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INTRODUCCiÓN 

México, a través de su "Historia Independiente" ha sido económicamente 

dependiente; esta afirmación no es un juego de palabras, no es mas que la 

realidad. Ésta dependencia económica viene aparejada con las secuelas propias 

de una economía insuficiente para satisfacer las necesidades sociales. 

La motivación principal para realizar un estudio en el cual esté relacionado la 

cuestión jurldica y los aspectos económicos de actualidad, me han llevado al 

estudio de la legislación relacionada con la protección jurldica de la marca, tengo 

la impresión que ésta palabra de cinco letras puede llevanne a grandes sorpresas. 

El interés por desarrollar este trabajo "La Protección de la Marca Extranjera a la 

luz del Derecho Marcario Mexicano' Por dos razones fundamentales: Primero, 

por el interés en el análisis de la ínfluencia que las marcas de productos o 

servicios ejercen en la economla nacional ; Segundo, las marcas extranjeras que 

operan en México tienen una influencia positiva en el desarrollo económico de 

México, y considero necesario que siendo una influencia positiva, se le brinde la 

debida protección y recibir en reciprocidad la debida protección en el extranjero 

de las marcas Mexicanas. 

A través de este análisis pretendo relacionar al comercio internacional con la 

función que cumple la marca; El fundamento constitucional del Comercio y La 

celebración de Tratados Internacionales relacionados con la Marca. Los aspectos 

Jurldicos y administrativos relacionados con la protección de los derechos 

marcarlos, Un análisis puntual de La Ley de la Propiedad Industrial en lo que a 

marcas se refiere, aspectos jurldicos que tienden a la protección de los derechos 

marcarios. 



VI 

En el Primer Capitulo, presento la concepción jurídica de comercio en general, y 

comercio Internacional en Particular; Los Tratados Internacionales que México 

ha firmado y sus consecuencias jurídicas. El análisis Constitucional de la 

celebración de Tratados Internacionales y su jerarquía con relación a la 

Constitución. 

En el Segundo Capítulo, y para entrar en materia, analizo algunos conceptos 

generales del derecho marcario, con el fin de contar con elementos juridicos y 

presentar un panorama general de la materia. 

En el tercer Capitulo realizo un estudio sobre la Institución encargada de hacer 

cumplir las disposiciones Jurídica relacionadas con la Marca, Los procesos 

administrativos de registro y medios de impugnación a las resoluciones de la 

autoridad administrativa. 

El análisis concreto de la Legislación referente a la marca contenido en la Ley de 

la Propiedad Industrial, está contenido en el cuarto capitulo. 

En el Análisis del Derecho Marcario debo partir con un enfoque general, tratando 

de abarcar los aspectos más relevantes en el intento de cubrir las cuestiones 

relacionadas con la protección de la marca, hasta llegar a los casos concretos 

especificados en el articulado referente a la marca. Con base en este proyecto 

pretendo poder plasmar un panorama general de cómo se encuentra nuestra 

legislación con relación a la protección de la marca, ya sea nacional o extranjera. 



CAPiTULO 1. 

LA MARCA Y SU IMPORTANCIA EN EL COMERCIO EXTERIOR 

1.1 Concepto de comercio exterior 

Para empezar con este punto hay que especificar lo que se debe de entender por 

comercio: Este vocablo proviene del lalln commercium, de cum, y merx-cis, 

mercancía. Se trata de ·una actividad lucrativa que consiste en la intermediación 

directa o indirectamente productores y consumidores de bienes y servicios a fin de 

facilitar y promover la circulación de la riqueza". I 

Si bien es cierto el concepto antes brindado es de carácter económico, se debe 

distinguir la concepción económica del comercio de la juridica. La primera es un 

fenómeno social que ha estado presente en cualquier lugar y tiempo, pero su 

aspecto juridico no siempre ha sido regulado. y mucho menos, que haya sido 

normado de manera homogénea en todo el mundo a lo largo de nuestra historia. 

En la opinión de Jorge Wlfker, el comercio exterior 'Constituye aquella parte del 

sector extemo de una economia que regula los intercambios de mercancias y 

productos entre productores y consumidores residentes en dos o más mercados 

nacionales y I o paises distintos. Se trata de transacciones fisicas entre residentes 

de dos o más territorios aduaneros que se registran estadísticamente en la 

, WITKER, Jorge y ACOST A ROMERO, Miguel, "Diccionario de derecho mercantiF, Porrua y UNAM, 
México 2001. P. 106 
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balanza comercial de los paises implicados. Es decir, para los proveedores 

exportadores, la transacción de comercio exterior se registra en la columna 

"exportación", mientras que para los consumidores e importadores de esa misma 

transacción se registra en su balanza comercial en la columna "importación" .2 

En la opinión de tan destacado autor chileno, el comercio exterior constituye uno 

de los sectores más importantes que conforman la poIltica económica de un pals, 

y que se puede orientar a finalidades totalmente distintas, tales como las 

proteccionistas, liberales o neoliberales y estatistas según sea el sistema 

económico de que se trate. 

Reconoce que aunque hist6ricarnente, la noción de comercio exterior se relaciona 

con las transacciones fisicas de mercanclas. en la actualidad estas no son las 

únicas que son objeto de comercio internacional, ~ya que en la actualidad puede 

comprender tecnologla y servicios, siendo este ultimo rubro, en ocasiones, mas 

importante que los mismos productos. 

Las operaciones de comercio exterior que se practican en la actualidad pueden 

ser de muy variada Indole, aunado a lo ya mencionado en el párrafo anterior, las 

mercanclas y servicios siempre están amparados por una marca, ya sea que esté 

registrada en el pals o este en vias de serlo. 

Corresponde al derecho económico mexicano estudiar y analizar nuestro comercio 

exterior, Sin ernbargo, El poder Ejecutivo Federal juega una función primordial 

relacionado con el comercio exterior en función de las facultades expresas que se 

le pueda otorgar por el Poder Legislativo. 

2 WITKER; Jorge. "Diccionario de derecho internacional" Porrua y UNAM. México 200 l. P. 51 
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Todo objeto de comercio, como lo es la marca, debe estar regulado en función de 

la Constitución Y de los tratados Intemacionales en los que México foona parte; en 

lo que se refiere a la Constitución, Procedo a analizar los siguiente preceptos. 

Articulo 5. Constitucional. AA ninguna persona podrá impedirse Que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo licitos. El ejercicio de 

esta actividad solo POdrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 

derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la 

ley. cuando se ofendan los derechos de la sociedad ... tampoco puede admitirse convenio 

en que la persona pacte su prosaipci6n o destierro, o en que renuncie temporal o 

permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.' 

Este precepto es la base fundamental de la libre competencia al proteger la libre 

concurrencia en actividades comerciales dentro del marco de la ley; y promueve 

el principio de la leal competencia entre comerciantes, al proteger los derechos de 

terceros y de la sociedad al realizar actividades de comercio. 

El articulo 28 de la Carta Magna, al prohibir las prácticas monopólicas y los 

oIigopolios se pronuncia en contra ele aquellas actividades que tiendan a coartar la 

libertad de comercio y la libre concurrencia en el mercado intemo, Este precepto 

igual que el articulo S, de la constitución fundamentan la libre competencia y 

además establecen principios o reglas generales ele competencia comercial. 

Además debemos senalar lo que dispone la fracción X elel articulo 73 del magno 

ordenamiento del pals. 

Articulo 73, X. "Es competencia del Congreso General de la República repular la 

materia comercial .• 
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Ello implica que toda disposición relacionada con el comercio es competencia 

exclusiva del poder legislativo; además, toda norma relacionada con el comercio 

exterior es aplicable a todo el territorio del pals. Sin embargo existen 

circunstancias especiales por las que se otorgan facultades especiales el poder 

ejecutivo para legislar, con fundamento en el articulo 49, constitucional. 

Articulo 131. Segundo párrafo. 'El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la 

Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e 

importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, asl como para 

restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el transito de productos, 

art/cuIos y efectos, cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio exterior, la 

economla del pala, la estabilidad de la producci6n nacional... debiendo el Ejecutivo, al 

enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada afio, someter a su aprobación el uso que 

hubiere hecho de la facultad concedida." 

Debido a la dinámica comercial, surgen circunstancias que no son previsibles al 

momento de legislar en materia de comercio exterior, es necesario atenderlas y 

darles solución adecuada en tiempo y forma, por tal motivo la Constitución en su 

ArtIculo 49, autoriza al Congreso de la Unión delegar al poder ejecutivo, 

representado por el Presidente de la República, legislar en casos concretos que 

representen una emergencia; Por ejemplo, el Presidente puede emitir un decreto 

para prohibir la importación de determinados productos, por considerarlos nocivos 

para la salud. 

Es tan importante para el Estado mexicano la defensa de la libertad de comercio, 

que en el Código Penal Federal, en su articulo 253 se tipifican corno delitos, los 

actos o procedimientos en contra de la libre concurrencia en la producción, 

industria, comercio o servicio publico, en pe~uicio de la colectividad o de una clase 

social en particular. 



s 

Articulo 253 CPF.- Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional 

y se sancionarán con prisión de tres a diez anos y con doscientos a mil dlas multa, los 

siguientes: 

1.b) Todo acto o procedimiento que evite o dificulte, o se proponga evitar o dificulte. o se 

proponga evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio. 

Si ya ha quedado claro que a través del comercio exterior se pueden intercambiar 

bienes y servicios de un pals a otro, es necesario destacar que dichos bienes y 

servicios se distinguen de otros de la misma especie por la marca. Entonces la 

marca, tanto en el comercio interno como en el comercio exteñor juega un papel 

crucial en la economla. 

Como lo veremos más adelante, la marca constituye un signo distintivo de calidad, 

precio y todas aquellas cualidades que revisten un producto especifico, por lo que 

su protección es parte crucial en la libre competencia dentro de un Estado de 

Derecho. 

1.2 Algunas repercusiones de la liberación del comercio 

En sus inicios, la diplomacia comercial de nuestro pals se fincó en cuatro pilares 

fundamentales, siendo éstos: 

• Fortalecer el comercio exteñor; 

• Allegarse de recursos financieros bajo la forma de empréstitos extranjeros; 
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• Promover la inversión extranjera; la celebración de tratados internacionales 

que garantizaran la inversión de capitales a fin de fomentar las actividades 

productivas en nuestro pars. 3 

Muchos esfuerzos se han hecho por parte de los miembros de la comunidad 

internacional para lograr la liberación del comercio. Sin embargo, entre los 

obstáculos principales que se han tenido que enfrentar está: la desigualdad 

económica de las naciones; consecuentemente, los tratados internacionales 

implican un trato igual a los desiguales, por lo que la parte económicamente más 

poderosa obtiene mas ventajas. 

No todos los paises tienen la posibilidad de exportar tecnologla y productos 

manufacturados, motivo por el cual la economla de los paises de menor desarrollo 

depende en gran medida de las exportaciones de sus malarias primas. 

Finalmente, La competencia internacional reviste gran interés por asegurar 

materias primas no renovables, la producción de bienes o servicios al menor costo 

y consecuentemente la obtención de un margen amplio de utilidades o ganancia. 

Los tratados multilaterales y bilaterales a través de los cuales se crean fronteras 

aduaneras únicas, zonas de libre comercio, la creación de mercados comunes, 

son ejemplos claros de la tendencia que ha tomado el comercio exterior en las 

últimas décadas. 

La base de la liberación del comercio es pues, la llamada mundializaci6n, que en 

la opinión de José Marla Vida/, se trata de "la culminación de/ proceso histórico de 

3 Cfr.- GUTIÉRREZ HACES, Teresa, "Proceso de integración económica en México y Canadá. 
unaperspectiva histórica comparada", UNAM y Miguel Ángel PorTÚa, grupo editorial. México; 2002. pp. 61 
a 70. 
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expansión del capitalismo y el efecto de sus propias leyes económicas, cuyo 

soporte es la tecn%gla; teniendo como efecto la destrucción del medio ambiente 

y el agotamiento de los recursos no renovables. Su agente actillo son las 

empresas multinacionales. Carecterizándose la libre movilidad del capital y la 

fuerza de trabajo".4 

Efectivamente, los paises industrializados exportan capital a través de las 

empresas multinacionales a los paises que ávídamente lo solicitan; sin embargo, 

las empresas que se establecen en terceros paises son empresas que son 

altamente contaminantes, requieren gran cantidad de materias primas y 

fundamentalmente mano de obra barata. 

Los Paises en desarrollo receptores de estas empresas deben mantener un 

régimen de Derecho que les garantice seguridad jurldica, estabilidad social, Un 

sistema de gobierno basado en la democracia y condiciones polltica aceptables o 

favorables para el logro de sus objetivos y que no ponga en riesgo su capital. 

Pero a pesar de las desventajas que pudiera representar para un pais receptor de 

inversión extranjera directa, es innegable que las ventajas que brinda la 

transferencia de capitales y tecnologia ofrece ventaja para uno y para otros; ésta 

promueve la producción de productos manufacturados, emplean a gran parte de la 

población, obtención de divisas por la exportación de dichos productos, transfieren 

conocimientos técnicos, capacitación al personal que labora, desarrollo económico 

y social local, etc. 

• VIDAL VILLA, Jooé Maria, "Mundialización", Ediloriallcaria. EspatIa; 1996. P. 83. 
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Por su parte, para López Fil/afañe, la globalizaci6n de la economla es entendido 

como ·un proceso de Interrelación compleja entre diversos mercados, 

generalmente por conducto de agentes privados y cuyo objeto primordial consiste 

en ensanchar su escala de ganancias por la venta de productos y salYicios o el 

establecimiento directo de filiales con el fin de reducir costos o el de competir en 

mercados protegidos . ..s 

Lo que salta a la vista es que el proceso de globalizaci6n busca como objetivo 

principal la expansión de la economla, y por ende, la comercialización de 

productos en distintas plazas a aquellas en que se producen. 

Si los productos o bienes son identificados a través de la marca, entonces, el 

derecho marcario adquiere mayor relevancia en el contexto económico actual, 

pues se trata de un derecho que protege al productor y a los consumidores frente 

a terceros. 

Ante un proceso económico que involucra a todas las economias del mundo, se 

genera una interdependencia de los factores económicos, debido a los avances en 

las comunicaciones, los efectos de los factores económicos son inmediatos en 

todo el mundo. 

Cada Estado debe mantener una política económica coherente con sus propios 

intereses y la de los paises con quien tiene sus principales transacciones 

económicas, por lo que debe optar por una polltica proteccionista O por el 

liberalismo económico. 

, LÓPEZ V1LLAF.u.E. Vlctor, "GlobaIización y regionalismo desiguaf'. Siglo XXI editores. México; 
1997. P. 13. 
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Por ejemplo, proteccionista es un pais en donde se establecen políticas 

arancelarias que permita la captación de recursos para el erario público bajo la 

forma de impuestos indirectos, que gravan las operaciones de comercio exterior, y 

por ello se eleva el valor de los articulos a que se impone volviéndolos menos 

competitivos. Se trata pues de una medida que busca dos principales efectos, a 

saber: la captación de recursos para el Estado y la protección de los productores 

nacionales. 

Pero las medidas proteccionistas no solo tienen una naturaleza arancelaria, sino 

también se utilizan mecanismo distintos para proteger el mercado intemo, entre 

los que se pueden citar: politicas salariales, de empelo, seguridad social, etc. 

Entonces, la intervención estatal excesiva por medio de la cual se proteja a la 

industria nacional se le denomina, proteccionismo. 

Para los liberales, la premisa fundamental es el marco de libertades que reconoce 

el derecho, para que los particulares realicen todo aquellos que no les esté 

prohibido expresamente. Para ellos, la sociedad existe con independencia al 

mercado, en el cual los individuos desarrollan todas sus pasiones y virtudes. 

Esto significa que el desenvolvimiento económico de los sujetos debe realizar con 

la menor intervención del Estado, volviendo a la premisa francesa de "Laisses 

Faire, laisses passer", "dejar hacer, dejar pasar". 

Algunas de las repercusiones de la liberación del comercio son: Una interrelación 

estrecha de los mercados, competencia internacional por colocar bienes, 

servicios, tecnologla, sistemas de información, etc. en terceros paises, 

Globalización de la economia mundial, movilidad de Capital y fuerza de trabajo, 
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Polltica proteccionista, deterioro del medio ambiente, agotamiento de materias 

primas no renovables de los paises subdesarrollados. 

1.3 Concepto de tratado Internacional y su jerarquia en el sistema juridico 

mexicano 

El concepto legal de tratado internacional está dispuesto en el Articulo r de la 

Convención de Viena. sobre el Derecho de los tratados, que entró en vigor el 27 

de enero de 1980 cuyo texto expresa: "se entiende por tratado un acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados Y regido por el derecho internacional ya 

conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que 

sea su denominación particular." 

Se pueden encontrar distintas denominaciones para los tratados internacionales, 

tales como: convención, acuerdo, pacto, carta, declaración, protocolo, intercambio 

de notas, etc. 

Ricardo Méndez Silva sel\aJa que a pesar de que en la definición brindada en la 

Convención de Viena, también se pueden incluir aquellos pactos que llegan a 

celebrar las organizaciones internacionales. En concordancia con el dicho de tan 

connotado jurista, Modesto Sea1"8 Vázquez nos brinda su propia definición de 

tratado, bajo los siguientes términos: "es todo acuerdo concluido entre dos o más 

sujetos de derecho Internacional. Hablamos de sujetos y no de Estados, con el fin 

de incluir a las organizaciones internacionales. n6 

• SEARA V ÁZQUEZ, Modesto,"Derecbo internacional público", 16' edición. POITÚa. México; 1997. P. 59. 
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Cabe mencionar que pese a que el citado tratado obliga a que el tratado conste en 

documento escrito, con los adelantos tecnológicos, pudiera darse el caso de que 

conste en forma distinta, siempre y cuando su contenido sea indubitable y no 

pueda ser modiflC8do unilateralmente por una de las partes. 

