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lHTRODUCCION. 

El comercio en nuestro pa!s se ha incrementado en gran­

parte por la apertura comercial, lo que ha provocado en la Indus­

tria, comercio, servicios y público en general un lnter~s notorio 

en las marcas registradas. 

El objetivo general del presente trabajo se encamina a­

analizar las causas de nulidad que aparecen en la Ley de Fomento­

Y ProtecclOn de la Propiedad Industrial. 

frente al arribo de innumerables productos de proceden­

cia extranjera, las marcas nacionales y las extranjeras registra­

das cobran importancia; se registran muchas marcas novedosas pero 

otras nacen viciadas de nulidad. 

En nuestro concepto la Ley antes mencionada no es clara 

ya que omite algunas causas de nulidad de registros marcarlos y -

que a nuestro juicio deber!an incluirse. 

El presente trabajo est~ encaminado al estudio y anall­

sis de la nulidad en las marcas sugiriendo lo que a nuestro pare­

cer debera incluirse en la citada Ley. 

El primer capitulo presenta un breve panorama histOrlco 

de las marcas y su legislación cuyo objeto es ubicar las marcas · 

dentro del nuevo panorama comercial. 



El objeto del capitulo segundo consiste en mostrar en -

forma somera las caracter!stlcas de las marcas; sus tipos y cara! 

teres dentro de nuestra ley y doctrina. 

En el apartado tercero se caracterizan los slmbolos di~ 

tlntivos o marcas en función de la nulidad; a cuyo efecto se ana­

lizan sus funciones, efectos de su propaganda e impacto social. 

En el capitulo cuarto se analizan las causas de nulidad 

y se expresan las lagunas y deficiencias a la Ley de Fomento y -­

Protección de la Propiedad Industrial y se proponen a modo de co~ 

clusiones las modificaciones para resolver dichos problemas. 

Para la realización de este trabajo recurrimos a la --­

fuente de investigación documental consistente en bibliograf!a n! 

clona! y extranjera que en torno al tema se ha escrito. De igual­

forma retomamos opiniones de nuestros m~ximos tribunales. 

11 



CAPITULO 1. 

SUMARIO. 

"Antecedentes hi stOri cos". 

!.! Etapa Prehisp~nica. 1.2 Etapa Co-
lonial. 1.3 Etapa Independiente. 



MARCO TEOR!CO. 

1.1. Etapa prehispánica. 

El desarrollo comercial de México desde antes de la 

llegada de los espa~oles se caracterizó principalmente por el 

cambio de productos o especies entre los habitantes de los pue·· 

blos del Anáhuac llamado trueque, no existe en la historia de M! 
xico noticia de la existencia de marca o signos que distlngule·· 

ran las mercanclas del mismo género, o disposiciones dictadas al 

respecto. 

Historiadores como Cortés, Berna! oraz, López de Gómo­

ra y Antonio de Soi!s mencionan la varldad de riqueza de mercan· 

clas y mercados pero no indican en sus descripciones el empleo ·• 

de marcas. 

Solls dice por ejemplo que "Hac!an las co 0Tipras y ven·· 

tas por v!a de permutación con que daba cadi u10 lo que le sobr~ 

ba por lo que habla menester, y el ma!z o el cacao servia de mo­

neda para las cosas menores, no se gobernaban por el peso, ni lo -

conocieron pero ten!an diferentes medidas con que se dlstingu!an­

las cantidades y sus números o caracteres con que ajustar los ---
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precios segOn sus tasaciones.'(!) 

La aht~~lor transcrlpc!On es Indicativa de la lnexls--­

tencla de las marcas. 

Se sabe por otra parte, que los habitantes de AnAhuac • 

utilizaron algunos medios materiales que individualizaron su con­

dic\On o clase social, por ejemplo la collera que servia para ·•• 

identificar al mal esclavo, ya que los compradores de esclavos •. 

de collera se deb!an Informar con anterioridad por cuantas ventas 

hablan pasado y si después de cuatro aOn sin obedecer lealmente -

a su amo, pod!an ya ser vendidos para el sacrificio. 

Importante huella prehisp~nica de las "marcas' que se-·· 

debe tomar en consideraciOn es la existencia de los sellos o pin· 

taderas que serv!an para decorar la piel humana posiblemente con­

una idea ceremonial o religiosa no hay pruebas demasiado firmes,· 

dlce al respecto Alcina French "Algunos Instrumentos parecidos a­

las pintaderas que se conservan en escasa cantidad fueron utillz2_ 

dos para estampar relieves en la cerAmica. Adem~s las plntaderas­

se empleaban para ldentlficaciOn de ciertos tributos que los pue­

blos pagaban a los reyes y senores.•( 2) 

(l) De Sol!s, Antonio. Historia de la Congulsta de México. Madrid, 1973. lm·· 
prenta de don Antonio de slínchez, lomo ! , Pág. 394. 

(2) Alcina French, José. Las pintaderas Mejicanas y sus Relaclones.Madrld. 
1958. Consejo Superior de Investigaciones Cient!ficas. PAg.52. 



Berna! Ola~ nos menciona en su obra que Moctezuma tuvo­

su sena! y sello. que lo lde~tlficaban. (3) 

Los sellos o pintaderas tenlan dos formas o modelos di­

ferentes, los sellos planos, que consistlan en un mango y una ta­

bla de forma variada en una de cuyas superficies se halla grabado 

un dibujo cualquiera que es el que sirve para imprimir; de este -

tipo de sellos aún nos servimos actualmente, se trata de los tan­

frecuentes sellos de oficina, con la diferencia que aquellos eran 

de cerAmica y éstos de caucho u otros materiales pero su funci6n­

es la misma. 

El otro modelo, es el sello o pintadera clllndrica que­

conslstla en un cilindro hueco o sólido a m~nera de rodilla en -­

cuya superficie se hallaba el dibujo en relieve que habla de ser­

vir para imprlml r. 

Nava Negrete a lo anterior dlce:"Es indudable que no p~ 

demos asignarle a los sellos o pintaderas el carActer de marcas -

de productos, pero sf atribuirles o reconocerles algunas de las -

acepciones del término •marca", pues de acuerdo a sus finalidades 

es seguro que constituyen el antecedente de las actuales marcas.•(
4
) 

(3) Dlaz del Castillo, Berna!. Historia Verdadera de la Conguista de la Nueva 
~· México, 1968. Editorial Porrtía, tomo 1, p~g.321 

(4) 1/WilNegrete, Justo. Derecho de las Marcas. México 1985. Editorial Porrúa 
PAg. 6. 



1.2 Etapa Colonial. 

La conquista española imprimió al Pals conquistado una 

inmensa transformación no sólo en el orden politice 

no también en las areas de agricultura la industria 

moral, s 1 -

el comer--

cio impulsó especialmente la ganaderla y cultivo de algunas pla.!l 

tas principalmente impulsó la explotación de minerales del pals­

abrlendo con todo ello fuentes de trabajo hasta entonces deseen~ 

cidas por los indlgenas. 

Sin embargo como lo menciona Justo Nava "La organiza--

ción que se dió a la propiedad bajo el gobierno colonial, los m~ 

nopolios. la esclavitud, primero y la abyección después a la que 

fue reducida la clase indlgena, el sistema de impuestos. la lnc~ 

municación que fue condenada la Nueva España, as! como las pr~ 

hibiciones expresas de España para que sus colonias comerctaran­

entre si, inclusive en ocasiones entre los mismos españoles. P.!'. 

ro en perjuicio de la propia España. pues aunada la inobservan-­

cia de sus disposiciones y la obligación de Felipe V de firmar -

el tratado de Ultrech dieron como resultados: el cohecho el so--
(S) 

borne el contrabando y las falsificaciones.' 

Este manejo monopÓlico de España hacia las nuevas ---­

tierras conquistadas trajo como consecuencia el saqueo casi en su 

totalidad de prendas ornamentales ya que no existla reglamenta--

(5) Nava Negrete. Justo.Jl.b..ilt,p6g. 11. 



ciOn alguna qt.e evitara dichos actos vandAI leos, pues los frutos de 

esta tierra y sus metales preciosos iban directamente a las ar-­

cas reales y sobre el monopolio de un continente donde llegaban­

Únicamente productos españoles. 

En este orden de ideas tenemos que las primeras noti-­

cias relativas al empleo de "marcas" son las llamadas "marcas" -­

transparentes de agua o filigrana en los papeles, introducida por 

España en el siglo XVI a la Nueva España. 

Existen también noticias acerca del empleo de las mar­

cas de fuego que para su impresión se utilizó el hierro que era­

desconocldo por los lnd!genas y que a la fecha aún se usan en la 

actualidad, en la ganader!a toda vez que en las haciendas o ran­

chos de México, para acreditar la propiedad del ganado éstos ti! 

nen que ser marcados con el logotipo o letra (s) previamente re­

gistrado por el titular. 

Cabe señalar que la crueldad llevada a cabo por los e! 

pañoles ante los esclavos de la Nueva España se acentuó cuando se 

les marcaba con estos intrumentos para designar que pertenec!an­

a quien los habla robado o comprado. 

Por último es importante destacar que en la investlga­

clOn realizada por Lawrence Anderson contenida en su obra "las -

primeras marcas estampadas en los metales preciosos en México" -

nos dice que "Berna! O!az hablando del oro de Moctezuma que fun-



dieron, nos da notlcla de la prlmeta marca estampada en Méxlco:(6) 

y la marca fbe las armas reales como de un real y del tamaño de -

un tostón de a cuarto.( 7) 

Este escudo donde se plasmaron las armas reales es el­

mismo que a la vez se puso en el reverso de las monedas de la 

época, seguramente el que tenla la marca de la que da noticia Ber 

nal O!az en su obra. 

Debemos hacer hincapié en el hecho de que cuando llega­

ron los españoles a tierras americanas especialmente a la Ciudad­

azteca, la opulencia de ricos metales se hizo notoria al momento­

Y en virtud de l• cual los reyes católicos Don Fernando y doña 

Isabel expidieron una real cédula en Medina del Campo el 5 de Fe­

brero de 1504 donde se ordenaba a todos los moradores de la Nueva 

España que pagaran un impuesto llamado quinto neto de todos los -

metales como el oro, el hierro, el estaño, el cobre, la plata, -­

etc., que se sacaran las minas; este impuesto deberla de deposl-­

tarse ante los tesoreros y oficiales reales. 

A partir de 1525 se dictaron numerosas provisiones don­

de entre otras cosas se prohlb!a terminantemente el of lcio de ---

(6) Anderson, Lawrence. El arte de la Plater!a en México. México, 1956. Edito­
rial PorrOa. Pag. 2 • 

(7) ..!..<l!"!· 



plateros y. en donde a quien contraviniera dicha provlslOn se le­

impondrla .severas penas que iban desde la pérdida de los bienes­

hasta la apllcaclOn .de la muerte. 

A quienes se les permit!a ejercer dicho afielo deb!an­

pagar los derechos correspondientes al fisco, en virtud de que -

se evad!an con mucha frecuencia; por esta razOn el platero posefa 

su marca propia y exclusiva para identificar las piezas que la-­

braba,mlsma que daba al gremio cuando se incorporaba a él y de 

la que dejaba una copia en sus archivos con el objeto de poder -

cotejarla, esta "marca" debla registrarla ente el escribano del­

consejo teniéndola que usar tal y como en el principio la hab!a­

lnscrlto ya que en caso contrario se le castigaba como falsario. 

Ahora bl~n como comenta Justo Nava, "Terminada una pi!!_ 

za de plata o de oro requerra para que se comercializara con 

ella, cambiarla o entregarla a quien mandó labrarla los siguien­

tes requisitos. 

a) Que el veedor la diera por buena (el veedor no rec! 

b!a pieza alguna de plata o de oro; sln que tuviera la señal del 

art!flce). 

b) Que el platero la señalara con su marca que de co-­

mún empleaba, su apellido completo y (o) en abreviatura arbitra­

r! a. 

c) La obligaclOn de presentar la pieza para que se en-

8 



sayara a fin de saber si contenta Ja ley establecida en Espana­

desde el ano 1435 vigente en la Nueva España (la ley de la pieza 

se marcaba con punzones de fierro, calzado de acero con los num! 

ros que debla tener de manera proporcionada para que se vieran y 

leyeran fAcilmente y que tales números sean castellanos y no la­

tinos). 

d) Si estaba correcta la ley. lo que se verificaba me-­

dlante la burilada, entonces el marcador del gobierno le impri-­

mla en quinto real, significado por una corona diminutiva ya so­

la o ya puesta entre las dos slmbolicas columnas de Hircules. E! 

te sello se guardaba en las Oficinas real de la Hacienda. 

e) Después se le imponla la marca de la Ciudad, que -­

conslstla en un águila pequeña o la letras M que querla decir­

Méxlco.(B) 

De este apartado que menciona Justo Nava, deducimos lo 

si gu 1 ente: 

1.- Las "marcas" estampadas en los objetos de plata 

eran "marcas" de control para que el consumidor o adquiriente L! 

viera la certeza de que lo que adquirla era lo que se proponla -

es decir, la originalidad del producto. 

(B)Nava Justo, ~ pag. 33. 



2.- Estas •marcas' eran obligatorias y estaban respal­

dadas y certificadas por la autoridad. 

3.- El establecimiento del platero estaba debidamente­

registrado y era responsable de su trabajo, lo que constltu!a -­

una verdadera 'marca' de f~brlca y comercio. 

