo­

r fa de la población por lo general siempre tiene prisa, y si una marca -­

presenta una fisonomía similar a otra, por la disposición análoga de sus­

letras o signos, por los caracteres tipográficos, colores, diseños, embl! 

mas o motivos, dispuestos en un sentido determinado que hagan reme111branza 
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e otra marca, S8güi-am~rite~-el_ ci~~U:~L:t·o;::·;~Ónru'ndi-rá una·marCa eon_otra. (60) , __ ,,,_-,, ___ : 

.. _·;~n:~~-~-:Ui'rt'J~,--'.~~~; sen\ejanza de marcas de-

transcrita. 

C) .- La semejanza debe ser estudiada. en.~lizando 
las mercas alternativamente. 

Sobre el'- par_ticular, E_ugén~ Pouillct, _men-_ 

ciona que no debemos olvidar que el consu_mid~_r no tiene frente a sus ojoa­

lea dos marcas cuando un producto respectivo le· es ofrecido, además, aquél 

que quiere aprovecharse de una marca (imitándola), se cuida de no presen­

tar al lado de su merca, aquélla que se esfuerza de imitar. (61} 

En efecto, el consumidor al elegir un pro­

ducto o servicio con uno marca determinada., lo hace en función de que en­

su mente por lo común tiene vagamente fijada la imagen de dicho marca, -­

por lo que ei no tiene frente a sus ojos a los dos marcas semejantes, no­

podrá establecer valoraciones comparativos entre la imagen de ln marca -­

que sutilmente tiene en su mente y la que le ofrecen, ignorando así, si és­

te última marca es una simole imitación de aquélla, por no tener ambas -­

marcas ante eu presencia y poder compararlas. (62) 

En virtud de lo anterior, quien deba juzgar 

si en un caso determinado existe o no semejanza entre dos marcas, las mi! 

mas deben ser analizados alternativamente y no estudiándolas una junto a­

la otra, pues si es nsi, se apreciaran pasibles diferencias emanadas de -

una apreciación atenta, lo que el público consumidor no está en aptitud -

de hacer en todos los casos. Por lo tonto, las marcas deben ser estudia-­

das de forma alterno, pues ésta es lo manera en como se presentan al pú-­

blico consumidor. 

(60) Chenevard Charles, cita.do por Nava Negrete Justo, ob. cit. P.173, 

(61) Eugéne Pouillet, citado por Nava Negrete Justo, ob. cit. P.174. 

(62) Nava Negrete Justo, ob, cit. P. 174. 
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O).- La irl-elevancia·de·los elementos 
ge"n6ricoa ·O· descriptivos. 

Hemos indicado anteriormente que una de -­

las reglas_ para _determinar la existencia de marcas semejantes, es aquella 

relativa a que_ los signos distintivos deben ser analizados en su conjunto, 

Sin embargo, lo anterior tiene una excepción, consistente en que cuando -

la ·marca contenga en la terminac16n o principio de su denominaci6n respe~ 

tiva, vocablos que sean de uso común, genéricos, descriptivos o sean usa­

dos por otras marcas, no son susceptibles los mismos de apropiación excl.!;!. 

si va, -ni pueden servir para establecer una posible semejanza entre marcas. 

En este sentido, la ra!z, principios o te:: 

minaciones genéricas o descriptivas e~tre otras, en una marca, no deben­

eer tomadas en consideración para determinar si lo misma resulta ee_mejan­

te en grado de confusión con otra, pues en estos caeos la comparación debe 

establecerse en relación con los restantes elementos de cada marca a f'in­

de esclarecer si los aludidos elementos restantes logran diferenciar a -­

sendas marcas. 

El criterio anterior, se encuentra susten­

tado en la tesis jurieprudencinl No. 17, visible a fojas 44 del Informe -

de Labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al cu! 

minar el ailo 1979, Tercera Parte, cuyo texto expresa: 

"MARCAS, CONFUSION DE.- Cuando las dos mercas 
cuya posible confusión se exa.mina contengan -
un elemento común, que resulte en alguna for­
ma descriptivo del origen de los productos, -
de sus csracteristicas o propiedades, o de -­
sus efectos o aplicnciones, como es el caso -
del elemento "vi to" , tratándose de medicinas 
y preparaciones farmacéuticas de la Clase 6 -
de la Clasificación Oficial, dicho elemento -
debe ser considerado con poco énfasis al hB-­
cer la comparación, la que debe centrarse con 
atención acentuada en el otro elemento que -­
contengan las marcas en disputa, para ver si­
eae elemento adicional de diferencinci6n eli­
mina la posible confusión entre las marcas, -
pues este es el sentido que debe darse a las­
fracciones I, Il y IV del Artículo 105 de la­
Ley de lo Propiedad Industrial, f?n relaci6n -
con la fracción X!V del propio artículo y en­
relación tnrnbién con el Artículo 106". 
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E).- La regla relativa a que en las marcas 
compuestas prevalece el elemento dominante. 

Otra de las excepciones al primer princi-­

pio sobre la comparación de marces ya invocado en el presente cep!tulo 1 -

lo constituye el principio cuyo estudio ahora nos ocupa. 

En ef'ecto, existen infinidad de marcas 

constituidas por dos o mas vocablos denominativos en donde destaca uno de 

ellos de manera preponderante, relegando a un segundo término a los res-­

tantee elementos de une marca. En estos casos, es lógico que el público -

consumidor f'ijara su atención precisamente en el elemento relevante o ma­

yormente significativo y si este término es imitado o reproducido por --­

otra morca, aún y cuando la misma contenga otros elementos constitutivos­

existirá confusión por la semejanza o identidad del vocablo relevante en­

comento. 

Las consideraciones anteriores se encuen-­

tran contenidas en la tesis jurisprudencia! No. 4, visible en la página -

13, de la Sexto parte del Apéndice al semanario Judicial de la Federación 

de 1917 a 1965, que a la letra dice: 

"MARCAS COMPUESTAS. ELEMENTOS RELEVANTES.­
Cuando una marca conocida, aunque sea de -
dos palabras, tiene todo el énfasis de su­
diferencieción en una de esas palabras, y­
la otra ea mucho más incospicua en el con­
texto de las marcas, y más aún cuando hay­
varias marcas de la misma negociación de -
dos palabras, que tienen como elemento co­
mún la palabra relevante, se debe conside­
rar que una nueva marca de otra persona -­
puede inducir o confusión al público consu 
midor si emplea dos palabras de las cualeii 
una, la menos característica, difiere de -
las anterioridades, y la otra, la enfática 
o mas importante, se confunde con la pala­
bra básica de la o las anterioridades, o -
claramente parece una derivación de dichn­
palabra (Artículo 105, fracción 14 inctso­
b), de la Ley de la Propiedad Industrial -
aplicable), Ao!, en laz anterioridades de­
la quejosa, "Christian Dior", "MisOior", -
ºDiorette", y "Dior Boutique", es claro -­
que el común denominador ez le palabra --­
"Olor", que es la más substancial y enf6tt 
comente caracteriza las marc<!s de la quejO 
sa. Luego, cuando la tercera registra la : 
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marca 11 Paul Diorvett" , no puede menos que. 
pensarse que se induce a confusión al pú­
blico usuario, pues el elemento "Paul" re­
sulta gris e irrelevante, mientras que el­
elemento "Diorvett" perece ser una clara -
derivación de 11Dior 11

• 

El mismo criterio lo sustenta la tesis ju­

risprudencia! No. 11, consultable a fojas 31 y 32 del informe de labores 

rendido a le H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en el afta de 1977, 

Tercera Parte. que textualmente expresa: 

''MARCAS. CONFUSION. DIFERENCIAS SECUNDA--­
RIAS.- Si dos marcas tienen una misma par­
te inicial o radical, que por sus caracte­
risticaa resulta la parte más importante o 
significativa, y la parte f'inel por sus -
carecteristicas tiene alguna diferencio -
del orden meramente secundario o de signi­
ficación de menor importancia, o de uso -­
muy común, es cloro que tal diferencia --­
(que carece en énfasis) no basta para evi­
tar la confusión entre ambas marcas ( artí­
culo 105, frncc ión XIV, de la Ley de la -­
Propiedad Industrial), o para evitar que -
se sugiero que ambas provienen del mismo -
productor, lo que impide el registro de la 
segunda, ya que se podría inducir o confu­
sión al público consumidor o a que una de­
las marcos se beneficiara con el prestigio 
o aceptación del producto amparado con lo­
otra". 

Atento a lo anterior, para que exista sem!_ 

Janzo entre dos marcas, no es necesario que todos los elementos coneti tu­

tivos de las mismas sean similares, sino, solo es suficiente para ello, -

que exista similitud entre los elementos primordiales o de mayor signifi­

caci6n que ceda marca ostenta. 

F) .- La compración de las marces 
desde el punto de viste 
fonético. 

otra de los pautas que deben tomarse en •­

consideración para determinar la existencia de similitud entre marcas, es­

e! aspecto fonético de las mismas. Ciertamente, la primera tesis jurispr!:! 

denciel antes transcrito, enuncia ya el principio en comento, al señalar-



67 

con precisión que cuando se trate de determinar si dos marcas son semeja!!. 

tes en grado de confusión, debe atenderse a la primera impresión, esto es, 

al efecto que pueden producir al prime?- golpe de vista (aspecto gráfico)­

º al ser oidas cuando son pronunciadas rápidamente (aspecto fonético). 

En ef'ecto, puede ocurrir que dos marcas 

tengan en común le mayor parte de sus letras, sin embargo, no por ello d,! 

ben juzgarse semejantes si su aspecto fonético es radicalmente distinto. 

As!, por ejemplo, PEPSICO, INC., titular -

de la marca PEPSI, solicitó la nulidad de la diversa marca denominada PE­

PIS, sin embargo, la Direcci6n General de Desarrollo Tecnológico atendie!!. 

do al estudio f'onético de dichas marcas determinó que las mismas no ae -­

confunden, pues al ser pronunciadas y escuchadas estas marcas una des--­

puéa de la otra, no se aprecie similitud alguna. En tal virtud, si bien -

el aspecto gráfico de estas mercas podría juzgarse similar, basta pronun­

ciar y escuchar a cada una do ellas para desestimar alguna similitud en-­

tre les mismas. 

Similar criterio al antes expuesto fue SO!!, 

tenido por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, al resolver -

sobre la nulidad de la marca FAMOXAL, la cual se estimaba (por el intere­

sado) similar en grado de confusión con lo marca AMOXIL, haciéndose notar 

que las únicas diferencias gráficas entre estas marcas eran las letras --

11F" e 11 1 11
, sin embargo, basta pronunciar y escuchar a sendos marcas para­

eatablecer que las mismas no son semejantes en grado de confusión como -­

acertadamente lo resolvió la Dependencia ya aludida, 

En esta virtud, el aspecto fonético de las 

marcas respectivas, es una cuestión trascendental pera juzgar en un mome!? 

to determinado sobre una posible semejanza entre marcas. 

G) .- La comparación de las marcas 
desde el punto de vista ideológico, 

Primeramente debemos aclarar que éste pri!? 

cipio no es aplicable en todos los casos. En efecto, la denominación de -

una marca puede tener un determinado significado en nuestro lenguaje, o -

bien• puede carecer de él, en este caso, estaremos ante una marca de fan-
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tasia, es decir, aquella creada o acuñada por la imaginación, la cual en­

si misma considerada (la marca) no despierta en la mente ningún eignif"ic~ 

do concreto. 

nós. ocuP~ sol.O te.ndrá 

En tal virtud, el principio cuyo estudio -

aplicaci6n en la hipótesis de que existan marcas -

er{éonn'1_'bt~_,-_. __ cons.tituidas por denominaciones con algún significado en 1"11..ie:!. 

tro _._· ~1e·J,gUáje, '..'en e'atos casos, si las denominaciones marcartas en pugna­

la: mente del consumidor ideas diferentes, no habrá confusión. 

Acorde con lo anterior, se encuentra el -­

criterio sostenido en la tesis jurisprudencial que enseguida se transcri­

be; 

11MARCAS, CONFUSION DE. SUGESTIONES Y ASO­
CIACIONES.- El articulo 105, fracción XIV 
.i.ncleo b), de la Ley de la Propiedad In-­
dustrial aplicable, prohibe el registro -
de una marco cu!lndo hay una probabilidad­
razonable de que el público consumidor, -
en general, pueda incurrir en confusi6n -
al respecto. Es decir, una marca puede -­
eer sugestivo de la otro o puede estable­
cer alguno conexión mental con lo otra, -
pero para que esto llegue a la prohibición 
legal, es necesario que la relación entre 
ambas sea tal, que hoyo probabilidad rezo 
noble de confusión en el público en gene= 
rol respecto del producto o de su fabri-­
cante. Por otra parte, dos palabras que -
por las solos letras Que los componen po­
dr!an parecer que inducen a confusión, -­
pueden no hacerlo, cuando ideológicamente 
el significado de ambos o de una de ellas 
hace que haya en ambos casos asociaciones 
mentales lo bastante diferentes para que­
na sea probable la confusión". 

AMPARO EN REVISION 344/76 BACARDI COMPANY 
LIMITED PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRI 
MER CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. -

Aplicando el criterio en comento, la Dire;_ 

ci6n General de Desarrollo Tecnológico, resolvió que entre las marcas --­

ELEKTRA y ELECTRON, no existe semejanza en grado de confusión, habida C1.JC12 

ta de que el vocablo ELEKTRA, denota un personaje de la mitología Grie­

ga, en cambio, ELECTRON, constituye el nombre de una parte del 6torno car-
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gado de., eh_ctricidad -"négiitiVa-t por lo·- que al tener las marcas en pugna, -

un aspecto· f"on6tico':e i'deo16&ico'diferente, las-. mismas no se confunden~· 

Sobre este particular, resulta igualmente­

epl~ca?l~ -~ª siguiente tesis jurisprudencial. 

"MARCAS, CRITERIOS QUE DEBEN CONSIDERARSE 
PARA SU DIFERENCIACION.- Para la diferen­
ciación de dos mercas, la autoridad no so 
lo debe hacer un análisis gráfico n!tido= 
y comprensible 1 sino que también debe to­
mar en cuenta otros puntos de vista, como 
son el fonético y el ideológico, a fin -­
de determinar en forma categórica, con re 
zonamientoe precisos y convincentes, las= 
diferencias considerables que impidan que, 
al ser examinados en su conjunto las deno 
mi nociones, produzcan alguna confusión _:; 
en el público consumidor". 

AMPARO EN REVISION 742/77, KNOLL AG. NO-­
VIEMBRE 30 DE 1977 1 SEGUNDO TRIBUNAL COLE 
GIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRI-= 
MER CIRCUITO. 

H) .- La semejanza entre mercas -
debe apreciarse tomando en­
coneideración primordialmen 
te las similitudes y subsi= 
diamente las diferencias. 

Ahora bien, para determinar, si dos marcas 

son semejantes ,deben estudiarse las características gráficas, fonéticas -

e ideológicas respectivas, atendiendo preferentemente a las similitudes -

que entre ellas exista y que fácilmente puedan apreciarse, pues son los -

aimili tudcs precisamente las que causan confusión e inducen al consumidor 

a adquirir un producto o servicio por otro. 