Hay que diferenciar los tratados de las declaraciones de principios que no tienen la 

finalidad de producir efectos juridicos, sino que tan solo contienen una 

determinada intención de los gobiernos signatarios. A manera de ejemplo hay que 

citar: La Carta del Atlántico del 14 de agosto de 1941, en donde Chuchill ni 

RoosveH pretendian obligar a sus paises en sentido alguno; sino que tan solo era 

su objetivo demostrar a la comunidad internacional sus propósitos comunes. En tal 

virtud, la diferencia principal entre ambos pactos, es que en los tratados si se 

producen obligaciones jurldicas para las partes, mientras que en el otro no es asl.7 

Con relación a la jerarquía de los tratados, hay que apuntar que su rango puede 

ser dispar, según se atienda al orden interno o el internacional. En éste sentido el 

ArtIculo 27. de la Convención de Vtena senala 'una parte no podrá invocar las 

disposiciones de derecho interno, como justificaci6n del cumplimiento de un Tratado.' 

De su texto se infiere el mayor rango que puede tener un tratado con respecto a 

las Constituciones internas de los Estados. 

En concordancia con la disposición contenida en el numeral 27, podemos 

encontrar el texto del 49, el que textualmente manda: 'eI hecho de que el 

consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en 

violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para 

G6160rar rraraaos no poara ser al9gBOO por aleno ESf800 como VICIO as su consenumlfH1ro 

7 Cfr.- Jbidem. P. 60. 
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a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una nonna de ímporlancia 

fundamental de su derecho interno."¡¡ 

Los tratados intemacionales se pueden clasificar de varias formas, atendiendo a 

distintas circunstancias, sin embargo solo dos criterios tienen realmente 

trascendencia, siendo éstos los que atienden al fondo, y otro al número de 

participantes. Por el fondo se pueden distinguir entre: Los tratados-contratos cuya 

finalidad es limitada a fin de crear una obligación juridica que se extingue tras el 

cumplimiento del tratado. Por ejemplo, si dos Estados celebran un tratado para 

fijar su frontera común, al momento de ser fijada, su objetivo se agota. Por su 

parte, los tratados-*yes, son destinados a crear una regulación juridica 

permanente y obligatoria para los paises firmantes, y a manera de ejemplo hay 

que citar el Tratado de Ubre Comercio de América del Norte, celebrado por 

Estados Unidos, Canadá y México. 

Atendiendo al número de partes integrantes, se pueden clasifICar en: bipartitos o 

bilaterales y multilaterales cuando participan más de dos Estados. Ejemplo de la 

primera hipótesis es el Tratado de Libre Comercio celebrado entre México y Chile. 

Y de la segunda es el GA IT 

1.3.1. Estructura de los tratados Internacionales 

A pesar de que la Convención de Viena establece que los tratados deben constar 

en documento, no se dice que otras formalidades debe revestir dicho documento. 

• MtNDEZ SILVA. Ricardo, "Diccionario de derecho intem&ciOllar, POrTÚa y UNAM. México; 2001. pp. 
328 Y 329. 
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A pesar de 810, en la prédica se puede ver, según el dicho de López 8assols, que 

nonnamente se dividen en tres partes, a saber: El preémbuIo que a pesar de 

carecer de fueI:za vIncuIatDria es de suma impoI1ancia para la interpreIaci6n de 

sus disposiciones. La parte dispositiva, es aquella en que se encuentran 108 

derechos Y obligaciones de 108 pac:tantes. Algunos b atabt 8011 aoompaI\ados por 

sus anexos (protacoIos), con la misma fueIza vincuIatoria de la parte dispositiva. Y 

finalmente cuentan con algunas cIéIlSldas en donde se establece el momento de 

su entrada en vigor, enmienda, ratificaci6n firma, etc., de forma similar a lo que se 

conoce en el derecho legislativo interno, como "artfculo8 transitorios".IO 

1.3.2. ~ de loe tratadoe Internacionales. 

1. Pacta Soot SaIvanda.- Su origen es consuetudinario, aunque fuese 

recogido por la Convención de VI8I18 de 1969 en su articulo 26, en donde 

se prescri)e la obligatoriedad de 108 b alados para las partes; Y su debido 

cumpImiento con base a la buena fe. Y es lógica la importancia de éste 

principio, pues las relaciones internacionales no se pueden supeditar a la 

buena voluntad de las partes para el cabal cumplimiento de sus 

obligaciones. Como ya se ha visto, en VIena se ha precisado la 

imposi:IiIidad de un Estado para invocar la incoIllp8ti)iliclad con su propio 

derecho para dejar de aplicarlo o de cumplirlo; con excepción de aquellos 

casos tan evidentes que vayan en contra de nonnas fundamentales, como 

es el caso de la Constiluci6n. Esta régimen de excepciOn se justifica porque 

no se puede premiar la mala fe de la cOilbapaite . 

• Cfr.- SJ:ARA V ÁZQUKZ, ModesID, Op. Clt. pp. 60. Y 61 
le Cfr.- LÓPEZ IIASSOLS, HermiIo, "Derecbo inl«naciooal público cootemponIneo o iDsIr1..-os 
bésicos", Porr6a. Mtldco; 2001. P. 25. 
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Pero incluso, un tratado que ha sido pactado de forma regular puede llegar al 

punm en que una de las partes lo deje de considerar de COO1pIimiento obfigatorlo, 

como por ejemplo, cuando es aplicable el principio l8buc sic stantibus. 

2. Res Inter. a/Ios acta.- Este principio postula la idea de que los tratados solo 

pueden ser obligatorios para las partes firmantes, Y no para terceros. TI8I18 

como base la falta de COIIS8i11i lliento, o más bien de la YOIuntad de quien 

no se ha adherido a su contenido. No obstante lo apuntado, también existen 

excepciones, como por ejemplo el asunto de la desmiIitarizaci de las islas 

AJand, que fuera objeto de pacto entre Rusia Y otros palaee, en el que 

FInlandia negaba su wnpIimiento argLmentando no formar parte de dicho 

tratado, por lo que no esIaba obligado. La Comisión de Juristas reunida en 

la ciudad de Parfs en el ano de 1920 decidió que el COO1pIimiento de éste 

tratado estaba motivado en los Intereses vitales de otras poleIlCIas, lo que 

lo hacia opoOOIe a terceros paises. 

3. Ex COIIS6fISU advenit vincu/um.- B consentimiento es la base de la 

obligación jurldica. Tiene como base el principio de igualdad entre los 

miembros de la comunidad internacional, principalmente entre los Estados. 

Supone la inexistencia de órganos supranacionales que de forma coactiva 

obliguen a los estados al QJmplimiento de una determinada conducta. Con 

una influencia notable del derecho Interno, los juristas han seftaiado que la 

falla de la manifestación de la voluntad, desprovista de cualquier clase de 

vicio, es condición indispeilsable para que nazcan obligaciones jurtdicas 

convencionales. Esta aIinnaci6n pareciera hacer pensar que al momento en 

que se conozca que en la manifestaci6n de la voluntad concurre un vicio del 

consentimiento, provoca necesariamente la falla de obligatoriedad del pacto 

realizado. Por la trascendencia poIitica de éstas decisiones, la fuerza 

prevalece sobre el derecho; o dicho de otra forma, el más poderoso hace el 
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derecho, o lo impone. La misma suerte corren aquellos tratados en donde 

se llegara a invocar su invalidez por la evidente superioridad de una de las 

partes sobre otra, lo que supone la injusticia de su contenido. 

A pesar de lo expuesto, entre los anexos del acta Final de la Convención de 

VleIla, figura "La Declaración sobre la prohibición de ejercer coerción militar, 

poIltica o económica, en la conclusión de tratados'. 

4. El respeto a las normas del Jus cogens.- Este principio fue incorporado en 

el articulo 53 de la Convención de Vl8Ila, según el cual, un tratado seria 

nulo cuando fuera contrario a una norma imperativa del derecho 

internacional. Uno de los problemas que enfrenta éste principio es la 

manera en que habria de determinarse que nos encontrarnos antes esta 

hipótesis. Pero además la aplicación de ésta disposición interfiere con la 

libertad de contratación de los Estados, pues, incluso, una de las normas 

que se considera del jus cogens, como es la prohibición de la agresión, 

podrfa pactarse en ciertos casos, en el caso de algunos Estados. A manera 

de ejemplo podemos mencionar que dos paises firman un tratado en que se 

permite la intervención armada; esto evidentemente va en contra de las 

normas del jus cogens, por lo que habrla de preguntarse ¿Quién está 

legitimado para invocar la invalidez del tratado? Parecerla lógico pensar 

que el legitimado para enderezar la acción respectiva seria el Estado contra 

cuyos intereses se aplicarla el contenido del tratado. Sin embargo, Debe 

seftalarse que el articulo 53 de la Convención de Vtena invalida éstos 

tratados de forma automática. Pero además, si un Estado firma un tratado 

sabiendo que su contenido va en contra de las normas del jus cogens, y 

luego se le diera la oportunidad de invocar su invalidez, se estarla 

premiando su dolo o en su caso, su mala fe. En la opinión de Modesto 

Seara Vázquez, este principio no es conveniente para las relaciones 



16 

internacionales, y especlficamente perjudicial para los paises de ciertas 

regiones del mundO. 11 

Dada su complejidad, los tratados deben pasar por varias etapas antes de su 

validez y entrada en vigor. Estas llegan a diferir dependiendo del tipo de tratado de 

que se trate; es decir, si es bilateral o multilateral. Normalmente las etapas que se 

deben seguir son: 

• La negociación del tratado; 

• La adopción del texto y 

• La manifestación de la voluntad.12 

La jerarquia que tienen los tratados internacionales con respecto a los demás 

ordenamientos juñdicos que conforman nuestro sistema legal está prevista en el 

articulo 133 de la carta Magna, misma que a la letra dice: 

Articulo 33. "Esta Constituci6n. las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella 

Y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. celebrados y que se celebren por 

el Presidente de la República, con aprobación del senado, serán la Ley Suprema de toda 

la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes Y tratados, 

a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o Leyes 

de los Estados: 

No existe unanimidad de criterios sobre la interpretación del articulo 133 

constitucional, por lo que se puede ver que nuestros tribunales federales han 

emitido criterios distintos sobre el mismo punto, por lo que cabe citar las siguientes 

tesis: 

11 Cfr.- SEARA v ÁZQUEZ, Modesto, Op. CiL pp. 61. a 65. 

12 Cfr.- BECERRA RAMIREz. MlUluel, "Derecho internacional público". UNAM. México; 1997. P. 44. 
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TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS 
LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCiÓN 
FEDERAL. 

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrog¡mtc respecto a la jaarqula de normas en nuestro 
derecho. Erlste .. ullilBidad .....-.. de q_ la CoDStltacIcHo Federal ea la .or.. flllld ... CJItaJ y q_ 
••• q"" ea prbtdplo la CIprai6lt "_ .., ...... la Ley s..,.--. de toda la UBIcHo _" parece btdbr q_ .o 
lIMo la Caru Mapa es la sapreaoa, la objed6tt es Hperada por el Itedto de '1"" las leyes ddIeIt e_ur 
de la CoastItttci6a Y _ aprolMldao por l1li Ól'pao toatItaldo, co_ lo es el C.....-. de la U.1cHo y de 
q_ Jos trabldoo debe8 estar de Kaerdo COII la Ley hadamfttal, lo '1M dan_te IBIca q_ lIMo la 
CoatItud6tt es la Ley s..,.--.. El problema respecto a la j«arqula de las demis IIOI"IIW del sistema, ha 
encomrado en la jurisprudencia Y en la doctrina distintas soluciones. entre las que desIacan: lIUpi emacIa del 
derecho federal frente al local Y mima jenrquJa de los dos, en sus variantes lisa Y lIaDa, Y COI1 la cxi3tcucia de 
"leyes coostitucionales", y la de que seré ley suprema la que sea calificada de CODSIItuciooal. No obsbmte, esIII 
Su¡nma Corte de Justicia coosidcn que los traIBdos intemaclooaIes .. _111 ... en 1m sesundo pIaDo 
inmediMamenIe debajo de la Ley F..tamentaJ Y por cocima del dcnlcllo federal Y el local. EsIa iDterpretacióo 
del articulo 133 CODSIItuciooal, deriva de que estos c:ompromlsos intemacionaIes son asumidos por el Estado 
mexicano en SIl conjlBJto y ~ a todas sus lIIIIOridades frente • la COIIIIIIIldad luIaaaeioDal; por ello 
se eIpIica que el Constituyente haya fiIcuItIIIIo al presidente de la República a 5usaibir loa traIados 
intemaciooaIes en su calidad de jefe de Estado y, de la misma JIIIIIIeI'II, el Senado interviene como 
itjHeoeotaole de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de SIl nIifIcacIóa, obIip a sus 
auroridades. Otro aspcáO impoI_ para coosiderar esIII j«arqula de los lnI8dos, ea la relativa • que en esta 
mareria 110 existe limilltción cotDpetmcial entre la FedeI acióa y las entidades faIenItivas, esto es, 110 se toma 
en cuenta la competeocia federal o local del conteoldo del tnIado, lino que por lII8IIdaIo expreso del propio 
articulo 133 el presidente de la RtJpúbIica Y el Senado pueden obIipr al E-so mexlcaIIo 111 c:uaIquia" 
iIWllria, independientemete de que pIII1I oCros ekctos ésta sea competencia de las entidades federativas. 
Como coosecuencia de lo anterior, la interpreDción del articulo 133 lleva a considerar en lID _ lugar al 
dem:ho federal Y al local en una misma jerarqula en virtud de lo dispuesto en el articulo 124 de la Ley 
FiDKIamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esIII Coostitucióa 
a los fimclonarios federales, se entienden reserwdas 8 los EsIados.". No se pierde de vista que en su lIDttrior 
conformación, este Máximo Tn1lunal babia adopIado una posicióo divena en la tesis P. CI92, publicada en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspoodienIe • diciembre de 1992, página 27, 
de rubro: "LEYES FEDERALES Y TIlATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA 
JERARQUÍA NORMATlVA."; siD embargo, este Tribunal Pleno comidaa oportuoo abandooar tal criterio Y 
asumir el que considera la jenuqufa superior de los tratados incluso frente al d=cho federal. 

P. LXXVIJ/99 

Amparo en revisión 147SI98.-Sindicato Naciooal de Controladores de Tnlnsito Atreo.-II de mayo de 
1999.-Unanimidad de diez _.-Ausente: Josi Vicente Aguinaco AIemán.-Ponente: Humbeno 
Román PaIacios.-SecreIario Antonio EspiDoza Rangel. 

El Tn"bunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de 0CIUbre en cuno, aprobó, con el 
número LXXVWI999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la VOIaCióa es Idónea para 
iDtegrar tesis jurisprudeocial.-México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve. 

NOIa: EsIa tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P CI92, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Epoca, diciembre de 1992, pégina 27, de 
rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATAOOS INTERNACIONALES. TIENEN LA 
MISMAJERARQUA NORMATIVA.". 
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lmIancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la FedenJcióo Y su Gaceta. Epoca: Novena Epoca. Tomo X, 

Noviembre de 1999. Tesis: P. LXXVIII99 Página: 46. Tesis Aislada. 

LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUIA 
NORMATIVA. 

De conformidad too el anlcuIo 133 de la Constitución, _ las \eyes que emanen de ella, como \os tratados 
intanaciooaIes. ccIebrados por el ejecutivo Federal, aprobados por el Senado de la Repúblic:a Y que csIéu de 
acuerdo COIl la misma, ocupan. ambos, el rugo inmediatamente inferior a la Coostib>ción en la jcIwquIa de 
las DOmI8S en el orden jwidico mexicano. Abara bien, teniendo la misma jerarquIa, el traIlIdo intemaciooaloo 
puede ser criterio para dclerminar la coostItuc:ionalidad de una ley ni viccv...... Por ello, la Ley de las 
CámanIs de Comercio y de las de IodusIria DO puede ser considerada inconstituciooa por COIIIIwiar lo 
dispuesto en lID lraIado intemaciooal. 

P.C192 

Amparo en revisión 2069191. Manuel Garcfa Martfnez. 30 de junio de 1992. MayorIa de quince votos. 
Pooente: Victoria Adato Greon. Secretario: Scr¡Io PalIares Y LanL 

El TribuDaI PIeoo en su sesión privada celebrada el martes diecisiete de DOviembre en curso, por 
lIII80ÍDIidad de dieciocho votos de los seIIores ministros l'mIidente U1ises Sclunill 0rdóIIez, Carlos 
de Silva Nava, José Trinidad Lanz antenas, Miguel MootcI Gan:Ia, Noé CaaIIón León, Felipe 
López Contreras, Luis Fem6Ddez Doblado, Victoria Adato Greeo, Samuel Alba Leyw. lpacio 
Moisá Cal y Mayor Gutiém:z, CIemeotioa Gil de LesI«, Atanasio Gon7áIez Martfnu, loa! Mlmuel 
ViUagordoe LolllDO, FausIa Moralo Flores, CIrIos Garcfa Vázquez. Mariano Azuela GOiIrón, Juan 
Dfaz Romero Y Sergio Hugo 0IapitaI GuI:ibt= aprobó, con el número CRl, la tesis que antc<:ede; Y 
determinó que la VotaciÓII es idóMa para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: ignacio MapIIa 
Cédcnas Y José Antonio LIaoos Duarte. México, Distrito Federal, 8 dieciocbo de noviembre de mil 
novecientos DOvenla y dos. 

lmIancia: Pleno. Fuente: Gacela del Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Octava Epoca. Número 60, 

Diciembre de 1992. Tesis: P. CI92 Página: 27. Tesis Aislada. 

I !:tI! Hu,lIena marcana pooemos leer el sigUiente cmeno 8181800: 

INVENCIONES Y MARCAS, EL CONVENIO DE LA UNION DE PARIS PARA LA PROTECCION 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO ES DE RANGO SUPERIOR A LA LEY DE. 

El Convenio de la Unión de ParIs para la ProIección de la Propiedad Industrial, celebrado por ell'mlidente de 
la Repóblica y ratificado por el Senado, 110 tiene lID rango superior a la Ley de Invenciones y Marcas, sino que 
la jc:ran¡ula de 8IIIbos ordenamientos es la misma, ya que el anlcuIo 133 coostituciooaI DO eslBblece 
preferencia alguna CIItIe las leyes del Congreso de la Unión que cm"""" de ella y los tratados que estén de 
acuerdo COIl la misma, celebnldos y que se ceIetnn por el l'mIidente de la Repdblica COIl aprobación del 
Senado, puesto que el apuntado dispositivo DO propugna la tesis de la supremacla del derecho internacional 
sobn: el derecho ioIemo, sino que adopta la regla de que el derecho intemaciooaI es parte del nacional, Y si 
bien reconoce la fuerza obligatoria de \os traIados. no da a estos lID rango superior a las leyes del Congreso de 
la Unión emanadas de la Constitución Federal. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA T1V A DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 256181. C. H. Boehringoo" Sobo. 9 de julio de 1981. Unanimidad de vOIOS. Ponente: 
Genaro David Góogora P. 