1.3. Etapa Independiente. 

Durante la colonia la sltuac!On legislativa en el ru-­

bro marcarlo era muy deficiente, esta situaclOn prevaleciO hasta 

la última década del siglo XIX cuando México, se separa pol!tl.c:1. 

mente de Espana, solamente encontramos disposiciones aisladas en 

esa materia. 

Desde luego este aislamiento no es exclusivo de México 

pues vemos por ejemplo, que en Espaíla el primer cuerpo de reglas 

en materia de marcas se contiene en decreto real de 20 de novie~ 

bre de 1850 en Francia antes de la Ley de 13 de junio de 1857 -­

que vino a sistematizar las disposiciones sobre marcas de f~bri­

ca, sólo se hablan dictado en 1789 y 1824 sanciones criminales -

contra infractores marcarlos. En Inglaterra el primer acto le--­

gislativo fue el acta de 7 de agosto de 1862. Estados Unidos In! 

c!O su leglslaclOn especial con sus actas de 8 de Julio de 1870, 

14 de agosto de 1876 y 3 de marzo de 1881. Alemania promulga su 

Ley marcarla el 30 de Noviembre de 1874. 

10 



Como observamos en México no existla en esta e~oca una 

leg!slac!On especial que regulara los derecho, marcarlos, sola-­

mente eran mencionadas dichas marcas en disposiciones del Código 

de Comercio de 16 de Mayo de 1854 promulgado durante el gobierno 

de don Antonio López de Santana, as! como en el Código Civil de-

1870 en el que se contemplaban las marcas como propiedad dramat.!.. 

ca, propiedad art!stlca y propiedad literaria. 

Este código contenla en forma detallada las reglas pa­

ra declarar la falsificación. 

El Código Penal que con el titulo de falsedad, regla-­

mento varios capitulas referentes a falsificación de moneda, de­

acciones, documentos de crédito público, de billetes de banco, -

sellos,.troqueles, pesas,medidas y "marcas", desde Juego no se -

trata de estos códigos de las "marcas" en sentido como actualme!!_ 

te se conocen sino de Marcas que para Indicar el peso o contras! 

ña de garant!a en el oro y plata o medida, iban grabadas sobre -

éstos. 

El Código de Comercio de 1884 de manera especial ya r! 

gula la propiedad marcarla al instituir para el fabricante y co­

rr.erciante la propiedad de sus marcas, m~s para adquirir dicha -­

propiedad se hace necesario depositarlas previamente en la Seer! 

tar!a de Fomento(
9
} ésta conceder~ la propiedad si no es usada a!!_ 

(9) hoy d!a Secretarla de Comercio y Fomento Industrial .. 

11 



teriormente por otra persona o no es de tal manera semejante que 

pueda defraudar Intereses ajenos, Incluso en este COdigo que es­

muy Importante en el ren;¡lóo marcarlo, ya se vislumbra las re--­

glas relativas a la sanclOn y oportunidades de ejercer la acclOn 

civil y penal, pues fija el término de dos meses para entablar· 

la acclOn penal y un año contado a partir del dla que se sepa 

la usurpaclOn para la acción civil, impone la obllgaciOn como en 

la actual Ley, de hacer ostensible la marca sobre la mercanc!a. 

Aunque de manera escasa esta reglamentaclOn plasmada -

en el Código de Comercio de 1884 puede calificarse como el prin­

cipal eslabOn en el desarrollo hlstOrico-leglslativo de esta ra­

ma del Derecho. 

Ley de 11 de Diciembre de 1885.- Esta Ley modificó al· 

gunas disposiciones del anterior COdigo de comercio y crea el r! 

glstro de comercio donde deblan matricularse los comerciantes 

anotando en dicha matricula los titules de propiedad industrial, 

patentes de invenclOn y marcas de fabrica constituyendo para el-· 

comerciante por la falta de dicho registro un Impedimento para el 

ejercicio de sus derechos con relación a terceros. Estas refor-­

mas son el mas Importante y remoto antecedente de nuestro actu~I 

registro de marcas. 

COdlgo de Comercio de 1889. En este cOdigo no se lncl~ 

yen disposiciones especiales que regulen las marcas toda vez -­

que al mismo tiempo entraron en vigor, este cOdtgo y la Ley de-

12 



marcas de fabrica de 1889, y en el articulo 4o. transitorio del-­

Código de Comercio de 1889 se dispuso que quedaban derogadas Jas­

disposiciones de las leyes mercantiles preexistentes. 

En las siguientes notas mencionaremos las leyes rela--­

cionadas especlficamente con nuestro tema, ya abrogadas pero que­

sln embargo son Importantes para el desarrollo ce nuestro estu--­

dlo. 

13 



CAPITULO 11. 

SUHARIO. 

'Marco teórico y anliisis de algunas leyes 
referentes a Marcas". 

2.1 Ley de Flbrica de 28 de noviembre de -
1889. 2.2 Ley de Marcas Industriales y de­
comercio de 25 de agosto de 1903. 2.3 Ley -
de Marcas y de Avisos Comerciales de 26 de­
junio de 1928. 2.4 Ley de la Propiedad ln-­
dustrial de 31 de diciembre de 1942. 2.5 -­
Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febre­
ro de 1976. 2.6 Ley de Fomento y Protección 
de la Propiedad Industrial de 27 de junio -
de 1991. 2.7 Aspectos doctrinales. 2.8 Con 
ceptos de marcas. 2.9 Caracter!sticas de 7 
las marcas. 2.10 Oiferentes tipos de mar-­
cas. 



2.1 Ley de Marcas de fabrica de 28 de noviembre de 1889. 

Esta Ley se promulgó bajo la presidencia de don Porf i-­

rio Olaz y de modo especifico se elaboró para regular los dere--­

chos sobre las marcas, entrando en vigor el dla lo. de enero de -

1890, es esta Ley que marca el paso de transición de la reglamen­

tación tan deficiente Iniciada por el Código de Comercio y CDdi-­

go penal, esta Ley se conformó por diecinueve articulas y sus --­

caracterlstlcas esenciales. como lo menciona el Licenciado David­

Range 1 ( lO) son: d) "So 1 o puede pretender adqu 1 ri r 1 a propiedad de -

una marca el primero que hubiese hecho uso de ella legalmente"; -

Art. 8', en este apartado se da la pauta de Ja maxlma en derecho-
11 prtmero en tiempo, primero en derecho.'' 

b) La adquisición de la propiedad exclusiva de una ---­

marca se obtiene en virtud de la declaraclón hecha por la Secre-­

tarla de Fomento respecto de que el Interesado se ha reservado -­

sus derechos (Art/ 9') nos indica que el interesado debe solici--

(10) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcarlo.México, 1969. 
Editorial Libros de r.éxlco, S.A. de C.i.pág. 22. 
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tar el registro de su marca a fin de tener derechos que en un mE_ 

mento dado se pueden hacer valer frente a terceros. 

e) La declaración de referencia se hace sin exdmen pr! 

vio bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y si perj~ 

cul de los derechos de terceros quien podrA presentar oposición­

al registro dentro de los noventa dlas siguientes a la publica-­

ción de la solicitud, en caso de oposición el registro sólo se -

llevara a cabo hasta que la autoridad judicial declare en favor­

de quien esté en el mejor derecho (art. 10). Es decir, la Seer! 

tarta registraba una ·marca sin previo exornen de novedad y en C! 

so de litigio por parecido de marcas, era la autoridad judicial­

quien determinaba o resoiv!a quien de ambas partes tenla el der! 

cho. 

d) Las marcas no se transmiten sino con el estableci­

miento, para cuyos objetos de fabricación o de comercio sirvan -

de distinción, pero ya su transmisión no esta sujeta a ninguna -

formalidad especial y se verificara conforme a las reglas del d! 

recho común (art. 11), este articulo es un tanto confuso ya que 

menciona la transmisión del establecimiento junto con la marca.­

creemos que las marcas se pueden transmitir sin necesidad del e~ 

tableclmlento ya que al tener car¡cter de registro nacional, pu! 

de darse el caso de que se disponga de dos o mas estableclmien~­

tos dentro de la República mexicana. 

e) La duración de la propiedad de las marcas es lnde-
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finlda pero se entenderá abandonada por la clausura o falta de -­

producción por más de un año de la fábrica o establecimiento que­

haya empleado (Art. 12). No tenla una duración previamente esta-­

blecida por tanto era muy dificil saber si para su extención se -

cumpllan los requisitos de Invalidez, es decir, si la marca se -­

habla dejado de usar por m~s de un año o clausurado el estableci­

miento industrial, sobre todo si dicho establecimiento se encon-­

traba lejos de la Ciudad. 

Es motivo de nulidad de una marca el haberse obteni--­

do en contravención a las prescripciones legales pero se requie-­

re Instancia de parte para ser declarada, precisamente por una -­

autoridad judicial. El procedimiento de nulidad en esta Ley--~-­

no estaba definido y creernos que se prestaba a diferentes inter-­

pretaciones por una parte hacia mención de haberse obtenido ---·­

en contravención a prescripciones marcarlas es decir, se podlan -

manejar muchas causales de nulidad que el interesado conslderara­

apllcables pues no decla cuales eran las contravenciones a que se 

referla o solamente debla entenderse que la nul !dad procedla por­

falta de uso c"ando no era explotada por más de un año o clausura 

del establecimiento Industrial. 

Ahora bien como lo menciona el Licenciado Fernando Ve-­

ga esta Ley fue solamente un ensayo de legislación sobre la mate-
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ria marcarla toda vez que tenla muchas lagunas. El mismo Abogado­

menclona en el llbro de Rangel Medina: "La Ley que hoy rige es -­

deficiente y ante el silencio del legislador, multitud de cues--­

tlones quedan abandonadas a la inestabilidad de la jurispruden--­

cla y a merced de decisiones arbitrarias según el credo clentlfl­

co del Juez sentenclador.L El licenciado Fernando Vega elaborD -­

en ese entonces un proyecto de Ley que en su primera parte conti! 

ne un certero juicio de la primera ley mexicana sobre la mate--­

rl a." ( 11 l 

L2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agos­

to de 1903. 

Esta ley define la marca diciendo que(l2)"Es el signo o 

denominación caracter!stlca y peculiar por el industrial, agri-­

cultor o comerciante en los articules que produce o expende, con 

el fin de singularizarlos denotar su procedencl•." (art. l) De-

flnlclón que consideramos v&llda para la época en que fue escrl-­

ta, toda vez que el desarrollo industrial en México aún no era --

importante, mas bien eran las empresas extranjeras quienes regis­

traban en México sus marcas y como no habla productos de la mls-­

ma especie o clase tal deflniciDn se adaptaba a los requerimien-­

tos del Pa!s, por no haber realmente competencia entre productores. 

(11) Rangel Medina, David, Ob.Clt. P&g. 23. 
(12) Ley ele Marcas Industriales y de Comercio, gubl !cada en el Otario Oficial 

de la Federac1Dn el 2 de septiembre de 1"03. 
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En el segundo articulo de dicha ley se menciona que P! 

ra adquirir el derecho exclusivo de una marca es necesario su r! 

glstro en la Oficina de Patente y Marcas. Esto es, por primera -

vez el registro de una marca se realizó y tramitó por una ofici­

na especialmente creada para ello tal como actualmente existe, -

desde luego esta Ley adoptó el sistema francés donde como ya co­

mentamos en renglones anteriores, el ex"men de líl marca solo se­

hac!a en forma administrativa es decir, s~lo se revisaban los dQ 

cumentos que se adjuntaban sin previo examen de novedad, también 

de manera expresa se prohiben los signos que no reúnan los ele-­

mentas de capacidad distintiva para su registro como son los no! 

bres o denominaciones genéricas, tampoco pod!an ser registradas­

las marcas contrarias a la moral y las buenas costumbres, a las­

leyes prohibitivas y lo que tienda a ridiculizar ideas personas­

u objetos dignos de consideración. 

Asimismo, se reconoce en esta Ley prioridad a marcas -

cuyo registro se pida en México dentro de los 4 meses de haberse 

registrado en otro Pals siempre que exista reciprocidad entre am 

bos. 

Se Interpone el sistema de cesión libre de marcas la -

cual puede cederse como cualquier otro derecho siendo obligato-­

rlo dicho registro de cesión ante la of lcina de Patentes y Mar-­

cas. 

También se Implanta la obligación de Imprimir en los -
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productos la leyenda "Marc. Reg." 

Generalmente se estipula Que el registro de una marca­

es nulo cuando se ha hecho en contravenc!Dn a las disposiciones -

de esta Ley y como única causal de nulidad el hecho de Que la --­

marca se hubiera registrado con anterioridad por otra persona, -­

Y quien se creyera perjudicado, la acción para pedir ia nulidad -

correspondla al Ministerio Público en los casos de interés gene-­

ral, no siendo competente ia Oficina de Patentes y Marcas sino -­

los tribunales de la Federación. 

Como hemos podido observar, el "procedimiento de nuli-­

dad", de marcas en esta Ley carec!a realmente de fuerza legal --­

pues no tocaba a fondo causales reales de nulidad, aún mas, no -­

existla en dicha Ley suficientes causales de nui idad que mencio-­

naran la ilegalidad en el registro marcarlo. 

2.3. Ley de Marcas y de Avisos Comerciales de 26 de junio de 

1928. 