Sin embargo, quien deba juzgar sobre la s~ 

mejanza de morcas, también debe analizar las posibles diferencias que en­

tre ellas exista, con el objeto de aclarar si esns discrepancias logran -

diferenciar a las marcas en pugna. 

En apoyo a los razonamientos anteriores r~ 

sulta aplicable la tesis jurisprudencial que enseguida se transcribe: 
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"MARCAS INDUSTRIALES. DISTINClON DE LAS.­
Para hacer la discriminaci6n de dos mar-­
cae en disputa por la confusión que las -
mismas pudieran ocasionar, no solo debe -
atenderse a las diferencias que entre --­
ellas existan. sino también, y en forma -
destacada, a las semejanzas que concurran 
entre los mismas." 

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE, VOL. XIII, -­
PAG. 42 A.R. 4044/1953. THE SEVEN UP COM­
PANY. 

En el mismo sentido se pronuncia la tesis­

jurisprudencial sostenida por el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia­

Administretiva del Primer Circuito, pronunciada el 19 de abril de 1960 en 

ol emparo en revisión 276/80, promovido por AVON PRODUCTS INC. que en au­

parte medular a la letra dice: 

"MARCAS.PARA DETERMINAR SI UNA MARCA ES -
O NO SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSION A -­
OTRA YA REGISTRADA Y VIGENTE, DEBE TOMAR­
SELE PARA COMPARARLA CON OTRA EN SU CON-­
JUNTO¡ O BIEN, ATENDIENDO A LOS ELEMENTOS 
QUE HAYAN SIDO RESERVADOS. ARTICULO 91 -­
FRACCION XVIII DE LA LEY DE INVENCIONES -
Y MARCAS.- , •• , La imitación se produce -
cuando dos marcas tienen en común casi to 
dos sus elementos característicos, aunqu'C 
existan diferencias entre los elementos -
aisladamente considerados. Por lo tanto,­
es n las semejanzas y no a las diferen--­
cias a lo que se debe atender para deter­
minar si hay imitación. La similitud en-­
tre dos marcas no depende fundamentalmen­
te de los elementos distintos que aparez­
can en ellas, sino de los elementos seme­
jantes, de manera que el Juzgador debe -­
guiarse primordialmente por los semejan-­
zas que resultan del conjunto de elemen-­
tos que constituyen las marcas, porque de 
ello es de donde puede apreciarse la seme 
janza en grado de confusión de las marcaS 
en cuentión; y, de manern secundaria par­
las discrepancias que sus diversos deta-­
lles pudieran ofrecer separadamente". 

4.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA 
SEMEJANZA EN CASO DE MARCAS 
INNOMINADAS. 
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Ya hemos. indicado ·que la marca· innominada­

ea aquella constituida generalmente por dibUjos _o disef\os, cuya caracte-­

ristica primordial consiste en ser un signo visual que evoca una figura -

determinada. 

Este tipo de marcas no son sumamente fre-­

cuentes, pues en la mayoría de los casos los industriales, comerciantes o 

prestadores de servicios, utilizan marcas nominativas o mixtas, ello ex-­

plica de alguna manera la escasez de tesis jurisprudencialea en torno a -

la problemática en estudio. Sin embargo, no podemos desconocer la existe!l 

cia de marcas figurativas ni la posible imitación de las mismas, por lo -

que a continuaci6n expondremos algunas pautas a seguir para dilucidar en­

qué casos existiría semejanza de marcas figurativas. 

Ahora bien, la eficacia distintiva de lo -

marca figurativa estriba en los efectos visuales que ese signo deepierta­

en la mente de los consumidores ,en este entendido, la marca figurativa -­

puede hacer referencia en ln mente del consumidor a un significado concr!! 

to, as! ,por ejemplo, la f'igura de un perro para distinguir calzado, de una 

vaca para leche, etc., por otra parte, lo marca f'igurotiva puede estar -­

constituida por lineas o colores meramente caprichosos que no evocan nin­

guna idea en concreto, en éste último caso, bastará la comparación de las 

figuras respectivas para apreciar si exiote o no confusión entre loe mis­

mas, es decir, existirá similitud cuando las marcas en conflicto despier­

ten en la mente del consumidor una impresión visual semejante. 

Por otra parte, en lo tocante a las marcas 

:figurativas de las que se desprende un significado concreto, las mismas -

deben ser analizadas, para establecer una posible semejanza, atendiendo -

a un estudio tanto de la figura propia constitutiva del signo, como ha--­

ciendo la comparación del significado especifico a que hace referencia la 

:figura registrada como meren. 

En efecto, puede ocurrir que un diseffo re­

gistrado como marco, evoque la figura de un cocodrilo, en tal virtud, si­

otra morco cambia do posición a la propia figura y le añade, por ejemplo, 

un paisaje, en este coso, aún y cuando los diseños en pugna en sí mismos­

considerados guarden ciertas diferencias, existirá similitud entre dichas 
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marcas, por· evocar ambas- el mismo conceptó, nláxi-mij _ _.-Ciue~· _el~- P~bli_~Ó _consum!­

dor solicitará e\· prodUcto::r~sp-eCt~v_o_~-'~-~:~ir_\+·~~~--~-~:??~-~:;:;_~~·ett·1~~~-·-:·1~_,::f~-g~~-- · 
ra de un cocodrilo",.' pudiéndose le e_xpe~d~r ei_,.-prod~cto -~1m_i t~d~r ;Y c~mo .. 8!!1 
boa productos contiene~ el diseft~- -d~<~~- ~~~Od~iiri~ ·:el ~~n·S~~idc)~- pue·de 

caer en el error de. acÍqui~ir u·~ -p~~-du~t~~::~~r-_'6tr~ • 

. Atent~ a 0 i~ anterior, le propia figura re­

gistrada como marca y le idea o concepto, en su caso, que se desprenda de 

elle, deben ser tomadas en conaidereci6n para establecer en un conflicto­

determinado, si- existe o no semejanza entre marcas. 

Sobre este particular, Rangel Medina, con­

sobrada razón, afirma: La marca emblemática protege no solamente la forma 

que se haya adoptado en la aolici tud de registro, sino cualquiera otra -­

(forma o figura) que suscite la misma idea. Entre el público consumidor -

se llamará siempre águila a la figura que represente dicha ave si eatá r! 

servada como marca, independientemente de la forma, disposición, actitud,­

dimeneionee o colores con que se presente otra águila por un competidor. 

La usurpación no desaparece por el hecho de emplear un águila con forma -

modificada, con disposiciones y ornamentos di versos, porque el que conoce 

el producto por su representación y la denominación del objeto que ésta -

indica, conf!a ciegamente en la mercancía que se le presenta bajo la mar­

ca de un águila, cualquiera que éste sea, y fácilmente es inducido a ---­

creer que la mercancía del imitador proviene del ti tul ar de la marca le&! 

tima. (63) 

Otra problemática que se suscita con el ª!. 

tudio de las marcas !'igurativas, es la existencia de una posible confusión 

entre éste tipo de marcas con las denominativas. 

En efecto, un disei\o marcario determinado­

puede ser imitado por una marca denominativa, si ésta hace remembranza o­

especifica mediante la escritura, la idea o concepto que se desprende de­

la marca gráfica. 

Así, por ejemplo, si existe registrado co­

mo marca el disef\o de una corona, no podré registrarse válidamente otra -

(63) Rangel Medina David, ob. cit. Págs. 224 y 225 
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marca cuya denominación sea precisamente el vocablo CORONA, pues aún y -­

cuando estas marcas sean heterogéneas , es decir, una f"igurativa y la --­

otra denominativa, las mismas hacen ref'erencia expresa al propio concepto 

en comento 1 por lo que, en caso de que se actualice una hipótesis simi-­

lar a la anterior, deberá negarse el registro solicitado o declararse la­

semejanza correspondiente. 

Ahora bien, Eugéne Pouillet, al abordar el 

tema que nos ocupa, señala que: Cuando la marca consiste en un emblema o­

f'igura, el derecho exclusivo sobre la misma debe comprender también la d!_ 

nominación correspondiente a dicha marca figurativa. Por ejemplo la f'igu­

ra de un cisne y la palabra cisne. Lo mismo ocurre a la inversa: Cuando -

la marca es nominativa, debe entenderse como reservada tambien la figure­

o emblema que con dicha denominación puede representarse gráficamente. -­

Ello se debe a que la palabra es traducción de la figura y ésta es trodu~ 

ci6n de lo palabra. (64) 

5. - CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CONFUSION 
EN CASO DE MARCAS MIXTAS. 

Este tipo de marcas se caracterizan por -­

estar constituidas por un elemento denominativo y otro gráf'ico o disei'lo. 

Ahora bien, dicha clase de marcas pueden entrar en conflicto con otra me!: 

ca mixta, o bien con una marca meramente denominativa, sin descartarse la 

hipótesis de conf'licto entre una marca mixta y otra netamen_te figurativa. 

En este entendido, si se suscitara el pro­

blema entre dos morcas mixtas, se ha establecido, en principio, que en ª!. 

toe casos el elemento denominativo prevalece sobre el elemento f'igurntlvo, 

por lo tanto 1 si las denominaciones de las marcas en pugna son semejantes, 

existirá confusión, aún y cuando los dibujos o disei\os que cada marce os­

tenten sean diferentes. 

El criterio aquí expuesto se encuentra con 

templado en la tesis jurisprudencial No. 37, visible a fojas 123 de la -­

Tercera Parte del Informe de Labores rendido a la H. Suprema Corte de JU_! 

ticia de la Nación en el nifo de 1979, que a la letra dice: 

{64} Citado por Rangel Medina David, ob. cit. P. 227. 



74 

ºMARCAS, DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS­
NOMINALES Y SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGU­
RAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA.- Lo esen­
cial en una marca es su denominación y­
ésta es la que debe ponerse frente a -­
las que están en disputa, para determi­
nar su confusión o individualidad, sin­
que los demás elementos sean conducen-­
tes para desvirtuar su diferencia gráfi 
ca o fonética, puesto que los productoB 
que amparan las marces normalmente se -
distinguen por el nombre de las firmaa­
Y no por sus elementos accesorios", 

No obstante lo anterior, no debemos desea!:_ 

tar la hipótesis de que tratándose de marcas mixtas 1 en ocasiones el die! 

fto respectivo es mas representativo o al menos tan importante como la de­

nominación mercaria correspondiente, tal es el caso, por ejemplo d.e1_- dis! 

i'!.o caracterlstico de lee letras "V W" encerradas en un circulo, represen­

tativas de la marca de automóviles Volkswagen, o bien, el diseño de un -

cocodrilo para distinguir prendas de vestir, diseifos estos que son tan i~ 

portantes como la denominación marcarla que a cada uno de ellos acompai'la. 

Atento a lo anterior, para establecer le -

semejanza entre marcas mixtas, entre éstas y denominativas o figurativas, 

debe determinarse antes que nada, cuál es el elemento mas característico o 

de mayor importancia de las marcas en pugna, preciando ésto, podrá ya es­

pecificarse si en el caso concreto existe o no semejanza en grado de con­

fusión. 

En torno a la problemática en estudio 

sulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencia!. 

"MARCAS CONFUSION. DIBUJOS Y PALABRAS.- -
El Articulo 105, fracción XIV, inciso b), 
de la nbrogndn Ley de la Propiedad Indus­
trial 1 concordante con el Articulo 91, -­
fracción XVIII, de in vigente Ley de In-­
venciones y Marcas, prohibe el registro -
de una moren cuando sen semejante a otrn­
anterior al grado do producir confusión.­
El objeto de tal disposición es evitar -­
una competencia desleal, y que un comer-­
ciante se aproveche del prestigio del pro 
dueto de otro, en detrimento de los inte:­
reses de éste o que le cause despre2tigio 
con un producto de inferior calidad, tam-
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bién en perjuicio de sus intereses legal­
mente protegidos. Ahora bien, si una mar 
ca registrada anterior consta de una pal'd 
bra y un dibujo, no podría registrarse -= 
otra marca posterior consistente únicamen 
te de un dibujo, si al primer golpe de -= 
vista, sin un análisis minucioso, este di 
buje es semejante al dibujo anterior al = 
grado de producir confusión en el público 
consumidor, pues éste, habituado n aso--­
ciar a una marca ese dibujo, podría con-­
fundirse con el nuevo dibujo, pensando -­
que se trata del mismo producto, o de un­
nuevo pC'oducto del mismo fabricante, que­
es precisamente lo que se trata de cvi ter. 
Luego en estos casos no procede el regis­
tro del nuevo dibujo, como marca, indepen 
dientementc de que carezca o no, de una = 
leyenda asociada, si se trata de amparar­
productos iguales o similares". 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA­
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 467/78.- USM. Mexi 
cana, S.A. de C.V •• - 2 de Agosto de = 
1978,- Unanimidad de votos.- Ponente: 
Guillermo Guzman Orozco. 

6.- LA SIMILITUD O IGUALDAD DE LOS 
PRODUCTOS O SERVICIOS PARA DE­
TERMINAR LA SEMEJANZA DE MAR-­
CAS. 

Conforme a los Articulas 90 fracción XVI y 

151 f'racción II de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad lndus-­

trial, entre otros, para establecer en un momento determinado la existen­

cia de similitud entre dos marcas, no solamente es requisito indispenea-­

ble para ello 1 el que los signos distintivos respectivos sean semejantes, 

sino que, independientemente de esto, también se requiere que las 

en pugna amparen los mismos o similares productos o servicios. 

En efecto, ya la tesis jurlsprudenc!al 

No. 12, visible en la Tercera parle del Informe de Labores de 1977, cuyo­

texto transcribiremos oportunamente en forma Integra, señalo con toda el!!_ 

ridad que no habrá confusión de marcas: ' 1Si se trata de artículos que no­

ticnen mayor relación entre sí, por su naturaleza y su uso, o por las --­

tiendas en que se venden, (por lo que) no hay inconveniente en usar mar-­

cas que podrían confundirse, cuando no hay la menor posibilidad de conf"u-
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s16n en los productos ••• , {en ef'ecto), cuando los productos a que se --­

aplican las dos marcas son de naturaleza substancialmente diferente, o se 

aplican a usos substancialmente diferentes y se expenden a comercios _sub! 

tancialmente dif'erentes, no se ve que haya raz6n en negar el registro de- . 

una marca por su posible semejanza o confusión con la otra ••• 11
• 

En este sentido, si dos marcas protegen -­

productos o servicios distintos, aún y cuando los signos distintivos res­

pectivos sean similares, no existirá confusión entre ellas,- excepción he­

cha en caso de marcas notoriamente conocidas, de las cuales hablaremos -­

posteriormente. 

Ahora bien, para determinar si una marca -

empara productos o servicios iguales o similares a otra, debe tomarse en­

consideración, en principio, la clasificación oficial de Marcos y Servi--­

cios publicada en el Volúmen extraordinario No.XIV de la Gaceta de Inven­

ciones y marcas, puesta en circulación el 29 de Septiembre de 1989, la -­

cual agrupa por clases a la di verso goma de servicios y productos que con 

curren al comercio. 