Amparo en revisión 269/81. José Ernesto MarswnOlO Matsuy. 14 de julio de 1981. Unanimidad de 
volOS. Ponente: Samuel Hemándcz ViazcáD. 

Amparo en revisión 160181. Nationa\ Resean:b Development Corporation. 16 de ju1io de 1981. 
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Cbapita\ GuIiérrez. 

NOTA: 

Se elimina la leyenda "Sostienen la misma tesis". 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Séptima 

Epoca. Volumen ISI-I56 Sexla Parte. Tesis: Página: lO\. Tesis Aislada. 

1.4 Principales tratados Intarnacionala flnnados por México en materia 

marcarla 

1.4.1. Convenio de Paria para la Protección de la Propiedad Industrial 

del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.-

El objeto principal de dicho tratado fue garantizar los derechos de cada uno de los 

paises firmantes para los due/\os de patentes de invención, los grabados y 

modelos industriales, de marcas de fábrica o de comercio y de nombres 

comerciales, en los territorios de otros paises, lo cual es precisamente, en 

beneficio de la industria y el comercio en general.13 

IJ C1i".- SERRANO MIGALLÓN, Fernando, "México en el orden internacional de la propiedad intelectuaf', 
POITÚa Y UNAM. México, 2001. pp. 63 Y 64. 
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Es bien importante sellalar que para que la garantla a que se alude anteriormente 

se pueda hacer efectiva, no será exigible el domicilio o establecimiento en el pais 

en donde se exija su protección, siempre y cuando se trata de cualquiera de los 

ciudadanos de los paises adheridos. Además, de que el procedimiento judicial o 

administrativo que se deba seguir estará sujeto de conformidad a las leyes del 

pals en donde tenga lugar la contienda. 

En materia de marcas, cuando se trate de aquellas notoriamente conocidas, los 

paises firmantes se comprometen, ya sea de oficio o a instancia de parte ofendida; 

a rehusar o invalidar el registro Y prohibir el uso de una marca de fábrica o de 

comercio que sea una reproducción o imitación de una marca de productos 

idénticos o similares. 

Los paises firmantes aceptan no permitir que se usei1 como signos distintivos, los 

escudos de armas, banderas y otros emblemas estatales, asl corno cualquier tipo 

de imitación de éstos, para ser utilizados como marcas de fábrica o de comercio o 

como uno de sus elementos. 

En principio, toda marca de fábrica o de comercio debidamente registrada en su 

país de origen, será admitida en los demás paises miembros para su debida 

protección internacional, salvo en los casos en que se afecten los derechos 

adquiridos por terceros en el pals en donde la protección se reclama, cuando no 

tengan carácter distintivo, sean contrarias a la moral, al orden público, o cuando 

sean susceptibles de engar'lar al público. 
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Todos los paises miembros se obligan a proteger las marcas de servicio, aunque 

no se les puede obligar a que en su regulación interna cuenten con mecanlsmoa 

para su debido registro. 14 

En relación a la aplicación de las disposiciones de la citada convención, habremos 

de citar el contenido de las siguientes tesis aisladas: 

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL TIENE 
CATEGORIA DE LEY SUPREMA. 

Como 01 Convenio de ParIs de 31 de octubre de 1958, para la protección de la propiedad industrial, fue 
aprobado por la Cámara de SerIadores, Y se expidió el dec:reto promulgatorio ccnespoodiente (Diario Oficial 
de la Fedención de 31 de dIcIc:mbre de 1962). debe CItImane que de coaformIdad COI! el .ucuIo 133 de la 
ConstiIuci6n General de la Rep6bHca tiene caregoria de Ley Suprema de la Unión, por lo cual las autoricbdes 
COIIIpIIIeIIICS esün obligadas • -.lo y, en coosecuencia, a proreger legalmente, mediante su regisIro, las 
DIIIR:8S de servicio. 

44 

Séptima Epoca: 

Contradicción de tesis. Varios 329m. Entre las sustentadas por los Trihlmales Colegiados Primero y 
Scguodo en Materia AdminisIrativa del Primeo- Circuito. 15 de lIIIIrZO de 1973. Cinco votos. 

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Ap!ndIce de I99S. Epoca: Séptima Epoca. Tomo 111, Parte SCJN. Tesis: 44 

P6gina: 33. Tesis de Jurisprudencia. 

PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONVENIO DE PARlS PARA LA PROTECCION DE LA. NO ES 
NECESARIO PARA QUE OPERE LA PROTECCJON DE UNA MARCA QUE ESTA SE 
ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS DE ORIGEN. 

De la lectura de los artIculos 60. bis, 6 quinquies Y 10 bis del convenio de ParIs, para la protección de la 
propiedad industrial, se puede concluir que dicho convenio rcguIa la proIeCcióo tanto de las marcas 
ootariamentc cooocidas el! nucsIro pals (artfc:uJos 6 bis y 10 bis) así como tambitn de las IIIII"CIS registradas 
en el pals de origen (articulo 6 quiDquies); de manera que, no es necesario para que opere la protección de una 
man:a, que 6sta se eocoenIre regisllada en el pals de origen pues basIa para ello que se trate de una marca 
notoriamente conocida en el nuestro en ténninos de los arUcuIos 6 bis y 10 bis n:fcridos. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

,. Cfr.- Ibidem P.69. 
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Amparo en revisión 2474/89. Compacl CasseIIe, S. A. 19 de abril de 1990. Unanimidad do votos. 
Pooentc: David Delgadillo Ouernro. SecnIario: José Pablo Sáyago Vargas. 

InsIancia: Tn"bunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Octava 

Epoca. Tomo VI Segunda Parte-2. Tesis: Página: 613. Tesis Aislada. 

1.4.2.- Convenio que Establece la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI). 

Firmado en Estocolmo, Suecia el día 14 de julio de 1967, el depósito del 

instrumento de ratificación se realizó el 14 de marzo de 1975 y publicado en el 

Diario Oficial de la federación el 8 de julio de 1975. 

Su contenido no solo es dirigido a la protecci6n y reconocimiento de los derechos 

de propiedad industrial, sino que incluye los derechos de autor, y por su 

nomenclatura se interpreta que ambos derechos forman parte del derecho 

intelectual. Su articulos 1° y 2!' senela que la propiedad intelectual incluye: obras 

literarias y artísticas, las interpretaciones de los artistas e interpretes y las 

ejecuciones de artistas ejecutantes; a los fonogramas y a las emisiones de 

radiodifusión; las invenciones de todos los campos de la actividad humana; los 

descubrimientos cientiftcos; los dibujos y modelos industriales; las marcas de 

fábrica, de comercio y de servicio; es! como los nombres y denominaciones 

comerciales; la protecci6n contra la competencia desleal y todos los demás 

derechos análogos.15 

"Cfr.- lbldem. pp. 111 a 113. 
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1.4.3. Tratado de Ubre Comercio de América del Norte. 

La firma del TLC trajo consigo el debate sobre la necesaria protección de los 

derechos de la propiedad industrial en nuestro pals, pues la adecuada protección 

de estos derechos es una condición necesaria para que la inversión extranjera 

pueda fluir en nuestro país. 

Antes de la entrada en vigor del TLC, el Estado mexicano ya contaba con una 

regulación en materia de propiedad ildustrial adecuada a los esttmdares 

internacionales, pero aderTlés, ya habla firmado tratados internacionales en la 

materia. 

En un principio se llegó a especular la posibilidad de crear una oficina que se 

encargarla del registro marcario de los tres paises que tendrla su sede en alguna 

ciudad de los Estados Unidos, a efecto de otorgar valor global a los registros 

marcarios de los titulares nacionales de cada uno de los paises firmantes. Sin 

embargo esto no se llego a concretar, pues afectarla notoriamente la soberanla de 

los otros Estados, pero además el principio de validez territorial de los registros de 

cada marca cumple con la función de evitar la inútil saturación del sistema 

registral, al impedir que se conserven y protejan de forma indefinida marcas que 

en muchas ocasiones no son explotadas por sus titulares, o en el caso de que si 

se exploten solo se hace en un determinado territorio. 

En materia de protección de los derechos de propiedad industrial se puede decir 

que basan su marco jurldico en los siguientes principios: 
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• Cada una de las partes, en sus respectivos territorios se obligara a la 

protección y defensa adecuada de los derechos de propiedad intelectual, y al 

mismo tiempo se cerciorara de que dichas medidas normativas no constituyan un 

obstárulo al libre comercio. 

• Los tres paises deberán adherirse a los mismos tratados internacionales en 

materia de propiedad intelectual, en caso de que al momento de la firma de este 

tratado aun no lo estén. 

• Cada una de las partes podrá otorgar mayores derechos en materia de 

propiedad Intelectual de los que se establecen en el propio tratado. 

• En sentido similar al anterior, cada uno de los miembros otorgará a los 

nacionales de otro miembro o de otra parte, trato no menos favorable que el que le 

brinda a los nacionales. 

• Ninguna de las partes podrá exigir a los titulares de derechos, como 

condición para el otorgamiento de trato nacional, que rumpla con formalidad o 

condición alguna para adquirir derecho de autor y análogos. 

• Las partes se dejan de sujetar a los procedimientos establecidos en 

acuerdos multilaterales celebrados bajo los auspicios de las Organización Mundial 

de propiedad Intelectual. 

• Ninguna disposición del capitulo de propiedad intelectual del TLC impedirá 

que cada una de las partes pueda tipificar en su legislación interna, prácticas o 
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condiciones relativas a la concesión de licencias cuando, en casos especificos, 

dichas prácticas puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad 

intelectual que impacten negativamente la competencia en el mercado. 

En un pnnClplO, los paises miembros coincidieron en la aplicación de las 

disposiciones del Arreglo de Madrid relativo al registro Intemacional de Marcas. 

Sin embargo por las caracterlsticas de ésta Convención, se consideró que su 

inclusión acarrearla obligaciones que por el momento no iban con el espiritu del 

TLC. 

Precisamente, el Arreglo de Madrid dispuso la creación de una sola oficina para el 

registro marcario de los paises firmantes, surtiendo sus efectos en el territorio de 

todos ellos, motivo por el cual se lIamarlan "Marcas internacionales". No se 

descarta la posibilidad de que en algún momento de la evolución del tratado se 

llegue a la necesidad de adherirse a dicho Arreglo o crear disposiciones similares 

a las contenidas en la convención citada. 

Para los efectos del TLC una marca se entiende como cualquier signo o 

combinación de estos que permita la distinción de bienes o servicios de distintas 

personas, incluyendo los nombres personales, disenos, letras, números, colores, 

elementos figurativos o la forma de los bienes o de su empaque. 

Cada una de las partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de 

impedir que terceros no autorizados, usen en el comercio signos similares o 

idénticos que provoquen la confusión del consumidor. 

Cada una de las partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso; pero a 

pesar de ello, la solicitud de registro no podrá estar sujeta al uso efectivo de la 
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marca. Congruente con lo anterior, tampoco podrá denegarse solicitud alguna 

argumentando la falta de uso antes de la expiración de un periodo de tres anos, a 

partir de la fecha de solicitud de registro. 

Cuando se trate de marcas notoriamente conocidas se ha establecido que para 

determinar tal calidad, se habrá de tomar en cuenta el conocimiento que de esta 

se tenga en el sector relevante del público, induso del conocimiento que se tenga 

en el territorio en donde se halla promovido esta. Las partes entienden que no 

podrán exigir que tal reputación se extienda más allá del sector del público que 

normalmente trate con los bienes o servicios de que se trate. 

Los paises firmantes deberán regular que el registro inicial de una marca dure 

cuando menos diez anos, con el derecho a ser renovado indefinidamente por 

plazos no menores a este siempre y cuando se satisfagan los requisitos legales. 

Los paises podrán exigir el uso de la marca como una condición para consefVar el 

registro. El registro podrá cancelarse por su falta de uso por más de dos anos, a 

menos de que el titular de la marca argumente justificantes en que demuestre la 

obstaculización para su uso. Se reconocerán como razones vérJdas para la falta de 

uso las circunstancias surgidas con independencia de la voluntad del titular de la 

marca, que constituyan un obstáculo para su uso, entre las que se pueden citar: 

las restricciones a la importación. 

Cada uno de los paises podrá regular lo relativo al licenciamiento y cesión de 

marcas, en el entendido de que no se permitirán licencias obligatorias de marcas y 
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que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la 

trasmisión de la empresa a que pertenezca. 

Los países involucrados prohibirán el registro, como marca, de palabras en 

espanol, francés o ingles que designen genéricamente los bienes o servicios, o los 

tipos de bienes Y servicios a los que la marca se aplique. 

En el territorio de los tres paises se negara el registro a las marcas que 

contengan, o en si, constituyan elementos inmorales, escandalosos o que 

induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una 

relación con personas vivas o muertas, instituciones, creencias, slmbolos 

nacionales de cualquiera de las partes, o que las menosprecien o afecten en su 

reputación. 

Por lo que al procedimiento registral marcario se refiere debe contar, cuando 

menos con los siguientes elementos: 

• Examen de las solicitudes; 

• Notificar motivada y fundadamente las razones por las que se niegue el 

registro de una marca; 

• Una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a dicha 

notificación . 

• La publicación de cada marca, antes o después de su registro. 

• Una oportunidad razonable para que los interesados puedan solicitar la 

cancelación del registro de una marca. 

• Cada una de las partes podrá otorgar una oportunidad razonable a los 

interesados para que se opongan al registro de una marca.16 

16 Cfr.- JALIFE DAHER. Mauricio, "Aspectos legales de las marcas en México", 4" edición. Editorial Sista. 
México; 1998. pp. 145 a 153. 
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CAPITULO 2. 

CONCEPTOS GENERALES 

2.1 ¿Qué se debe entander por propiedad intelecbJal? 

Carlos Viflamata reconoce que los derechos de propiedad intelectual pueden ser 

dos: Los derechos de autor y los derechos a la propiedad industrial, ambos con 

distinta naturaleza y contenido, pero cuya diferencia primordial es la persona sobre 

la cual recae la protección. Este autor nos proporciona su definición de derecho de 

creación intelectual en los siguientes términos: "es al conjunto de normas qua 

protegen las concepciones inte/actualas del ser humano. Una de éstas 

concepciones puedan f9ferirse a la estética (atta, belleza, literatura, ciencia) y 

caerán en el campo del derecho de autor y otras se referirán al comarcio o a la 

industria, cayendo en consecuencia en el ámbito del derecho de la propiedad 

industriar .17 

Dentro de la propiedad intelectual los derechos de autor recaen precisamente en 

el autor de la obra, sin duda es una persona flsica; mientras que la Ley de la 

Propiedad Industrial, en su Artículo 87, no considera a las personas flsicas 

susceptibles de ser titulares del derecho de uso las marcas en la industria. 

Antes de entrar a la definición de lo que se debe entender por el derecho 

intelectual o a la propiedad intelectual es conveniente que se dilucide la naturaleza 

17 VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, "La propiedad intelectual", Editorial Trillas. México; 1998. P. 9. 
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jurldica de éste derecho o derechos. Algunos tratadistas lo ubican entre los 

derechos de propiedad, otros se inclinan por considerarlos concesiones o 

privilegios tornando como base la vigencia temporal de los mismos. 

Lo cierto es que se trata de bienes intelectuales de naturaleza incorp6rea, 

susceptibles de protección jurldica. 

En el al\o de 1793 en Francia, fue cuando por vez primera se encuadraron estos 

derechos dentro del régimen de propiedad, y como consecuencia, algunos 

tratadistas comenzaron a cuestionar la naturaleza que en primera instancia se les 

atribuyó. Ante su desencanto, hubo quienes postularon la idea de que se trataba 

de meras concesiones del Estado; otros consideraban que se trataba de derechos 

sobrevenidos de un contrato tácito entre el individuo y la sociedad; y otros los llegó 

a ubicar como derechos personales, mismas que habrán de ser explicadas a 

continuación: 

Teorfa de la concesión o privilegio legal.- Postulan la idea de que los derechos 

intelectuales es un privilegio que conceden las leyes a titulo de recompensa, 

estímulo o compensación. Esto significa que el derecho que se tenga sobre la 

propia creación emana de la voluntad del legislador. 

Teorfa contractua[.- Guarda cierta similitud con la anterior, yen la que se defiende 

la idea de que los derechos intelectuales emanan de un contrato tácito celebrado 

entre la sociedad y el individuo, para que éste disfrute de los beneficios de su 

propia obra, que se materializa en la voluntad del Estado en uso de su facultad de 

imperio, a través de los órganos encargados para ello. 
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Teorfa del derecho persona/.- Esta corriente sostiene que los derechos 

intelectuales forman parte del derecho de la personalidad, como una emanación o 

materialización de la propia fuerza del individuo; es decir, forma parte de la esfera 

de derechos inherentes a la persona. 

Teorfa del derecho a la propiedad inmateria/.- Aunque es la corriente 

predominante, hay que reconocer que el principal argumento opositor es que 

tratándose de un derecho inmaterial no se le puede equiparar a las cosas y por 

tanto constituir objeto de propiedad, derecho que ha sido creado exclusivamente 

para cosas y objetos materiales. 

Para reMar tal razonamiento, tan solo hay que sei'\alar que si bien es cierto, los 

romanos crearon el derecho de propiedad exclusivo para bienes tangibles era 

porque la evolución técnica ni jurldica permitla concebir tal derecho para bienes 

inmateriales. Sin embargo con el avance de la civilización las circunstancias han 

cambiado, y por ello, el derecho de propiedad no se puede considerar exclusivo 

sobre bienes materiales, sino que puede extenderse a cualquier clase de bienes. 