Esta Ley sobre propiedad industrial supera enormemente 

a la anterior Ley ya que se hace acopio de las diferentes legis-­

laciones marcarlas de los diversos paises en el abundante y vali~ 

so material doctrinario tanto administrativa como judicialmente. 

Definición. Aunque esta Ley no da una definición de --­

la marca menciona al respecto lo siguiente : "La marca es el ----
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signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar-­

un comerciantee, industrial o agricultor para distinguir y deno-­

tar la procedencia de los articules que expende, fabrique o pro-­

duzca ... ll 3l Esta deflnici6n dA la pauta para aquel las personas que 

pretendan registrar su marca y que se haya usado con anterioridad 

a dicha solicitud de registro, es decir, esta Ley acepta como -­

vAlldo para cualquier procedimiento el uso anterior al registro -

de marca. 

Entre Jos aspectos mas importantes de esta Ley resal-­

tan Jos siguientes: 

a) Puede constituir una marca; los nombres bajo una --­

forma distintiva, las denominaciones y en general cualquier me--­

dio natural que sea susceptible por sus caracteres especiales de­

hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse de los -­

de su misma. especie o clase, as! como razones sociales de los co-­

merciantes y las leyendas muestras o enseñas de sus establecimien­

tos, api icadas a las mere anclas que vendan. (art. 2o. de esta 

Ley). 

b) Los sujetos de derechos de marcan pueden ser cual--­

quier persona ya sea mexicana o extranjera e igual derecho tienen 

las sociedades, compañ!as y en general todas las personas mora--­

les. 

(13) Tomado de Rangel Medina, David,~· 
Leyes, Circulares y Acuerdos sobre Patentes y Marcas. México 1960, tomo 1 
PAg. 84 Quarter. 



c) Por primera vez en el Reglamento de 11 de Diciembre de-

1928 se Incluye una clasificación de articulas en 50 clases ind! 

cando en su último articulo los productos no clasificados. 

d) La duración del registro de marca era de 20 años r~ 

novable por periodos de 10 Indefinidamente. 

e) Por lo que se refiere a la nulidad ésta Ley mencio­

na en su articulo 39 las causales que son: 

l.- Cuando se haya hecho en contravención a las dlspos! 

clones de esta Ley 

de su registro. 

de las que estuvieran vigentes en la eµoca-

11.- Cuando la marca haya sido usada en la República -­

con anterioridad a la fecha de la marca registrada, con tal de -

que el que alegue el derecho de uso presente su solicitud de re­

gistro al Departamento de la Propiedad Industrial, dentro de Jos 

tres años de expedido el primero y compruebe ante el mismo haber 

usado la marca durante todo el tiempo o haberla empezado a usar 

antes que el registrante primitivo. 

111.- Cuando la marca haya sido usada con anterioridad-­

en el extranjero, en el mismo caso previsto en el Inciso ante--­

rior si ademas del uso contiene el registro extranjero; pero el­

plazo de tres años se reduclra a seis meses; y siempre y cuando­

que Ja Nación extranjera conceda a los mexicanos este mismo der~ 
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cho su legislación. 

IV.- Cuando por error o diferencia de apreciación se -­

lleve a cabo un registro existiendo en vigor otro que se conside­

re invadido por tratarse de una marca que se confunda con la ant~ 

rior. En tal caso el Departamento de la Propiedad Industrial, de­

oficio o a petición de parte declarar! nulo el segundo registro;­

pero siempre y cuando el error se advierta o reclame dentro de -­

los cinco años siguientes a la publicación en la Gaceta Oficial -

del segundo registro. 

v.- Cuando la marca contenga Indicaciones falsas res--­

pecto a procedencia de los efectos que ampara, ubicación del es-­

tablecimlento Industrial o comercial o del propietario de la mar­

ca, y con respecto a medallas, diplomas o recompensas que no ha-­

yan sido obtenidas, o cuando se haya hecho una declaración falsa­

de la fecha en que empezó a usarse la marca. 0 4) 

Este procedimiento para solicitar nulidad de marcas --­

se presentaba o solicitada ante la propia autoridad es decir an-­

te la Oficina de la Propiedad Industrial ya que estaba facultada­

para dictar las resoluciones que procedieran. 

(14) Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de i928. 
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Esta Ley declara qu~ ~e,~xtlngue una marca por falta de 

uso cuando su explotación no ~e lleve a cabo por m~s de 5 afio~ 

consecutivos. 

2,4 Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de --

1942,1151 Entre las disposiciones m8s notables que in--­

trodujo esta Ley respecto a marcas mencionaremos las siguientes: 

a) Se establece la prohibición del registro como marca­

da las denominaciones cuyas palabras sean de lenguas vivas ex---­

tranjeras, cuando pretendan aplicarse a productos elaborados Úni­

camente en México, o en cualquier otro Pats de habla espafiola --­

con el f\n de evitar que se induzca al público a error sobre la -

procedencia de los productos marcados, en perjuicio también de -­

la industria del Pa!s. 

Se establecen asimismo reglas m~s estrictas sobre la 

registrabllldad de marcas para evitar que se engañe al público 

sobre la procedencia de los arttculos o que constituyan falsas 

indicaciones de los productos amparados. 

b) La duración se reduce a 10 anos de los 20 que la an­

terior Ley contemplaba y la renovación de marcas proced!a por pe­

riodos iguales, asimismo se establecen reglas para las marcas re-

(15) Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1942. 
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gistradas durante la vigencia de las Leyes de 1889 y 1903 pues -­

se establece que las marcas que no sean renovadas dentro de los -

cinco años que al efecto se concede, las mismas caducar~n de ple­

no derecho, lo anterior a fin de evitar la confusión que origl--­

na el hecho de conservar en vigencia marcas que no se usen o que-

no se renueven. 

c) En esta Ley también se dictan disposiciones que ---­

tienden a impedir que los industriales y comerciantes que usen -­

marcas registradas traten de darles apariencia extranjera ya que­

esto resulta perjudicial para la industria mexicana, se estable-­

ce asimismo sanciones para quienes no acaten disposiciones so---­

bre la leyenda "hecho en México" que por ley deben llevar los --­

productos que aqu! elaboren. 

Por cuanto se refiere a nulidad de registros marcarios­

esta ley como la anterior menciona las mismas causales, sin em-­

bargo, hace referencia ya a Ja nulidad por mala f~ indicando lo -

siguiente: "La nulidad de las marcas registradas de mala fe, po-­

dr~ ser reclamada en cualquier tiempo.•< 16 ) 

Creemos que en este aspecto el espiritu del leg!slador­

fué m~s ali~ de lo plasmado en leyes anteriores pues la visión P! 

(16) Ley y Reglamento de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Ofi­
cial de la Federación de 31 de diciembre de 1942. 
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ra nullficar marcas registradas de mala fe, con frecuencia se vi! 

lumbra en los juicios marcarlos y es el quejoso quien jebera apl! 

car esta causal en forma tal que el Juez la considere procedente­

toda vez que en la actual no se contempla. 

SJn embargo, en el capitulo IV, nos avocaremos en for­

ma especial a dilucidar el tema de la mala fe. 

2.5 Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976. (1 7) 

Esta Ley a diferencia de la de 1943 se inclina hacia -­

el hecho del uso exclusivo de la marca es decir, con esta nueva -

Ley el titular de una marca registrada debera comprobar el uso -­

efectivo e ininterrumpido de su marca.(Art. 117) se crea un sis-­

tema especial de explotación de marca que debera efectuarse den-­

tro de Jos tres años contados a partir de Ja expedición del titu­

lo del registro pues de lo contrario la marca se extingue de ple­

no derecho. 

La forma de comprobar la explotación de las marcas es -

por demas complicado, ya que se requiere por la autoridad se ind! 

quen ventas de los tres Oltimos años por concepto de explotación­

comercial, anexando etiquetas, facturas, e incluso unidades ven-­

didas por cada año, 

(17) Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de 10 de febrero de 1976. 



Muchas marcas se extinguieron con esta nueva Ley pues-­

las empresas o personas flsicas que no contaban con un asesora--­

miento jurldlco adecuado, omltlan presentar la explotación de su­

marca y ésta se extingula automAticamente y cala bajo el dominio­

púb l i co. 

Esta nueva ley contempla las marcas de servicio mismas­

que la ley anterior no lo hace y menciona en su articulo 87 lo -­

siguiente: "Esta Ley reconoce las marcas de productos y las mar-­

cas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que­

dlstingue a los articulas o productos de otros de su misma espe-­

cie o clase. Las segunda por los signos que distinguen un servi-­

cio de otros de su misma clase o especie."(l8) 

Las marcas de servicio han sido bien acogidas por los-

prestadores de servicio y se ha incrementado su registro sobre -

todo por cadenas hoteleras y servicios automotrices. 

Las marcas de servicio constituyen en México prActica-­

mente una novedad, éstas comenzaron a usarse en paises avanzados-

hace mAs de medio siglo y se hicieron necesarias para proteger -­

determinados tipos de servicios que no se podlan proteger de --­

otra manera de la competencia desleal. 

( 18) Ley de invenciones y Marcas. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976. 
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En seguida hacemos un resumen de las novedades de esta-­

Ley con respecto a la anterior en materia de marcas, 

a) Se limita el plazo de vigencia de las marcas a sol! 

mente cinco años, renovables por periodos Iguales. 

b) Se adopta un régimen de uso obligatorio de marcas.­

es decir, como lo mencionamos en p~rrafos anteriores si no se -­

comprobaba el uso de la marca ósta se extingula. 

c) El establecimiento de la licencia obligatoria de -­

marcas por causa de utilidad pública. 

d) Posibilidad de decretar la prohibición de uso de -­

marcas registradas o no. 

e) La lnclusiOn de marcas de servicio. 

f) La introducción de las denominaciones de origen. 

e) La introducción del Certificado de Invención. 

Otras novedades contenidas en esta Ley se relacionan-­

infracciones y sanciones, pues se introducen sanciones adminll 

trativas bastante rigurosas por infringir los derechos de propi~ 

dad industrial. 
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Por lo que se refiere a las causales de nulidad esta -

Ley tiene variaciones en el contenido de las fracciones con rel! 

c!On a la anterior y aumenta a siete las causales de nulidad y -

que textualmente dice: 

"Art. 147. El registro de una marca es nulo: 

!.- Cuando se haya otorgado en contravención a las di~ 

posiciones de esta Ley o de la vigente en la época de su regis-­

t~. 

11.- cuando la marca sea Idéntica o semejante en grado­

de confusión a otra que haya sido usada en el Pa!s con anterior~ 

dad la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mis­

mos o similares productos o servicios, siempre que quien haga '! 

ler el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado su -

marca Ininterrumpidamente en el Pals antes de la fecha de uso d! 

clarado por el que la registro. 

111.- Cuando la marca se ha venido usando con anteriori­

dad en el extranjero, en la misma hipótesis de la fracción ante­

rior, si ademas del uso existe el registro extranjero y recipro­

cidad al respecto. 

IV.- Cuando la etiqueta en que aparezca la marca cante~ 

ga Indicaciones falsas respecto a la procedencia de los produc-­

tos o servicios que ampare, ubicación del establecimiento indus-
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tria! o comeréial 'cléí>titul-ar,'de ú m'arca o con respecto a meda-­

llas, diplomas, p~em!Ós o;rec~mpen~as. 

:,:,v.~- ,cuaii'Clo el registro se hubiese otorgado con declara­

ciones falsas o Inexactas. 

Vl.- Cuando por error, inadvertencia, o diferencia de -­

apreciación, se haya otorgado el registro existiendo en vigor 

otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea 

igual o semejante en grado de confusión y que se refiera a servl-

cios o productos iguales o similares. 

VII.- Cuando el agente o el representante del titular de­

una marca registrada en el extranjero, sol !cite y obtenga el re-­

gistro de ésta a su nombre, sin el consentimiento expreso del ti­

tular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputa­

ra como obtenido de mala fe."(l9) 

Esta Ley es mas estricta en el sentido de nulidad de -­

las marcas toda vez que el titular del registro de una marca de -

bera tener cuidado al solicitar su registro marcarlo pues si se -

dirige con falsedad, su registro es fácilmente nullficado y como­

lo anotamos en renglones anteriores si al momento de comprobar -­

su explotaclOn ésta no se apegaba a la Ley Igualmente era nulifl-

( 19) Ley de Invenciones y Marcas. 
Pub! !cada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 
1976. 
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cable dicho registro marcarlo. 

En resumen, hemos tratado de dar un panorama claro de-­

las modificaciones de esta Ley que duró en vigor 15 años y media~ 

te la cual la industria mexicana se adaptó a la misma pero que a­

través de los afios los Intereses nacionales rebasaron el contenl-

do de dicha Ley, razón por la que en 1991 se promulgó la nueva --

Ley de Fomento Protección de la Propiedad Industrial, de la ---

que en seguida comentaremos. 

2.6 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrlal.(ZO) 

Esta Ley se publicó en el Diario Oficial de la Federa--

clón el dla 27 de junio de 1991, entró en vigor al siguiente --

d!a de su aplicación substituyendo a la Ley de Invenciones y --­

Marcas de 1976. 