Sin embargo, el nomenclator oficial en co­

mento no es la único pauta que debe considerarse para esclarecer el pro-­

blema aquf expuesto, pues aún y cuando los productos o servicios que amp~ 

ren las marcas en pugna, se encuentren agrupados en niveles distintos de­

la Clasificación Oficial, aún así existirá el riesgo de confusión entre -

los mismas, como claramente se desprende de lo tesis jurisprudencia! que 

enseguida se transcribe. 

MARCAS. LA SEMEJANZA IMPIDE SU REGISTRO,­
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASIFICACIOtl DE 
LAS. 
La semejanza o similitud a que alude el -
Articulo 91 fracción XXII de la Ley de In 
venciones y Marcas no se 1 imita a artícu= 
los clasificados en la mismo clase, sino­
s cualquiera otra que se refiera a produc 
tos similares, siempre que induzca a ---= 
error por su finalidad, su composición, -
lugar de vento o cualquier relación que -
entre ambos exista, por lo que, la clasi­
ficación a que alude el Artículo 56 del -
Reglamento de la Ley mencionada no puede­
servir de bose para concluir si hay o no­
simi 11 tud entre productos de distintas --
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clases, máxime cuando loe elementos de -
confusi6n de las marcas conmemorativo -­
(licores alcohólicos clase 49) y conmemo 
rativa {vinos de mesa clase 47), provie= 
nen de la composición de la marca, ya -­
que fonética y gramaticalmente son seme­
jantes en grado de confusión. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI 
NISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. -
Amparo en revisión 1326/88. Cerver,er!a -
Cuauhtémoc, S.A. de C.V. 5 de octubre de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Alejandro Luna Ramos. Secretario: Agus-­
tin Tello Espíndola. 

Por otra parte, existe otra tesis que CO!!, 

tradice a la anterior, mismo que transcribimos a continuación: 

MARCAS, NO PUEDE EXISTIR CONFUSION EN -
MARCAS CON LA MISMA DENOMINACION CUANOO­
SE ENCUENTRAN AMPARADAS POR CLASIFICA--­
CION DIFERENTE, 
Del texto de los Artículos 94 y 95 de la 
Ley de Invenciones y Marcas y 56 del re­
glamento de dicha ley• se advierte con -
claridad meridiana, en primer t.r>rmino. -
que el las marcaa se registran con re­
lación a las clases de productos o servi 
cios determinados de acuerdo con la cla= 
sificaci6n que se encuentra establecida­
en el reglamento de la propia ley, es -­
inconcuso que la protección que la ley -
otorga por el registro de una marca 1 en­
términos de los Articulas 88 y 89 de la­
Ley de Invenciones y Marcas, se limit11 -
o los productos o servicios para los cua 
les se otorgó el registro atendiendo es= 
trictamente a la clasificación que de -­
los mismos hace el Artículo 56 del Regla 
mento de la Ley en cita, y. en segundo= 
lugar, que el registro de la marca no am 
para moa que los productos determinados= 
contenidos en la clasificación en que se 
otorgó, esto es 1 el registro no puede de 
ningún modo abarcar productoa o servi--­
cios slmilares que de manera espec{fica­
estén contemplados en una clasi ficnción­
diferente para la que se otorgó el rcgts 
tro de la marca, yn que ello equivaldrí'O 
a hacer extensiva la protección del re-­
giatro a productos contenidos en una el! 
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sificaci6n distinta para la que f'ue otor­
gado el registro de la marca, porque ellO 
contravendría lo dispuesto en el Artícul~ 
95 de la Ley de Invenciones y Marcas. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI 
NTSTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO -

Amparo en revisión 2445/87. Tequila Sauza, 
S.A. de c.v. 26 de Octubre de 1988. Unan! 
midad de votos. Ponente: Julio Humberto = 
Hernéndez Fonseca. Secretario: Margar! to­
Medina. 

Ahora bien, a mi juicio, me adhiero a la -

primera tesis jurisprudencia! antes aef'ialada, en virtud de que la identi­

dad o similitud de productos o servicios no debe ser apreciada exclusiva­

mente ·en razón de pertenecer o no a una misma clase del nomenclator ofi-­

cial. 

Ciertamente, para determinar la homogenei­

dad o heterogeneidad de productos o servicios, debemos tomar en consider! 

ci6n además de la clasif'icaci6n of'icial: 

a).- La f'inalidad o aplicaciones usuales, de los produc-­

tos o servicios. 

b) .- La posibilidad de subetituci6n 

e).- La posibilidad de complementación 

d) .- Los cana lee de comercialización 

e).- Los lugares de venta. 

As! las cosas, si dos productos o servicios 

se encuentran agrupados cada uno de ellos en clases distintas del nomen-­

clator oficial, pero si sendos productos o servicios tienen una misma fi­

nalidad, o bien, si uno de ellos es substituto o complemento del otro, -­

luego entonces, existe entre los mismos una conexión tal que hace preso-­

mir indubi tablemente que dichos productos o servicios se encuentran en un 

mismo mercado, lo que constituye un indicio de la existencia de una posi­

ble competencia entre uno y otro, de lo que deriva sin logar a dudas la -
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similitud entre los productos o servicios respectivos. 

Por otra parte, si dos productos o servi-­

C:ios se encuentran claaif'icados en niveles distintos de la Clasi!'icaci6n­

Oficial ~ pero si el medio o forma que se emplea para que estos sean adqu! 

ridos por el consumidor, es la misma, seguramente los compradores poten-­

ciales pensarán que los productos o servicios respectivos que se les ofr! 

cen por el mismo canal de comercialización o distribución, provienen de -

una misma persona, dado que las marcas correspondientes, que los productos 

respectivos ostentan, son similares. A la misma conclusión se llega, si -

dichos productos se expenden en el mismo tipo de comercios. 

No obstante lo anterior, debemos apuntar -

que la identidad de loa establecimientos en donde se expenden loa produc­

tos en pugna, no implica. en todos los casos, la eimili tud de los produc­

tos respectivos. 

En efecto. en el caso de establecirnientos­

especializados en la venta de determinados productos, ea aconsejable, en­

principio, considerar a los rniemos como semejantes, sin embargo debemos -

recordar que existen grandes tiendas de autoservicio en donde se expenden 

gran variedad de artículos de las más distintas clases, en estos casos, -

sería absurdo considerar semejantes a los respectivos productos por ven-­

derse en este tipo de almacenes, lo razonable en tal supuesto, sería con­

siderar en forma unitaria a las distintas secciones en que se divide éste 

tipo de tiendas, es decir estimando independiente cada una de dichas sec­

ciones en que los grandes almacenes se dividen, para así determinar la a,!_ 

militud o no entre los productos respectivos. 

Por último, puede ocurrir que dos marcas -

con una misma o similar denominación, amparen cada una de ellas productos 

clasificados en una misma clase del Nomenclator Oficial, sin embargo, en­

ésta hipótesis no existirá confusión de marcas al los productos respecti­

vos amparados por una de ellos tienen una finalidad, uso o aplicación di! 

tinta en relación con los productos de la otra marca, tal es el caso, por 

ejemplo, de cepillos para piso, muebles y tapicería y cepillos dentales,­

como claramente se desprende de la siguiente tesis jurisprudencial. 
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MARCAS. CONFUSION. PRODUCTOS DIFERENTES.­
Para que una marca no deba registrarse, -
aplicando para ello el artículo 105, frac 
ci6n XIV, inciso b), de la Ley de le Pro: 
piedad Industrial aplicable, se requiere­
que los artículos amparados por ambas mar 
cas tengan características semejantes. oe 
manera que si se trata de artículos que -
no tiene mayor relación entre sí, por su­
naturaleza y su uso, o por las tiendas en 
que se venden, no hay inconveniente en -­
usar marcas que podrían confundirse, cuan 
dú no hay la menor posibilidad de confu-: 
alón en los productos, o de competencia -
comercial desleal entre los productores, 
La propiedad de una marca tiende, esen--­
cialmente, a proteger el prestigio de un­
fabricante, de manera que otro no pueda -
aprovecharse de ese prestigio para obte-­
ner un provecho comercial, en detrimento­
del propietario de la marca anterior, ni­
pucda causar a éste algún desprestigio en 
relación o::n la calidad de su producto. Pe 
ro cuando los productos a que se aplican= 
las dos marcas son de naturaleza substan­
cialmente diferente, o se aplican a usos­
substancinlmente diferentes, y se expen-­
den en comercios substancialmente diferen 
tes (cuando se lrata de establecimientos= 
especializados), no se ve que haya razón­
pora negar el registro de una marca por -
su posible semejanza o confusión con la -
otra. Pues en estos casos no podrá haber­
confuaión para adquirir el producto del -
duei\o de la marca anterior, con motivo -­
del registro del otro, ni el producto -­
duci\o de la anterioridad podrá sufrir da­
i\o en su prestigio ni en su economía con·· 
el uso de la otra marca.. Ni podrá el due­
f\o de la segunda usar el prestigio de la­
primera, para vender su producto, ya que­
ambos productos se encontrarán en esferas 
diferentes de uso, aplicaciones y expen-­
dios comercialen (o departamentos especia 
les, en comercios generales),. Por lo de:'.' 
más aunque los productos amparados por -­
una marca pertenc>zcan n una categoría, y­
la marca se hayu expedido en principio pa 
ra nmpnrar todos los productos de esa ca: 
tcgoria, si la realidad es que la marca -
está destinada a amparar productos de --­
cierta naturaleza y destinados a ciertos­
usos afines, el registro de esa marca no­
impide el registro de una segunda marca -
semejante que se destine a amparar exclu­
sivamente cif"rtoa productos que, aunque -
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pertenezcan a la misma categoría en la -­
clasificaci6n del artículo 71 del Regla-­
mento de la ley, sean artículos de natura 
leza esencialmente distinta, y de usos y: 
aplicaciones esencialmente distintos, y -
que esencialmente se venden en comercios­
de naturaleza también diferente, como es­
el caso, por ejemplo, de cepillos para -­
muebles, pisos y tapicería y de cepilloa­
dentales. 

INFORME DE 

7. - EL CONSUM !DOR ANTE 
MARCAS SIMILARES. 

vicios amparados por una marca, 

res potenciales respectivos, por 

juega un papel preponderante al 

janza entre marcas. 

Aei las cosas, quien. debe juzgar en una h!. 

p6tcsis determinada si existe o no similitud entre dos mar-cae, debe ale-­

jar de su mente opiniones personales y asumir la postura de un consumidor 

(que de hecho lo es) para luego entonces sí, resolver lo que conforme a -

derecho proceda. 

En efecto, la mayor parte de las tesis ju­

risprudencieles antes transcritas mencionan medularmente que para resol-­

ver sobre semejanza de marcas, debe atenderse no solo 11 los aspectos grá­

ficos, fonéticos, ideológicos, etc, , sino también al efecto que las mar-­

ces en pugna pueden causar en el público consumidor, quien es el que pue­

de ser inducido a error. 

Ahora bien, dentro del concepto "público -

consumidor", cabe distinguir primordialmente tres tipos, que son: Consum.!, 

dar en general, consumidor profesional, técnico o especial izado y consum.!, 

dar elitista, Así.por ejemplo, los productos de la canasta bó.sica de ali­

mentos se dirigen al público consumidor en general, en cambio, ciertas h!: 

rramientas, material quirúrgico y determinadas materias primas, oólo son­

adquiridoc; por personal profesional, técnico o especializado, por otra --
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parte, algunas prendas_ de vestir-, perf"umes, articulOe de deporte para -el­

golf, etc. ,únicamente sOn adquiridos' por un sector concreto· de la pobla..:­

ci6n. 

En este contexto, el punto de vista del -­

consumidor, lejos de ser un concepto concreto, constituye una f'igura que­

revieta variados matices, por lo que, para resolver si en un momento de-­

terminado existe o no semejanza entre dos marcas, si bien es cierto que -

dicha cuestión debe analizarse desde la perspectiva del público consumi-­

dor, cuyo prototipo es difícil de centrar, ello nos obliga a resolver es­

ta problemática no solo desde la referida óptica, sino, también, en caso­

de duda, debe atenderse para dilucidar este problema a la naturaleza, ca­

recterleticas y precio de los productos o servicios protegidos por las -

marcas en pugna. 

En este orden de ideas, si loe productos -

emparados por dos marcas son de una naturaleza o carecterlsticee especia­

les, dando lugar con ello a que por lo mismo solo pueden ser adquiridos -

por profesionales, técnicos o especialistas, por ejemplo, material quirúr. 

gico, debe presumirse que en éstos casos, dichos consumidores solicitarán 

sin error loe productos que ostentan la marce de su preferencia, examiná!! 

dolo con cuidado, asimismo, est-e tipo de consumidores como conocedores de 

su romo, por las caracterlsticas del producto, peso, color, tamaño, etc., 

snbrón si el producto que se les ofrece es el que efectivamente solicita­

ron, disminuyendo así el riesgo de adquirir un producto por otro. 

Al lado del consumidor profesional, tt'>cni­

co o especializado, se encuentra el consumidor elitista, que también es -

experimentado, por lo que se encuentra en aptitud de advertir las posibles 

similitudes y diferencias entre las marcos que ostentan los productos que 

tienda a adquirir. 

Por último, el precio de un producto o ser. 

vicio es otro factor que induce al consumidor, sin lugar a dudas, a pres­

tar mayor atención tanto a las características propias del producto o ser. 

vicio como a la marca misma, lo que se traduce en una mínima posibilided­

de confundir una marca con otra. 
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Las anteriores consideraciories son una -me­

ra pauta que puede ser útil únicamente en aquellas hip6tesis en que· exis­

ta duda sobre si el público consumidor puede o no incurrir en confusión -

ante marcas posiblemente semejantes, pues la similutid entre marcas debe­

ser analizada a la luz de los principios ya aludidos anteriormente. 

8. - LAS MARCAS FARMACEUTICAS 
Y SU SEMEJANZA 

Capital interés despierta el estudio de la 

posible semejanza entre marcas de medicamentos, en torno a lo cual exis-­

ten dos corrientes doctrinales diametralmente opuestas. 

En efecto, una primera línea de abogados -

han planteado ante la Dlrecci6n General de Desarrollo Tecnológico, que no 

hay razón que permita suponer una confuai6n entre marcas de medlcamentos­

por poslblea slmilltudes en las denominaciones marcarias correspondientes, 

habida cuento de que los médicos que prescriben el medicamento mediante -

la receta respectiva y los farmacéuticos o auxiliares que los despachan,­

es personal especializado, lo que permite presumir que el riesgo de conf,!! 

alón entre medicamentos (marcas) no exista, 

La segunda corriente, por el contrario, -­

sostiene que debe desestimarse tanto el hecho de que los medicamentos han 

de prescribirse por un médico 1111ediante receta, así como la circunstancia­

de que los mismos han de proporcionarse al consumidor por farmacéuticos o 

personal especializado, puesto que lo anterior no diluye el posible error 

en que pueden incurrir dichos profesioniatns o el público conaumidor que­

frecuentemente ae autoreoeta, en este sentido, se alega, que la autoridad 

competente debe negar el registro de marcas de medicamentos semejantes, -

habida cuento. de que se encuentra en juego la salud. 