Los Derechos de Propiedad Industrial y los Derechos de Autor, lo podemos 

encontrar en el noveno párrafo del articulo 28, de la Constitución; en donde se 

consigna: "Tampoco constituyen monopolios /os privilegios que por determinado 

tiempo se concedan a /os autores y artistas para la producci6n de sus obras y los 

que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventoras y 

perfeccionadoras de alguna mejora." 
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Pero además, en la fracción XV del mismo magno ordenamiento se faculta al 

titular del Ejecutivo Federal para "Conceder privilegios exclusivos por tiempo 

limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o 

perfeccionadores de algún remo de la industria'. 

Para el ilustre jurista mexicano David RangeI Medina, por derecho intelectual 

entiende 'eI conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las 

leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por 

la creación de obras artlsticas, cientlficas, industriales y comerciales .• 18 

A pesar de que en su definición de derecho intelectual engloba a los derechos de 

autor y a los derechos sobre la propiedad industrial, reconoce que en sentido 

estricto, constituyen sinonimias el derecho a la propiedad intelectual y los 

derechos de autor, cuyo contenido es la propiedad literaria, artlstica y cientlfica, 

asi como las cuestiones, reglas, conceptos y principios que se relacionan con los 

problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia. 

En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la solución de 

problemas concretos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección 

de medios diferenciadores de establecimientos, rnercancias y servicios, entonces 

estamos frente a los derechos de la propiedad industrial.19 

Es precisamente mi interés en resaltar la importancia que tiene el hecho de que 

algunas personas: Industriales, comerciantes, industriales y prestadores de 

" RANGEL MEDINA, David, "Derecbo de la propiedad industrial e intelectual", UNAM. México; 1991. 
pp.7y8. 
'9 Cfr .• Ibldem. P. 8. 
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servicios, dediquen SUS esfuerzos para satisfacer necesidades de la colectividad; 

unos produciendo bienes; otros, distribuyendo esos productos; y otros mas, 

satisfaciendo necesidades con los servicios que prestan, cada uno con sus 

propios medios, métodos Y técnicas para lograr su objetivo; por lo tanto, estas 

diferencias en sus procesos de producción o el nombre comercial son identificados 

con la marca, consecuentemente susceptibles de tutela juridica. 

2.2 Diferencias entre los derechos de autor y los de propiedad Industrial, 

De acuerdo al pensamiento de David RangeI Medina, la diferencia fundamental 

entre los derechos de autor y el derecho a la propiedad industrial estriba en su 

contenido. 

Al autor de una obra se le confiere un derecho que al mismo tiempo presenta dos 

caras, a saber: el derecho moral y el derecho pecuniario. El primero de los citados 

consiste en la prerrogativa exclusiva de crear, continuar o concluir la obra, de 

modificarla o destruirla; a mantenerla inédita o publicarla, ya sea bajo su nombre o 

seudónimo o guardando el anonimato; también incluye e! derecho a elegir el 

intérprete de la obra, darle determinado destino; de ponerla en el comercío o 

retirarla de! mismo; asi como el derecho de mantener la integridad de la obra y de 

su titulo, e impedir que se reproduzca de forma distorsionada. 

La otra cara de la moneda es e! derecho pecuniario, que implica la facultad para 

obtener una justa retribución o e! justo pago derivado de la explotación lucrativa de 

la obra, siendo su núcleo e! derecho de su publicación, reproducción, traducción y 
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adaptación, ejecución Y transmisión, sin los cuales diflcilmente puede 

comercializarse.2O 

El derecho a la propiedad industrial se considera como el privilegio de usar de 

forma exclusiva y temporal las aeaciones Y los signos distintivos de los productos, 

establecimientos y servicios, y su contenido comprende cuatro grupos de 

instituciones. 

El primer grupo son componentes de la propiedad industrial, cuya protección 

jurldica varia de pals en pals pero su esencia es la de las patentes de invención, 

los certificados de invención; los registros de modelos Y dibujos industriales. 

El segundo grupo se compone por los signos distintivos, que igualmente son 

regulados de forma distinta en las legislaciones del mundo, aunque principalmente 

comprenden las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen 

y los anuncios y avisos comerciales. 

El tercero grupo de derechos son aquellos que se relacionan con la competencia 

desleal y su represión. Y finalmente, el cuarto grupo son aquellos derechos 

heterogéneos que se deben a los adelantos de la investigación cientifica, como lo 

son las variedades vegetales, la de conocimientos técnicos llamados "Know How" 

y las fases que conforman la tecnoIogla.21 

De forma coincidente, Carlos Viflamata distingue los derechos de autor de los de 

propiedad industrial en su naturaleza jurldica, por su regulación y las autoridades 

encargadas de su vigilancia. 

20 Cfr.- Loc. Cit 
21 Cfr.- Ibidem. P. 9. 
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Senala que los distintos paises que regulan los derechos de autor reconocen 

como su contenido y esencia de protección el derecho de los escritores, músicos, 

autores de historietas, gráficas, artistas y productores de obras audiovisuales y 

fonogramas a percibir una remuneración por la explotación y reproducción de sus 

obras, sin importar el soporte fisico en que se contengan, desde el momento en 

que se divulgan (publican). 

Con base a lo expuesto en el párrafo anterior, se han definido los derechos de 

autor en los siguientes ténninos: "El derecho que la ley reconoce al autor de una 

obra para participar en los beneficios que produzcan la publicación, ejecuci6n o 

representación de la misma". 

Por lo limitado de la definíci6n antes citada, es que el mismo autor propone otras 

más, siendo éstas las que a continuación propone: "Conjunto de normas que 

regulan /as ClfJaciones intelectuales aplicadas al campo de la literatura, de las 

bellas artes y de la ciencia .• 

·Constituye el objeto de la propiedad intelectual (que en sentido limitado se refiere 

a los derechos de autorj las producciones u obras cientificas, literarias o arlisticas, 

originales o de carácter creativo, con independencia de su mérito, que puedan 

darse por cualquier medio. n22 

A diferencia de los derechos de autor, la propiedad industrial tiene como eje 

fundamental el campo de la industria y el comercio, motivo por el cual se rigen por 

diferentes cuerpos legales. Asimismo, las autoridades encargadas de la aplicación 

de su marco jurldíco son distintas, ya que es obligación del Instituto Nacional de 

12 VlLLAMATA PASCHKES, Carlos, Op. CiL P.23 
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los Derechos de autor, como una oficina dependiente de la secretaria de 

Educación Pública la que se encarga de la vigilancia al respeto de ésta clase de 

derechos, mientras que corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial en calidad de órgano descentralizado de la Administración Pública 

Federal vigilar la adecuada protección de los derechos últimos citados. 

De forma amplia Carlos Viaflamata senala que "La propiedad indusbial está 

fonnada por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas 

"sicas o morales que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de 

utilidad, diseflos industriales), a distinguir sus productos o sefVicios de otros de su 

misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen), proteger la 

originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secretos 

industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos 

comerciales, de otros dedicados al mismo giro y a perseguir ante las autoridades 

com¡Jf.Jtentes a /os que infrinjan tales derechos. ~ 

De las definiciones dadas por el citado autor, se puede advertir que de alguna 

manera han sido creadas o elegidas de forma arbitraria, en virtud de que no ha 

comprendido entre los derechos de autor, los de carácter procesal que le permiten 

perseguir ante los tribunales su derecho cuando ha sido transgredido por otras 

personas, factor que si ha sido tomado en cuenta en la definición de propiedad 

industrial. 

De manera coincidente, tanto los derechos de autor como los derechos de 

propiedad industrial tienen valor pecuniario, puesto que éstos últimos constituyen 

23 lbidem P. 13 
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un verdadero activo de las empresas, susceptibles de explotación comercial, y en 

virtud de los cuales, las empresas generan sus propias ganancias. A manera de 

ejemplo se puede citar la marca, entre cuyas funciones, esté la de distinguir la . 

calidad de un determinado producto o servicio, por el que se vende y el público 

consumidor paga un precio. 

El objeto especifico de la propiedad industrial es muy diverso, siendo parte del 

mismo: las patentes de invención o de mejoras, los modelos de utilidad, los 

dibujos industriales; las marcas, denominaciones de origen; la originalidad de los 

avisos comerciales; la conservación de los secretos industriales y comerciales; la 

distinción de los establecimientos comerciales; cuidar que la competencia sea leal 

entre los comerciantes, etc.24 

El objeto de la presente obra es analizar de manera particular el tratamiento que la 

Ley de la Propiedad industrial otorga a la marca para la apropiada protección de 

los derechos a que son sujetos las personas nacionales o extranjeras titulares de 

los derechos de dicha marca. 

Al Estado compete garantizar a los productores y comerciantes que sus 

competidores no harán uso de medios desleales para competir con ellos. Con ello 

se busca que la libertad de comercio no se convierta en libertinaje, por lo que la 

competencia que se fomente en el pais debe ser honesta y leal. Los competidores 

se pueden disputar la preferencia de la clientela y de los potenciales 

consumidores, pero con la condición de que la disputa se haga a través del uso de 

mecanismos honestos y nunca tramposos. Ejemplos tlpicos de la clase de actos 

de competencia desleal que son objeto de regulación por la Ley de Propiedad 

Industrial, se citan: provocar confusión en el consumidor haciéndole creer que 

24 Cfr.-Ibldem. P. 125. 
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adquiere un producto de detenninada marca; o pretender denigrar los productos 

del competidor con el objeto de ganar clientela a favor del propio producto.25 

Ya Hablamos dicho que el Estado cumple distintas funciones en materia de 

derechos de autor Y en materia de la propiedad industrial, de tal suerte que 

validamente puede decirse que en ésta última materia cumple con las siguientes 

finalidades específicas: 

Verificar el concurso de las condiciones de que dependen el reconocimiento y la 

protección de los derechos que a los particulares confieren las marcas, los 

nombres comerciales, los avisos comerciales, los rótulos y demás signos 

distintivos; 

Decretar la nulidad, la caducidad y la extinción de los actos administrativos 

relativos; 

Dar publicidad a los actos concernientes a la propiedad industrial que lo requiera 

para la mejor protección de éstos derechos, tales como el caso de: la concesión 

de patentes, el registro de marcas y avisos comerciales, la transmisión de 

derechos, etc.; 

Velar por los intereses de orden público, y en general los de toda la colectividad en 

materia de propiedad industrial, ya sea reprimiendo la competencia desleal, 

2> Existen otros actos de los comen:iantes, productores y distribuidores consistentes en competir en una 
situación IiIvorable frente a quienes compilen en el mismo mercado. La Ley de Comercio Exterior previó los 
ca<;OS de Dumping, exlemada como subvenciones a los productores nacionales u otras formas de competencia 
desleal. 
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adoptando poIlticas legales en que se penalice a quienes incurran en ciertos actos 

que lesionen al particular como titular de los derechos multicitados, y al público en 

general, por la confusión o engano en que se les hace incunir.26 

2.3 El derecho marcarlo como disciplina jurldica 

Toda vez que ha quedado claro el objeto de protección de la propiedad industrial y 

se le ha ólferenciado nitldamente de los derechos de autor, es conveniente que 

ahora se pueda abordar el tema de la marca y su registro. 

A pesar de que muchos autores se han preocupado por el estudio de la marca, 

tanto en sus aspectos sustantivos como en los adjetivos, aún no se puede hablar 

en forma de la autonornla del derecho marcario. Hasta ahora, tan solo se ha 

distinguido a la marca como uno de los derechos objeto de protección de la 

propiedad industrial, y que a pesar de su importancia comercial y jurldica no ha 

sido suficiente para independizarse de la materia de donde proviene. 

Pese a ello, autores de la talla del maestro Rangel Medina ya pugnan por lograr la 

autonornla del derecho marcario, y tratar su contenido dentro de una disciplina 

jurldica. Este autor define al derecho marcario como "el conjunto de nonnas 

jurfdlcas mediante las cuales el Estado regula /os derechos de propiedad industrial 

sobm /os signos distintivos de mercanclas . ..27 

26 Cfr.- RANGEL MEDINA, David, "Tratado de derecho marcario", México; 1960. pp. lOS Y 109. 
21 Ibklem. P. 114. 
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Como se advierte de la definición dada por el autor, ésta ya ha sido rebasada por 

el derecho, pues la marca no solo es susceptible de distinguir bienes o productos, 

sino también los distintos servicios que en el comercio se promueven. 

El autor parte de una premisa para concluir la autonomia del derecho marcario, 

siendo ésta la clesincorporación de la somera regulación de la marca en otros 

cuerpos legislativos, entre los que cita al C6c1igo Civil, el Código de Comercio Y la 

legislaci6n penal. Su escisión se debió, según el dicho del autor al desarrollo de la 

industria y las nuevas necesidades del comercio. 

Se pueden encontrar posturas confrontadas, en las que algunos autores sostienen 

que la marca debe ser objeto de estudio del derecho civil, otros tantos sostienen 

que por tratarse de uno de los tantos derechos a los que tiene la empresa, es la 

materia mercantil a quien concierne, mientras que otros se inclinan por el derecho 

administrativo. 

Con mejores argumentos Jorge Barrera Graf justifica el desprendimiento del 

derecho marcario, del derecho mercantil, principalmente por tratarse la marca de 

un derecho fundamentalmente concerniente a la empresa y al comerciante. 

Además evidencia la administración del derecho mercantil, derivada de la 

complejidad de las actividades mercantiles que se realizan en nuestros dias, y que 

en muchas ocasiones requieren de la intervención del Estado para la protección 

de algún sector social o de la economía. 

Rangel Medina, fundamentalmente se basa en el siguiente argumento para 

justiflCSr la autonomia del derecho marcario. "La naturaleza jurldica de las 

instituciones marcarlas, la IndoIe sui generls de los procedimientos administratiVos 
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que originan, el carácter típicamente internacional que mvisten las actividades y 

legislaciones que afectan los derechos sobm las marcas, y el interés público que 

impone al Estado la obligación de decretar de oficio la nulidad de un registro 

hecho en contravención a la ley, de reprimir las falsas indicaciones de procedencia 

de los objetos marcados, son todos ellos, factoms que dan una cierta autonomia a 

la Ley de la Propiedad Industrial y 8 las instituciones marcarias que regula, de 

manera seflalada a los procedimientos que establece con una fisonomia tan 

singular, que toman inaplicables exigencias y formalidades que si en el ámbito 

jurisdiccional aún perdumn, son innecesarias en la esfera administTaÜVa."1B 

Pese a las argumentaciones expuestas por el reconocido tratadista, difiero, por el 

momento, de su opinión, ya que la matería marcaría bien se puede estudiar dentro 

de una matería especifica de la propiedad industrial, o incluso desde el ángulo del 

derecho mercantil o el administrativo. Pese a la importancia de su contenido, éste 

no es tan amplio como para justificar que se estudie de forma autónoma todo lo 

relativo a la marca. 

'" Cfr.- Ibldem p.ll8 



41 

2.4 El deAICho rnarcario y sus relaciones con otras disciplinas 

Para quienes consienten la conveniencia sobre dotar de autonomía al derecho 

marcario, se puede validamente decir, que tiene relaciones estrechas con otras 

ramas de la ciencia jurldica, tales como el derecho mercantil, el derecho 

administrativo, el derecho procesal, el derecho penal, el dereE43cho fiscal, el 

derecho internacional y el derecho civil principalmente. 

Para quienes consideran que el estudio de la marca no tiene elementos suficientes 

como para lograr su autonomia cientifica, ni legislativa, debemos senalar que la 

marca tiene distintos campos de acción, como el derecho administrativo, cuando la 

propia regulación de la materia crea órganos administrativos encargados de la 

vigilancia y aplicaci6n de las normas de la materia. Con el derecho mercantil, 

porque se trata de una materia que propiamente es de interés para el comerciante 

y la empresa; el derecho procesal, con el derecho civil y el penal, porque de la 

violación de las disposiciones en materia de propiedad industrial se derivan 

acciones civiles, penales y administrativas que se hacen valer solo a través de un 

proceso de indole jurisdiccional; con el derecho fiscal, porque los actos tendientes 

a la protección de la propiedad industrial están sujetos a un pago, exigible de 

antemano, y sin el cual no se le da cause a la solicitud del interesado; y con el 

derecho intemacional, porque nuestro pais ha tenido que firmar tratados 

internacionales en materia de protección de la propiedad industrial y de marcas. 
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2.5 Concepto de marca 

El concepto legal de marca está dispuesto en el Articulo 88 LPI, en los siguientes 

términos: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios 

de otros de su misma especie o clase en el mercado." 

Es una tendencia legislativa el prever conceptos legales o definiciones dentro de 

los cuerpos normativos, principalmente para lograr la mejor inteJpretací6n de las 

normas de la materia. Respecto a la definición legal de marca prevista en el 

articulo 88 LPI, Mauricio Jalifa Daher expone: "En este caso particular, la LPI 

aporta una definición de marea de corle muy general, que únicamente resana la 

función básica y cualidad esancial de las mareas, que es la distintividad y la 

individualización de un producto, concepto al que necesariamente debe agregarse 

que el signo en cuestión puede constituir una marea, siempre que no incurra en 

las prohibiciones que la propia legislación establece sobre el particular. 029 

A pesar de la sencillez de la redacción de la definición de marca que nos brinda el 

legislador federal, la doctrina no se ha puesto de acuerdo sobre una definición 

universalmente válida de la marca. En tal virtud, Rangel Medina clasifica las 

definiciones que al respecto se han creado en cuatro grupos distintos, siendo 

éstos: los que le dan a la marca un papel de signo indicador del lugar de 

procedencia de la rnercancla; o aquel que considera a la marca como un signo 

distintivo de los productos; otro que reúne las virtudes de ambas nociones; y otra 

que se enfoca la esencia de la marca en función de la clienteIa.»rodas las 

definiciones a que alude el connotado tratadista son muy parciales y no se 

l'J JALlFE DAHER, Maurieio, "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industriaf', Editorial Me Graw Hill. 
México; 1998. P. 86. 
JO Cfr.- RANGEL MEDlNA, David, "Tratado de derecho marcarlo", Op. Cil pp. 154 a 158. 
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adecuan al objeto, y funciones que persigue en la actualidad, por lo que habré de 

citar algunas que me parecen más completas. 