En términos generales la esctructura de esta Ley es si­

milar a la anterior, pues tiene por objeto la protección de los -

derechos intelectuales como son diseños industriales, modelos de­

uti l idad, patentes, marcas, nombres y avisos comerclaies, denomi­

naciones de origen pero m~s aguda en el punto de competencia des­

leal, se introduce en esta Ley la figura de las franquicias y el-

(20) Publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de junio de 
1991. 
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secreto Industrial, desaparece asimismo el certificado de inven­

ción y la Ley sobre el Uso y Explotación de Patentes y Marcas y­

Transferencia de Tecnología, por lo que en esta nueva Ley todos­

los contratos de cesión de derechos de marcas se registran dire~ 

tamente ante la Oficina de Desarrollo Tecnológico as! como los -

contratos de uso y explotación de Patentes y Marcas, haciendo -­

mas rApldos dichos tramites. 

La promulgación de esta Ley es basica para la entrada­

en vigor dei Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de-­

Norteamérica, Canada y México a principios de 1994. 

A continuación daremos una explicaclón mas detallada-­

de las innovaciones de esta Ley con relaclOn a las marcas. 

a) Las marcas registradas bajo esta nueva Ley, tienen­

una vigencia de diez años en vez de cinco que contemplaba la an­

terior • 

b) Por cuanto a la renovación, ésta se otorga por diez 

aílos siendo necesario acreditar el uso por periodos de tres años 

Onicamente bajo protesta de decir verdad, declaración que debera 

ser firmada por el titular de la marca o su representante legal. 

En caso de que una marca esté registrada para proteger 

dos amas clases de productos o servicios, bastara presentar la -

renovación en alguna de dichas clases para que se renueven todos 
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los registros marcarlos previo pago de los derechos correspon--­

dientes· que en este caso se duplican el monto. 

c) En la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, abrogada 

se establec!a la necesidad de acreditar el uso de marca mediante­

un cuestionario especial donde se deblan manifestar, cantidades­

de ventas de los productos bajo la marca registrada, domicilio -­

del titular del registro, productos que amparaba la marca, unid2_ 

des vendidas durante los tres años y anexar etiquetas de la mar­

ca tal y como habla sido registrada. 

Con esta nueva Ley desaparecen dichos requisitos y so­

lamente se requiere una declaración bajo protesta de decir ver-­

dad en donde aparezca la siguiente leyenda "el titular del regl~ 

tro de esta marca declara bajo protesta de decir verdad que esta 

interesado en conservar la vigencia de su registro marcarlo y el­

uso de la misma no se ha interrumpido en un plazo igual o mayor a -

los tres ailos~· 

Menciona asimismo que una marca no es nula si se deja­

de usar por tres años si existen causas justificadas que a jul-­

cio de la secretarla procedan, es decir con esta nueva Ley los -

registros no se extinguen de pleno derecho si ha existido algún­

problema por parte del titular para sacarla al mercado nacional, 

y comercializar dicha marca, causa que debera ser manifestada an 

te la autoridad. 
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Existió en la Ley anterior un articulo que benefició a­

muchos titulares de registros marcarlos y que en cierto modo hizo 

trabajar doblemente a la Secretarla, (2l) se trata del articulo 99-

de la Ley de Invenciones y Marcas, que establec!a que el titular­

de un registro marcarlo tenla un año para volver a solicitar el -

registro de una marca que se hubiere extinguido por falta de uso­

a partir de la fecha de extinción, en consecuencia este nuevo re­

gistro, se otorgaba nuevamente, pero resulta que muchas veces en­

el transcurso de dicho año un tercero solicitaba una marca a re--

gistro muy similar a la anterior concediéndole dicho registro pe­

ro perjudicando al anterior titular, entabl~ndose as! un juicio -

por nulidad de marcas que en ocasiones llegaba hasta los tribuna­

les de circuito en materia adminsitrativa y era el magistrado 

quien determinaba mediante ejecutoria a quién de ambas partes le­

asist!a la razón. En la nueva Ley este precepto desaparece y la -

concesión de marcas se lleva a cabo mediante un sistema de comp!!_ 

tación. 

Por lo que se refiere a las leyendas obligatorias en -­

esta Ley es optativo para el titular de la marca mencionarlas 

pues la omisión de éstas no afecta la validez del registro ni im­

pide ejercer acciones civiles o penales contra los infractores. 

Las leyendas a que nos hemos referido son MR, MARC. 

REG. la letra R dentro de un circulo o las siglas M.I.R. 

(21) Secretarla de Comercio y Fomento Industrial. 
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En general, el término de vigencia tanto para nombres­

comerclales, marcas, avisos comerciales y patentes se alarga co~ 

slderablemente, queremos hacer hincapié que en ninguna Ley se 

contemplaba la renovación de los avisos comerciales, yen ésta si 

es factible dicha renovación, por periodos de diez a~os. 

Con relación a las causales de nulidad de las marcas.­

ésta Ley menciona las siguientes: 

"151.- El registro de una marca es nulo cuando: 

l. Se haya otorgado en contravención a las disposiciones 

sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de registro. 

Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se con­

sideran requisitos y condiriones para el otorgamiento del regis­

tro los establecidos en las fracciones 1 a XV del articulo 90." 

Queremos destacar en esta fracción, y en general como­

crltlca al legislador que ésta Ley no menciona la nulidad como-­

base por vicios de reglstrabi lldad contemplados en leyes anterl~ 

res pues no menciona que una marca sea nula o que proceda su null 

dad, cuando se haya otorgado en contravención a las d!sposlcio-­

nes contempladas en la Ley vigente en el tiempo de su registro. 

"l~ La marca sea idéntica o semejante en grado de con­

fusión, a otra que haya sido usada en el Pals con anterioridad--
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a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registra­

da 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 una marca Ininterrumpidamente en el Pa!s,­

antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha del 

primer uso declarado del que la registró;' 

De esta fracción se desprende la siguiente hipótesis:­

si una persona comercializa con determinada marca sin haberla -­

registrado para el efecto de un juicio marcarlo ante otra que use 

sin su consentimiento esa misml marca el primer titular deberá -

comprobar ante la autoridad, que usaba su marca con anterioridad­

aunque ésta no se hubiese registrado, pero desde ese momento,de­

berA proceder a su registro, 

La comprobación que se deberá demostrar, consistirá en 

presentar pruebas como son facturas de ventas empaque o embarque 

de su producto bajo el signo de la marca que se indiqu?. 

'¡ 11. La marca se haya venido usando con anterioridad en -

el extranjero, en la misma hipótesis de la fracclOn anterior, si 

ademas del uso existe el registro extranjero, y que el Pa!s de -

origen tanga reciprocidad con México.• 

En este caso, existe el supuesto de que una persona -­

con conocimiento de causa registre como propia una marca que ha­

ya copiado del extranjero, desde luego si esa marca es registra-



da en aquel Pals y Méxic~ tenia.reciprocidad diplomat1ca con él. 

"IV_. El". registro se hubiere otorgado con basa en datos fa.!_ 

sos o ine~actoi cont~nldos en su solicitud, que sean esenciales;" 

En efecto, la autoridad procede a declarar la nul ldad­

de una marca cuando en la solicitud se confirme que los datos -­

proporcionados son falsos, estos datos pueden ser, la direcci6n­

del establecimiento, los datos del titular, la fecha de primer -

uso, o los articulas o servicios pdra los que se use dicha marca. 

"V. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o difere~ 

cla de apreclaci6n, existiendo en vigor otro que se considere 

invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en 

grado de confusión y que se apl !que a servicios o productos !gui'_ 

les o similares; 11 

Esta fracción es bastante clara pues la autoridad esta 

obligada a hacer un examen de marca, sin embargo, muchas de las­

veces de otorgan marcas muy parecidas en grado de confusión y -­

ademas ampara los mismos productos o servicios de los de una mar 

ca ya registrada, en estos casos procede nulif!car dicho regls-­

tro marcarlo. 

"VI· El agente, el representante, el usuario o el dis-­

trlbuidor del titular de una marca registrada en el extranjero,­

sol lci te y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra slml--
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lar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del tit.!!_ 

lar de la marca ext~anjera. En este caso el registro se reputar&­

de mala re ... (2?) 

Las acciones de nulidad que se deriven del presente ar-

tlculo podrln ejercl tarse en un plazo de cinco a~os, contados a -

partir de la fecl1a en que surta sus efectos 1 a publicación del r! 

gistro en la gaceta, excepto, las relativas a las fracciones l Y-

V l que podrln ejercitarse en cualquier tiempo Y a la fracción 111 

que podr& ejercitarse dentro del plazo de un a~o. 

Consideramos que esta fracción e; un tanto limitada pa­

ra la nulidad de marca~mls adelante nos avocarmos al estudio en­

particolar de esto fracc!On especialmente lo relativo a la mala -

fe, que es el tema de ~ste trabajo. 

2.7 Aspectos doctrinales de la marca. 

Son numerosas las definiciones que se han mencionado y 

escrito referente a la marca, desde luego, todas éstas llevan -­

cierta huella de su autor, sin embargo, creemos que no serla po­

sible juzgar dichas definiciones pues todas y cada una matizan -

la personalidad de su autor. Nos detendremos a mencionar única-­

mente las que consideramos de mayor importancia. 

(22) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad lndustrial. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el dla 27 de junio de 
1991. 
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2 .8 Conceptos de Marcas: 

De acuerdo con lo anterior, nos concretaremos exclusiv! 

mente a expresar las definiciones de la marca elaboradas por aut~ 

res modernos en la doctrina francesa, italiana, española y de al-

gunos autores latinoamericanos. 

En Francia !ves Saint-Gal menciona: "La marca es un si¡ 

no distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) 

distinguir sus productos (o servicios) de los de su competencia -

la marca es pues, un signo de adhesiOn de la clientela.•( 23 ) 

Este autor ya menciona en su deflnicIOn a la marca de -

servicio, pero m~s bi~n consideramos que la marca no es un signo-

de adhesiOn de la clientela sino un signo personal que la misma-­

clientela busca al consumir el producto o servicio deseado, por -

que al consumir un bien, se busca calidad en el producto. 

En !tal ia Ezio Capizzano afirma respecto de las marcas: 

"Aquellas contraseñas de productos y mercanc!as que, 

análogamente a los otros signos distintivos (firma y seña) son 

(23) Tomado de la obra de Nava, Justo. Protection et Valorarisation des Marques 
de fabrique de Commerce ou de Serv1ce. Edit. Delmas,Par!s, !978. Pags. c 2 
9 e J. 

39 



llamados a desempenar una función distintiva de determinados pro­

ductos y mercanc!as sobre los cuales se fijan, de otros Iguales o­

similares y por eso confund!bles) 24 l 

Como se puede observar, esta deflnic!On es similar con­

la anterior de autor francés sin embargo no menciona o hace refe­

rencia a los servicios de marcas. 

Renato Cerrado por su parte define a la marca como •Un­

signo identlflcatlvo del resultado de una actividad empresarial -

productiva o de servicios, con el objeto de distinguirlos de ---­

otros del mismo tipo que se hallan en el mercado.•1 25 1 

Oefinic!On que consld~ramos muy atinada a nuestro de--­

sarrollo Industrial pues no solamente abarca los productos ampar! 

dos por una marca sino considera a los servicios prestados por e!!! 

presartos haciéndolos distinguir de los de otros similares. 

En Espana C.E.Mascareílas considera que 'La marca es un­

slgno que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o­

las servicios de una empresa de los productos o servicios de las-

(24) caplzzano, Ezlo, Dltta, lnsegna, marchl breveto •. Milano, !talla. 
Edlt. Etas Kompass, Pág. 66. 

(25) Nava Negrete, Justo. ~· p~g. 145. 
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de otras empresas:(26) 

Est~ definición es aceptada, sin embargo, no menciona -

a las personas fÍsi¿as\omotitufares de derechos marcarlos pues-
:· ?·:·.-.·-·.-::;-·.- -. ' 

solo habla de servicios .·o productéis de.una empresa distinguéndo--

los de los de otra; 

A continuación daremos las definiciones de.diferentes -

Leyes marcarlas en los diferentes paises que a nuestro juicio --­

son importantes para nuestro estudio. 

a) Empezaremos con la ley mexicana de Fomento y Protec­

ción de la Propiedad Industrial que define a la marca actualmente 

como: Art. 88 "Se entiende por marca a todo signo visible que di! 

tinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase­

en e 1 mercado". (27) 

b) Por su parte la Ley Estadounidense la define como: -

"El Íérmino marca incluye cualquiera marca industrial. Marca de -

servicio, marca colectiva o marca de certificación con derecho a-

ser registrada de conformidad con esta Ley, esté o no registra--­

da," ( 28) 

(26) Mascareñas e.E. Las marcas de fébrica de comercio y de servicio. 
Cap. Vil. Edtt. Montaner y simón, s.A. Pág. 419. 

(27) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Publicada en el -
Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991. 

(28) ~m~~ §~,.N~~~i~~é~1~~n.a. Ley de marcas de mrica No. 489 de los Estados 
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c) Ley Canad!enie, Ley de Marcas y Competencia desleal de -

1.4. de mayo de 1953~. 

"Marca ·es Ú signo usado por una persona con el pr~ 

pósito de dlstlngtilr·mercanclas o servicios, manufacturados, ven­

didos, ~lqu(la.~o~ o ej~cutados por dicha persona, de las mercan-­

clas o ser·vfi:(ós manufacturados, vendidos, alquilados o ejecutados 

por otros" (Sec. 2). 

d) De Espana. Estatutos sobre la Propiedad Industrial de 22 de 

'mayo de 193 l. 