Ahora bien, a mi juicio, me adhiero o. esta 

segundo. línea doctrinal, pues la outoridud competente debe adoptar un cr!_ 

terio riguroso al decidir sobre una posible confusión entre marcas de me­

dicamentos, dado que si bien es cierto que éste tiµ:> de productos los pre!!. 

cribe un médico y los expende un f'armacéutico mediando para ello una rec.!! 

ta, no menos cierto es que en gran número de co.sos los particulares se --
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-'~::·_: _::_~ :._\i--.:: ·' -~-~; 
auto-recet~iL P'o:r,. 1~\-qUe-;' ·Si es·t~-s-, al -sOliCi tar.·--el medicamento incUrren­

eó·· errór-~ _: -de·---nad~~-'~1-;v~- ~ú~ --~j\_-._ia~~-~cá~'ti·c~-: ~-- ~i:ucil1ar~~-- ·ae!ln· P:~-~s~nBl e!. 

P~Ciali~aa-~,.~'-:: ad·~~á~- ... ._:.•ei_-_ ~~-~Pi:~'''-méd_'iCo a~té-- n;e-~6~~--'-'de :~~dtcameritoB Sé~~Ja!! 
t-~-s, pl.t~d~)~U~'i~~t~-f:i~~·~~-~-1~-:-·-·e_-n:.'é_~~O~: '~).- presc-;ibirlo y_é si- a _'ésto- agre'.'" 

gerilos .fa mal~ -~~ii~~';h~----~·¿e··-~~~~-C~-~~-i~~---a_ dichos'__-PrOfesionistBs; el.:far~ 
m~céuti6~-:-_·-~-~-- ~~-~~s---~~;¡~9 ;:_~~~~d-~ ~-ámbténc_in~u~~¡~-- e~ --~~r~-~- ~l e~pend_8r el 

rriedicamen to_-._ cor~espo~dien te. 

En tal_ virtud, _estimamos, la autoridad CO,!!! 

petente.-debe evi,tar a' toda-costa el riesgo de- confusión entre marcas de -

medicamentos, asumiendo una postura mas rigurosa al resolver eBte tipo de 

problemáticas que lleguen a presentarse. 

Sirven de apoyo a las anteriores consider!_ 

clones las siguientes tesis: 

"MARCAS, CONFUSION TRATANDOSE DE PRODUCTOS 
MEDICOS. LA AUTORIDAD DEBE SER ESPECIALMEN 
TE RIGUROSA PARA EVITARLA.- Cabe advertir= 
que tratándose de productos médicos, debc­
evi toree con mayor razón la semejanza de -
mercas, porque su confusión es peligrosa -
por la diferencia de fórmulas, las cuales­
pueden llegor a ser trascendentales para -
la salud. 

Amparo en revisión R.A. 262/1974,- LAbora­
torios Reforma, S.A." (visible a fojas 370 
de: Jurisprudencia, Precedentes y Tesis So 
bresalientes. Tribunales Colegiados de Cii= 
culto, Tomo III. Administrativa. Mayo Edi: 
cianea, s. de R. L. México, D.F. 1977). 

"MARCAS, CONFUSION DE, TRATANDOSE DE PRO-­
DUCTOS MEDICINALES, No ea exacta la opre-­
ciaci6n del a quo, referente a que "los -­
productos medicinales son vendidos a un pú 
blico especial, en loe que la más pequeña: 
diferencia sirve para impedir la confusión 
de las marcas", en virtud de que rcsul ta -
obvio que los mismos pueden ser adquiridos 
por el público en general; sólo cuando se­
trata de productos químicos, estos se ven­
den a un grupo especial y reducido. 

Amparo en rC?vistón 585/1974.- Laboratorios 
Reforma, S.A.'' (visible a fojas 370 de: -
Jurisprudencia, Precedentes y Tesis Sobre-
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salientes. Tribunales Colegiados· ,de Circui 
to. Tomo--III. Administrativa. Mayo Edicio: 
nes, s. de R.L. México, D.F. 1977). 

Sobre este mismo renglón, Rangel Medina, -

(65) eeftala que: En el campo de la química, de la farmacia y de la biolo­

gía, suele presentarse la conveniencia de usar marcas constituidas por d!_ 

nominaciones eVocativas que, sin contrariar la prohibición legal de adop­

tar como marcas los Vocablos generalmente usados paro nombrar los produc­

tos a que la marca está destinada, pueden al mismo tiempo prestar al méd! 

co, al farmacéutico y en general al técnico en el romo industrial de que­

ee trate, el servicio inapreciable de sugerirles para los fines terapéut! 

coa y del despacho de drogas, cuál es la composición de las diversas eep~ 

cialidadee. 

Agrega el autor que seguimos, citando para 

ello a Dogama Cerqueira: En la composición de las marcos de éste género, 

sobre todo en la industria farmacéutica, es común el empleo de radicales­

sacadae de palabras de uso común, de prefijos y sufijos, para formar con­

ellos nombre originales ••• , en la industria de medicamentos es común el -

empleo de radicales, de nombres de substancias químicas, como CALCI, CALC, 

100, BROM, LACTO, CARBO, FER, BISM, FOSF, SULF, etc,, los cuales ligados­

con otros elementos forman denominaciones especiales como CALCIGENOL, IO­

DINJECTOL, FOSFATAN, etc., todos estos radicales, prefijos y sufijos, --­

aiendo de uso común, no pueden constituir objeto de derecho exclusivo. Lo 

cual, sin embargo, NO SIGNIFICA QUE SE DEBA CONCEDER EL REGISTRO DE MAR-­

CAS SUSCEPTIBLES DE CONFUSION CON OTRAS YA REGISTRADAS, SO PRETEXTO DE -­

QUE ESTAN COMPUESTAS DE ELEMENTOS VULGARES, PORQUE EL DERECHO DE USARLOS­

NO EXCLUYE LA NECESIDAD DE EVITAR CONFUSION ENTRE LAS MARCAS Y LOS PRODU~ 

TOS. 

En tal virtud, para resolver sobre uno po­

sible semejanza entre marcas fnrmncéuticas, como yo hemos dicho anterior­

mente, no deben tomarse en cons,id»ración la raíz, prefijos, sufijos o 

cablos de uso común, entre otros, pues la comparación respectiva debe ce!! 

trarse en relación con los restantes elementos de codo marca a fin de de­

terminar si estos elementos restantes logran diferenciar a los mismas, 

(65) Rangel Medina David, ob. cit. Págs, 273 y 274. 
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respecto de lo cual,debe ponerse mayor.,·~,~:d~~r .. _.~~·~·:.::~s~~·~·_.de:·por~ed.io: la :.... 

salud pública. 

9.- LA MARCA NOTORIA 
Y SU IMITACION. 

Los prinLi~t1 d(i~r:::orif Hd:~ y •. Espe--
ciallded de la marca ya co~ent_~dos·~·~--~~-l~j¡i~,-;-~~~J-~~~-~-:; _a·;l·ic~~:iÓn---e~. _.ei_·>~aso­
de marcas notorias o de alto· ~eno~br~~-:,-·p~-~~-c;~-t-e<tiPO'i-dfi''~~-rC~~--:gc,:;.;an de-· 

una proteccl6n excepcional como ob~er~~l".~~~~--·---~--c~,~~Í:"i~J_S~i6n. 

Al,- TERMINOLOGIA Y CONCEPTO 
DE MARCA NOTORIA. 

"Se ha discutido sin llegar a una conclu--­

e16n nltide si es correcta la expresión de "marce notoriamente canocida11
1 

o si las apropiadas son "marca de renombre universal", "merca de alto re­

nombre", "marca de gran notoriedad", "merco de al ta reputación", 11 mercas­

mundiales11 1 "marces famosas+•, "grandes marces", "marcas de prestigio", 
11marcae de gran femo" o simplemente "marca notorin 11 • 

"Pero tal controversia no es relevante y se 

trata, en rigor, de una cuestión de semántica, ye que en última instancia 

todas esos locuciones y otras parecidas, son sinónimas y así deben mane-­

jaree sin restringir su empleo o nada que no implique la popularidad de -

la mo.rca."(66) 

Aclarado lo anterior, nos corresponde aho­

ra referirnos al concepto de marco notoria, invocando para ello el crite­

rio que sostiene Yves Saint-Gal, quien afirma que marca notoria es aque-­

lln que es conocida por une amplio proporción del público y que goza de -

una reputación importante, sin que se trate obligatoriamente de una cele­

bridad enteramente excepcional. ( 67) 

(66) Rengel Medina David, Le protección de las morcas notorias en la Ju-­
risprudencie Mexicana, en Actas de Derecho Industrial ,10, 1984-85,P. 
37, 

(67) Yves Saint-Gal, La Protección de las Marcas Notorias en el Derecho -
comparado, en revista mexicana de Propiedad Industrial y Artiatica,­
número especial 21-22, Enero-Diciembre de 1973. 
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Sin embargo, aclara el autor que seguimos, 

~ate tipo de marcas deben ser conocidas de manera que disfruten de un re­

nombre suficientemente acusado ante una amplia clientela {o si se prefie­

re el gran público) cuando se trata de productos de consumo corriente, o­

cuando menos ante la clientela de un cierto círculo cuando se trata de -­

productos considerados de lujo o de alto tecnicismo. 

Antaine Pillet, sobre el particular nos d! 

ce: La notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una -

marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la ma!'. 

ca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, carecterísticas­

y uso de los productos que la llevan. La notoriedad es lo que permite a -

una marce pertenecer al vocabulario de loa consumidores. (68) 

Por su parte, Albert Chavanne y Paul Rou-­

bicr, indican que es por re.ferencia al público consumidor como puede sa-­

beree oi una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba -­

resplandeciente de la utilidad económica de la marca, porque significa -­

que le marca ha tenido un gran éxito y ha sido apreciada por la cliente­

la. (69) 

Bodenhausen, al comentar el tema que nos -

ocupa menciona que: Cabalmente, una marca puede ser notoriamente conocida 

en un país antes de su registro en él y, en vista de las repercuciones P2 

eibles de la publicidad en otros paises, aún antes de que se use en ese -

país. (70) 

Atento a lo anterior, podemos decir que P! 

re considerar a una marca como notoria, es indispensable que la misma CU!!! 

ple los siguientes requisitos: 

a).- Gozar de gran difusión, es decir, ser 

conocida por un conjunto considerable de consumidores de la clase de pro­

ductos a los que se aplica la marce, es decir, si se trato de artículos -

de consumo corriente o común, debe ser conocida por gran porte del públi-

(68) Citado por Rangel Medina David, en la Protección de Marcas Notorias­
en lo Jurisprudencia Mexicana.,,, Ob, cit. P.38 

{69) Idem. 

(70) Idem, 
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co en general, así mismo, si los productos o servicios que ampara la mar­

ca respectiva son de lujo o de al to tecnicismo, como material quirúrgico, 

ciertas materias primas, etc., la marca correspondiente debe ser conocida 

por la generalidad de loe consumidores de ese circulo. 

b). - El segundo requisito para considerar­

a una marca como notoria, es el relativo a que la misma debe poseer una -

buena reputación, esto es, los productos o servicios amparados por dlcha­

merca deben ser de aceptable calidad que se traduce en un positivo prest! 

gio. 

Ahora bien, precisado el concepto de marca 

notoria, debemos decir que las mismas a diferencia de otro tipo de signos 

distintivos ordinarios (por así llamarlos de alguna manero pera estable-­

cer una diferencia entre ambos), gozan de una protección mas rigurosa re!. 

pecto de aquéllos, al romper con los principios de Territorialidad y Esp!! 

ciolidod de la marco, como observaremos a continuaci6n. 

B) • - LA. MARCA NOTORIA Y LA 
EXCEPCION A.L PRINCIPIO DE 
TERRITORIALIDAD. 

Conforme al principio cuyo estudio nos OC!;! 

pe, la protección de lo marca se circunscribe a los limites del país en -

donde se registra, esto es, el derecho exclusivo al uso de una marca ter­

mina con las fronteros del país donde se registro, Por tanto, si se quie­

re obtener la titularidad única sobre el uso de una marca en distintos 

países, tendr6."que registrarse en coda uno de ellos. {71) 

No obstante lo anterior, dicho principio -

no es opl !cable en materia de marcos notoriamente conocidas pues como --­

acertadamente sostiene Horario Rangel Ortiz (72}, de la lectura del Artt:­

culo 90 fracción XV de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad In­

dustrial (correlativo del Artículo 91 fracción XIX de la Ley de Invencio­

nes y Marcas) se desprende que si se solicito el registro de una morca d!, 

E,:,!:~!~~~~-~-~!_:_~~~ marca es estimada por la autoridad competente como n~ 

(71) Rongel Medina David, La Protección de las Marcas Notorias en la Ju--
risprudencia Mexicano, ob. cit. P.33. 

(72} Rangel Ortíz Horacio, Revista el Foro, Organo de lo Borra Mexicano -
del Colegio de AbogBdos, 8º época, Tomo l No. 2, México 1988.P.85. 



89 

toriamente conocida, se negará la marca pretendidS:, aún y cuando la marca 

no~oria no se encuentre registrada en el pete, protegiéridoee así.-- excep-­

cionalmente f a las· marcas de al to renombre. 

Por otra parte, ésta protección privilegi!_­

da que se conf'iere e la marca notoria, es de naturaleza casi mundial, pu­

-es -de conformidad con el Articulo 6 Bis del Convenio de la Unión de Par!s­

para la Protección de lo Propiedad Industrial, (suscrito por 92 paiees -­

miembros) los Estados de la Unión se comprometen a rehusar o invalidar el 

registro y a prohibir el uso de una marca de fébrica o de comercio que -­

constituya la reproducción, 1mitaci6n o traducción, susceptibles de crear 

confusión, de una marca que la autoridad competente del paie del registro 

o del uso estimare ser allí notoriamente conocido. 

C) .- LA MARCA NOTORIA Y LA 
EXCEPCION Al. PRINCIPIO 
DE ESPECIALIDAD. 

El principio de especialidad de le marca,­

consiste en que el signo distintivo de que se trate, solo es protegido en 

relación con los productos o servicios respecto de los cuales ea solici t! 

do a registro, así los cosos, un tercero podr6 adoptar válidamente la mi!_ 

ma marca u otra semejante 1 siempre y cuando la use paro proteger produc-­

doe o servicios distintos, 

Sin embargo, este principio no es aplica-­

ble en materia do marcos notorias, pues el Articulo 90 fracción XV de la­

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, con toda claridad 

señala que no serán regietrables como marca los denominaciones, figuras -

o formas tridimensionales, iguales o semejantes a uno marca que lo Secre­

tario estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas A CUAL-­

QUIER PRODUCTO O SERVICIO. 

Atento a lo anterior, paro dilucidar el p~ 

sible problema consistente en determinar si una marco es semejante o otra 

notoriamente conocida, debe establecerse, primero, si el signo respectivo 

es de alto renombre, sirviendo de guío para ello el concepto y requisitos 

ya comentados que caracterizan n la moren notoria, posteriormente, hacie!!. 

do uso de los principios fundamentales que rigen ln imitación de morcas,-



90 

deberán Confrontarse los signos distintivos en pugna_ p8.ra- eá_~búCer Si -
son o no semejantes en grado de confusión. 

O).- RAZONES QUE JUSTIFICAN EL 
TRATO ESPECIAL A LAS MARCAS 
NOTORIAS. 