Dentro del segundo grupo de definiciones se puede incluir la que nos brinda 

Mascarel\as para quien "La marca es un signo que se use para distinguir, en el 

mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o de los 

servicios de las otras empresas."31 

Saúl Arperi ha definido la marca como el "signo o medio material con que se 

identifican los productos de la industria, comercio o trabajo, a fin de distinguirlos de 

otros similares y que el empresario hace valer en el mercado para que la clientela 

los adquiera . ..32 

Para Genaro David Góngora Pimentella definición técnica de marcas es: • Signos 

utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en les 

mercanclas o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para 

distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos: denotar su procedencia y calidad, en 

su caso, de ofros idénticos o de su misma clase o especie". 33 

De la definición dada por el autor citado es conveniente destacar el carácter 

limitativo de la marca; es decir, que solo debe distinguirle de aquellos productos 

que compartan la misma clase legal o especie. Esto significa que la marca no 

JI MASCAREÑAS, C. E. "Las marcas en el derecho venezolano y en el derecho comparado", Facultad de 
derecho de la Universidad de los Andes. Venezuela; 1963. P.9. 
32 ARGERI. Saú~ "Diccionario de derecho comercial y de la empresa", Editorial Astrea. Argentina; 1982, P. 
280. 
JJ GÓNGORA PIMENTEL, Genaro David, "Diccionario de derecho mercantil", PorTÚa y UNAM. México; 
2001. P. 311. 
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puede ser considerada un derecho ilimitado en su aspecto espacial, temporal y 

hacerse extensivo a toda clase de bienes y servicios. 

Justo Nava Negrete pretende anadir a los elementos de las definiciones 

normalmente aceptadas, que la marca es un elemento asociado a la generación Y 

conservación de la clientela34
. Esta afinnaci6n es cierta, pero se debe senalar que 

ésta caracterlstica no es propia de la marca, por lo que se sugiere no incluirla en la 

definición legal ni doctrinal. 

Para el jurista espanoi Arturo Cauqui, las marcas 5011: "aquellos medios de 

expresión que se utilizan para diferenciar, en el comercio Y en la industria, las 

propias actMdades y productos de los que, dentro de ese mismo ámbito, realizan 

los demás. Con la protección oficial de los signos distintivos no se pretende 

premiar nada. Lo que se intenta es proteger a los industriales y comerciantes que 

acrediten su nombre o marcas, y con ellos al público que les muestre sus 

preferencias, frente a posibles imitaciones de terceros que, dolosamente o de 

modo inconsciente, pretendan aprovecharse de la notoriedad y mercado 

alcanzado por aquellos. >035 

Este autor resalta el aspecto de la competencia desleal de algunos comerciantes, 

sin que para ello importe el elemento volitivo, pues en cualquiera de los casos se 

lesionan no solo los intereses del comerciante, fabricante o distribuidor, sino de la 

clase consumidora. 

,.. Cfr.- NAVA NEGRETE, Justo, "Derecho de \as marcas", Pomía. México; 1985. P. 343. 
" CAUQUI, Arturo, "La propiedad industrial en EspaIIa". Editorial Revista de Derecho Privado. Espafla; 
1978. P. 34. 
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Con la evolución tecnológica, en algunos paises del mundo han adquirido en 

calidad de marca las olfativas o auditivas, aunque en nuestro país, de forma tácita 

la definición legal aún las excluye, pues reconoce como tal, únicamente a los 

signos visibles, es decir, que se perciben mediante el sentido de la vista Y no a 

través de otros sentid08
36 

2,6 Signos aptos para constituir marca 

Su fundamento legal lo podemos encontrar en el Articulo 89 LPI, cuya redacción 

es: "Pueden constitu8" una marca los siguientes signos: 

1.- Las denominaciones Y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de 

identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten da aplicarse, frente a los da 

su misma especie o clase; 

11.- Las formas tridimensionales; 

111.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no 

queden comprendidos en el articulo siguiente37
, y 

IV.- El nombre propio de una persona flsies, siempre que no se confunda con una marca 

registrada o un nombre comercial publicado." 

Refiriéndose al texto de la fracción 1, Cesar Sepúlveda lo critica severamente, 

aunque reconoce la intención del legislador por excluir grabaciones fonéticas, y 

corno ya lo senalamos olores especificos. 

J6 Cfr.- JALIFE DAHER, Mauricio, "Comentarios ala Ley de la Propiedad InduslriaJ", Op. Cil P. 89. 
37 El artlculo 90 dispone un listado amplio de hipótesi. en que la man:a no será por ningún motivo rcgistrable. 
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Para el autor, se debe entender por denominaciones a todos aquellos nombres 

que se utilicen en cosas reales, imaginarias, mitológicas, sin inportar su 

naturaleza. A manera de ejemplo cita los siguientes: Venado, Pegaso, Júpiter, 

Indio, la Rosa, etc. Cuando aparecen de forma aislada se puede decir que 

constituyen marcas nominativas, pero si van acompaftadas de cualquier otro 

carécter, la da mayor efecto distintivo. 

Una variante de las llamadas marcas nominales, son las denominadas de fantasia 

o arbitrarias, porque con la conjugación de los nombres no se advierte la idea del 

objeto al cual se aplican. A manera de ejemplo, podernos citar el caso de una 

marca de balatas llamada "Frecentauro", que si bien es cierto contiene el vocablo 

centauro, como un icono de la mitologla griega se combina con una serie de 

caracteres que lo distorsionan, sin embargo dicha marca no genera una imagen en 

la mente de una balata. Otros han optado por adoptar una marca cuya acunaci6n 

de caracteres parece totalmente caprichosa comó en el caso de "Kodak", aunque 

al propietario de la marca no le interesa realmente su significado, sino que la 

combinación fonética sea pegajosa para el público consumidor. 

Es importante indicar que algunos pretenden nombrar a su producto mediante 

expresiones que lleguen a ser descriptivas del producto al que pretenden amparar, 

con lo que corren el riesgo de que la autoridad administrativa les niegue su 

registro, con fundamento en la fracción IV del articulo 90 LPI, como por ejemplo 

nombrarle a un refresco bajo la marca "refresh", o a un vehículo automotor bajo el 

de "speed", que aunque se hace en idioma inglés, es descriptivo del producto. 

En ocasiones son tan buenas las marcas constituidas por denominaciones 

fantasiosas que llegan a formar parte del lenguaje común y por lo tanto corren el 
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riesgo de caer al dominio público en caso de no proteger su registro, tal es el caso 

de Resistol, Nylon, Maicena, etc.38 

Ahora bien, la figura visible a que alude la fracción I del artículo 89 constituye una 

fuente inagotable de expresión y que para efectos de distinguir un producto es de 

vital importancia en nuestros dias. A través del mismo se pueden representar 

cualquier especie de objetos de la realidad o de la fantasía. La ley no limita a los 

interesados a la representación gráfica de un producto, servicio o establecimiento. 

La persona puede registrar casi sin limites mediante el dibujo cualquier idea que le 

venga a la mente 

La utilización de colores es de vital importancia para la representación gráfica, 

aunque no considerado aisladamente. Tampoco se admiten los nombres de los 

colores por no ser distintivos. No obstante, poclemos ver en el mercado una marca 

de gelatina llamada "Yellow·, que en ingles es amarillo. En la teoria se ha dicho 

que la invención de un nuevo tono de color si podría, eventualmente, constituir 

marca. Pero si nos apegamos a un criterio meramente legalista, en México no 

podria constituir marca. En torno a éste punto cabe citar la siguiente tesis aislada: 

MARCA DE COWR EN LAPICES, REGISTRO DE. 

Hay que Io .. r ea coasldeJ"UillIl que la buda de color azul que la quej .... preteude registrar, DO se 

rdIeR solo al color, porque DO .., ha tratado de rqlstrar el azul aplicado a los Iáplca, DI raerva..., la 

faeultad de fabriear lápices azules, lo que si estaria Umltado por etartkulo los, fratti6a V de la Ley de 

la Propiedad Industrial, sino a la marca consistente en una banda color azul aplicada a un lápiz o a su collar 

protector, colocada precisamente cen:a de su extremo superior, por lo que se lnlIa. de un signo material en el 

JI Cfr.- SEPÚLVEDA. Cesar, ~EI sistema mexicano de propiedad industrial'", 2" edición. Pomía. México; 
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que intervienen los elementos de falma. color y situación que, 3WlQ"" sin complicaciones, licil Y 

e~te hacen distinguible al objeto a que se aplica, de airo de su misma especie o clase. Esto 

constituye una marca en los términos del articulo 97 de la referida Ley, sin que obsIe la circunstancia de que 

dicho signo distintivo, sea susceptible de desaparecer si se saca punta al lápiz por el lado donde marca se 

encuentra, ya que, ni es -.na! que esto ocurra, ni ello quitarla al signo distintivo, o sea la banda azul. su 

canláer de marca, puesIO que lo interesante en el caso es que el producto se identifique con facilidad en el 

momento de adquisición y DO cuando el adquirente \o esté US8tIdo o coosumicndo. 

Amparo en revisión 5631155. Kimble Glass Company. 23 de marzo de 1956. cinco votos. Ponente: José 

Rivera Pérez Campos. 

Instancia: Segunda SaJa fuente: Semanario Judicial de la federación. Epoca: Quinta Epoca. Tomo CXXVlI. 

Tesis: Página: 1027. Tesis Aislada. 

Asi mismo, la forma de los productos y de su envase es un signo visible, por lo 

que esto puede formar parte de una marca. A manera de ejemplo se pueden citar 

casos de jabones, refrescos, pegamentos, vinos licores, cuyo producto se 

encuentra dentro de los mismos envases y que tienen tal forma que les distinguen 

de otros productos similares.39 

Nada se habla dicho respecto al plano en que deblan manifestarse las formas 

lingüísticas y graficas que constituyen marca, por lo que gracias a los avances de 

la tecnología estas expresiones ya no solo eran susceptibles de realizarse de 

forma plana, sino que ahora también se contemplan formas tridimensionales, 

siendo una de las modalidades en que se puede expresar una marca en nuestros 

dlas. Por ejemplo podemos citar la marca Porrua, que en un principio contenla un 

caballero azteca que solo se dibujaba en forma plana, en la actualidad su 

representación grafica es tridimensional. 

1981. pp. 117y 118. 
39 Ibldem. pp. 118 Y 119. 
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La fonna tridimensional de la marca también tiene ciertos limites, establecidos en 

las primeras fracciones del articulo 90 LPI en donde a la letra disponen: 

Articulo 90. LPI. "No serán registrables como marcas 

1.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se 

expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles; 

111.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de 

uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, asl como 

la fonna usual y corriente de los produdos o la impuesta por su naturaleza o función 

industrial; 

A manera de ejemplo podemos citar el caso de las palomitas de rnaiz que 

después de un proceso de cocimiento adquieren una fonna especifica no 

susceptible de registro como marca pues no la distingue de otros productos 

idénticos. 

IV.- Las denominaciones, flQuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto 

de sus caraderísticas, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de 

protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras 

descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, 

cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los produdos o la época de 

producción; 

XIV.- Las denominaciones, figUras o formas tridimensionales, susceptibles de engal'\ar al 

público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones 
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sobre la naluraleza, componentes O cualidades de los productos O servicios que pretenda 

amparar; 

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales O semejantes a una 

marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a 

cualquier producto o servicio." 

La Fracción tercera del articulo 89 LPI dispone la posibilidad de que los nombres 

comerciales integren marca. El nombre comercial es aquel que se aplica a los 

establecimientos comerciales, industriales o agrlcolas, principalmente. Existen 

algunos muy afamados como el caso del Palacio de Hierro, Gigante, etc., que 

pueden validamente utilizarse como marca, y resulta conveniente proteger bajo el 

marco jurldico marcario, y que no solo sirve para distinguir al establecimiento sino 

a los articulos que se venden en el. 

Excepcionalmente las razones o denominaciones sociales constituyen una buena 

marca, pero normalmente no son adecuadas por carecer de elementos distintivos. 

Un ejemplo de inocuidad del uso de una razón o denominación social para 

constituir marca es el siguiente: La constitución de una sociedad anónima que se 

llame La Atlántida, dedicada a la producción de perfumeria, nombre que 

francamente seria inadecuado para constituir la marca de sus productos. No 

ocurre lo mismos cuando se trata de las siglas de las razones sociales, ya que en 

ocasiones forman un elemento fonético muy importante, y que en muchos casos 

resulta ser magnifico para constituir marca.40 

'" Ibldem pp. 120 Y 121 



51 

2.7 Las múltiples funciones que cumple la marca 

En la doctrina se han setlalado distintas funciones a cargo de la marca. No todos 

los tratadistas de la materia coinciden en su totalidad, pero si en las principales. 

Para los autores Daniel Zuccherino y Carlos Mite/man establecen el siguiente 

criterio: 

Función distintiva.- Sin lugar a dudas es la que mayor relevancia tiene. No tendria 

ningún sentido brindar protección a una marca si los elementos que la componen 

no pueden cumplir con el propósito de identificar bienes y servicios. 

Por la importancia que tiene esta función, como ya se ha visto con antelación hay 

autores que han definido la marca atendiendo a este propósito. Autores de la talla 

de A1varez Soberanis y Julio Ledesma coinciden con esta afirmación. 

Simultáneamente constituye una garantia para el consumidor y para el fabricante; 

para el primero asegura que le entreguen el bien o servicio que ha querido 

adquirir; mientras que para el fabricante es un medio para distinguir sus productos 

de los de la competencia. Diariamente millones de consumidores seleccionan 

productos o servicios para la satisfacción de sus necesidades, y los eligen por los 

resultados que han experimentado por su adquisición. Pese a que la tesis que a 

continuación habrá de citarse encuentra su fundamento legal en una ley abrogada, 

su esplritu y contenido ha sido respetado por el nuevo ordenamiento, motivo por 

el cual lo hacemos. 
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MARCAS COMPUESTAS. DESCRIPTMDAD Y CONDlCION DISTINTIVA DE LAS. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 91, fiacción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, no son 
registrabIes como marca "V.-Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios 
que traIeD de protegerse como marca. Una denominación no se considera distintiva porque ostente una 
ortografIa c:apriebosa, o COIISIJUCción artificial, o sea el producto de la Wlión de dos o más palabras que, 
ana\i:nvlas aisladamente, continúen siendo descriptivas o indicativas de las cualidades, caracterfsticas flsicas, 
contenido, uso, destino o fimción, composición de propiedades. tipo especie, calidad, cantidad, valor, 
prcseubIción o tpoca de elabomción de los productos o de prestación de los servicios". En la disposición legal 
transcrita, se advierte que el legislador impuso una regla de apreciación arinente a las denominaciones que 
pretendan registrarse como marcas, que esté relacionada estrechamente COIl WIO de los caracteres esenciales 
que toda marca debe reunir, como \o es su condición distintiva. La referida regla consiste en considerar que 
WI8 marca está desprovista de tal requisito, si la denominación respectiva se integra por dos o más polabras 
que al ser _li:mdM eo forma aislada resuItan descriptivas de los productos o de los servicios 
CUltISjJiIOdienttl y las mismas continúan siendo de9criptivas en su conjWllo; en tal caso la denominación 
propuesta panl registro en esos términos, debe ser m:ba23da. Consecuentemeote, la negativa de registrar 
como marca la denominación Taco Bar, DO resuIta contraria a dcrecbo, habida cueDla que al dcm:Iar dicha 
negativa, la respectiva autoridad responsable ajustó su proceder a la mencionada regla de apreciación de las 
m..-cas, en tanto que las palabras que integran esa denominación, analizadas aisladamente o en forma 
conjlllllll, conservan el significado que naturaImeot<> les ctHlespoode, mismo que cOlltribuye wa clara y 
directa alusión a los servicios a proteger, que 3011 de restaunmte Y bar, pues la palabfa "taco" significa bocado 
o comida ligera que se toma fuera de las bonts de comida Y el vocablo "bar" indica una especie de 
estabIccimiento donde se sirven bebidas prq>8I8das que suelen tomarse de pie ante el mostrador, significados 
que se aprecian como comÚD denominador de ambas expresiones en la mayorta de \os diccionarios de la 
lengua espafIoIa. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA T1V A DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 1153/9 L Silvia Adriana Kuri Camacbo. 10 de julio de 199 I. Unanimidad de votos. 
PODeIlte: Genaro David Góngora Pimente\. Secre1ario: Jesús Garda Vilchis. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Octava 

Epoca. Tomo VIll-Septiembre. Tesis: Página: 155. Tesis Aislada. 

Tienen razón los autores al señalar que "la marca se constituye en el signo 

mediante el cual un determinado producto es conocido y acreditado ante el 

público. Por ello es que todo aquel que intenta beneficiarse con la fama de un 

determinado articulo ajeno procura confundir al consumidos mediante la craación 

de un signo marcarlo semejante .• 41 

., ZUCCHERINO Daoiel y MITELMAN Car\os "Marcas y patentes en el GA TI" Editorial Abeledo­
Pcrrot, Argentina 1997, pp. 81 a 83 
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Función de identificación de origen.- Es común que el público consumidor este 

acostumbrado con una marca ya sea por su publicidad o exhibición en locales de 

venta y a pesar de esto desconozca la identidad de empresa productora de los 

bienes o prestadora de servicios distinguidos con la marca. 

En la actualidad es frecuente que se vean como varios los fabricantes Y 

prestadores de servicios por la concesiones de licencias y franquicias, a veces la 

marca puede cambiar de propietario, a través de una cesión y esta operación es 

desconocida por el publico consumidor. 

En un principio las marcas fueron inventadas para distinguir los productos de un 

fabricante a otro, en la actualidad ha cambiado visiblemente. Los consumidores se 

basan al adquirir un producto por la experiencia que hayan tenido-con determinada 

marca sin importar la empresa de origen. 