'Se entiende por marca todo signo o medio material, 

cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para senalar y di~ 

tinguir de las similares los productos de la industria, el comer­

cio y el trabajo." (Art. 118) 

e) De Francia. Ley sobre las Marcas de Flbrica y de Comer­

cio, de 23 de junio de 1857. 

'Son considerados como marcas de flbrica y de comercio­

ios nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, emble­

mas, monogramas, sellos, estampados, vinetas, relieves,letras, c.!_ 

fras, envolturas y de otro signo que sirva para distinguir los 

productos de una flbrica a los objetos de un comercio·"(Art. lo.) 

f) De Gran Bretaña. Ley de Marcas de 1905, Reformada en --
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1938. 

"La marca es un signo que se usa o que se pretende usar 

en relaciOn con mercanc!as, con el propOsito de Indicar que se -­

trata de articulas del propietario de dicha marca, en virtud de -

su fabricaciOn, selección, certificación, comercio o puesta en -­

venta. La marca puede consistir en un dibujo, sello, membrete --­

etiqueta, marbete, nombre, firma, palabra, letra, número o cual-­

quier combinaciOn de los mismos."(Sec.3) 

g) De Guatemala. Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comercia­

les de 31 de diciembre de 1924. 

"Son marcas los signos o denominaciones usados por los­

industriales, comerciantes y agricultores con el fin de identifi-

car los art!culos que producen o expenden, y establecer su proc~ 

ciencia u ongen." (Art. lo.) 

h) De Venezuela. Ley de la Propiedad Industrial de 29 de -

agosto de l 955. 

"Bajo el nombre de marca se comprende todo signo, fig.!!_ 

ra, dibujo, palabra o combinaciOn de palabras, leyendas y cual-­

quier otra contraseña novedosa, usada por una persona f!sica o -

moral para distinguir art!culos que ella produce, aquellos con-­

los que comercia o los de su establecimiento·" (Art. 47f291 

(29) Rangel Medina, David.~. P~gs. 161, 163, 165, y 169 
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2.9 Caractertsticas de las;marcas. 

Estas deberan ser distintivas es decir, debe es~eciali­

zar, indiviqualizar y singularizar, ya que el destino final de -­

una marca es el de Identificar como lo hemos mencionado ya en las 

diferentes definiciones ya citadas. 

La marca no puede ser objeto de un derecho privativo si 

o no es distintiva como lo menciona Roubier en el estudio de Ran-

gel Medina "Este caracter puede no concurrir, sea porque la marca 

se confunde con marcas ya existentes, y que hay como se llaman, -

anterioridades, sea porque se trata de signos usuales, genéricos­

º necesarios que pertenecen forzozamente al dominio público y que 

no pueden aprobarse.•1 30) 

Conforme a lo anterior la marca debe por fuerza reunir 

los requisitos de novedad y especialidad toda vez que ambas Inte­

gran la condición de signo distintivo lo que viene a ser en esen­

cia la marca. 

Por lo que respecta a la especialidad significa que la­

marca no debe caer en lo común y simple, es decir, no debe cansí! 

tir en un signo de una simplicidad, para poder se registrada - - -

(30) Rangel Medina,Oavld. ~· Pag. i85. 
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tan elemental que malogre su papel de llamar la atención al con­

sumidor. Por tal motivo no pueden constituir una marca los calo­

res aislados, números, letras a menos que esten combinados o --­

acompañados de elementos tales como signos, diseños y denomina-­

cienes que les den un caracter distintivo. 

Oe lo anterior podemos deducir que una marca sólo pue­

de ser especial en el sentido de que sólo se aplicara a la cate­

gor!a de los productos o servicios para los que fue creada. 

Con relación a la novedad de la marca significa que el 

signo escogido para constituirlo como tal no debe ser ya cornun-­

mente conocido como signo distintivo de empresa competidora o 

que forme parte de las marcas de ésta que mantenga registrada y -

vigente aplicandola a productos o servicios relacionados con --­

la que se quiera registrar, por lo general se considera que una­

~arca es nueva o novedosa cuando se distingue de las demas ya r! 

glstradas e incluso de los signos distintivos usados en el come_!: 

cio. 

No pueden constituir una marca el "Nombre Comercial"­

ajeno ni el "Aviso Comercial" de una tercera persona que consti­

tuyendo también signos distintivos del comerciante, su uso por -

otra persona constituye sin lugar a dudas confusión ya que apa-­

rentemente los productos procederan del titular de aquellos sig­

nos, premisa que no es apegada a la realidad. 
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Sin embargo es de comentarse que si es válido registrar 

una marca que anteriormente haya sido usada aún en una industrla­

simllar si se cumplen los siguientes supuestos: 

a) Si ha sido marca registrada y el titular abandona di 

cho registro por cesar la fabricación de los productos para los -

que fue registrada, esto es, por haberse extinguido el registro. 

b) SI el que la registró primero renuncia expresamente­

ª su derecho, es decir, esta hipótesis equivale a la cancelaci6n­

vo i un ta ria. 

c) Si el que la registró primero no ha hecho uso comer­

cia\ de su marca dentro de ios 3 primeros anos de su registro. E! 

te supuesto est~ contemplado en e\ articulo 130 de la Ley de Fo-­

mento y Protección de la Propiedad Industrial. 

Por cuanto a la licitud de la marca ésta no debe ser -­

contraria a la moral o las buenas costumbres, y a las leyes proh! 

bitivas~ en términos generales no es válido el registro como mar­

ca de los escudos y armas nacionales, armas, escudos y emblemas -

extranjeros; nombres, firmas y retratos sin la debida autoriza--­

de los Interesados, el emblema de la cruz roja, las marcas engañQ 

sas o confusas y aquellas que sean parecidas a otras anteriormente 

registradas y vigentes. 

Asimismo, la actual ley menciona en su articulo 153 que 
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procedera la cancelaciOn de la marca cuando el titular ha pravo-­

cado o tolerado que se transforme en una denominaciOn genérica -­

que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para­

los cuales se registro, de tal modo que en los medios comercia--­

les y el uso generalizado para el público,la marca haya perdido -

su caracter distintivo, como medio de distinguir el producto o -­

servicio que se aplique. (31) 

De conformidad con lo anterior, no es licito el hecho -­

de consentir que una marca se convierta en genérica como ejemplo­

de lo anterior y a nuestro juicio precederla la cancelaciOn de -­

muchas marcas y como ejemplo pondremos las marcas "Likra', "San-­

fortzado", "tef!On', etc. ejemplos actuales de marcas que sus ti­

tulares han consentido el contenido del precepto antes aludido. 

2.10 Diferentes tipos de marcas. 

La Ley actual regula diferentes tipo> de marcas que a -

saber son: 

a) Nominativa. Que se refiere a una denominaciOn es--­

pec!fica por ejemplo la marca "Coca Cola', sin diseílo alguno es -

ta marca puede ser usada en cualquier tipo de letra o color siem­

pre y cuando no altere su distintividad o contenido de la denomi-

(31) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de junto de 1991. 
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nación, 

b) Innominada.- Refiérese al diseño exclusivo que el -

titular de una marca reserva, esto es, el dibujo con reserva ex­

clusiva de los colores u ornamentos que la compongan como ejem-­

plo podemos citar la marca o mejor dicho el logo de 'Liverpool', 
11 Banamex 11

1 
11 Marlboro 11

, 
11 Pepsi 11

1 uchrysler 11
1 etc. 

c) Mixta.- En este caso se refiere a la marca y diseño, 

es decir, las denominaciones citadas en el inciso anterior junto 

con su diseño especial y 

d) Tridimensional.- Referente a una marca que por los­

avances técnicos puede observarse en tres dimensiones sobre todo 

este tipo de marca se ve en procesos arquitectónicos. 

En el siguiente capitulo nos avocaremos especlficamen­

te a las marcas y ley mexicana con las caracter!stlcas esencia-­

les en función de la nulidad. 
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CAPITULO 111. 

SUMARIO 

•caracterlsticas de las marcas en función -
de nulidad." 

3.1 Marcas no registrables conforme a la -
Ley de Fomento y Protección de la Propie-­
dad Industrial. 3.2 Funclon1s de la mar-­
ca. 3.3 üistinc!On. 3.4 Protección. 3.5 
Social. 3.6 Propaganda. 3.7 Clasifica-­
clOn de productos y Servicios para el re-­
glstro de las marcas. 



3.1. Marcas no reglstrables conforme a la Ley de Fomento y­

Protecclón de la Propiedad industrial. 

Menciona el articulo 90 de la actual Ley de Fomento y­

Protecclón de la Propiedad Industrial que no se reglstrarin como 

marca: 

l.- Las denominaciones, figuras o formas tridlmenslon!! 

les animadas o cambiantes, que se expresan de manera dln~mlca, -

aun cuando sean vlslbles: 

ll.- Los nombres técnicos de uso común de los productos 

o servlclos que pretenden ampararse con la marca, as! como aque­

llas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prktlcas -

comerciales, se hayan convertido en la designación usual o gené­

rica de los mismos; 

lll.- Las formas tridlmenslonales que sean del dominio -

público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carez-­

can de originalidad que las distinga f~cilmente, as! como la fo! 

ma usual y corriente de los productos o la impuesta por su natu­

raleza o función industrial; 

IV.- Las denominaciones, figuras o formas trldlmenslon1 

les que, considerando el conjunto de sus caractertsticas, sean-
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descriptivas de los productos o servicios que traten de protege~ 

se como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las pal! 

bras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, 

destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de -

producción; 

V.- Las letras, los números o los colores aislados, a­

menos que estén combinados o acampanados de elementos tales como 

signos, disenos o denominaciones, que les den un car~cter dlstin 

ti vo; 

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación orto-­

gr!flca caprichosa o la construcción artificial de palabras no -

registrables; 

VII.- Las que reproduzcan e Imiten, sin autorización, e.?_ 

cudos, banderas o emblemas de cualquier pa!s,estado, municipio o 

divisiones polltlcassi1nilares, as! como las denominaciones y si­

glas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gu-­

bernamentales o de cualquier otra organización reconocida ofl-·· 

cialmente, as! como la designación verbal de los mismos; 

VIII.- Las que produzcan o imiten signos o sellos oficia­

les de control y garantla adoptados por un estado, sin autoriza­

ción de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco,m~ 

nedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional­

º extranjero; 
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IX.- Las que reproduzcan o Imiten los nombres o la re­

presentación gr~flca de condecoraciones, medallas u otros pre--­

mlos obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos cult! 

rales o deportlvos, reconocidos of lcialmente; 

X.- Las denominaciones geogr~flcas, propias o comunes.­

y los mapas, as! como los gentilicios, nombre y adjetivos, cuan­

do Indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan 

originar confusión o error en cuanto a su procedencia. 

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se­

caractericen por la fabricación de ciertos productos, para ampa· 

rar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad partlcu-­

lar. cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el con-­

sentimiento del propietario; 

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de per­

sonas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, 

de su c6nyuge,parientes consangu!neos en grado m~s próximo o pa­

rientes por adopción; 

XIII.- Los t!tulos de obras literarias, art!sticas ocie_!! 

t!flcas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el -· 

consentimiento de su autor, cuando, conforme a la Ley de la mat! 

ria, éste mantenga vigentes sus derechos; as! como los persona-­

jes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformi-
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dad: 

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas trldimenslon! 

les, susceptibles de enga~ar al público o Inducir a error, ente! 

diéndose por tales las que constituyan falsas Indicaciones sobre 

la naturaleza, componentes o cualidades de tos productos o serv_!. 

etas que pretenda amparar; 

XV.- Las d~nominaciones, figuras o formas tridimension! 

les, iguales o semejantes a una marca que la Secretarla estime -

notoriamente conocidl en México, para ser aplicadas a cualquier­

producto o servicio; 

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de 

confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos­

º similares productos o servicios. Sin embargo, si podrA regis-­

trarse u1a marca que sea idéntica a otra ya registrada, si ta s2 

licitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a pro­

ductos o servicios si mi lares. 

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de 

confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o un es­

tablecimiento Industrial, comercial o de servicios, cuyo giro -­

preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la -

prestación de los servicios que se pretendan amparar con la mar­

ca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con ante-­

rioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro-



de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no S! 

ra aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el usua-­

rio del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial --­

idéntico que haya sldo publicado. 

A continuación expllcar~mos el contenido de dichas --­

fracciones: 

Por lo que toca a la primera fracción este tipo de mar 

ca es nueva en la Ley al hablar de figuras o formas tridimensio­

nales animadas o cambiantes, creemos que el legislador se refie­

re a un tipo de marca que sea por movimiento es decir, se ref ie­

re a las llamadas caricaturas. 

En la fracción 11 habla de Jos nombres técnicos o de -

uso común o productos o servicios que se pretendan amparar con -

Ja marca esto es, no se aceptaré como registro de marca una denz 

minación que denote o un nombre técnico por ejemplo un medicame~ 

to que contenga 'Paracetamol' y que la marca se llame de igual -

manera, o una marca que se llame 11 auto express 11 para amparar pr~ 

cisamente un vehlculo. 