Horacio Rangel Ortíz, haciendo relación a­

la OMPI, menciona que si una marca notoria es utilizada por terceros no -

autorizados, el consumidor puede pensar equivocadamente que los bienes y­

servicios en los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca 

notoriamente conocida. Cabe la posibilidad que el consumidor espera una -

determinada calidad que representa la marca notoriamente conocida. 

Por estas razones, se puede hablar de un -

triple interés en la protección de las marcas notoriamente conocidas. In­

teresa a los dueños de marcas notoriamente conocidas que el prestigio y -

el activo intangible simbolizados por sus marcas, se hallen protegidos -­

contra el uso indebido y el deterioro eventual que las mismas pueden su-­

frir por su utilización no autorizada. Pero interesa también a los consu­

midores, particularmente en los paises en deserrol lo, hollarse protegidos 

contra el engaño y la confusión en cuanto a la procedencia y calidad de -

los productos y servicios vendidos por terceros no autorizados utilizando 

marcas notoriamente conocidas. De nhi que la protección contra la autori­

zación de marcas notoriamente conocidas beneficie tanto a loa ti tu lares -

de estos marcas como a los consumidores, además de promover en general 

prácticas comerciales equitativos y honestas. (73) 

Bodenhausen, afirma por su parte, que la -

protección excepcional de uno marca notoriamente conocida está justifica­

da porque el registro o él uso de uno marca similar que se prestara a co!! 

fusión equivaldría, en le mayoría de los caeos, a un acto de competencia­

desleal, y también se puede considerar perjudicial pera los intereses de­

los que pueden ser inducidos a ·error. (74} 

Otras razones que sirven también de funda­

mento para brindar ese troto privilegiado o las morcas notorias, se en---

(73} Rangel Orth Horacio, Revista El Foro, ob. cit. P6gs. 77 Y 7B. 
(74) Citado por Rangel Medina David, en la Protección de les Marcas. ,P.39. 
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cuentra en la necesidad de proteger el trabajo honesto, y en el deber de­

evi ter que alguien pudiera apropiarse indebidamente de los signos de pro­

piedad de otro. Pero sobre todo, el registro o el empleo de una marca no­

debe usurpar indebidamente los derechos de un tercero. Ante la segurldad­

que conceden los registros, debe prevalecer el respeto a los derechos -­

que otro haya adquirido a través de su trabajo. 

Lo anterior puede resumirse diciendo que -

la marca notoria goza de una protección especial y privilegiada en torno­

s lo siguiente: 

1.- En beneficio del dueño de la marca notoria: 

a) Por su invención. 

b) Por la introducción del producto y la apertura, 

conservación e incremento del mercado. 

e) Por la calidad de la mercancía. 

d) Por la f'ama y prestigio de la marca. 

e) Por. el valor económico de la misma. 

2.- En beneficio de los consumidores 

a) Para evitar ser engai'\ados en cuanto al origen del­

producto. 

b) Para evitar ser defraudados por la diferente cali­

dad. 

3.- Paro evitar desvío de clientela en favor del competi­

dor, impedir el enriquecimiento ilegítimo dol competidor y prevenir el -­

descr~di to que su conducta origina en per jucio del propietario de la mor­

co notoria. (75) 

Por otra parte, abundando sobre los cri te­

rios judiciales y administrativos en torno n la marca notoria, Rangel Me­

dina (76) nos dice lo siguiente: 

"El primer signo distintivo que en México ha 
recibido la especial protección que brinda -
el Artículo 6 bis por haberse considerado C!:? 

(75) Rangel Medina David, la Protección de las marcas Notorios.,,, ob.cit. 

(76) fi~~:e1 3'3edi~g·oavid, en actos de oerecho Industrial ob.cit.Págs.Al y 
SS. 
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mo marca notoriamente conocida, es la deno­
minación BULOVA. Puede sei'ialarse este caso­
como la apertura de las autoridades mexica­
nas a loa elementos que forman la doctrina­
del articulo 6 bis, especialmente en lo que 
ataf'le a la irrestricta oportunidad para re­
clamar la anulación de las marcas registra­
das de mala fe, prevista en la parte final­
de dicho precepto," 

En efecto 1 el titular original de la marca 

BULOVA, registrada en México en 1933 por un tercero para distinguir relo­

jes, reclamó en 1984 el uso ilegal de dicha marca en contra de G. Kessel­

y Cia., S.A.. entre otras, quien sin su consentimiento, comenz6 a anunciar 

y vender relojes en territorio nacional con dicha marca, importados de E! 

todos Unidos y procedentes de BULOVA WATCH CD. Esta empresa registró la· -

marco en Estados Unidos y en numerosos pa!ses antes de 1933, pero no lo -

había hecho en México. Por su parte, quien obtuvo el registro de la marca 

en México, ere ciudadano norteamericano y residente en Estados Unidos, de 

of'icio relojero, por lo que confesó en el juicio haber solicitado su re-­

gistro en México porque estaba "abierta", entendiendo por "abierta", que­

la marca no estaba registrada en éste país. Con visto en la defensa y --­

pruebas aportadas por los acusados de usurpación de la marca, la oficina­

de marcas los absolvió y determinó anular la marca de oficio, consideran­

do que el registro se obtuvo de mala fe, 

Las razones primordiales que tomó en cona! 

deración la Autoridad Administrativa para nulificar lo marca en comento,­

noa dice el autor que seguimos, fueron los siguientes: 

"Hay.,, pruebas en el expediente que.,, CO!! 
ducen a afirmar que el registro de la marca 
33602, en México, fue obtenido de malo fe.­
La existencia de la Sociedad Bulovn Wntch -
Compnny, Inc. 1 desde el afio de 1911, las de 
claraciones de varios joyeros de viejo arr'ñi 
go en México, producidas en el sentido de -­
que la marca Bulova era ya conocida en el -
país con anterioridad al ano de 1933 en que 
se obtuvo el registro de la marca 33602; -­
las certificaciones expedidas por la Secre­
taria de la Propiedad Industrial de la Con­
federación Helvética: la actividad profesio 
nal de N.,,, como relojero, que legal y ló: 
gicamente conduce a presumir que sabfa que­
al solicitar el registro de la marca ••• , e! 
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•taba aprovechándose indebidamente el presti 
glo mundial de la misma: todas el las •.• ue 
van a Bf'irmar concluyentemente que hubo ma= 
la f'e al obtener el registro de la marca --
33602. 
Si la marca Bulova, como quedó comprobado -
en la controversia de uso ilegal iniciada -
por N ••• , se explotaba desde hace més de -­
treinta ai\os por parte de Bulova \llatch Com­
pany, Inc., y sus representantes en este -­
país; si dicha marca ha sido motivo de in-­
tensa explotación y publicidad desde enton­
ces: si dicha marca se ha acreditado e im-­
puesto en muchos paises, entre los cuales -
se encuentra México, en virtud de todo géne 
ro de esfuerzos encamines a darle un valor= 
económico y jurídico por parte de su legíti 
mo titular, es evidente que dicha compañía= 
tiene en su haber y ya contaba con él 1 des­
de antes de 1933 1 un interés legítimo prote 
gido por todas las reglas que instituyen lñ' 
propiedad industrial, no sólo en los Esta-­
dos Unidos de América, lugar del primer re­
gistro, sino en las demás naciones donde es 
conocida lo marca. Ahora bien, si ese dere­
cho adquirido tan legí timamcnte se lesionn­
por le inscripción de la marca Bulova en Mé 
xico, a nombre de persona distinta, y con = 
los antecedentes que se vienen reflriendo,­
es evidente que el registro efectuado en es 
tas circunstancias se obtuvo de mala fe." -

Otra controversia en la que intervino 

marca notoriamente conocida, es el coso SlNGER, veamos los pormenores de­

esta problemática, (77) 

La regla del artfculo 6 bis relativa a la -
prohibición de usar marcas notoriamente co­
nocidas, ha sido aplicada en México para de 
tener la maniobra consistente en vender má= 
quinas de coser de diversas marcas, monta-­
das sobre muebles con la marca SINGER. En -
las resoluciones que declaran el uso ilegal 
y la confusión de dicha marca que ampara má 
quinas de coser, se dijo por la Oficina de= 
Marcas: 
"Es indiscutible que la referida práctica -
del demandado constituye un acto de com::>e-­
tencia desleal en perjuicio de la actora, -
que provoca la confusión con las máquinas -
de coser auténticas, sus partes y acceso--­
rios, producidas por The Singer Hanufactu-­
ring Company bajo la marca SINGE:R, pues el-

(77} Rangel Medina David, Actas de Derecho Industrial. •• ob. cit.Págs.45 Y 
46. 
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mero hecho de poner a la vista del público, 
para f'ines de venta, mercaderías (máquinas­
de coser) con la marca SINGER en unión de -
otra (en la especie, Happy) que ninguna re­
lación tiene con la primera, revela a las -
claras que en el fondo no hay otra cosa que 
una maniobra il!cita para aprovechar el --­
prestigio y amplia aceptación de los produc 
tos SINGER (marca que esta Secretaría esti= 
ma como notoriamente conocida en la Repúbli 
ca), introduciendo, por lo menos, una incer 
tidumbre en el ánimo de los compradores, -= 
loe que nunca sabrán a ciencia cierta el -­
porqué de esta máquina de coser con dos -­
marcas, una de la cual es SINGER; y lo que­
ee peor, en gran número de ocasiones el pú­
blico creerá que tienen uno. procedencia co­
mún; es decir, que The Singcr Manufacturing 
Company utiliza indistintamente cualquiern­
de esas marcas y que los productos de ella­
provienen. Y pOra salir de esta duda necee! 
tarían llevar a cabo investigaciones tarda: 
das y costosas, que ln mayoría del público­
no está en condiciones de hacer, y que en -
última instancia nunca las hace porque care 
ce del tiempo imprescindible para ello, ade 
más de que reaul ta absurdo invertir dinero: 
tiempo y esfuerzo para cerciorarse de la su 
tencidad y legítima procedencia de cada má: 
quina de coser que se pretende comprar, --­
pues el comercio se estancaría y al propio­
tiempo se crearía un clima de desconfianz0. 1 

que es precisamente lo que tratan de cvi ter 
y reprimir la Ley de lo Propiedad Industrial 
y los Tratados Internacionales sobre la ma­
teria". 

Por último, Horacio Rongel Ortíz, (78) ol­

referiree al conflicto en el que intervino la meren GUCCI, notoriamente -

conocida en México, lo que di6 origen a dos importantes tesis jurisprude!! 

cialee que mas adelante transcribiremos, nos dice lo siguiente: 

El Tercer Tribunal Colegiado del Primer -­

Circuito en Materia Administrativa, emitió un fallo en materia de marcas­

notorins en el que se sostiene que el artículo 6 bis del Convenio de Pa-­

rís es aplicable en México, conforme a lo mondado por el Art!culo 133 de­

la Constitución. En este caso, GUCCI DE MEXICO, S.A., solicitó el regis-­

tro de una marea consistente en un logotipo compuesto de dos letras •10",­

para amparar calzado. El registro fue negado por la Oficina de Marcas, -­

E~S:.,!_~~-!'~~.!S:~!-~·A·, interpuso juicio de amparo alegando que la Oficina 

(78) Rangel Ortíz Horocio, Revista el foro.,,, ob. cit. Págs. 81-83· 
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de Marcas hab!a negado indebidé.mente el registro pues, de acuerdo con GU­

CCI DE MEXICO, cuando la Oficina de Marcas niega un registro con base en­

derechas previamente adquiridos por un tecero, es menester que tales der!_ 

chos tomen la forma de registro marcarlo y que en la ausencia de tal re-­

gistro, la Oficina de Marcas carece de apoyo legal para negar el registro 

correspondiente, no siendo aplicable el articulo 6 bis del Convenio de P~ 

ria. El amparo fue tramitado por el Juzgado Tercero de Distrito en Mate-­

ria Administrativa quien, acogiendo loa argumentos del quejoso, concedi6-

el amparo a GUCCI DE MEXICO, S.A. 

Contra la sentencia del Juez- de Distrito,~ 

la Oficina de Marcas, interpuso recurso de revis16n del que 'con0Ci6 -~l ..;.:.;,; 

Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia AdminiBtrativa, 

que revocó la sentencia del Juez de Distrito y conf'irm6 la resolución de­

la Oficina de Marcas. 

El Tribunal sostiene que bajo la doctrina­

da lo mD.rco notoria deben hacerse excepciones a los principios de torri t2 

rialidad y especialidad de la marca, mismos que tradicionalmente han ,reg~ 

lado la adquisición de derechos bajo el sistema de registro, y que estas­

excepciones se justifican con el fin de evitar abusos y situaciones inju,! 

tas. Es decir 1 que una extricta aplicación de los principios de terri to-­

rialidad y especialidad puede conducir a abusos en contra de legítimos -­

propietarios de marcos notoriamente conocidas, así como a engaf'los a los -

consumidores y o un enriquecimient-:> ilegítimo por parte de quien troto de 

aprovecharse del prestigio que otros han desarrollado sobre un signo dis­

tintivo¡ no es de aceptarse, sostuvo el Tribunnl, que un comercio.nte ayu­

no de escrúpulos disfrute sin justo causo de los beneficios de la cclebr! 

dad y reputación de un signo distintivo simplemente porque tal signo no -

se encuentre registrado. 