En el caso de la Unión Económica Europea es tan elevado el numero de 

productos finales de una misma clase, que no se distinguen entre si a través de 

caracteristicas naturales o técnicas, sino tan solo por simples diferencias 

cualitativas o por su aspecto externo, por ello las autoridades comunitarias han 

hecho hincapié en beneficiar al consumidor con el hecho de que pueden 

identificarlos atendiendo a su origen.42 

Función publicitaria.- Tiene una estrecha relación con las anteriores funciones. No 

nos podemos abstraer de su protagonismo, no solo en el aspecto informativo, sino 

principalmente en el persuasivo. En verdad la publicidad recurre a diversas 
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técnicas para captar la atención del público consumidor. Con frecuencia, la marca 

tiende a convertirse en una verdadera obra de ingenio, producto de la publicidad, 

siendo un instrumento indispensable para la promoción de las ventas.e 

Función de garantfa de ca/idad.-_Esto significa que se trata de un mecanismo que 

cumple la función de garantia de calidad uniforme, pues la persona que vuelve a 

adquirir un producto lo hace en la búsqueda de la misma calidad que ya probo al 

haber adquirido con antelación. Esto no significa que se garantice la mejor calidad, 

sino simplemente su uniformidad. Dicho en otras palabras, el consumidor no 

siempre busca la máxima calidad, sino una estabilidad de la misma. No obstante, 

la calidad uniforme de los productos y servicios no constituye una obligación 

jurldica de quienes lo producen y son titular de la marca; es decir, no existe 

disposición legal alguna que exija la fabricación de productos o prestación de 

servicios de forma idéntica con el transcurso del tiempo. Realmente la obligación 

de mantener una calidad no la impone le orden jurldico sino el sistema econ6mico 

de competencia, pues el titular de la marca que baja en calidad dejara de vender 

sus producto, en contraste de quien la logre incrementar, quien será premiado por 

la preferencia del consumidor. En la práctica comercial, en una empresa es 

frecuente ver que el cambio de la dirección de la empresa, de los empleados o de 

los proveedores repercuta en la calidad de los productos que ampara una 

determinada marca.44 Por tal virtud esta función que cumple la marca es relativa y 

no debe entenderse en términos absolutos. 

Función de competencia.- Un senalamiento de Guillermo Cabanel/as es 

suficiente para describir esta función' es sistema marcario esta destinado a evitar 

que ciertos comerciantes confundan al publico haciendo pasar sus bienes y 

"Cfr.- FERNANDEZ NOVOA, Carlos, ~EI sistema comooitario de marcas", Editorial Montecorvo, EspalIa 
1995.P.39 

., ZUCCHERlNO Daniel y MITELMAN C..-Ios. Op. Cit P. 83 

.. Ibídem. pp. 84 Y 85 
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servicios por lo de otros, o aprovechen el esfuerzo y gastos ajenos, imitando los 

signos identificatorios de los productos comercializados por otros comerciantes".4S 

Con relación muy estrecha a la función de competencia, y al mismo tiempo evitar 

el engai'lo al publico consumidor habrá de citarse el siguiente criterio que a pesar 

de basarse en un articulo legal derogado, su esplritu paso intacto a la Ley de 

propiedad Industrial que actuaknente nos rige. 

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE AcruALICE LA 
INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. 

La Ley de Invenciones y Marcas en su lftIcuIo 210, sdIaIa de manera enW1Ciativa doce actos que constituyen 
infiacciones administrativas, por .... -.. cootrarios a los buenos usos y cosIUmbres de la indusIria, comen:io 
Y servicios que impIiqucu c:ompdcocia deslcal. CIIIn: los que se eDCIICIIÚ1III, el efeduar en el ejercicio de 
actividades iDdusIriaIes o mercantiles, actos que C8lISCII o induzcan al público a CODfuslóD, error o engallo, por 
hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de tm8 relación o asociación entre dos esIabIecimientos, 
que la fabricación de lDl producto se realiza bajo lIOI1DIS. Iicencia o autorización de lDl tr:n:ero, o que se presIa 
lDl ...-vicio o se vende lDl producto COII lUIIorización o IlceDcia de lDl tercero (inciso b). Iiacción XI). de eora 
manera encomramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se adlIalice la infracción 
administrativa en él previsla, el primero se refiere 8 la existencia de tm8 conducta cootraria a los buenos IdOS 

Y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemenIo consiste en 
que esa conducta cause o indu2Jca al ptlblico a confusión, error o engallo en relación COI! el producto o servicio 
que requiere o COI! el establecimienIo que lo ofrece; por lo que respecI8 al primer elemento, debemos atender 
a los lineamientos del legislador, en el sentido de comiderar que todo acto .... lnIrIo ............ <osta.bra 
y leya que rigen la lIIdutrIa o el co-mo qae ~be la Ubre COIIIpeteKIa o perjadlq ... al ptfoblico 
COUII.1dor eoutItaye COIDpeteKIa desleaL En nuestto sislcma jurldlco, la libre competeocia está 
constitucionalmente g& 8ntina1a por los artfcuIos 50. Y 28 de nuestra Carta Magna, Y confonne 8 dichos 
precepto:s a .. die puede impedirse que se dedique a la profaI6a, Iadutrill o co..,rdo que le acomode, 
sIeado Ifdto Y c .. ado !lO se ataquea .... derecllol de terceros .1 se ofeado 101 derecIIoI de la 1Ododad; 
se prohiben los mooopolios, 8 excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza carresponden al Estado y de 
los priviJegios que conceden las leyes sobre derecbos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en 
materia de propiedad ~ ouestto paIs se enmarca ea lDl tratado iotemaciooal, que es el Conveuio de la 
Unión de Parfs, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que ea términos del articulo 133 
COIlSIituciooal, es la ley en nuestro palo; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, Y en su articulo 10 bis seI!aIa expresamente que, los 
palses de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, lDl8 protección eficaz contra la competencia 
deslcal. Y aclara "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos 
bonestos en materia ind.-ia\ o comercial". Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata 
de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria Y comercio, Y 
aquéllos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonesIos, es 
importante ten..- presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurldico tutelado por .1 artJcuIo 28 
constituciooaI, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la 
restricción de esta libertad sin la existencia de lDl8 conducta que se adecue exactamente al supuesIO jurldico 

" DE LAS CUEVAS CABANELLAS, Guillenno y BERTONE, Luis, "Derecho de las marcas". Tomo 1, 
Editorial Heliasta, Argentina 1989, P. 59. 
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cantemp\ado por la norma legal. La ley seIIaIa una scrie de actos desbonestos que considera como cooducI8S 
de compeIencia desleal, que aparte de ser actos COIIIrarios a las disposiciones que la misma esIabIe<:e, CIUISIID 

pajuicio 00 sólo al tercero de quien obtiene beneficio o caJSIIIl datIo, sino tambim al desarrollo del c:omen:io 
y la industria, ro:permrtiendo a su vez en un datIo para el público que requiere de los productos o servicios que 
le ofrecen. Asl, tomando en cuenta los actos desbonestos que se sanciOllBD como infiacciooes adminisIraIivas 
Y como delitos, podeaos defllli. a la CHlpetoda delleal, co.o la COIId_ de aa competidor qH 
.tIIizudo eulqllier ~te N CODI .. de ... ....., cosbImbres o de alp .. disposid6ollep1, 
saltralga, lItIIIce o apIote .. dendIo comercial " "~I de otro reNJTaole. COII d fIII de obCeMr 
Yelltejas illdellidas para si, para YUiM pe¡---, " para c ... rIe aa daIo • aqHl, para laI efecto, 
debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido Ílllelp""'1o por la doctrina como los principios 
deducibles de normas positivas que soo aceptados por el sentimiento jurIdico de una comunidad. Asl, 
costumbres comerciaJcs como aDlllicios, promocioocs de vcntas, campanas de descuento, ek:étera, SOl! lJcitas 
Y permitidas para attaer clientela a UD establecimiento o bacia iDl producto, siempre que 00 se empleca 
medios reprochables para ello. Siguiendo COIi el c:oocepto de compeIencia desleal a que bemol! llegado, es 
requisito primordlaI para que baya desleahad, que primero exisIa compeIeDcia entre los comerciantes, es 
decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podrIa darse 
una conducta iIlcita entre con ... cÍ8illeS que 00 compiIcD enIre sI, y ésIa, iIidepeDdieDtem de que .... 
sancionable por otros medios, 00 constituyo Wlh""' ... "'¡" desleal. Tambi60 cabo decir, que la conducta 
desbonesta del comen:iaDte desleal puede !el" activa o pasiva, es decir. coosistir ea UD hac« o en UDa omisión, 
realizada COIi la inreoc:ión de obcmer UD beDeficio propio o causar datIo a OCIO recurTeDte. Ahora bien, para 
que esa competencia desleal sea saaciooabIe como in1iacci6o adminlsIraIiva, en el supuesto que esIudiamos, 
es indispensable que se actualice el seguado ~ coosisteote en que esa coodocIa calificada de desleal 
cause o iDduzca al pliblico a coofiIsIóD, error o enpIIo en relación COIi el producto o servicio que requiere o 
COIi el establecimiento que lo ofrece. Para entcDder _ seguado supuesto, es importmte esIaI>Jeoc:r lo que se 
entiende por causar o ioducir al público, esto es, producir ea ~I, Iiil 4nimo incitIndolo o penuadiéDdoIo a 
moverse en detenniiiado seotido. COIi el fin de obtcoerIo como cliente, esto es válido ea la libre competeocia 
pero 00 a triMs de conduelas cIesIyw¡t:s!M Lo que resuIIa reprocbabIe. es obcmer este fin mediaote la 
coofusión, el error o el eoga/Io en que se hace caer al pliblico. Cooforme al diccionario de la Real Academia 
de la Lengua EspoiIoIa, coDruióa, sipifioa la iHZda de dos o mis ...... dlYe .... de aoodo q ..... partes 
de la uu se iDcorporea • la otra, faJta de orelea o de claridad; la ac:epci6D de error, es coaeepto 
eqiÜYocado o jUcio f.1oo Y eagaIo; la faJta de verdad ea lo que le dice, llaee, cree, pIeau o dbcarre. De 
esIa manera, la conducta del comerciante encaminada a coofimdir, equivocar o eogalIar al público, es una 
coodocIa desboocsIa, pero sólo c:ncuach en el supuesto de infracción que analizamos, si la coofusióo, el error 
o el eoga/Io lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre UD establecÍIDiento Y el de UD tercero, 
como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejame denomiDación, o 
bien, que lo hapo suponer que se fabrican o venden prodoctos o se presIiin servicios bajo las nonnas, Ii<:cncia 
o autorizacióu de UD lacero, como por ejemplo, las agencias de carros que compooeo o venden piezas 
origioaIes de la misma empresa que filbrican los automóviles. Para que UD8 conduela sea sanciooable 
conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipótesis normativas, en 
virtud, de que en nuestro sistema jurldico, a excepción de que expresamente lo seftaJc la ley, 00 es admisible 
la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas coodiciooes, resulta necesario para 
que surta la causa de infracción adminisInitiva, que se deo los dos elementos que han sido analizados 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimeotel. Secretaria: Guadalupe Robles Deoetro. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Octava 

Epoca. Tomo VII-Junio. Tesis: Página: 320. Tesis Aislada. 
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El Estado debe evitar las prácticas abusivas de ciertos productores y comerciantes 

que aprovechándose del prestigio logrado en base a tiempo dinero y esfuerzo 

amparados por una marca tratan de imitarla en su propio beneficio. 

2.8 Los derechos que se ~n por el uso de la marca 

Abordar éste tema nos obliga necesariamente a hacer referencia a dos sistemas 

básicos para la adquisición de derechos marcarios, siendo éstos: 

EL sistema basado en la prioridad de uso .- La tradición de éste emana de los 

pueblos sajones, Y en donde el principal requisito para la adquisición de éstos 

derechos es el uso de los mismos. Este sistema también es conocido como 

declarativo, en virtud de que la propiedad de la marca la adquiere el sujeto que la 

ha usado primero, y previo a la inscripción. Con ello, no se quiere decir que no se 

inscriben las marcas, sino que es un requisito para ello, el uso de éstas. Su 

registro es un elemento probatorio del derecho, más no constitutivo. 

Sistema basado en la prioridad de mgislro.- El sistema atributivo, corno ha sido 

llamado, es aquel a través del cual, la propiedad de una marca y su uso exclusivo 

no se obtiene por su primer uso, sino mediante su registro administrativo. Es el 

sistema que se ha preferido en los paises latinos. El registro es el resultado, 

generalmente, de un procedimiento previo en el que la autoridad estudia si el 

signo distintivo cumple con los requisitos de ley para constituir marca, dando su 
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fallo sobre el particular, y posteriormente publican el fallo, para que los posible 

interesados se puedan oponer a la insaipci6n.046 

Acertadamente Cesar Sepúlveda ha diferenciado los efectos que produce el uso 

de las marcas registradas de aquellas que no lo están. 

En el primero de los casos, no se puede hacer en perjuicio de otros. A pesar de 

que ya esté registrada una determinada marca, para la conservaci6n de la 

titularidad de los derechos inherentes a la misma es necesario que se use. Esto se 

debe a que con antelación, hubo gente que aprovechándose del prestigio de 

marcas, principalmente extranjeras, estos las registraban ante la autoridad 

mexicana y al momento en que los titulares extranjeros querlan expandirse al 

territorio mexicano fueron objeto de abusivas negociaciones para la obtención de 

la titularidad. Esto provocó que el legislador mexicano previera el uso como una 

fuente del derecho, o conservación de éste .• 7 

Según dispone el ArtIculo 134, LPI. "La renovación del registro de una marca sólo 

procederé si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y 

manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, U&ar la marca en por lo menos uno 

de los productos o servicios a los que se aplique y no haber intenumpido dicho uso por un 

plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta Ley, sin causa justificada.( 

tres años)" 

La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con 

modificaciones que no alteren su carácter distintivo, según dispone el ArtIculo128 LPI • 

.. Cfr.- ZUCCHERlNO Daniel y MlTELMAN Carlos. Op. Cit pp. 113 Y 114 . 
• , Cfr.- SEPÚLVEDA, Cesar, Op. Cit. pp. 141 Y siguientes. 
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Se debe reconocer que el uso de una marca le otorga el derecho al productor y 

comerciante a distribuir sus productos en un determinado mercado de forma legal, 

salvo el caso de las hipótesis previstas, principalmente en el articulo 90 LPI a 

demás le confiere el derecho a registrar dicha marca dándole preferencia a 

cualquier otra persona que a pesar de haber registrado la misma marca no hiciere 

uso de la misma. En éste sentido ha sido redactada la fracción I del Articulo 92 

LPI, cuyo texto a la letra dice: "El registro de una marca no producirá efecto alguno 

contra: 

1.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra 

semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, 

siempre Y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera 

ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del prmar 
uso declarado en ésta. 8 tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro 

de los tres anos siguientes al dIa en que fue publicado el registro, en ruyo caso deberá 

tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, ... • 

A pesar de lo anterior, el mero uso de una marca no es suficiente para que el 

titular obtenga plenamente derechos reconocidos por ley. Esto implica la 

obligación que tiene para registrarla ante las autoridades administrativas 

competentes, que en el caso de México se trata del InstiMo Mexicano de la 

Propiedad Industrial, sin embargo, el uso de la marca deriva en un derecho de 

prioridad de registro. 

El principal derecho sustantivo que se le confiere al titular de una marca registrada 

es su uso exclusivo. De este derecho se desprenden otros de carácter procesal, 

para ejercer las acciones civiles y penales que se dispongan en distintos cuerpos 
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nonnativos contra aquellas personas que lesionen su derecho al uso exclusivo de 

la marca.48 

El titular también tiene derecho a disponer libremente de la marca, ya sea entre 

vivos o morlis C8USB.~ Entre vivos puede cederta y licenciarla, a diferencia de /o 

que ocurre cuando la marca forma parte del patrimonio del de cuyos quien habrá 

de trasmitirta a través de testamento. Esto fue previsto por el legislador Federal 

cuando en el Articulo 143, LPI dispuso: "los derechos que deriven de una solicitud 

de registro da marca o los que confiere ooa marca registrada, podrán gravarse o 

transmitirse en los términos y con las fonnafldades que establece la legislación común. 

Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá Inscribirse en el Instituto, de acuerdo a 

lo establecido en el reglamento de esta ley, para que pueda producir efectos en perjuicio 

de terceros.· 

No todos los paises han adoptado la misma politica respecto a la cesión de marca 

pues en alguno de ellos se admite la cesión de marca de forma aislada, mientras 

que en otros, debe hacerse conjuntamente con la empresa o establecimiento 

mercantil, la transmisión de la marca junto con el establecimiento mercantil 

implica la transmisión del derecho de uso exclusivo. 

El uso de una marca esta limitado por el tiempo, el espacio y la clase de 

productos que se amparen bajo la misma, en tal virtud se debe concluir que el 

registro de una marca no solo tiene efectos declarativos, sino que validamente 

puede decirse que tiene plenos efectos constitutivos. Relacionado con /o anterior 

me sirvo citar la siguiente tesis aislada: 

.. Cfr.- MASCAREÑAS, c. E. Op. Cil P.73 . 

.. Cfr.- UZCATJ:GUI.- Comentarios a la ley de propiedad industrial.- Revista de ecooomla, /10. 2. Caracas. 
P.19. 
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MARCAS, DERECHOS AL USO DE LAS. 

El derecbo al lISO de una marca debidamente registrada, es de carácter exclusivo y se limita a los términos 
precisos del regisIro, sin que pueda comprender 0IraS circunstancias, especies o denominaciones distintas, 
atentos los términos de las disposiciooes de la Ley de Man:as Y su Reglamento; sin que esos términos puedan 
ser ampliados y modificados, siDO mediante las formalidades que esas mismas disposiciones eslabIea:n. Por 
tanto, los d=cbos que el registro de la man:a otorp, son restrictivos y condicionados a los términos del 
regjsIro, sin que tampoco pueda compreoder éste, la proIea:ión de artk:uIos que pertenezcan a varias clases de 
las que, separadameote, enumera la clasificación legal; ... coosccuencia, la marca sólo puede surtir cfcc:tos en 
relación con aquellos lBtIcu\os, objetos, o denominación para los que el registro filé OIorpdo, atenI8 su 
resIricción y exclusividad. 

gTOMO LXXIV, ~ 3056. R.C.A. Manufacturing Company Inc.- 4 de noviembre de 1942.- 4 votos. 

Iostaocia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Quinta Epoca. Tomo LXXIV. 

Tesis: pjgina: 30S6. Tesis Aislada. 

MARCAS. INFRACCIONES ADMINlSTRATIV AS. EL TITULAR DE UN REGISTRO MARCARlO 
QUE DENUNCIA mAS, TIENE lNTEIlts PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN 
CONTRA DI: LA IlF.SOLUClÓN NEGATIVA QUE RECAIGA EN DICHO PROCEDIMIENTO. 