La fracción 111 al igual que Ja primera es nuevo dicho 

contenido, al hablar de 'formas tridimensionales" son marcas Vi! 

tas desde tres dimensiones, y éstas no se registraran si han ca! 

do en el dominio público, carecen de originalidad y son de uso -

común. 
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La fracción IV también habla de figuras o formas tridi­

dimens!onaies que sean descriptivas del producto o servicio que -

protejan, es decir, una marca es descriptiva del producto o servl 

cio que protege cuando ésta es indicativa del producto amparado -

por ejemplo la denominación "vitamina" no puede ser registrada -­

para amparar alimentos ya que indica y describe el producto a que 

se apl !car~. sin embargo esta misma denominación st podri ser re­

gistrad' si ampara vestuario, calzado o cud!quier otro producto -

pero que no sea Indicativo del producto que se desee amparar. 

La fracción V es muy clara pues los números, letras o 

colores si est~n solos no podrin constituir una marca, supuesto 

que es Improcedente si hay combinación de dichos elementos como -

ejemplo la marca "3 hermanos"(y diseno), "3'(y diseno) '3 herma-­

nos, 11 A11 (y disef'lo), 11 Aries 11
, etc. 

Fracción VI. La traducción a otros idiomas que hayan -­

sido registradas en el extranjero y se haga valer el derecho de -

prioridad, siempre y cuando México tenga relaciones dlplomaticas­

Y sea miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelec­

tua 1. 

Fracción VII. En el capitulo anterior hicimos mención -

a esta fracción en efecto no podr~n constituir una marca los es-­

cudos, banderas, o emblemas de cualquier Pa!s o estado reconocl-­

do oficialmente por ejemplo: el empiema de la Cruz Roja, la ban--
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dera de México o de cualquier Pats, el escudo de los estados de­

la República Mex!c-ana o- las siglas de organizaciones internacio­

nales como la OEA, OMS, ONU, etc. 

Fracción VIII. Similar a la anterior sólo que en esta­

se mencionan los signos o sel los oficiales. Aunque deja ver la -

pos!b!!!dad de registro al Indicar "sin la autorización de laª! 

tor!dad competente", luego entonces si se tiene dicha autoriza-­

c!ón ls! se podrán registrar como marca?. Precisam&nte cuando se 

otorgan registros marcarlos contraviniendo ésta fracción los mi! 

mos están viciados de nulidad. 

Fracción IX. Esta fracción es muy clara toda vez que -

no puede constituir una marca ninguna condecoración. 

Fracción X. Menciona la no registrabl!idad de mapas -· 

las denominaciones geogrHicas y adjetivos que indiquen procede!!. 

cla de los productos o servicios. 

Fracción XI. Esta fracción se refiere a las denomina-­

clones de origen mismas que estan protegidas bajo un capitulo e! 

peclal de la ley, como ejemplo en México tenemos la marca "Tequ! 

la'' en Francia las marcas 11 Champagne 11 6 11 Cog~ac 1 '. 

Fracción XII. Los nombres seudónimos o retratos de 

personas sin su consentimiento o con el consentimiento de su co!!_ 

yuge si ha fallecido o parientes consangu!neos en grado mAs pró-
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ximo. 

El ejemplo mas Idóneo de lo anterior es el referente -

al Sr. Mario Moreno en su personaje de •cantinflas",seudónlmo -­

que no podra ser registrado por ninguna persona a menos que cue~ 

te con el consentimiento del titular de dichos derechos. 

XIII. Esta fracción se refiere a los Derechos de Autor 

cuando una persona tiene debidamente registrada su obra ante di­

cha autoridad y vigente sus derechos, podra registrar como marca 

sus personajes, ejemplos de lo anterior los tenemos en la serie­

de televisión "El chavo" con sus personajes caracterlstlcos, --­

"Batman", etc. Inclusive en el glnero de revistas, los persona-­

jes pueden registrarse como marca. 

XIV. Las figuras o formas tridimensionales, por ejem-­

plo la marca "Marlboro" como servicio de venta de alimento para -

caballo, en este momento se enga~arla al pQbllco consumidor si -

un tercero registrara dicha marca para dar ese servicio. 

XV. Parecida a la anterior, aplicada a marcas notoria-

mente conocidas 11 Marlboro 11
, 

11 Mercedez Benz 11
, 

11 Sears 11
, Aurrera'1 

-

etc. 

XVI. Esta fracción es muy Importante a nuestro juicio­

ya que en la practica es muy frecuente encontrar marcas registr! 

das que amparan productos similares, denominaciones muy paree!--
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das en grado de confus!On que pertenecen a diferentes titulares, 

y que en cierto modo la Secretarla es culpable de dichas anoma-­

l!as al conceder estos registros. Como ejemplo, tenemos las mar-­

cas "Qua!" perteneciente a una empresa mexicana que tiene todos­

los derechos protegidos para medicamentos y la marca "Equal" de­

empresa norteamericana, marca registrada posteriormente en Méxi­

co, sorprendentemente otorgado este último registro para amparar 

medicamentos, en este caso los productos amparados son exactame~ 

te los mismos. 

XVII. Esta fracclOn hace menclOn del Nombre Comercial­

si existe éste debidamente registrado, la denomlnac!On no podr&­

reglstrarse como marca si ampara los mismos o similares produc-­

tos o servicios, Incluso aún sin haber sido registrado dicho no! 

bre comercial, pero demostrando su uso anterior, el registro mar 

cario puede ser anulable. 

A este respecto e.E. Mascareílas nos dice: 

"Trat&ndose de Nombres Comerciales de Paises de la ---

UnlOn Internacional para la ProtecciOn de la Propiedad lndus---­

trlal no es necesario que estén reglstrados.•( 32 l 

(32)Mascareílas C.E. Ob.Clt, P&g, 141. 
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"Esta apreciación se comete por el uso del nombre en -

las transacciones mercantí les."(J3J termina diciendo • 

.. con lo .anterior creemos haber dado un panorama general 

por lo que se.refiere a la no registrabílidad de las marcas y el 

porqué de dichas prohibiciones. 

3.2. Función de la marca. 

Por lo que se refiere a la función de las marcas éstas 

juegan un papel muy Importante ante el pGblico consumidor quien­

finalmente es el que le d~ un verdadero valor. 

Tenemos varias funciones que la marca debe desarrollar 

como tal, enseguida mencionaremos las que creemos m~s importan-­

tes. 

3.3. Función de distinción. 

Esta función de la marca se refiere a que ésta debe -­

ser única y suficientemente distintiva de los productos o servi­

cios que ampare de otros Iguales o semejantes, esto es, precls! 

mente mediante la función distintiva la marca busca o constituye 

(33) Mascarenas. C.E. Ob.Cit, P~g. 141. 
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como fin inmediato que la clientela identifique el producto y au­

mente ésta provocando as! el consumo del bien y acostumbrando ai­

cons~mtdor l memorizar dicha marca. 

Como to menciona Justo Nava 'Ahora bien, como ya tndl-­

camos es precisamente mediante la función distintiva que la mar-­

ca constituye como una finalidad u objetivo inmediato un signo -­

de adhesión a la clientela, es decir, un instrumento eficaz para­

adqulrtr, conservar y aumentar la clientela." (34 ) 

Coincidimos con dicho autor en este sentido, incluso -­

el articulo 89 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad­

Industrial hace patente dicha distinción al referirse a figuras -

suficientemente distintivas, articulo que textualmente dice: 

"Art. 89. Pueden constituir una marca los siguientes --

signos: 

Fracción !. Las denominaciones y figuras visibles.?.!!-­

ficlentemente distintivas, susceptibles de identificar los pro-­

duetos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, fren 

te a los de su misma especie o clase .. " (35 ) 

(34) Nava Justo, Ob.Ctt. Pég. 161. 
(35) Ley de FomentoY"P"rotección de la Propiedad Industrial antes referida. 

Publlcaja en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991. 
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Lo anterior significa que una marca o seHai simple no­

es reglstrable ya que no reúne los elementos de distlnclOn que -

debe tener frente a las marcas que amparen productos de la misma 

especie o clase. 

3.4. Función de protecclOn. 

Si bien es cierto que el consumidor constituye el des­

tinatario de la marca, el mismo requiere de una protecciOn jur!­

dica real que asegure su confianza en la elecciOn de un producto 

Ja prestaciOn de un servicio dentro del mundo de otros Iguales 

o semejantes, evitando as! que éste sea engañado sea un lnstr.':'. 

mento mas del consumismo, es por lo anterior que el Estado es un 

representante del interés público y cuenta con facultades discr~ 

slonales para salvaguardar los intereses de la clase consumidora, 

por encima de los intereses Individuales. 

De ah! que las legislaciones marcarlas deban tener un­

caracter social y sobre todo proteger a la clase consumidora de­

practicas monopOlicas prohibidas en nuestra ConstltuciOn y en la 

recién aparecida Ley Federal de Competencia EconOmica. 

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad lndus-­

trial en su articulo 151 menciona: 

"El registro de una marca es nulo cuando: 
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Fracción !V. El registro se hubiera otorgado con base -

en datos falsos o inexactos contenidos en su solicitud, que sean­

esenc i a les ... <35J 

Esto significa que si el titular de una marca anuncia -

un producto que no reuna todos los requisitos de calidad que el -

consumidor espera, existe una posibilidad de nullficar la marca -

que lo distingue independientemente que el público es engañado y­

por consiguiente la marca tiende a desaparecer. 

Es la Ley quien dara protección al consumidor de los -­

bienes o servicios adquiridos bajo un signo marcarlo. 

3.5 Función social. 

Cuando adquirimos un determinado producto lo distinguí-

mas por la marca bajo 1 a cual est~ amparado, la función social --
que en este caso atañe a la marca, es el de evitar que el pGbll--

ca consumidor sea engañado o se le venda un producto que no cuen-

te con la calidad que se espera. 

La marca constituye una garantla para el consumidor ya­

que mediante ésta se Je asegura que el producto que est~ adqui--­

rlendo es realmente el que desea y la calidad que espera de él. 

(36)Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial antes referida. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991. 
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En nuestros dlas vivimos en un mercado de marcas que -­

va en aumento ya que nuestro Pals es conocido mundialmente al --­

abrir fronteras a nuevos productos y servicios, luego entonces la 

leglslaclón debera proteger a la sociedad cuando se adquieran es­

tos productos o servicios que deberan tener la calidad anunciada­

aunque su procedencia no sea nacional. 

Como ejemplo de lo anterior tenemos las marcas que amp! 

ran mercanclas manufacturadas en paises como Taiwan, China, Hong­

Kong, y que su calidad deja mucho que decir, en este caso, es el­

consumldor quien a riesgo propio adquiere dicho productos sin 

que la Ley lo proteja, al no poder reclamar calidad del producto­

viéndose la sociedad afectada económicamente. 

Este tipo de marcas en nuestro pals constituyen una co~ 

petencla desleal y pueden ser anuladas legalmente sobre todo si­

sen semejantes o iguales a una que esté registrada en México, y -

amparen productos o servicios semejantes. 

3.6. Función de propaganda. 

En la actualidad es indudable la importancia que revis­

te la publicidad no solamente en el sentido informativo sino tam­

bién persuasivo, al hacer publicidad de un producto o servicio -­

bajo el nombre de una marca se esta induciendo al público a con-­

sumir dicho producto o uti 1 izar ciertos servicios y simui taneame!)_ 

te la marca se vuelve supernotoria o como nuestra Ley de Fomento-
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y ProtecciOn de la Propiedad industrial menciona, se convierte en 

una marca notoriamente conocida. 

En la actualidad los especialistas en publicidad sosti! 

nen la importancia de la marcas en la publicidad al Indicar que -

una marca es m~s valiosa a medida que se pone dinero en ella. Una 

marca carecería de valor sin la propaganda adecuada; as! tenemos­

que en los medios masivos de lnformaclOn con frecuencia se anun-­

cian marcas de servicios o productos que hacen que el público CO! 

sumldor los distinga y convivan a diario con él, e Incluso las r! 

clame al adquirir sus productos o hacer uso de los servicios re-­

queridos. 

En México, la rnayorl~ de empresas extranjeras controlan 

altos porcentajes de la producciOn y en consecuencia el gasto pu­

blicitario, principalmente son empresas lideres en los Estados 

Unidos y que operan en nuestro pa!s, Invadiendo con sus marcas el 

mercado nacional, erogando fuertes inversiones en gastos publi­

citarios. 

En consecuencia, la publicidad que se dé a una marca -­

bastar~ para que sea f~cllmente Identificable por nuestra sacie-­

dad consumidora por excelencia la que Finalmente absorbe la ero-­

gaciOn invertida en la publicidad de ésta. 

Existen marcas que no necesitan un nombre especifico 

sino que a través del tiempo y por el volumen publicitario son r! 
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conocidas únicamente por el diseno que les acampana, ejemplo de -

lo anterior lo vemos en los logotipos de 'Banamex•, "Mercedes ---

Benz11, 11 Marlboro 11
, 

11 Lala 11
, 

11 Pepsi 11
, etc. 

3.7. Clasificación de Productos y Servicios para el registro 

de las marcas. 

Existe un claslf lcador Internacional adoptado por nues­

tro Pa!s para el registro de marcas, aprobado por la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual consistente en 34 clases de -

productos y ocho de servicios incluyendo una para servicios no -­

clasificados. 

Este clasificador de servicios y productos para el re-­

gtstro de las marcas entro en vigor el 27 de noviembre de 1989, -

sustituyendo al clasificador de 30 de abril de 1982. 