Agrega el autor que seguimos que, aun cua!!. 

do no se discutió si la moren era notorio o no, el Tribunal dejó estable­

cido que el conocimiento de la representación (notoriedad) de la marca -­

que puedan tener los consumidores respecto del signo, no es el único ele­

mento que sirve paro determinar la notoriedad, sino también otras inform!!. 

e iones relativas a las cualidades, caracter{sticas y usos de los produc-­

tos a los que se aplica la marca; y que la determinación sobre si una ma!. 

en es notoria o no, debe hacerse con referencia a los consumidores. El --
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" -- -- _- ___ ,_ -

_ Tri~una1_-;e~_st,~\~8_;_.(_~_~e_r:~~~amerít~_)_ ·,~- _qú_e: __ una,' ~ar'7-~ _not~;r1~_; pú_ede; ~~za_r __ ,~~:--_-­
los· beneficios· a· qui!· se-:· refiere el -articutO- s: bis' .-del-- corlveniO,:._- aún_:. Bntes 
de ha~er_;~'id~;-~e~i~-i~acd·---en:·--M'é~i6-~: Y:.--~a-dOá :los·- posi~1~~-,e-f~C-i~~, -q~~--c ~~.L .. 
diera- .t-e~~~-- eri·:M&~i~:é/ i~',:''p~bi:'icid-~d · ~~e--~~---ha:_h~~ho·:_J~ la. riiarcá en Ot[.oS­

paisea, -~~n----~~t~~---~t'h-~b:~~--;s\d~-'ti'~~d-a-----en--- ~U~st~O p~,Í~ ·; 

Ahora bien, l_as tesis jurisprudenciales --­

emanados 'del asunto· antes referido y que invoca la generalidad de loa Pª!. 

ticularee en Si tu8ciones en las que intervienen marcas notorias, son las 

siguientes: 

MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA -­
MARCA NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA 11GUCCI 11 NO 
NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL PAIS.- Para po 
der delimitar el significado que- se debe tener de una marca notoria, es : 
necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el pú­
blico consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, nntu 
ralmente, al nombre de la marco, sino que incluye informaciones sobre laS 
cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por­
refcrencia Bl público consumidor como se puede saber si una marca es noto 
ria o no, yn que ln notoriedad es una prueba de lo utilización de la mar: 
en, porque significo que la marca ha tenido gran éxito y ha sido aprecia­
da por loa consumidores. De tal modo que una marco puede ser notoriamente 
conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de los reper-­
cusiones posibles de la publicidad de otros paises, aún antes de que se -
utilice en ln República Mexicana, Por lo que ve nl carácter de notoria­
que puede atribuirse a una morco, es una cuestión de hecho que las autor! 
dades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando sÜ 
opini6n en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades res-­
ponsnbles negaron o ln quejosa el registro del signo que propuso, por tra 
tarse de la imi taci6n de uno de los monogramas que se usan en los produc: 
tos de lo morca "GUCCI", que a nivel internacional han dado n conocer los 
se~ores Al do y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos­
productos propiedad de "GUCCI SHOPS", HlC., por lo que estimaron que se -
trata de una meren notoriamente conocida, y que, de concederse el rcgis-­
tro solicitado, se podr!a crear confusión entre el público consumidor, -­
pues éste al adquirir los productos creería que se trata de ortículoe am­
parados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, lae autoridn 
des responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91,: 
fracciones XX y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, 6º bis y 10° bis -
del Convenio de París para la Protección de lo Propiedad Industrial, pues, 
al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca noto 
riamente conocida "GUCCI", evitaron que se pudiero crear confusión entre=: 
el público consumidor y odemú.s impidieron que se produjeran actos de com­
petencia desleal respecto de esa marca conocida en forma notoria. No cons 
tituyendo obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que ln marca nO 
toriamenle conocida "GUCCI" no se encuentre registrada en el pa!e, pues-: 
no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se dé la protec­
ción de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos -
6° bis y 10° bis del Convenio mencionado anteriormente, yo que se trato -
de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que -
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se induzca a engai'io o error al público consumidor e impedir que se produ=. 
can actos de competencia desleal. 11 

MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCION DE LAS. FINALIDAD DE LA -­
MARCA. LAS FUENTES DEL DERECÍ-10 A LA MARCA. EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. -
EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS -
NOTORIAMENTECONOCIDAS. AUN CUANDO NO ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTE­
GIDAS EN EL PAIS. LOS ARTICULO$ 6° BIS Y 10º BIS DEL CONVENIO DE PARIS PA 
RA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- La marca sirve para distin= 
guir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un co­
merciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes­
del derecho a la marca, r~r.onocidas por la doctrina y adoptadas por las -
legislaciones de distintos paises son el primer uso y el registro. hnbién 
doee generalizado este último como el medio más efeciaz para la protección 
del signo mnrcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerar 
se como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el 
que genero lo exclusividad del derecho a la marca 1 • también es verdad que 
el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad­
ª su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y f.'larcas prevé ln posibili­
dad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes -­
que otra fuese registrada, para lo cuul existen procedimientos y plazos -
que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al re 
gistro de la marca usada con anticipación (artículos BB, 69 y 93). La prO 
tccción de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamenta= 
les: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el princi 
pio de la territorialidad, la protección de lo marco se encuentra circunS 
crita a los limites del país en donde ha sido registrada y por su parte,= 
el principio de la eepeciolidad de la marca tiene que ver con la naturole 
za de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro:: 
de lo marca opera sólo en el campo de loo productos o de loa servicios -­
idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los 
artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de espccialidud, los ar­
tículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas). Pero la aplicación es 
trie ta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marc'ii, 
puede provocar abusos que se traducen en engaños para loa legi timos due--
1'os de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territo­
rialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca ex-­
tronjera que todavía no ha sido regintrada en nuestro pais 1 para obtener­
el registro de esa m;:1rca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese 
signo distintivo. EG por ello que, para evitar los cintados inconvenien-­
tee, el dia catorce de julio de mil novecientos oetenta y siete, oe adop­
tó en Eetocolmo la última revisión del Convenio de Paria para la Protec-­
ci6n de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocien­
tos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión 
según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de 
marzo de mil novecientos setenta y neis. Lo dinpuesto por los articulas -
6° bis y 10" bio del ya mencionado Convenio, tienen la finalidad de evi-­
tar el registro y el uso de una marcu que pueda crear confusión con otrn­
marca ya notoriamente conocida en el pnís del registro o de utilizoción,­
nunque cota última marca bien conocida no en té o todavin no haya sido pro 
tegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el regi$ 
tro o el uso de la marca que entre en conflicto con el la. Esta protcc--= 
ción excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada por­
que el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión 
equivaldría, en la mayoría de los casos, a un neto de competencia desleal, 
y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público-
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consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad­
de loe productos, amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por -
el Senado, lea reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de Peris 
para la protección de la Propiedad Industrial, en lea que se contienen -­
loe artículos 6° bis y 10° bis, dicho tratado internacional forma parte -
de la Ley Suprema del país, en términos del articulo 133 constitucional.­
En concordancia con los artículos 6° bis y 10° bis del Convenio de Pnrls­
para le Protección de le Propiedad Industrial, el legislador mexicano es­
tableció en las fracciones XX y XXI del articulas 91 de la Ley de lnven-­
ciones y Marcas, la prohibición de registrar como marca las denominocio-­
nes 1 signos o figuras susceptibles de engai\or al público consumidor o in­
ducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autori­
dad competente del pa!G (en la actualidad Secretaria de Comercio y Fomen­
to Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo yo. marca de 
una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para pro-­
duetos idénticos o similares: igual prohibición existe cuando la porte -­
esencial de la marca que se trate de .registrar constituya la reproducción 
de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear -­
confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz con-­
tra la competencia desleal. 

Ampnro en revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de -
marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genero David G6ngora Pimen-­
tel. Secretario: Guillermo Antonio Mui\oz Jiménez. 

10) CONSECUENClAS LEGALES DE LAS 
MARCAS SEMEJANTES. 

La Ley de Fomento y Protección de la Pro-­

piedad Industrial, atribuye cuatro consecuencias legales en torno o las -

marcos semejantes, siendo estas las siguientes: No registrabilidad 1 Nuli­

dad, Infracción y Delito, figuras éstas de las que nos ocuparemos a con~ 

tinuaci6n. 

A) NO REGISTRABILIOAD 

El Articulo 90 fracciones XV y XVI de la -

Ley de Fomento Y Protección de la Propiedad Industrial, seHalan lo sigui­

ente: 

Articulo 90.- No se registror6n como marca: 

Fracción XV.- Las denominaciones. figuras­

º f'ormo.s tridimensionales 1 -

iguales o semejantes a una -

marca que la Secretoria est,! 

me notoriamente conocida en­

México, para ser aplicadas a 



99 

cualquier producto o servi--

Fracción xyt.-Una·. ~·a.~ca. q~~· s~a,.id6ntica o 

se.mejente en grado· de- confu­

si6n a ·otra ya registrada y­

Vigente,-- aplicada a -los mis­

mos o.:aimilares productos o­

servicios · ••• 

Coma_ observamos, las dos fracciones lega-­

les. antes_ tr~nscri tas, tienden a obstaculizar la obtenci6n del registro -

de una·marca, veamos ahora como tienen aplicaci6n en la préctica cada una 

de estas hip6tesis. 

Presentada una solicitud de marca y hablé!!_ 

dese practicado el examen de forma respectivo con resultados positivos ,­

se turnaré el expediente correspondiente a examen de fondo. En éste cxa-­

men, (en el supuesto de la fracción XV) el analiGta que conozco del asun­

to, examinaré la marca de que se trate, a fin de determinar si la mismo -

es idéntica o semejante en grado de confusión a otra merca que se estime­

notorinmente conocida en México, sin tener trascendencia los productos o­

eerviclos que una u otra amparen. 

Asimismo, en el propio examen de fondo (en 

el supuesto de la fracción XVI}, el dictaminador respectivo confrontará -

la marca solicitada con otras ya registradas y vigentes o en trámite que­

ampnren los miamos o similares productos o servicios, y si ae advirtiere­

entre algunas de éstas y aquélla una igualdad o semejanza en grado de con 

fusión. se objetaré el registro marcarlo respectivo, lo mismo ocurrirá si 

se estima que le marca pretendida es semejante o idéntica a otra notoria­

mente conocida en México, en ambos caeos, se comunicará lo conducente al­

intereeudo para que manifieste lo que a su derecho convengo dentro del -­

término de dos meses, en este caso, si los alegatos cagrimidos no fueren­

suficientee para desestimar las objeciones planteadas, se negará el regi!!, 

tro eolici tado. 

Atento a lo anterior, resulta obvio que lo 
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,,._ -' __ ._ - ',·· . 
con-secuencia legal-_. de- una rriarca Soüéitadá'-á-:re&iat-ro ·QúB' '.inCurr~:--.en. alg.!:!. 

na -d-~ laá·_, f-r~-C~io~-í!s l~gal~s, ya-· Comentada8 .dei'·~rt.ícul~--g_o de· l'a ·Ley· ·de .­

la materia, ea' la :no registrabilidad. 

B) NULIDAD MARCARIA, 

Si una marca solici teda a registro contra­

viene las disposiciones legales previstas en las Cracciones XV y XVI del­

Articulo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, 

entre otras, definitivamente dicha marca debe negarse, sin embargo, listo­

no siempre ocurre en la práctica puesto que se han dado casos de otorga-­

miento de regietroa marcarlos en contravención a las hipótesis legales en 

comento. 

En estos supuestos, el medio legal para C,2 

rregir tales irregularidades eS la interposición del procedimiento admi-­

nistrativo de nulidad previsto por el Artículo 151 fracciones I y V, de -

la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que a la letra 

dicen: 

Artículo 151.- El registro de una marca 

nulo cuando: 

Fracción r.- Se haya otorgado en contrave2 

ci6n a las disposiciones eo-­

bre requisitos y condiciones­

para el otorgamiento del re-­

gietro. Par.o. efectos de lo -­

dispuesto en 6eta fracción, -

se consideran requisi toe y -­

condiciones para el otor¡ami­

ento del registro, loe eeta:...­

blecidos en las fracciones l­

e XV del Artículo 90. 

Fracción v.- Se haya otorgado por error,­

inadvertencia, o diferencia -

de apreciación, existiendo en 

11igor otro que se considere -
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invadido, por tratarse de una 

marca que sea igual o semeja!! 

te en grado de confusión y -­

QUe se aplique a eer"vicios o­

productos iguales o similares. 

Atento a lo anterior, resulta claro que el 

titular de una marca notoriamente conocida en México, podrá intentar la -

nulidad de una diversa marca que estime idéntica o semejante en grado de­

confua16n a la de su propiedad, fundándose para ello en los Artículos 151 

fracción I, en relaci6n con el 90 fracción XV de la Ley en cita, siendo -

recomendable ademés apoyarse en el Articulo 6 bis del Convenio de Parle -

para la Protección de la Propiedad Industrial. 

Ahora bien, de conformidad con el último -

párrafo del Articulo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propie-­

dad Industrial, la causal de nulidad prevista en la rracción I de dicho -

articulo, puede ser ejercitada en cualquier tiempo. 

Por otro porte, cuando se concedo Un regis­

g1etro existiendo en vigor otro que se considere invadido por guardar las 

marcas en conf"licto identidad o semejanza en grado de confusión y se apl!_ 

quen ambas marcas a los miEltDs o similareB productos o servicios, en esta­

hipótesis, se invocará como fundamento de la aolici tud de nulidad, el ar-_ 

tículo 151 fracción V de la Ley de la materia, y el término legal para -­

ejercitar dicha acción, es de 5 affos, contados a partir de la fecha en -­

que surta sus efectos la publicación del registro impugnado en la Gaceta­

de Invenciones y Marcas. 

Otros supuestos de nulidad de registros -­

marcarlos en los que se implica la figura de la semejanza de marcas, los­

encontramos en los fracciones II, III y VI, del Artículo 151 del Ordena-­

miento Legal en cita, mismas que a la letra dicen: 

r6 nulo cuando: 

Articulo 151.- El registro de una marca ª.!': 

Fracción II.- l..a marca sea idéntica o sem! 

jante en grado de confusión-
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a otra que haya sido usada -

en el paie con anterioridad­

ª la fecha de presentación -

de la solicitud de la morca­

regietrada y se aplique a -­

los mismos o similares pro-­

duetos o servicios, siempre­

que, quien haga valer el me­

jor derecho por uso on terior, 

compruebe haber Usado una -­

marca ininterrumpidamente en 

el país, antes de la f'echa -

de presentación o, en su ca­

so, de la fecha de primer -­

uso declarado por el que la­

regietr6; 

Fracción III.-La morca se hoya venido usa2 

do con anterioridad en el e! 

tranjero, en la misma hip6t! 

sis de lo fracción anterior, 

si además del uso existe el­

regietro extranjero, y que -

el paia de origen tenga rec! 

procidad con México. 

Ft"acci6n VI.- El agente, el representante, 

el usuario o el dietribuidor 

del titular de una marca re­

gistrada en el extranjero, -

eolicite y obtenga el regis­

tro a su nombre de ésta u -­

otra similar en grado de co!!. 

fusión, din el consentimien­

to expreso del titular de la 

marca extranjera. En este C_!! 

so el registro se reputaré. -

como obtenido de mala fe, 
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El tl!rmino legal para promover la demanda­

de nulidad respectiva, es de cinco ai'ioa en el caso de la fracción II, de­

un af'lo en el supuesto de la fracción III y en cualquier tiempo en la hip2 

tesis de la fracción VI, estos plazos corren a partir de la fecha en que­

surta sus efectos la publicación del registro impugnado en la Gaceta de -

Invenciones y Marcas. 

Antes de concluir, debemos decir que la -­

fracción _¡ ya aludida, desde nuestro punto de vista amerita una reforma, 

la cual propondremos en el capitulo de conclusiones de la presente tesis­

prof'eslonal • 

e) INFRACCION ADMINISTRATIVA. 

En el ámbito comercial encontramos con su­

ma frecuencia infinidad de casos en los que industriales, comerciantes o­

preatadores de servicios, adoptan como morca un signo distintivo que re-­

aulta oemejente en grado de confusión a otro registrado y vigente, o bien 

a uno notoriamente conocido, incurriendo con ello en una competencia des­

leal, si en gl caso concreto no se cuenta con la autorización de los int~ 

rasados o con el registro marcnrio respectivo parn el uso de dicha marca. 

La respuesta legal para reprimir éste tipo 

de conductas, la encontramos en el Articulo 213 fracciones IV y VII de la 

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que a le letra i!!,. 

dicen: 

Articulo 213.- Son Infracciones administr! 

ti vos: 

Fracción IV.- Usar una marca perecida en­

gredo de conf'usión n otra -

registrada, para amparar -­

los mismos o similares pro­

ductos o servicios que los­

protegidos por la registra­

da, 
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Fracción VII.- Uaer como marca las denomi­

naciones, signos o ai¡¡laa a 

que se refiere el Articulo-

4• y las f'racciones VII, -­

VIII, IX, XIII, XIV y XV -­

del Art!culo 90 de 6sta ley. 