El titular de una man:a rcgistnIda en el lDstituIo MexicaDo .:e la Propiedad lndusIriaI goza de \DI derecbo de 
propiedad exclusivo y opomble a terceros, por lo que la resolución en sentido Degalivo de su demmcia de 
inftacción adminisIrativa, le causa \DI agravio persooaI, directo Y actual, y puede válidamcotc combatirla a 
través del juicio de amparo. Su interés deriva de lo establecido en los urtIculos 133 de la Constitución PoIftica 
de los EsIados Unidos Mexicanos, 40. Y 50. de la Ley de Amparo, 187 de la Ley de Fomento y Protección de 
la Propiedad lndmtriaI, lo. del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 10 ter de la Convención de Paris 
para la Protccción de la Propiedad Intelectual suscrita por México, ya que el amparo es el medio de defensa 
que ticoc a su aJcancc para hacer vaJer las posibles violaciooes de forma y fondo en que hubiera podido 
incurrir la lIUIoridad ... el procedimiento y la resolución admInisInttiva, cuya depuración es necesaria para 
obtener una resolución fiIvorable a sus inttnses y, eventualmente, para demandar el pago de dafIos Y 
perjuicios asl como la devolución de la fianza que en su caso hubient exhibido, en términos de lo que 
establecen los articuJos 199 bis 3 y 199 bis 4 de la Ley de la Propiedad Industrial (antes Ley de Fomento y 
Protección a la Propiedad Industrial). 

'ht.IJ. 10/2001 

Contradicción de tesis 7712000-SS. Entre las sustentadas por el Décimo y Segundo Tribunales 
Colegiados ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de enero de 200 l. Unanimidad 
de CUIIIro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponenle: Juan DIaz Romero. 
Secretaria: Silvia Elizabetb Morales Quezada. 

Tesis de jurisprudencia 10/200 l. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto TnbwJal, en sesión privada 
del dos de febrero de dos mil WIO. 

Instancia: Scgtmda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Y su Gaceta. Epoca: Novena Epoca. 

Tomo XII\, Febrero de 2001. Tesis: 'ht.IJ. 1012001 Página: 250. Tesis de Jurisprudencia 
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3.1 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), datos de su 

génesis y naturaleza juñdlca 

La naturaleza jurldica administrativa del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial está claramente establecida en su Articulo 6", LPI. Que en su parte 

conducente dispone: "El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad 

administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con 

personalidad juridica y patrimonio propio, .. ." 

Pero a que se refiere la ley, cuando senala que el IMPI será un organismo 

descentralizado. La Ley Orgánica de la Administración pública Federal, en su 

Articulo 45. LOAPF. Establece. "Son organismos descentralizados las entidades 

creadas por ley o por decreto del Congreso de la Unión, o por decreto del Ejecutivo 

Federal, con personalidad jurfdica y patrimonios propios, cualquiera que sea la estructura 

legal que adopten". 
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Son creadogs por Ley o por decreto. La creación de los organismos 

descentralizados deriva de un decreto, ya sea del Ejecutivo o del Congreso de la 

Unión. Con relación a que el ejecutivo tenga facultades para crear organismos 

descentralizados se ha generado una polémica que analizaré mas adelante. 

Régimen Jurldíco.- Son las normas que rigen su actuación, dichas actuaciones 

derivan en derechos y obligaciones para quienes son sujetos de estos actos, ya 

que dichos actos crean situaciones jurldicas para quienen sus sujetos de ellos. 

Este régimen jurldico delimita los objetivos generales Y particulares del órgano 

descentralizado. 

Personalidad Jurldica. - La personalidad jurldica deriva del acto que creo al órgano 

descentralizado, estos organismos al ser creados están supeditados a un régimen 

jurldico, el cual delimitará su campo de acción Y los limites a que se someterán, 

es decir, solo podrá actuar dentro de su marco legal con el que se les dio origen, 

los actos de los organismos descentralizados pueden ser objeto de recurso, en 

caso de no sujetarse a los norma jurldica que los rige. 

Patrimonio. El patrimonio de los órganos descentralizados está destinado al 

cumplimiento de su objetivo, por ejemplo, debe tener un inmueble para realizar 

sus actividades, dicho inmueble en donde están sus oficinas será el domicilio legal 

de la institución, igualmente disponen de sus propios ingresos que obtiene por 

servicios que presta. 

La ciencia juridica a través de los estudios que se han elaborado sobre el derecho 

administrativo también nos da su interpretación sobre la descentralización 

administrativa. 
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Para Narciso Sánchez G6mer'/a descentralización (administrativa) es una forma 

de OIfJ8IIización administrativa adoptada por el Poder Ejecutivo, Y que tiene como 

finalidad atender actividades propias de la administración pública de carácter 

especía/izado, para hacerla mas pronta, ágil y eficaz, para ese efecto cuenta con 

personalidad jurldica, régimen jurldico y patrimonio, bajo un sistema normativo de 

derecho público ". so 

Andrés Serra Rojas, da una definición de la forma de organización administrativa 

Que nos interesa: "/a descentralización por servicio es un modo de OIrJ8nización 

administrativa, mediante el cual se crea el régimen jurldico de una persona de 

derecho publico, con una competencia limitada a sus fines especlficos y 

especializada para atender detemJinadss actividBdes de inteTés general, por 

medio de procedimientos técnicos . .tS1 

Precisamente el IMPI es uno de los organismos descentralizados por servicio Que 

la administración pública Federal se ha servido crear para el cumplimiento de fines 

especificos que con antelación eran encomendadas a la extinta Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). 

En la opinión de tan prestigiado jurista, los órganos descentralizados por servicio 

no tienen la calidad de autoridad para los efectos del amparo. Con el debido 

respeto me permito diferir de su opinión, en virtud de que la autoridad 

administrativa encargada de vigilar las disposiciones marcarias puede afectar 

negativamente la esfera jurldica del gobemado, y no quedándole otra altemativa 

50 SANCHEZ GOMEZ, Nan:iso "Primer curso de Derecho Administrativo" editorial porrua. México; 1998. 
P203. 
" SERRA ROJAS, Andrés "Derecho administrativo. Primer CIIr.IO" décimo sexta edición. Porrua. México; 
1994.P. no 
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para atacar sus resoluciones tiene que hacerlo por la vía del amparo. En ese 

sentido lo ha resuelto nuestro máximo tribunal. 

MARCAS. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL TITULAR DE UN REGISTRO MARCARlO 

QUE DENUNCIA mAS, TIENE INTERÉS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO I:N 

CONTRA DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA QUE RECAIGA EN DICHO PROCEDIMIENTO. 

El titular de una marca registnIda en el lmIiIuto Mexicano de la Propiedad IndustriaJ goza de UD dem:bo de 

propiedad exclusivo y oponible a terceros, por Jo que la resolución en sentido negativo de su denllllCia de 

infraccióa administrativa, le causa lDl agJRYio personal, directo Y actual. y puede válidamente combatirla a 

través del juicio de amparo. Su ÍDteIÚ deriva de Jo establecido en Jos artlcuJos 133 de la CoastItucióB PoliIIca 

de Jos Estados Unidos Mexicanos. 40. y 50. de la Ley de Amparo, I In de la Ley de Fomento y Protección de 

la Propiedad lDdusIriaI, lo. del Código FedI:raJ de Procedimientos Civiles, Y 10 ter de la Coovencióo de Parfs 

para la Protección de la Propiedad Intc'-' susaita por México, ya que el amparo es el medio de deR!ma 

que tiene a su aJcanc:e para bac:cI" vaJer lis posibles vioJaciooes de forma y foodo en que bubiera podido 

iocorrir la autoridad en el procedimiento y la resolución adrninistnotiva, cuya depuraciÓII es necesaria para 

obtena- una mIOJuciÓl) filvorabJe a sus iIII:mies y, eventualmente, para delDllllllar el )!ligo de doIIos Y 

JlCl:iulcios asl como la devolución de la fianza que en su caso bubiera exhibido, en ténninos de Jo que 

esIabIea:o Jos artlculos 199 bis 3 Y 199 bis 4 de la Ley de la Propiedad JndustriaJ (antes Ley de Fomento y 

Protecci6n a la Propiedad 1ndusIriaI). 

2aJJ. 1012001 

Contrudi<:ción de tesis 7712000-SS. Entre las sustenlBdas por el Décimo y Segtmdo Tribunales 

Colegiados ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de enero de 2001. Unanimidad 

de cuatro votos. Ausente: SeIgio Salvador Aguirre AnguiWlO. Ponente: Juan DIaz Romero. 

Secretaria: Silvia Elizabeth MoraIcs Que7JIda. 

Tesis de jurisprudencia 1012001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal. en sesión privada 

del dos de febrero de dos mil uno. 

Il\SIanci.: Segunda Sala Fuente: SeI1lBlllWio Judicial de la Federación y su Gaceta Epoca: Novena Epoca 

Tomo XIII, Febrero de 200 1. Tesis: 2aJJ. 101200 I Página: 250. Tesis de Jurisprudencia. 
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Un tema polémico también ha sido el de la constitucionalidad de la creación de los 

organismos descentralizados. Hay quienes consideran que algunos de ellos 

constituyen una flagrante violación al principio de división de poderes previsto en 

el articulo 49 de la Carta Magna, cuyo texto a la letra dice: 

Articulo 49.- "El Supremo Poder de la federación se divide, para su ejercicio, en 

Legislativo, Ejecutivo Y Judicial. 

No podrán reunirse en dos o más de estos poderes una sola persona o corporaci6n, ni 

depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al 

Ejecutivo de la Unión, confonne a lo dispuesto en el articulo 29. En ningún otro caso, 

salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del arUcuIo 131, se otorg¡rin facultades 

extraordinarias para legislar" 

Desde un punto de vista estrictamente legalista, si se puede concluir que la 

creación de organismos descentralizados que tengan funciones de naturaleza 

jurisdiccional si atentan contra éste principio expuesto por John Locke52 y 

Montesquie1J3 hace varios siglos. Sin embargo, los tribunales Federales han 

emitido criterios que sostienen todo lo contrario, tal es el caso de la tesis que a 

continuación se cita: 

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EL ARTicULO 60. DE LA LEY DE 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE W CREA, NO VIOLA EL ARTicuw 49 DE LA 

CONSTlTUCION, PUES ES INEXACTO QUE CON ELW ESTABLEZCA UN CUARTO PODER. 

Al crear el articulo 60. de la Ley de la Propiedad Industrial al Instituto Mexicano de la Propiedad lndusIriaI 

COIOO un organismo descentralizado, con personalidad jurldica Y patrimonio propios, Y constituirlo en 

"WCKE, Jbon, "Ensayo sobre el gobierno civil", Pornía, traducida por José Camer. México; 1997. 
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auroridad administrativa en maIeria de propiedad indusIriaI con las anibuciooes que en dicho precepto se 

especifican, no se incum: en violación al artJcuIo 49 constitucional porque con ello no se está cmmdo UD 

nuevo poder sino sólo UD órgano auxiliar de la adminislración pública federal que tiene como sustento 

constitucional al artlcuIo 90 de la Carta Magna que establece que la administración pública será cenlralizada y 

paraesWaI conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, ley que en sus artIculos I o ~ 30 ~ 45, 48, 49 Y SO 

regula a los organismos descentralizados como entes integrantes de la adminisuaci6n pública ~ as/ 

como la intervención del Poder Ejecutivo en su openoción. 

P. XClllI99 

Amparo en revisi6n 2616/98.-Ediciones y Publicaciones z-. S.A. de C.V.-21 de octubre de 1999.­

Unanimidad de diez votos.-Ausente: José Vicente A¡uioaco AIemán.-Pooente: Mariano Azuela 

GIIitr6n.-Secre!aria: Lourdes Fem:r Mac Gregor Poisot. 

gEl Tnbunal Pleno, en SU sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre en curso, aprob6, con el 

número XCIII/I999, la tesis aislada que antecede; y detmminó que la votación es idóoea pera 

integrar tesis jurisprudenciaI.-México, Distrito Federal, a diecisóis de noviembre de mil novecientos 

noventa y nueve. 

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Fedenlción y su Gaceta. Epoca: Novena Epoca. Tomo X. 

Diciembre de 1999. Tesis: P. XCIIII99 Página: 17. Tesis Aislada. 

Para ser sinceros, el Constituyente no previó la facultad del Ejecutivo o del 

Legislativo para crear los órganos descentralizados. Sin embargo, Andrés Serra 

Rojas afinna, el presidente puede hacer uso de su facultad de iniciativa de leyes 

ante el congreso, ArtIculo 71 Fracción 1, Constitucional, 

Incluso, hay quienes consideran que el fundamento constitucional para que el 

Ejecutivo crear ésta clase de organismo está prevista en el texto del articulo 90 de 

la Nonna Fundamental, que a la letra dispone. 

" MONTESQUIEU, "El espirito de las leyes", Inglalerra; 1748. 
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Artfculo 90. "La Administraci6n Pública Federal será centralizada Y paraestatal conforme 

a la ley orgánica que expida el Congreso. que distribuirá 108 negocios del orden 

administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarias de estado Y 

departamentos Administrativos y definirá las bases s-raIes de creación de las 

entidades paraestatales Y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación ...• 

Desde mi punto de vista en presidente no esta autorizado para crear órganos 

descentralizados, debido a que debe de crear un régimen juridico que lo debe 

regular y esa función es exclusiva del Congreso de la Unión, el Ejecutivo solo 

puede legislar en casos expresos determinados en el ArtIculo 49, Constitucional. 

Para finalizar con este punto enunciare las principales caracteristicas de los 

organismos descentralizados: 

a) Son creados por un acto legislativo, ya sea por el Congreso de la Unión 

o por un Decreto del Ejecutivo; 

b) Gozan de régimen juridico propio; 

e) Tienen personalidad juridica propia; 

d) Tiene denominación propia 

e) Su domicilio legal es la sede de sus oficinas 

f) Tiene órganos de dirección, administración y representación; 

g) Para su funcionamiento gozan de una estructura administrativa interna; 

h) Tienen patrimonio propio; 

i) Cumplen un objeto, finalidad y régimen fiscal.54 

"Cfr.-Ibidem. pp. 514 a 523. 
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3.2 Estructura orgánica del 1M PI 

Tal y como se ha referido en el anterior punto, la administración pública requiere 

para el cumplimiento de sus funciones de recursos humanos suficientes, con 

vocación de servicio y especializadas en las áreas de labor que les corresponde. 

Según dispone el Articulo 7", LPI, el instituto se compone por: "Los órganos de 

administración del Instituto serán la Junta de Gobierno Y un DIrector General. quienes 

tendrán las facultades previstas en la Ley Federal de las Entidades ParaestataIes Y en el 

ordenamiento legaJ de su creaci6n, sin peIjuícIo de los previsto en los artJculos 6 Y 7 BIS 2 

de esta Ley: 

Por su parte, el ARTÍCULO 7 BIS LPI dispone que "La Junta de Gobierno se 

integrará por diez representantes, quienes ocuparán su cargo de la siguiente forma: • 

1.- El Secretario de Economla, quien la preside; 

11.- Un representante designado por la Secretaria de Economla; 

111.- Dos representantes designados por la Secretaria de Hacienda Y Crédito Público; 

IV.- Sendos representantes de las secretarias de Relaciones Exteriores, Agricultura, 

Ganaderla y Desarrollo Rural, Educación Pública y Salud; asl como del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnologla y del Centro Nacional de Metrologla. 

Por cada representante propietario, será designado un suplente, quien asistirá a las 

sesiones de la Junta de Gobierno en ausencia del primero, con todas las facultades y 

derechos que a éste correspondan: 

De la composición de la Junta de Gobierno se advierte la fuerte influencia de la 

Secretaria de Econornia, antes Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 
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La relación del IMPI con la SHCP obedece al hecho de fonnar parte e la 

administración pública federal y por tanto deben manejarse sus ingresos y sus 

egresos de una forma más cuidada que en otras oficinas gubernamentales. 

La Secretaria de Relaciones Exteriores tiene estrecha relación con el IMPI en 

virtud de los múltiples tratados que nuestro pals ha suscrito y ratificado en materia 

de propiedad industrial, y de manera general en propiedad intelectual, que de 

confonnidad al texto del articulo 133 constitucional son de aplicación obligatoria en 

nuestro territorio. 

Pareciera enigmática la relación del Instituto con la Secretaria de Agñcultura, 

Ganaderla y Desarrollo Rural; pero si vemos con detenimiento, ésta puede derivar 

de la protección de las llamadas variedades vegetales. 

Con la Secretaria de Educación Pública existe relación por ser ésta la encargada 

de aplicar, de manera principal, la Ley Federal de Derecho de Autor, compartiendo 

el mismo tronco común con la propiedad industrial, y porque las infracciones 

cometidas en materia autoral se dirimen en el 1. M. P. 1. 

El nombramiento del Director general está dispuesto en el ARTICULO 7 BIS 1, 

LPI, bajo la siguiente fórmula: 'El Director General, o su equivalente, es el 

representante legal del Instituto y es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a 

través del Secretario de Economía por la Junta de Gobierno.' 
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3.3 Facultades del IMPI Con Relación a las marcas 

Sin lugar a dudas, se trata de un organismo al que le ha sido encomendada una 

gran cantidad de facultades de distinta naturaleza; ya que asi como las hay 

administrativas, también de carácter jurisdiccional. De todas ellas, las únicas que 

serán objeto de comentario son aquellas que tienen estrecha relación con la 

materia marcaria. 

Las facultades del Instituto están previstas, principalmente, en el Articulo 6", de la 

ley De Propiedad Industrial, en cuyas múltiples fracciones ha quedado 

establecido lo siguiente: 

111.- Tramitar y, en su caso, otorgar patent~ de invención, y registros de modelos de 

utilidad, disei\os industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de 

protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de 

nombres cornerclales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o 

licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta ley y su reglamento, para 

el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; 

En la fracción 111, del Articulo 6. lPI. Se enuncian las facultades más comunes 

para una oficina de patentes y marcas. Ello implica que la autoridad emita 

resoluciones que cumplan con el requisito de estar debidamente fundadas y 

motivadas, tal y como lo dispone el articulo 16 de nuestra Constitución PoIitica, y 

que ha sido interpretado por los Tribunales Federales bajo los siguientes ténninos: 
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FUNDAMENT ACION y MOTIV ACION DE LOS Acros ADMINISTRATIVos. 