Es Importante mencionar que el registro de una marca -­

se efectQa de acuerdo con tos productos o servicios que proteger6 

as! por ejemplo una marca puede ser registrada para amparar medi­

camentos bajo una denominación pero dada la relación que en un f~ 

turo pudiera existir entre estos productos, el solicitante si lo­

desea puede registrarla para amparar alimentos, ambos productos -

correspondientes a diferentes clases. 

En la pr6ctlca hay cierta confusión al respecto ya que­

la autoridad es quien clasifica las marcas, y en ocasiones una --



marca igual o semejante en grado de confusión se registra para a~ 

parar productos similares, sin que la autoridad se percate de di­

cha semejanza al momento de otorgar el registro marcarlo. 

Es el caso de la denominación "Campero" solicitada para 

amparar alimentos, y la denom!nac!On "Campero" para amparar gela­

tinas y embutidos. 

Es obvio que en este caso espec!ficamente la autoridad­

no se percate que ambas marcas amparaban productos que correspon­

den a la misma clase (al !mentos) incluso son Iguales, la confu--­

slón derivó a nuestro parecer de lo que especlficamente ampara la 

e 1 ase. 

En el primer caso, "Campero" se registró para amparar -

toda clase de alimentos, textualmente protege alimentos y sus !n-­

gredlentes. Se otorgó con posterioridad para distinguir gelatinas 

y embutidos de la misma clase lo que Indica que probablemente la­

autoridad consideró que la limitación de productos amparados no -

lesionarlan los derechos adquiridos por la primera, lo cual es un 

error si se toma en consideración que el titular del primer regl! 

tro aun cuando no produjera los artlculos amparados por el segun­

do le asiste el derecho de producir éstos por Jo que su derecho -

se vlO lesionado por una Incorrecta aplicación del clasificador -

de marcas. 

Es Importante observar que Ja autoridad tiene un grave-

66 



compromiso con los titulares de las marcas registradas al aplicar 

la claslflcaciOn porque ello implica, de no hacerse correctamente 

el ejercicio de las acciones de nulidad que m~s adelante se con-­

templan cuyo costo es elevado. Por otra parte no nacemos mención­

de los posibles daílos económicos que pudieran derivarse de la pr~ 

sencla de dos marcas de diferentes titulares que amparan s!mila-­

res productos. 

También es importante mencionar que la Ley permlle el -

registro de dos denominaciones Iguales cuando alguna de las dos -

fue limitada en su registro, es decir, (volviendo al caso de la 

marca "Campero") si el titular primitivo solamente la hubiera re-­

gistrado para amparar carne de pollo exclusivamente, el solicita!! 

te secundarlo hubiera logrado el registro de la misma denomina--· 

clón sin riesgo de que éste fuese anulado. 

Es por lo anterior que en nuestra opinión cuando se so-

1 lcl ta un registro marcarlo éste deberá amparar todos los produc­

tos o servlclos que proteja una clase. 

Existen marcas que por su Importancia es aconsejable 

reglstrarlas en diferentes clases para protegerlas de posibles í~ 

fractores, as! por ejemplo la marca "Coca-Cola"(refrescos),"Lala" 

(lácteos), "ford"(automOvlles), "ADO" (servicios de transporte de 

pasajeros) y muchos más actualmente están protegidos por casi to­

das las clases que marca el claslflcador internacional. 

Estas clases extras van a proteger ,la marca principal--
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que es la única utilizada en la pr~ctlca comercial y que forman -

una red de seguridad constituidas por clases satélites que tienen 

una función defensiva haciendo m~s dificil la agresión y asegura! 

do as! la validez de la marca que Interesa al empresario. 

Como lo hemos mencionado, en cada solicitud de regts--­

tro de una marca, no pueden comprenderse productos o servicios -­

que pertenezcan a clases diferentes, precisamente la función del­

claslficador es adecuar la marca a los productos o servicios que­

se desean proteger. 

A modo de ejemplo queremos hacer mención especial de un 

caso referente al conflicto de marcas por clases y tenemos el si­

guiente: 

Se registro ta marca "EQUAL" originalmente para amparar 

edulcorantes de la clase correspondiente a medicamentos (clase --

51 del clasificador de 1982), para amparar productos farmacluti-­

cos y en especial edulcorantes de bajas calorlas, existiendo con­

anterloridad el registro de la marca "QUAL" que protege todos los 

productos comprendidos en la clase 51 (medicamentos). 

Dado el parecido de ambas marcas, y por haberse regls-­

trado la primera en la clase correspondiente a medicamentos, el -

titular de la marca "QUAL" sollcltO la nulidad de la marca "EQUA~ 

ante la autoridad correspondiente (Dirección General de Desarro-­

llo Tecnológico, Departamento de Resoluciones Contenciosas). 
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Dicha autoridad mediante resolución emitida neg6 la de­

claración administrativa de nulidad del registro marcarlo "EQUAL" 

esgrimiendo entre otros argumentos lo siguiente: "Para declarar -

la nulidad de una marca con base en el articulo 151 de la Ley de­

Fomento y Protección de la Propiedad industrial es necesario no-­

sólo que exista similitud entre los signos distintivos en pugna.­

sino ademas que las marcas correspondientes amparen los mismos a­

similares productos o servicios". 

"A mayor abundamiento, de conformidad con la Clasifica­

ci6n Internacional de Marcas y Servicios, vigente en nuestro pals 

a partir del 27 de noviembre de 1989, como se desprende del volu­

men extraordinario No. XIV de la Gaceta de Invenciones y Marcas.­

los edulcorantes artificiales se clasifican en la clase 1 y los -

edulcorantes naturales en la clase 3D, mientras que los medicame.!'. 

tos se clasifican en la ciase 5 de la nomenclatura oficial actua! 

mente vigente.•l 37 J 

Inconforme con dicha resoluci6n la titular de la marca­

"QUAL" interpuso juicio de amparo mismo que le fue concedido en -

los siguientes términos: 

"Por consiguiente, si la clase 51 referida comprendla--

(37) Reso¡uci6n emitida con fecha 29 de abril de 1992. Marca 359009. EQUAL 1 
por a Dirección General de Desarrollo Tecnol6gico. 
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tanto medicamentos como productos farmacéuticos y si los edulco-­

rantes de bajas calarlas y artificiales, de acuerdo con dicha el! 

sificación no pueden estimarse productos medicinales, porque ob-­

viamente no combaten alguna enfermedad, debe concluirse necesari! 

mente que de acuerdo con la claslflcac!On que la propia autoridad 

diO a los productos edulcorantes mencionados deben estimarse pro­

ductos farmacéuticos, los que por otra parte, caen dentro de la -

clase 5 de la Clasiflcac!On Internacional de Productos y Servi--­

cios, actualmente vigente, que contempla los productos farmacéutl 

cos, amparados en su generalidad por la marca QUAL de !a hoy que­

josa. 

En el anterior orden de ideas cabe concluir que si en -

el presente caso se probo ante la responsable el registro marca-­

ria 359009 EQUAL se otorgó para amparar los productos farmacéuti­

cos edulcorantes de bajas calorlas y edulcorantes artificiales, -

que caen dentro de los productos amparados por la marca anterior­

mente concedida a la hoy quejosa, es inconcuso que el registro -­

marcarlo de la hoy tercera perjudicada se concedió por lnadverte~ 

cia de los datos antes mencionados, y, por ende, debe declararse­

su nulidad en los términos del articulo 151, fracción XV, de la -

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, por lo -­

que al no haberlo considerado as! la autoridad responsable en la­

resolución reclamada, violó las garantlas consagradas en los ar-­

tlculos 14 y 16 constitucionales, por cuya razón debe concederse-
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ta protección constitucional que impetra~(JS) 

(38) Amparo en revisión RA-i2l/93. Primer Tribunal Colegiado en materia admi­
nistrativa del Primer Circuito. Quejoso: Laboratorios SI ianes, S. A. de­
C.V. Aceptada por unanimidad de votos. 
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CllP ITULO 1 V. 

"AnAllsls Jur!dlco de las causales de nuli 
dad de las marcas en nuestra iegislacion". 

4.1 Algunas consideraciones sobre las mar­
cas. 4.2 Necesidad de la acción de nuli-­
dad. 4.3 Caracter!sticas de la acción de­
nulldad. 4,4 Causales de nulidad en la vi-­
gente Ley de Fomento y Protección de la -­
Propiedad Industrial. 4.5 Nulidad de las­
marcas en base a registros obtenidos en -­
leyes anteriores. 4.6 Mala fe. 



4.1 Algunas consideraciones sobre las marcas. 

Anotamos renglones atrás que las leyes anteriores a la­

vlgente senalaban diversas causas de nulidad; a nuestro juicio, -

la Ley de la Propiedad Industrial de 19~2 era la m~s completa y -

senalamos lo anterior en virtud de que en la exposlclOn de moti-­

vos de la Ley vigente se hace referencia a dicho ordenamiento --­

(q~ estuvo vigente 30 anos) para seílalar en relación a las causa­

les de nulidad una justificación al decir que "El problema ac---­

tua1•l39Jdel registro de marcas consiste en que algunos particula­

res solicitan el registro en México de marcas previamente regls-­

tradas por otros titulares en el extranjero; y que para desalen-­

tar dicha conducta se ampl !a el plazo para sol lcl tar la nul !dad. 

Tal parece que el Ejecutivo se fijO solamente en los l!!_ 

tereses extranjeros y omltiO contemplar el verdadero fondo del 

problema, que dista mucho de resolverse aumentando plazo que, co­

mo m~s adelante demostraremos, resultan contradictorios con otras 

disposiciones do la propia Ley. 

4.2 Necesidad de la acclOn de nulidad. 

Los derechos adquiridos por el registro de una marca 

pueden como todos los derechos estar v!cldados de nulidad y la 

(39) En la exposición de motivos de la Ley no se expresa otra razOn; se !!mi-­
tan a los casos conocidos como "plrater!a" y pasa por alto la el lrnlnaclOn 
de otras causas de nul !dad que forman parte de nuestro trabajo. 
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Ley debe contemplar en forma general cuales son los casos en que­

la acciOn procede. 

El Objetivo de las leyes de la Propiedad Industrial es­

e! proteger al público consumidor; no puede entenderse el regls-­

tro de una marca si esto no existe; es por ello que la acción de­

nulidad es necesaria para proteger los intereses de la coiectivi--

dad. 

Desde luego que quien produce un satisfactor o presta-­

un servicio es quien registra, y cuando dicho registro lesiona -­

algOn derecho o viola la ley nace la necesidad de corregir lo que 

estuvo i lega !mente expedido. 

4.3. Caracter!sticas de la acción de nulidad. 

Dejamos anotado en el capitulo anterior los requisitos­

para obtener el registro de una marca; asimismo se ha establecido 

el papel que desempeña el pOblico consumidor frente a las marcas­

para derivar de dichos elementos el int~rés de quienes pueden --­

ejercitar la acción de nulidad. 

La acción de nulidad deriva de algOn vicio original de­

ilegal idad del acto primitivo (registro) y su efecto debe elimi-­

narse retroactivamente desde la fecha del registro anulado;(40l. 
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hacemos notar que en forma tradicional la autoridad administrati­

va esta investida de ciertas atribuciones jurisdiccionales por -­

lo que puede configurarse e! uso de la figura de !a acción como -

se !dent!f !ca usualmente. No obstante, estamos de acuerdo con --­

Sepú!veda (4l) en el sentido de que son auténticas acciones ya que­

ª la larga se traducen en sentencias declarativa, condenatorias -

u absolutorias. 

Nuestro trabajo podr!a enfocarse a una primera fase que 

puede calificarse de técnico - administrativo ya que conoce de -­

ella la Secretarfa de Comercio y Fomento Industria! a través de -

la Dirección General de Desarrollo Tecnológico. 

Tomando como punto de partida lo anterior cabe anotar -

que la Ley vigente en el último p4rrafo de! articulo 151 cod!fi-­

ca como "acción" e! ejercicio de! derecho para solicitar la deci! 

c!ón de nulidad de una marca. 

4,4 Causales de nulidad en la vigente Ley de Fomento y Pro­

piedad industrial. 

El articulo 151 de !a Ley establece las causas de nul ¡. 

dad y se~ala en !a fracción I e! caso en que Ja marca de haberse­

otorgado •en contravención a !as disposiciones sobre requisitos -

y condiciones para el otorgamiento del registro" y determina como 

(4.l) Sepúlveda, César. E! Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. 
México 1955. Edit. Impresiones Modernas, S.A. P4g. 121. 
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tales a los contenidos en las fracciones l a VI del articulo 90. 

El contenido de las fracciones de l a VI del articulo -

90, contemplan los casos en que no es reglstrable una marca y que 

ya comentamos en el capitulo 11, inciso 2 y 1, tratandose de un-­

acto que efectúa la administración, es natural que et "examina-­

dor"(42l algunas veces por Ignorancia, otras por error o por sim­

ple falta de información determina que una marca es registrable;­

en estos casos cualquier persona Interesada que demuestre tener -

Interés jurldico puede solicitar la declaración de nultdad.(Art.-

186). '
431 

SI se toma como punto de partida el hecho de que la Ley 

tiene contenido social al proteger al público consumidor, el le­

gislador omitió dar al Ministerio Público la posibilidad de ejer­

citar la acción de nulidad, ya que es evidente que tratandose de­

marcas expedidas en contra de lo estipulado por las fracciones l­

a XV del articulo 90 de la Ley es el público quien resulta perju­

dicado. (44 l 

(42) Nos referimos a la persona encargada de hacer una búsqueda de anteceden-­
tes para determinar si la marca propuesta a registro es registrable o no. 