Atento a lo anterior, quien incurra en las 

hipótesis le¡¡alea antes transcritas, se hará acreedor a las aanciones pr.!. 

vistas por el Articulo 214 de la Ley de Fomento y Protección de la Propi!:, 

dad Industrial, las cuales consisten en: 

Articulo 214.- Las infracciones adminiatr.! 

tivae e esta Ley o demás -­

disposiciones derivadas de­

ella, serán sancionadas con: 

Fracción I.- Multa hasta por el importe­

de diez mil d!aa de salario 

mínimo general viaente en -

el Die tri to Federal; 

Fracción II.- Multa adicional hasta por -

el importe de quinientos ..:­

dios de salario mínimo aen!_ 

ral vigente en el Distrito­

Federal, por cada dia que -

persista la infracción. 

Fracción III.- Clausura temporal hasta por 

noventa diaa; 

Fracción IV.- Clausura definitiva; 

Fracción V .- Arresto administrativo has­

ta por 36 horas. 

Por otra parte, en caso de reincidencia ae 
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duplicará- la nulta impuesta anteriormente, sin que su monto exceda --del -­

triple del m4ximo fijado en el Art! culo 214 de dicha ley, según el caso -

(79), 

Por lo que hace a las clausuras de eatabl! 

cimientos, el Articulo 219 de la ley en estudio nos dice que les mismas -

podr4n imponerse además de la multa o sin que ésta se haya impuesto, ein­

embarao, ee aclara, que la clausuro definitiva solo procederá cuando la "! 

aociación respectiva haya sido clauauredn temporalmente por dos veces y -

dentro del lapso de doa aHos, si dentro del mismo se reincide en la in--­

f'racci6n. 

Ahora bien, el procedimiento o investiae-­

ci6n de hechos para declarar la comisión de una infracción administrativa, 

puede iniciarlo la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de oficio­

º a petición de parte, tal y como lo establece el Articulo 215 de la Ley­

Marcarla actualmente en vigor. 

Efectivamente, la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial para comprobar el cumplimiento de la Ley de la Materia 

y demás diepoalclones derivadas de ella, podrá practicar visitas de ins-­

pección y el durante la diligencia respective comprobare la comisión de -

cualquiera de los actos o hechos previstos en el articulo 213, el inspec­

tor aeea;urorá, en formo precautoria, loo productos con loa cuales presum! 

blemente ae cometan dichas infracciones, levantando un inventario de loa­

bienea asegurados, lo cual ee hará constar en el acta de inspección respe~ 

ti va, deelgn&ndoee como depoei torio de loe bienes asegurados al encargado 

o propietario del eatablecimiento en que se encuentren, si éste es fijo,­

si no lo fuere, se concentraran loa productos en lo secretaria. (80) 

Durante el desarrollo de la diligencia, el 

vial tado podré formular las observaciones que estime pertinentes, ademáe­

de ésto tendrá lo oportunidad de manifestar por escrito lo que a su dere-

(79) Se entiende por reincidencia, cada unn de las subsiguientes infroc-­
cionea o un mismo precepto, cometidas dentro de los dos oifos alguien 
tes a la :fecha en que se emitió la resolución relativa a la infrac-: 
ci6n, ArUculo 218 último párrafo de la Ley de la Materia. 

(80) Art!culos 203 y 211 de la Ley de Fomento y Protección de la Propie-­
dad Industrial. 
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cho convenga,. dentro.del término de cinco dtas siguientes al levantamien­

to del acta respectiva. 

Por otra parte, ai la naturaleza de lo in­

rracción administrativa no ameritare visita de inspección, por el hecho,­

entre otros, de que en el escrito de denuncia presentado por un tercero,­

se ofrezcan las probanzas respectivas que tiendan a acredi ter la comisión 

de dicha infracción, en este caso, la autoridad competente deberá correr­

traslado al presunto inf'ractor con los elementos (denuncia) y pruebas que 

sustenten la pretendida inf'racción, concediéndole un plazo de cinco di as­

para que manifieste lo que a su derecho convenga, 

Concluido lo anterior, se emitirá la reso­

lución que conforme B derecho proceda, aclarando que independientemente -

de la sanción que llegare n imponerse, el afectado tiene derecho a recla­

mar el pago de daños y perjuicios en lo vía civil. 

Ahora bien, en la práctico odministrativa­

la autoridad competente ha asumido el criterio de no imponer la sanción -

correspondiente concomitantcmente con lo resolución de infracción, sino -

que, por el contrario, primeramente declara lo infracción edministrotiva­

y no es, sino hasta que ésto queda firme (después de dos años, si se pro­

mueve juicio de amparo y recurso de revisión), cuando se procede o. emitir 

la senci6n respectiva, misma que también ea susceptible de impugnarse an­

te el poder judicial, lo cual nos pnrcce unn medida incorrecta, pues con­

ello se obstaculiza la configuración de una conducta delictiva que tiende 

a sancionar con mayor severidad el uso de una marco eemejnnte. Por lo ta!! 

to, consideramos prudente reco.mendar que al declararse la comisión de una 

infracción administrativa, al mismo tiempo, o de ser posible en el propio 

texto de la declaración correspondiente, se determine la sanción que en -

derecho proceda. 

D) DELITO 

El uso de una marca semejante a otro en -­

grado de confusión independientemente de que constituye una infracción a!! 

ministrativa, ese uso puede llegar a configurar una conducta delictiva. 
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EO- erecto; i~a·-_,r-~~;;~i~~~~; ·,(;; __ Xt "del_ -ArÚ­

culo 223 de la Ley ·-_de F~men~-c:»-_: Y P~~~~i:~~~n.::.:~e _·. i~"::P~a~·¡_-~~i'ad,_ rriciu.Bt~f~1, ª! 

i'lalan textualmente lo siguiente:·-: 

;' _ .. :--:<:: :.:.·-'·,.;_:~-:-: ._-._--_-_:_._' ---~ 
-ArtiC:ui0'\-223~;:. Son:-dóiitos • 

• -· Continuar usando una marca -

no registrada parecida en -­

grado de confusión a otra r! 

giatrada 1 después de que la­

sancl6n administrativa im--­

puesta por esta raz6n haya -

quedado !'irme, 

Fracci6n XI.- Ofrecer en venta o poner en­

clrculaci6n loa productos a­

prestar los servicios con -­

las marcas a que se refiere­

la fracción anterior. 

Debido a lo anterior y tomando en conside­

raci6n el contenido de lo fracción X,antes transcrita, se estima necesa-­

rio que la autoridad competente al momento de emitir resolución sobre la­

existencia de semejanza entre mercas, inmediatamente o en el propio texto 

de su resolución imponga la sanción correspondiente, para que la misma -­

quede firme lo antes posible con el objeto de sancionar severamente o --­

quien continúe ueando una marca no registrada semejante a otra registrada, 

pues la configuración del delito en estudio depende precisamente no tanto 

del hecho de continuar usando una marca semejante, sino de lo circunstan­

cia de que la sanción impuesta por esa razón , quede f'irme. 

Por otra parte, de la lectura del texto de 

la fracción XI del Articulo 223 de la Ley de la materia, advertimos clar! 

mente que también incurren en delito por el uso de uno marca semejante n­

otro registrada, no solo el productor, sino también los que ofrezcan en -

venta o pongan en circulación los productos o servicios a que so refiere­

la fracción X de dicho articulo, esto es, los comerciantes e intermedia-­

rios de tales productos o servicios, si es que continúan asumiendo esa --
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conducta d!spuéa de que haya quedado !'irme la sanción impuesta por dicba­

raz6n. 

Ahora bien, antes de continuar con el est!! 

dio del tema que nos ocupa, creemos opor"tuno hacer notar que ninguna de -

las fracciones que integran el Artículo 223 de la Ley de la Materia, tip! 

fice como delito el continuar usando una marca semejante a otra notoria-­

mente conocida, lo cual nos parece una omisión inaceptable si tomanos en­

cuenta que la doctrina en general ha pugnado siempre por una protección -

excepcional en relación con la marco notoria, por lo que nos atrevemos a­

proponer una reforma a la fracción X del mencionado artículo, en los tér­

minos que expresaremos en el apartado de conclusiones de la presente te-­

sis profesional. 

Retomando el análisis de la problemática -

en estudio, el procedimiento a seguir para tipif'icor como delito el uso -

de una marca semejante en grado de conf'usión o otra registrada, en la --­

práctica es el siguiente: 

En términos del Artículo 225 de la Ley de­

Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el af'ectado deberá pre-­

sentar una denuncia de hechos posiblemente ilícitos ante la Procuraduria­

General de la República {Ministerio Público Federal), quien hará las in-­

vestigaciones que juzgue pertinentes, integrando para ello la averigua--­

ci6n previa respectivo, dentro de la cual podr6 dictar las medidas caute­

lares que establece el Código Federal de Procedimientos Penales (entre -­

elles aseguramiento de mercancía), sin embargo, para el ejercicio de la -

acción penal se requerirá el dictamen técnico que deberá solici terse a la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, particularmente, a la Direc­

ción General de Desarrollo Tecnológico. 

Este dictamen técnico, contiene por lo ge­

neral información sobre lu marca <!O la cual el presunto afectado basa su­

denuncia, manifestándose en dicho dictamen el número de registro de la -­

misma, su fecha legal y de expedición del trtulo, los productos o servi-­

cios que ampara, el nombre de su actual ti tul ar y sobre todo si está o no 

vigente. 
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A continuación, con los medios de prueba -

aportados por la Representación Social Federal, (etiquetas, envases) se h! 

ce el estudio de las marcas en conflicto, para determinar si las mismas -

resultaran o no semejantes en grado de confusión, concluido lo anterlor,­

se remite dicho dictamen a la autoridad requirente, la que determinará en 

definitiva si existen o no elementos de juicio para ejercitar acción pe-­

nal por el delito de que se trate, correspondiendo al juez de la causa r!. 

solver lo que conforme a derecho proceda. 

Otro sendero para tipificar cOmo delito- el 

uso de una marca semejante en grado de confusión a otra registrada, es -el 

siguiente: 

De conformidad con los Artículos 203 y 211 

de la Ley de Fomento Y Protección de la Propiedad Industrial, el presunto 

afectado en sus derechos morcnrios, podrá presentar un escrito de denun-­

cia de he-:hos posiblemente constitutivos de delito ente la Dirección Gen!!_ 

ral de Desarrollo Tecnológico de le Secretaría de Comercio y Fomento tn-­

dustrial, lo cual, en ejercicio de sus facultades de inspección, practica­

rá una visita el domicilio del presunto infractor, y si durante le dili-­

gencie se comprobare fehacientemente le comisión de cualquiera de loe de­

litos previstos en la ley de lo materia, el inspector asegurará, de mane­

ra precautoria, la mercanc[a con la que presumiblemente se cometan teles­

delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, nombrando co­

mo depositario de los mismos al encargado o propietario del cstoblecimie!! 

to visitado, si éste es fijo,si no lo fuere, se concentrarán los produc-­

tos en lo Secretoria. 

Ahora bien, después de los cinco días si-­

guientes al levantamiento del acta respectiva (dentro de los cuales el v! 

sitado podrá manifestar lo que a su derecho convenga), la Dirección Gene­

rnl de Desarrollo Tecnol6gico hnrá del conocimiento de la Procuraduría G! 

nernl de la República los hechos respectivos, y pondrá a su disposición -

la mercancía asegurada, para que dicha representación social federal esté 

en aptitud de integrar su averiguación previa correspondiente, 

Durante la etapa de averiguación previa, -

el Ministerio Público Federal que conozca del asunto, ¡>odrá ordenar la --



110 

práctica de cualquier otra diligencia que estime necesaria, u ordenar las 

medidas cautelares que juzgue pertinentes, pero para el ejercicio de la -

acción penal, requerirá a la Dirección General ya mencionada el dietamen­

técnico antes referido, mismo que una vez rendido será un elemento deter­

minante para el ejercicio o no de la acción penal. 

Por último, la sanción para aquellos que -

incurran en los delitos previstos en las fracciones X y XI del Articulo -

223 de la Ley de Fomento Y Protección de la Propiedad Industrial 1 será de 

seis meses a cuatro años de prisión y multa por el importe de cincuenta a 

cinco mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, -

de conformidad con el Artículo 224 último p6.rrafo del Ordenamiento Legal­

antes ci todo, independientemente de lo anterior, el afectado podré deman­

dar- del o los autores del delito, la repnraci6n y el pago de loo daí'\os y­

perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, tal como lo previene el 

Articulas 226 de la Ley de la materia. 
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CONCLUSIONES. 

La marca es un signo distintivo utiliz! 

do por industri"~le~~ ---coiTier~·iantes o prestadores de servicios para distin-­

guir sus producto~ --~·:s~I-victOa de otros de su misma especie o clase. 

2.·_- Marce semejante es toda aquella que por 

sus_ caracter!aticaa_ grif'icas, fon6ticas o ideo16gicas, no se distingue a 

la primera impresión de- los sentidos, sin poner atención muy cuidadosa , 

respecto de otra marca que ampare los mismos o similares productos o serv! 

cios que aquélla proteja. 

3.- El determinar si existe o no semejanz.a­

en grado de confusión entre marcas, constituye un problema de apreciación­

sumamente complejo, en el que tienen cabida los crl terios más dispares, -­

pues un signo distintivo podría estimarse semejante a otro, por algunos, y 

no serlo para otros. En este sentido, loe diversos principios en torno a­

la similitud de marcas que hemos eeílalado en el capítulo cuarto do la pre­

sente tesis profesional. no deben ser considerados como reglas infalibles, 

sino como aspectos fundamentales sentados por la Doctrina y Jurisprudencia, 

los cuales sin duda alguna serán de gran auxilio para quien deba resolver 

en un momento determinado lo problemática en comento. 

4,- Tomando en conaidernción que la meren 

semejante constituye lo oposición total a los principios rectores en que 

se fundamenta el derecho mnrcnrio, como son, entre otros, la distintividnd 

y la represión a la competencia desleal, nos atrevemos a proponer una re-­

forma al último párrafo del Artículo 151 de lo Ley de Fomento y Protección 

de la Propiedad Industrial• con el objeto de que las acciones de nulidad -

a que se refieren loe fracciones II y V de dicho articulo, puedan ser eje!. 

citadas no solo en el plazo de cinco aílos como actualmente se contempla, -

sino en cualquier tiempo. 

Efectivamente. la marca semejante es una f.!, 

gura que no debe existir, pues induce a error al público consumidor y obe~ 

culiza el carácter distintivo de la marca propiamente dicha, por lo tanto 1 

se estima necesario prever la nulidad de la marca semejante en cualquier 
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tiempo.-: 

-En ~"&"te.- entendido,· -ia re1'orma que-- se 

ne al~ párl"aro·. ·en-.·_cO~e-~~o:'.·~~~Í~~~erl'-_'::~-1 ,·a18Uten_t_e sen~ido. 