(43) El examen de novedad esta sujeto en muchos casos a la preparación o crlte 
rio de quien lo realiza. -

(44) En los casos en que exista mala fé aún cuando se presenta un afectado di­
recto (quien sal !cita la nulidad) es el públ tco consumidor quien adquiere 
productos marcados en forma incorrecta o que no son producidos con las -­
normas de calidad de quien tiene el derecho. 
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El último punto que nos proponemos tratar es producto -

de una omisión de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad­

Industrial. Tanto en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 

como en la de Invenciones y Marcas de 1976, exlst!a en la frac 

clón primera (de ambas leyes) el texto siguiente: 

El registro de una marca es nulo: 

'l. Cuando se haya otorgado en contravención a las dis­

posiciones de esta Ley o de la vigente en la época de su regls-­

tro. 11 

El texto actual, que ya anal izamos renglones atr~s po-­

demos ahora calificarlo de rebuscado e Incompleto. A su debido 

tiempo comprobaremos lo primero y ahora nos toca argumentar en r~ 

!ación a la gran omisión de la Ley vigente. Esto es: el registro­

de una marca obtenido durante la vigencia de las leyes anteriores 

es Inatacable. 

En la transcripción del texto de las leyes anteriores-­

notamos que se hace referencia a 'las leyes anteriores' ••• o de­

la vigente en la época de su registro." 

En estricto derecho no existe en el capitulo VII de la­

Ley de Fomento y Protecc!On de la Propiedad Industrial la posibi­

lidad de solicitar la nulidad de una marca registrada durante la­

vlgencia de las leyes anteriores. 



La segunda causa de nulidad que contempla la Ley se pr~ 

senta con frecuencia y ya se contemplaba en la Ley de 1942 con -­

claridad; lo que nos parece incorrecto es el plazo de 5 años que­

señala el propio articulo en su parte final, para ejercitar la a~ 

ci On, 

En efecto, el plazo para que opere la caducidad de una 

marca es de 3 años (4Sl, lo que anal izado a contrario sen su otor-­

ga al usuario de la misma aOn sin existir el registro al derecho­

por uso; en consecuencia, no es aceptable el plazo otorgado ya -­

que contradice el espirltu de la ley.( 46 ) 

Fu• motivo de comentarios la exposición de motivos que 

la Ley al Inicio del capitulo y sólo resta añadir que lo que se -

califica como "problema actual" no mer·ece la importancia que se -

le d.\; se presenta en todos los paises y la propia ley señala el­

procedimiento a seguir para evitar tales casos. En efecto, el ar-

t!culo 117 establece la posibilidad de solicitar el registro de -

una marca reclamando el derecho de prioridad cuando se hace den -

tro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros paises 

vale la pena reflexionar si existe en estricto derecho una verda­

dera causa de nulidad; creemos que serta conveniente hablar de --

(45i De acuerdo con el articulo 130 de la Ley de Fomento y Protección de la -­
Propiedad Industrial la marca caduca cuando no se ha usado durante 3 años 
consecutivos. 

(46¡ Art. 151 fracción 11 de la misma Ley. 
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marcas notoriamente conocidas, aun cuando no osamos hacer una --­

af l rmaclón tajante al respecto, en virtud de que las marcas se h~ 

cen conocidas por la bondad de los artlculos o servicios que amp~ 

ran y ello se logra con el tiempo, factor QU!es indispensable pa­

ra que el pGbllco las identifique en cualquier pa!s.t4Z) 

La fracción IV del articulo 151 establece como causal -

de nulidad el haber proporcionado datos falsos o Inexactos en la­

sollcltud de registro y hace mención expresa a que estos sean 

esenciales. 

El primer problema que se presenta es el carácter de -­

"esenciales": porque no se difiere cuáles deben considerarse como 

tales ya que el articulo 113 de la Ley exige los siguientes datos 

nombre, nacional id ad, y domici l lo, el tipo de marca despu~s la fe 

cha de primer uso; los productos que ampara, todos ellos son a 

nuestro juicio esenciales pues Implican una declaración hecha a -

la autoridad, quien con base a ello otorgar~ el beneficio de la -

exclusividad. 

El calificar los datos aportados les facultad de la Aut.2, 

ridad o del solicitante de la nulidad? 

(47) Nuestro pals considerado como "subdesarrollado", se considera muchas ve-­
ces como"poco Interesante" para registrar marcas en vista a un mercado -­
potencial, dando lugar a arrepentimientos tardlos por no haber efectuado­
el registro haciendo uso del derecho de prioridad. Consideramos que el ti 
tu lar original tuvo la poslbi l ldad de registrar en nuestro pals, y si no:­
lo hizo éste pierde su derecho. 
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No puede ser la autoridad quien califique ya que ello -

implicarla la aplicación de criterios subjetivos que es blen sab.!. 

do provocan inseguridad; por otra parte, es en la ley o su regla­

mento donde debiera establecerse dicha calificación. En nuestra -

opinión sobra en el texto legal las 3 Ciltimas palabras de la fra~ 

ción IV. (48) 

La fracción V del articulo 151 no presenta ninguna d~­

da, su aplicación es también la mh frecuente y ha sido tema de m.!:!. 

chos trabajos por lo que no es motivo de comentario alguno. 

A diferencia de lo establecido en el parrafo anterior-­

la fracción VI del articulo 151 si presenta especial interés en -

nuestro tema. 

No existe duda respecto a su interpretación y aplica--­

ción; la parte que a nuestro juicio es muy importante es la si--­

guiente: "En este caso el registro se reputara como obtenido de -

mala fe.·~ 

Hacemos notar que hasta esta fracción se habla de "mala 

f~." Es lógico pensar que el registro obtenido por el agente o r.'!. 

(48) En nuestra opinión todos los requisitos establecidos por la ley son in-­
dispensables y si ésta no los califica todos deben considerarse importan 
~. -
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presentante sin el consentimiento del titular, siendo las marcas­

tguales o semejantes es realizado con evidente mala fe. 

4.5. Nulidad de las marcas en base a registros obtenidos en-­

Leyes anteriores. 

El articulo 6 bis 3 del Convenio de Parls para la Pro--­

tecc!ón de la Propiedad Jndustr!a!( 49 l del cual México es parte -

se establece textualm~nte !o siguiente: "3) no se fijari plazo -­

para declarar la anulac!On o la prohibición de uso de las marcas­

regtstrada~ o ut!!!zadas de mala fe," 

Por su parte la Ley de !a Propiedad Industrial de 31 de 

diciembre de 1942 establecla en el último párrafo del articulo 

200 lo siguiente: "La nulidad de las marcas registradas de mala -

fe, podrán ser reclamadas en cualquier tiemp~· 

En la derogada Ley de Invenciones y Marcas de 10 de fe­

brero de 1976 y en la vigente Ley de Fomento y Protección de la -

Propiedad Industrial solo existe una menc!On de la "mala fe", a -

la que nos referimos en el Inciso anterior y solamente se hace -­

presente en el caso de los agentes o representantes que registran 

marcas Iguales o semejantes sin consentimiento del titular origina!. 

( 49) En el diario Oficial de Ja Federación correspondiente al 5 de marzo de-
1976 se aprobaron las revisiones al tratado hechas en Estocolmo, Suec!a­
el 14 de jul lo de 1967. 
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4.6. Mala fe. 

Consideramos que la •mala f&', en materia de Propiedad­

Industrial debera ser por si misma una causa de nulidad, tal como 

se establece en el Convenio de Par!s a que antes hicimos referen­

cia. Es evidente que cualquier negocio jurldico tiene como eleme~ 

to basico para su ejercicio la 'buena fe' concebida ésta como la­

convicc16n o conciencia de no perjudicar a otro y de no defraudar 

la Ley; lo que significa que la 'mala fe" puede ser considerada -

como la antftesis de aquella, lo que implica una amplia gama de -

situaciones jurtdicas. 

El articulo go de la Ley seílala que no es registrable y 

nos marca la necesidad de considerar la mala fe como causal de -­

nulidad; a modo de ejemplo nos podemos referir a la fracción XII! 

que prohibe el registro como marca de los t!tulos de obra litera­

ria, artfsticos y clent!ficos y los personajes ficticios o simbó­

licos, as! como los personajes humanos de caracterización. Si --­

bien es cierto que la fracción de referencia exige ciertos requi­

sitos tales como la autorización del autor o su intérprete de --­

los personajes, también lo es el hecho (muy común) de uti l lzar eE_ 

tos personajes, signos o nombres para amparar articulas o servl-­

cios que oo guardan relación alguna con los mencionados en la Ley 

y es as! como existen muchas marcas registradas con relación a dl 

cha fracción y cuyos titulares originales jamas fueron consu1ta-­

dos ni se percataron de la existencia de dichos registros hasta -

muchos anos después hecho éste que hace negatorio el plazo de 5 -

aílos que menciona la ley para solicitar la nulidad. 
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No podemos sujetarnos a esgrimir solamente el texto del 

Convenio de Parls para la Protección de la Propiedad Industrial;­

es necesario modificar el texto legal para otorgar seguridad Jur! 

di ca. 

En los capltulos precedentes nos hemos referido con fr! 

cuencia a uno de los principales objetivos de las marcas "Dlstln­

guJr productos o servicio~ de otros semejantes"; la exposiciOn de­

motivos de la Ley, en especial, el contenido de la misma tiene C.2_ 

mo pretensión et estimulo de la competencia leal para beneficio -

del público consumidor. 

Distinguir producto~ de otros semejantes nos llevan a-­

comentar la fracciOn IV del articulo 113 que obliga, al solicitan­

te a mencionar los productos o servicios a los que apl !car~ la -­

marca; para a p~rttr de ello analizar la claslflcaclOn de produc­

tos y servicios que emitió la Autoridad. (50) 

Es nuestra obligación advertir que estamos de acuerdo -

en que las marcas se registren en varias clases, sobre todo cuan­

do hay posibilidad de que su fama las haga o califique como "not.2_ 

rtame11te conocidas." 

(50) La clasiflcaciOn actual, presenta confusiones en los articulas o servl-­
cios ya que no se ajusta a lo que tradicionalmente se manejó durante mas 
de 30 a~os. 
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El punto a comentar es utilizar la claslflcación para -

defraudar al público con base legal. esto es, registrar la marca­

en una clase y presentarla o venderla como si fuera perteneciente 

a otra. Algunas clases en general, han presentado este tipo de -

problemas tales como las que se refieren a alimentos frente a la­

de medicamentos, las relacionadas con productos qulmlcos con pro­

ductos farmacéuticos, etc, etc. 

En todos estos casos la mala fe se confirma por las sl-­

gulentes razones: 

a) la existencia en el mercado de una marca semejante -

en grado de confusión que ampara los mismos productos. 

b) la existencia de una marca registrada •notoriamente 

conocida" en otro género de productos. 

c) anunciar un producto con propiedades que correspon­

dan a los de otra clase. 

d) Evltar el registro de productos frente a autoridades 

(especialmente sanitarias) por no poder cumplir con lo que esta-­

blecen las leyes respectivas, 

e) Sorprender al público respecto a la procedencia del­

producto amparado por la marca. 
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f) solicitar el registro de marcas ya declaradas nulas. 

g) la ley de la materia señala solamente el caso de Ia­

marca solicitada por el agente o representante sin la autorlza--­

clon correspondiente. 

Es Importante hacer hincapié en que un sistema efectivo 

de la Propiedad Industrial que promueva la competencia legal debe 

partir del respeto al manejo que se haga de la ley por parte de -

quienes buscan en ella su protecc!On; y ello se logra a través de 

disposiciones precisas respecto al registro de las marcas y por -

ende al manejo correcto y fundado de las acciones de nulidad. Di­

cho en otra forma, una modlflcaciOn a la Ley de Fomento y Protec­

ción de la Propiedad Industrial como la que m~s adelante se pro-­

pone como conclus!On evitarla la comisión de actos que se callfl­

can como competencia desleal. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Debe Incluirse como causa de nulidad el regis­

tro de una marca obtenida en contravención a las leyes que estu-­

vleron vigentes en la época de su registro. 

SEGUNDA; Recomendamos modificar el plazo para soiici--­

tar la nulidad de una marca a 3 años para que guarde relación con 

los plazos de uso anterior y explotación de las marcas. 

TERCERA: Proponemos excluir de la fracción IV del artt. 

culo 151 la frase ' •••• que sean esenciales' para otorgar segurl-­

dad jur!dlca. 

CUARTA: Sugerimos se incluya la •mala fe' como causa -­

Independiente de nulidad por las razones apuntadas y para estar -

de acuerdo con lo señalado por el Convenio de Parls para la Pro-­

tección de la Propiedad Industrial del cual nuestro pals es par-­

te. 

QUINTA: No debe señalarse plazo para solicitar la nuli­

dad cuando su registro se haya obtenido de mala fe. 

SEXTA: Por Oltimo, en los casos en que se esgrima o utl 

ce como causal la mala f~: dar vista al Ministerio PObllco Fede 

ral, para acelerar las acciones tendientes a reprimir la compete~ 

cia desleal. 
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