--·~ '.~-~<:-~~--~'-.. _·. '~}1'1 ·L·a~:-~~-~f6:~· -d~ -"n-U:lidad- fundada en la& 

ct~ne~-~,~- i_(_I~'--~ ·_ ~-:-_:~./_:~_H·~-~~~~;~;~-~j:~·rci __ ~~r~~- :-~" c-~~1~u1~r -_ uempo; i_a _: _f~~d-~~ª ::en 

la fra~~t6ri Üt~Ú;'.:;'~·,i;,-w;·_~-~_!~~~-:-~~~~:::_·Un~_~i'lo :·y_ la_ f'undada en la_ Cracci6~ I~, -_en...; -
-~~--~ia·z;; de~_;c1nco~'.-af'IOB> <::·,:_ :"'."-:-~:::_-·-·_>-- - -- -- : -_,. -· -

... ,.,_. "-~-'.__C'~,:,-_:_:C_;_<º ;:::_.--.-;~.:"0='=:t---_:- - ~~~·:;._:'·:::,~-----,~·-'- -o=--" c·'>-·-·-c;·· -C-,- .- -~" -

Lo-a Plazos mencionados se, comput8i-án __ :a· p8r..:. 

t1;-· d~l. ~\:ú'.~·'.:-~ig~·!-~ntE{en'--~~; _-s-~~t~- .sus -~fec~~s la publicación- del- registro 

impugnado en la Gaceta11 • 

s.- El Articulo 151 f'racción II, de la Ley­

de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, entre otros, sigue rec2 

nociendo como fuente del derecho a la marca, el uso de la misma; sin emba!: 

go, dicha fracción al parecer incurre en un grave error gramatical al est! 

blecer que la nulidad de una marca será procedente~ "Siempre que, quien h,! 

ga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado la marca 

ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de presentación~ 

~· de la fecha de primer uso declarado por el que la registró". 

Ahora bien, la vocal "011 subrayada anterio!: 

mente, como conjunción disyuntiva que es, gramaticalmente denota una alter 

nativa u opción entre dos cosas, en tal sentido, conforme a la redacción 

actual del precepto y fracción en comento, quien pretenda obtener la nuli­

dad de una moren basándose en un uso anterior, deberá demostrar cualquiera 

de las siguientes hipótesis: 

a).- Haber usado la misma marca u otra sem! 

jante en grado de confusión, aplicada a los mismos o similares productos o 

servicios, antes de la fecha de presentación de la marca sujeta a nulidad. 

b), - Haber usado la misma marca u otro sem~ 

jante en grado de confusión, aplicada a los miamos o similares productos o 

servicios, antes de la fecha de uso declarada por el que la registró. 
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En este sentido, la actualizaci6n de una 

de dichas hipótesis, traerá como consecuencia legal la nulidad de la mar­

ca registrada, atento al carácter alternativo que desempeña la conjunci6n 

disyuntiva 110 11 que ya hemos comentado, lo cual nos parece injusto;: pues 

ello equivaldría n desconocer el mejor derecho de uso, en su caso, del t!. 
tular de la marca registrada. 

En erecto, puede ocurrir que una persona -

solicite el din 2 de diciembre de 1990, el registro de una marca, y decl,! 

re- en su solicitud respectiva el 2 de diciembre de 1985 como fecha de pr!_ 

mer uso de su marca, en este supuesto, si un tercero promueve la acción 

de nulidad de dicha marca (ya registrada) 1 será suficiente paro que pros­

pere la acción ejerci teda, que ese tercero acre di te haber usado la miema­

marca u otra semejante, antes de la fecha de presentación de la solicitud 

marcaria en comento, desconociéndose as! la fecha de uso declarada por el 

que la registr6 1 lo cual, como hemos dicho es totalmente injusto, pues de 

conformidad con los postulados a que se refiere lo fuente del derecho a 

la marca basada en el uso, el derecho excluoi vo al empleo de la misma de­

be corresponder a la persona que primeramente lo hayo usado. 

Por lo tanto, estimamos necesaria una refo.!:, 

ma a la fracción II del Articulo 151 de la Ley de Fomento y Protección de 

la Propiedad Industrial, consistente en eubsti tuir la conjunción disyunt.!_ 

va 110 11
, por la conjunción copulativa "y", para quedar en la parte medular 

ya comentada como sigue: 

Siempre que, quien haga valer el mc-­

jor derecho por uso anterior, compruebe haber usado su marca inlnterrump.!_ 

demente en el pa!s, antes de la fecha de presentación y, en su caso, de -

la fecha de primer uso declnrada por el que la registró". 

6. - Por las mismas rozones anotadas en el -

¡:>unto que antecede, se pro;:ionc una reforma a la fracción I del Articulo 92 

de le Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en los si--­

guientea términos. 

Articulo 92.-

Fracción t.- Un tercero que de-buena fe ea. 
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plot.aba en ter:ritorio nacional la misma marca u otra semejante eri. grado· 
de confus16n; pera los miemos o similares productos o servidos, :'Siem.p?-e'..;.· 

y cuando el. tercero hubiere empezado a usar la marca,· ·d~·:man~~~;:·1~in-t~::;_ 
rrumpida, antes de la fécha de presentación de la solicitud·:·:d~-.:-~~g:L~-~~:~:::_·y.,: 
del primer-uso, en su caso, declarado en ésta ••• ••. 

··o· 

7 .- El último pá~ra.fo de--,~i"a ,-,~~~~¡'~~ r dE!l 

Artículo 92 de la Ley de Fomento y Protecci6n de _l_B-_:.P~~~i.~-~~4_1:i~~~~.t-~-~~-~-,,· 
an1erita una rerorma, a fin de que su texto see_·coriá~~-eri·t(;,\::':~~ii--'-~i':\.ir:niino:::·::: 

legal __ par& ejerei ter la acción de nulid&d- preV1ata _·p:oí-·_·_~a·.i~~ci-~i6'~ i1-:}d~1 
Artículo 151° de la Ley de la materia. 

Para mayor claridad, resulta conveniente -

transcribir textualmente el precepto y fracción primeramente invocados. 

Artículo 92.- El registro de una marca 

producirá ef'ecto alguno contra: 

Fracción I.- Un tercero que de buena fe e~ 

plotaba en territorio nacional lo misma marce u otra semejante en grado 

de confusi6n, para los mismos o similares productos o servicios, siempre 

y cuando el tercero hubiere empezado a usar la. marca, de manera lninte--­

rrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o 

del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a sollcitar­

el registro de la marca dentro del nf1.o siguiente al día en gue fue publi­

cado el registro, en cuyo cnso deber6 tramitar y obtener previamente la 

declaración de nulidad de éste". 

Ahora bien, del último párrafo antes subr! 

yado, claramente se desprende que el tercero respectivo tiene el plazo de 

un ai'l.o para solicitar el registro de lo marca correspondiente, debiendo 

solici ter dentro de ese mismo año la nulidad de la marca pretendida, pues 

el vocablo "en cuyo caso", así lo da a entender. 

Por otra parte, si transcurrido el término 

de un af\o en comento, el tercero ya no tiene derecho u solicitar la marca 

correspondiente, ello hace suponer que tampoco tendrá interés juridicame!! 

te tutelado para solicitar la nulidad de la marca respectiva por mejor d~ 

recho de uso, ei el precepto en cita le confiere un año para tal efecto. 
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En tal sentido, estimamos, debe armonizar­

se el texto del último párrafo de la f'racción I del Artículo 92 de la Ley 

de la Materia, pues éste se refiere al término de un año dentro del cual­

debe solicitarse la marca respectiva, lo que equivale a conferir el mismo 

plazo para solicitar la nulidad del registro pretendido por el tercero C,2 

rrespondiente¡ en cambio, la acción de nulidad fundada en la fracción II­

del Artículo 151 de la Ley de la materia, establece actualmente el Plazo 

de cinco aftas en lo tocante el término legal dentro del cual puede hacer­

se valer la correspondiente acción de nulidad, no obstante que en ambos 

casos estamos ante una misma hipótesis, a saber, el uso anterior de una 

marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra registrada, cuya 

nulidad se pretende. 

Por lo tanto, se sugiere que el último pá­

rra:fo de la :fracción I del Artículo 92 de la ley en cita, sea el siguien­

te. 

El tercero tendrá derecho a obtener 

el registro do la marca que ha venido usando, al la solicita dentro de 

los cinco af\os siguientes al d!a en que surta sus efectos la publicación­

del registro en la Gaceta, sin embargo, la concesión correspondiente sólo 

procederá si se tromi ta y obtiene la declaración de nulidad de la marca 

registrada, siempre y cuando no exista a juicio de la secretaria otra ra­

zón que lo impida ••• ". 

La redacción anterior, se sugiere en el C!!, 

so do que subsista ol término legal de cinco aHos, dentro del cual puede­

ejercitarse la acción de nulidad prevista por la fracción U del Articulo 

151 de la Ley de la materia, en la hipótesis contraria, en el supucoto de 

que prevalezca la reforma que proponemos en el punto número 4 del cap! tu­

lo de conclusiones de la presente tesis profesional, la redacción del úl­

timo pérrafo de la fracción I del Articulo 92 de la ley en comento, sería 

la siguiente: 

"El tercero tendrá derecho a obtener el r~ 

gistro de la mares que ha venido usando, al la solicl ta y oi además, tra­

mita y obtiene la declaración administrativa de nulidad de la marca regi!_ 

trada, siempre y cuando no exista a juicio de la secretar[a otra raz.6n 

que impida la conceai6n respectiva •.• ". 
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8 ._- Para· otorgar plena protección a las 

del Articuio-2~·3;:-d~- i~fi;~-Y----~d~ .. lc~:.:'~-a-~~r-iai'··-~ ri'ri·--d~:'cor1Sid~r~-r c6m~ .-de·11 to. 

el -contitl~ar 'u_sah-~~--:~~:a--~-;~~-;~~ :·_-~-~ril~Já'i·i.te . ~~-, -ár~do de .. ca-~rUa16~- a_: Otra -not~ _ 

riam~nt:e conoCidá',:. -l~::"~~ál-~'.-~~-- 60~&~gt_:;~- ~:_-.cfenCia .. c-ierta :ia :iracC16n en c_2 

mento. ··;-::::~. :;_::;~:-:~- -~ 
:-'En ef'ecto, el precepto_ y fracción ·antes 

t~=-~~ua-·i:~~:ri~·~:;-,~~p-~,~~~~~y:: aludidos 

Art{cul<f.223.- Son delitos. 

Frsccii6n X.- ·-continuar usando una marca no 

reR.istr·a_da-:'PBreC:i.dB.- é·n.··gl-ado· de- conf'usi6n a otra registrada, después de 

que -la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado !'irme. 

Ahora bien, puede ocurrir que una persona 

haya sido sancionada de manera firme por usar una marca semejante en gra­

do de confusi6n a otra notoriamente conocida en México; sin embargo, si 

esa persona continúa usando la morca respectivo no obstante ln oanci6n ya 

aludida, no incurrirá en el delito mencionado si la marca notoria no se 

ha registrado en nuestro pais, pues el tipo penal de antecedentes exige 

para ser procedente, sin lugar a dudas, la imitación de una marca regia-­

~· pudiendo suceder que la marca notoria aún no se encuentra registr!_ 

da en México. 

Por ello se juzga pertinente la siguiente 

reforma a la fracción X en comento, para quedar como sigue: 

Fracción X.- Continuar usando una marca no 

registrada parecida en grado de confusión a otra registrada o notoriamen­

te conocida, después de que la sanción administrativa impuesta por ésta 

rozón haya quedado firme. 

9.- El Articulo 152 fracción II de la Ley 

de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, señala que el regis­

tro de una marco caducaré., si ésta ro se usa por mé.s de tres años consec~ 

tivos 1 salvo que existan cnusos justificadas a juicio de la Secretaría, 

Sin embargo, ningún otro precepto de ln Ley en cita aclara cutiles son 
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eaaa causas juet1f1cadae, por lo que creemos que será el reglamento. de d! 

cho ordenamiento legal (próximo a expedirse), el que aclare f!l cr.i terio 

que ha de seguirse para establecer los casos que jUstifiquen la falta de 

uso de una marco. 

En este sentido, si la Ley de· la materia 

consagra la obligaci6n de usar la marca que al erecto haya sido concedida, 

sólo deberá eximirse de tal obligaci6n_ a aquellos que de_muestren indubi t! 

blemente estar impedidos para usarlas por causas no imputables a ellos, 

pues ninguna otra razón, justif'icar!a __ la falta de uso de una marca. 

Atento a lo anterior, entre las causas que 

justificarían la f'alta de uso de une marca podríamos seña.lar el caso for­

tuito o f'uerza mayor, tales como las catástrofes naturales. 

Asimismo, otras razones que eximirían 

los titulares de marcas registradas de la obligación del uso de los mis­

mas, serían algunas medidas de índole administrativa, c:omo lo prevista -

por el Artículo 129 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad In­

dustrial, que autorizo a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial , 

a prohibir el uso de marcas. 

Otra medida administrativa similor a la ª!! 
terior que se vive en lo práctica, es la previa y ncceoarin autorización 

que otorgo la Secretaria de Salud para lo venta de mcdicrunentos, por lo 

que si el trámite de dicha autorización se retardara, dicha demoro seria 

una causo más que justificarte la falta de uso de ln moren respectiva. 

De cualquier manera, quedará, al prudente 

arbitrio de la autoridad el señalamiento de otras causas juatificati vas de 

la falta de uso de marcas, pero siempre enmarcadas a la imposibilidad del 

titular de la misma por causas no imputables a él, debiéndose consignar -

que desaparecida la razón que impida el uso de la marca, se continuará -­

con el cómputo del término legal de los tres años que señala el Articulo 

152 fracción II de la Ley de la materia. 

10.- La f"racción XV del Articulo 90 de la 

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, al establecer la 
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prohibición del registro de una marca igual o semejante en grado de con!'~ 

alón a otra notoriamente conocida er. México, para aplicarse a cualquier 

producto o servicio, introduce con su actual redacción una gran innova--­

ci6n en el derecho marcarlo nacional, pues esta disposici6n otorga una m!_ 

yor protección a las marcas notoriamente conocidas que la Ley de lnvenci2 

nea y Marcas (Artículo 91 fracción XIX) y el Convenio de París (Artículo 

6 ble, párrafo I), no consignaban, pues estos dos últimos ordenamientos -

legales se referían a la negación o invalidación del registro y prohibi-­

ción del uso de una marca igual o semejante a otra notoriamente conocida, 

cuando se aplicaran u los mismos o similares productos o servicios, o -­

bien, cuando esas marcas espurias, sean susceptibles de crear confusión 

en forma tal, que puedan inducir a error al público consumidor, como B,! 

ria el error en cuanto al origen o procedencia de los productos o servi-­

cios respectivos 1 lo que ocasionaba un estudio más profundo de la cues--­

tión planteada. 

Con la actual redacción de la fracción XV 

de la ley marcarla en vigor, se elimina cualquier tipo de duda que pudie­

ra surgir sobre el particular, pues si la marca correspondiente se estima 

notoriamente conocida, su registro estará vedado independientemente de la 

clase de productos o servicios para los que se solicite a registro, lo que 

nos parece una redacción acertada con la que se cristaliza plenamente la 

excepción al principio de especialidad que la doctrina ha atribuido a le 

marce notoria, 
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