De acuerdo con el artlcuIo 16 constitucional, todo lICIo de autoridad debe estar suficientemente fundado y 

motivado, enteDdimdose po<" lo primero que ha de expresane con pm:isión el pm:epIO leg¡lI apli<:able al caso 

y po<" lo segundo, que también deben seIIaIaBe CClI1 precisión, las circwtslancias especiales, razones 

particulares o causas iomediaw que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo 

necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas apli<:ables, es decir, que en 

el caso coocreto se ~ la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepIO en comento previene que 

nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derec:bos sino en virtud de mandamiento esaito de 

autoridad competente que funde Y motive la causa leg¡lI del procedimiento, esIá exigiendo a todas las 

autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se lraIa y los preceptos de ella que sirvan de 

apoyo al mandamiento relativo. En materia adminlsttaliva, especlficameme, para poder considenr UD BCto 

autoritario como corn:cIIImeD1e fundado, es necesario que en 61 se ciIaI: a).- Los cuerpos legales y preceptos 

que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se eDCUIIdra la cooducIa del 

gobernado para que esté obligado al pago, que serán seIIaIados CClI1 toda exactitud, precisándose los incisos, 

subincisos, ftacciones Y preceptos aplicables, Y b).- Los cuerpos IegaIes, y preceptos que otorgan competcocia 

o fiIcuItades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIAOO DEL SEXTO CIRCUITO. 

VI. 20. J/248 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de junio de \988. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo RangeL Secretario: Jorge Alberto GonzáIez AJvarez. 

Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V. 29 de enero de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo RangeL Secretario: José Mario Machorro Castillo. 

Revisión fiscal 20191. Robles y Compallla, S.A. I3 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Range!. Secretario: Jorge Alberto Gonzá\ez Alvarez. 

Amparo en revisión 67192. José Manuel Mmdez Jim6nez. 2S de febrero de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares. 

Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 4 de 

febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Seeretario: Vicente Martlnez 

Sáncbez. 
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Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo 111, Primera Parte, tesis 73, 

1'452. 

1nsIaDcia: Tn1>unaIes Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Epoca: 

Octava Epoca. Número 64, Abril de 1993. Tesis: VI. 20. J/248 Página: 43. Tesis de Jurisprudencia. 

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos 

de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones 

administrativas correspondientes,. ..... , en general, resolver las solicitudes que se susciten 

con motivo de la aplicación de la misma; 

V.- Realizar las investigaciones de pr1ISUI1ta8 infracciones administrativas; ordenar y 

practicar visitas de Inspección; requerir informadón Y datOS; ordenar Y ejecutar las 

medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de 

propiedad industrial; oir en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las 

sanciones administrativas correspondiente en materia de propiedad industrial. 

Por su parte, la fracción V Articulo 6. LPI, prevé facultades de carácter 

jurisdiccional, en materia de propiedad industrial. Desde un punto de vista 

meramente legalista, mucho se ha criticado a éste organismo al dotarlo de 

facultades que según el articulo 21 constitucional competen a las autoridades 

judiciales (la imposición de penas), y también porque esto rompe flagrantemente 

con el principio de división de poderes previsto en nuestra Norma Fundamental en 

su Articulo 49. 

v.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y 

practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las 

medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de 

propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las 

sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial; 
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>t - Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, asi como difundir la información 

derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones concedidos Y de 

cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta 

Ley; 

XI. - DIfundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial 

XVlII.- Actuar como órgano de consuHa en materia de propiedad industrial de las distintas 

dependencias y entidades de la administrac16n pública federal, asi como asesorar a 

instituciones sociales Y privadas; 

3.3.1. Facultades excepcionales en mlltelÑl msresrls. 

En Principio, el registro de marcas es facultativo, es decir, registrar la marca no es 

obligatorio, ya que el uso de la marca es tutelado por la Ley de la Propiedad 

Industrial, sin necesidad de que se registre, y para tener el uso exdusivo si se 

requiere su registro; pero insisto, no es obligatorio. Sin embargo, la ley contempla 

casos excepcionales en que se obliga al que este usando una marca con 

determinadas caracteristicas que sea registrada. 

El Articulo 129, LPI.- Dispone que "El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio 

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

registradas o no, de oficio o a petición de los organismoS representativos, cuando": 
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1.- El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monop6licas, oIigopó1icas o 

de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o 

comercialización de determinados productos o servicios; 

11.- El uso de la marca impida la atStribución, producción o comerciaIizaci6 eficaces de 

bienes y servicios, Y 

111.- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y 

mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos 

para la población. 

La declaratoria corresponcIient se publicará en el Diario Oficial." 

Por supuesto que tiene que ver con las prohibiciones previstas en el articulo 28 

constitucional, cuyo principal postulado es garantizar la libre competencia, dentro 

del marco de la legalidad, la igualdad y la competencia leal, no solo en beneficio 

de los consumidores, sino de quienes directamente compiten en el mercado. 

Recordemos que uno de los pilares del librecambismo es la competencia leal, ya 

que cuando ésta no se da de tacto, algunos productores y distribuidores se ven 

beneficiados por no actuar en un plano de equidad y de legalidad, Y desde otro 

plano, resulta que si alguien resulta beneficiado de manera iJicita, la contraparte 

resulta perjudicada; por lo tanto, el instituto está facultado para reprimir estas 

prácticas. 
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3.4 El registro de la marca y sus consecuencias 

Los efectos, facultades, restricciones y consecuencias generales que otorga la 

marca se encuentran diseminados en \o relativo a las marcas en la LPI. 

Exclusividad.- Tal y como \o dispone el Articulo 87 LPI, cuyo texto dice: "Los 

industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la 

industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso 

exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto .• 

Sobre el particular, el maestro David Rangel Medina se expresa: • ... e/ derecho de 

uso exclusivo de /a marca se obtiene medié!nte su registro, razón por /a cual el 

industrial, el comerciante o el prestador de servicios que quiera gozar del derecho 

exclusivo de uso de su signo distintivo. deberá contar con el correspondiente 

registro . ..r.5 

El uso exclusivo es uno de los aspectos fundamentales de la propiedad y es 

oponible a terceros, es un derecho oponible ergas omnes; es decir, a todos los 

demás; sin embargo, aunque la marca no este registrada existe un derecho 

exclusivo para el que la usa que es oponible a terceros, este derecho consiste en 

la prioridad en el registro, siempre y cuando se demuestre que fue primero en el 

uso de la marca y cumpla con los requisitos legales. 

" RANGEL MEDlNA, David, "Oerecbo de la propiedad industrial e intelectual". Op. Cil. P. SO. 
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Efectos restrictivos.- El registro de una marca trae como consecuencia que bajo la 

misma solo se amparen las clases o especies de productos manifestados por el 

titular, sin que se pueda conceder la protección legal de manera extensiva hacia 

los bienes que no hubiesen sido manifestados y por los cuales el titular no hubiese 

pagado el derecho correspondiente. Esto se advierte de la lectura del 

ARTICULO 94, LPL- Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el 

número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase. 

pero si podrá ~mitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite. 

Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, 

será necesario obtener un nuevo registro.' 

Régimen de excepción.- Nuestro sistema de protección de la propiedad industrial 

es ecléctico; es decir, entre el declarativo y el constitutivo, pues asl como tiene 

importancia el trámite de registro para que el titular de una marca pueda ejercer 

sobre ella los derechos de exclusividad, nuestro ordenamiento también reconoce 

los derechos que se han generado por virtud del uso de la marca. 

ARTICULO 92,- El registro de una marca no producirá afecto alguno contra: 

1.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u 

otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o 

servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de 

manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de 

registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el 

registro de la marca, dentro de tos tras años siguientes al dia en que fue publicado 

el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de 

nulidad de éste, y 
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Con el registro de una marca se adquieren derechos exclusivos de uso; sin 

embargo, si existe un tercero que previamente haya usado esa marca dichos 

derechos de exclusividad de uso no surten efectos contra el tercero que haya 

usado esa marca. Esta excepción al derecho de exclusividad es consecuencia de 

un derecho adquirido previamente sobre un mismo objeto, este derecho de uso 

también es oponible frente a terceros, incluso el titular de un derecho de uso 

puede demandar la nulidad de registro que un tercero haga sobre la marca que ha 

estado usando, aunque no la haya registrado. 

Efectos extensivos.- A diferencia de la hipótesis sel\alada en el articulo 94 de la 

ley, aqui si se ha registrado una marca para proteger a distintas clases de 

productos, y con la sola renovación de alguno de dichos registros surtirá efectos 

sobre los demás. Aunque claro está, que debe existir el pago de los derechos 

correspondientes a éste concepto. 

ARTICULO 135.- 'Si una misma marca se encuentra registrada para proteger 

determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno 

de dichos regis/ros para que su uso surta efectos y beneficie a todos /os regis/ros, 

previa presentación del comprobante de pago de las tarifas COfT8SPOIldientes: 

Igualmente, si el titular de una marca ha autorizado a un tercero para su uso, y 

este registro ha sido inscrito en el Instituto Mexicano de La Propiedad Industrial, 

dicho uso extingue los efectos de caducidad por falta de uso; es decir, si el titular 

de una marca no hace efectivo su uso, pero si lo hace un tercero, los efectos del 

uso se hace extensivo para el titular de la marca; incluso si hace mal uso de la 

marca, por ejemplo, si varía el diseno, o elementos esenciales de distintividad, o si 

ampara mas productos de los que están autorizados, la autoridad puede cancelar 
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la marca de oficio, obviamente los efectos se hacen extensivos al titular de la 

marca. 

3.6 La solicitud del registro de marca 

"ARTICULO 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios 

determinados según la c/asificaci6n que establezca el reglamento de esta Ley. 

Cualquier dude respecto de la clase a que corresponde un producto o servicio, 

será resuelta en definitiva por e/Instituto.' 

"ARTICULO 113.- Pata obtener el registro de una marca deberá presentarse 

solicitud por escrito ante e/Instituto con /os siguientes datos: 

1.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; 

11.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, 

tridimensional o mixto; 

111.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada 

ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se 

presumirá que no se ha usado la marca; 

IV.- Los productos o servicios a /os que se aplicará las marca, y 

V. - Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley." 

Aunque la redacción del articulo anterior no contiene en apariencia problema 

alguno, hay que senaJar que en la práctica, el escrito no se puede presentar en 

cualquier hoja. Con ala Quiero decir, que se debe utilizar las formas oficiales 

impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario OfICial de la 

Federación, con el número de ejemplares y anexos que en las formas se senalan. 
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Estas fonnas son proporcionadas a los interesados por las autoridades del 

Instituto. 

"ARTICULO 114, LPI.- A la solicitud de registro de marca deberá acompa/Jarse el 

comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, 

registro y expedición del titulo, asf como /os ejemplares de la matt:8 cuando sea 

innominada, tridimensional o mixta." 

La disposición transcrita constituye simultáneamente un requisito de forma y de 

fondo. De forma, porque ante la falta de presentación del comprobante de pago no 

se da trámite a la solicitud, y es de fondo, porque debe sin ella falta uno de los 

requisitos fundamentales para el estudio de la petición del interesado. Este 

precepto tiene estrecha relación con el contenido del articulo que a continuación 

se transcribe. 

"ARTICULO 180, LPI- Las solicitudes Y promociones deberán ser firmadas por el 

interesado o su representante y estar acompatladas del comprobante de pago de la tarifa 

correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechará 

de plano la solicitud o promoción.' 

No inclusión de man:as como elemento no reservable.- Tal senalizaci6n podria 

confundir al público consumidor, y de forma astuta podría pretenderse que la 

misma autoridad avalara una conducta desleal, al amparo mismo de la ley. 

"ARTICULO 115, LPI.- En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud 

no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. 

Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los 



81 

ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan 

constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma." 

Es común que las marcas extranjeras sean producto del ingenio de creativos 

extranjeros, quienes en ocasiones no comparten el mismo idioma que el nuestro. 

Obvio es que al momento en que el producto extranjero se interesa en el mercado 

mexicano se asesora con abogados de nuestro pals, quienes traducirán el 

contenido del documento, no siendo necesario que lo haga un perito oficial. Sin 

embargo, si la marca utiliza caracteres de otro idioma, estos no serán sujetos de 

traducción, ya que para la constitución de marca, hasta el más mlnimo elemento 

puede ser considerado un distintivo de la misma, incluyendo el idioma en que se 

redacte. Por ejemplo, podemos citar el caso de la marca "speedo", en donde a 

todas luces la marca contiene una palabra del idioma inglés, que en combinación 

con ala letra ·0" es de imposible traducciórJ. 

ARTICULO 179, LPI.- Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, con motivo 

de /o dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, deberá 

presentarse por escrito y redactada en idioma español. 

Los documentos que se presenten en idioma difemngte deberán acompa/1arse de 

su traducción al español." 

Acreditación de la personalidad.- Con buen criterio del legislador, rompe con el 

formalismo que en ocasiones suele implicar el acreditamiento de la personalidad 

mediante instrumento público. De la redacción de la fracción 11 se desprende que 

para el registro de marca, si es a través de representante, la presentación de una 

carta poder firmada ante la presencia de dos testigos satisface las exigencias del 

Instituto. 
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ARTICULO 181, LPI.- Cuando las solicitudes y promociones sa p19santen por 

conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad: 

1.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es 

persona fTsica; 

El mandatario es la persona que ejecuta actos jurfdicos especificas o generales a 

nombre del mandante, y puede acreditar la calidad de mandatario mediante 

escritura pública o carta poder firmada por dos testigos y suscrita ante un notario. 

v ...... . 
En cada expediente que sa tramite deberá acreditarse la personalidad del 

solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la 

constancia de registro, si el poder sa ancuentra inscrito en el registro general de 

poderes establecido por el Instituto. " 

Con relación al texto de éste último párrafo, los tribunales federales han 

considerado que el referido registro es vioIatorio de los articulos 14 y 16 

constitucionales, y cuyo razonamiento textualmente se transcribe: 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN 

POR ÉL EFECTUADA, DE LA PERSONA PARA RECIBIR Y oÍR NOTIFICACIONES A 

NOMBRE DE LAS PERSONAS FlslCAS O MORALES QUE COMPARECEN ANTE ÉL, DE 

ENTRE LAS QUE APARECEN EN LOS PODERES REGISTRADOS, ES YJOLATORIA DE LOS 

ARTlcULOS 14 y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

De conformidad con los artlculos 179 y 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, y 13, 16 Y 17 de su 

reglamemo, el becbo de que en la Dirección General de Poderes conste el nombre de divenas personas a las 

cuales se reconoce la calidad de representantes de una persona flsica o moral ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industria~ no significa que en todos los asuntos que éstas tramiten ante dicho instituto puedan 
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acruar para tal efecto, toda vez que en cada expediente la promovente nombra • éstos; de ahl que la elección y 

designación efectuada por el instituto de referencia de la persona o personas para que reciban notificaciones a 

nombre de los particulares que comparecen ante él, de las que aparecen en los poderes n:gistJados ante el 

Registro GenemI de Podem¡ de dicho instituto, viola lo dispuesto por los artIcuIos 14 y 16 de la Constitución, 

toda vez que DO existe disposición legal alguna que lo faculte para tal efecto, 

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA TlV A DEL PRIMER CIRCUITO. 

1.70A 11 , A 

Amparo en revisión 447/2000.-Subdirector Divisional de Proc:edimiento Administrarivo de Patentes, en 

sustitución del Subdirector de Procesamiento de Solicitudes, Conservaciones de Derechos Y Control 

de Documentos y otro.-29 de jllDio de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: F. Javier Mijangos 

Navarro.-Secretario: José Arturo GonzáJez Vite. 

IDSIlIDcia: Trihonalcs Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Y su Gaceta. 

Epoca: Novena Epoca Tomo XII, Diciembre de 2000. Tesis: I.7oA 111 A Página: 1394. Tesis Aislada. 

3.5_1 Efectos juñdicos de la fecha de preaentaclón 

El efecto fundamental que deriva de la presentación de la solicitud es la prelación 

y preferencia en la protección del derecho que se solicita. El derecho de prelación 

no es exclusivo del Instituto, sino que también se maneja en otros registros como 

el de la Propiedad y del Comercio. 

Para la protección de marcas extranjeras es indispensable que se satisfagan todos 

los requisitos de ley, ya que si la autoridad advierte que en la solicitud no se indica 

el nombre del solicitante, domicilio y nacionalidad; el signo distintivo para constituir 

marca y la especie a que pertenece, y los bienes o servicios que serán amparados 

bajo la misma. La falta del comprobante de pago, y los ejemplares de la marca. o 
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sin la firma del interesado, entonces se corre el riesgo de que la autoridad no 

reconozca la prioridad ganada por la presentación de la solicitud. 

ARTICULO 117, LPI.- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro 

de los plazos que determinen los Tratados Internacionales 0, en su defecto, dentro 

de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros paIses, podrá reconocerse 

como fecha de prioridad la presentación de la solicitud en que lo fue primero .• 

ARTICULO 118, lPI.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artiaJlo anterior se 

deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

1.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen Y 

la fecha de presentación de la solicitud en ese pais; 

11. - Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios 

adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la 

prioridad será reconocida sólo a los presentados en el pals de origen; 

A pesar de que en la solicitud de registro se debe hacer mención de la fecha del 

primer uso que se le haya dado a la marca que se pretende registrar, la prioridad 

en el reconocimiento para su uso exdusivo no depende de tal fecha, sino de la 

presentación de la solicitud, en que se cubran los requisitos a que alude la ley de 

la materia y su reglamento. 

Tan es asi, que para la prioridad de la marca extranjera es necesario que se haga 

constar la fecha de presentación de la solicitud en el pals de origen, y la autoridad 

administrativa tendrá que entrar al estudio si éste pais fonna parte de un tratado 
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internacional que le pennita conceder a la solicitud de su connacional, trato 

preferente, esta preferencia significa que el solicitante de registro tiene seis meses 

posteriores a la presentación de solicitud en su pais, para reconocerle el derecho 

de prioridad en cualquier otro pais que forma parte de la unión. 

La protección a la rnarca extranjera que cumpla con los requisitos de su ley 

nacional, los tratados internacionales y con el derecho interno, no podrá 

extenderse a productos que no han sido objeto de cobertura. Solo podrá 

reconocerse la marca a la clase de bienes o de servicios que gozan de protección 

en su pais de origen. 

3.5.2 Examen de fonna y las repercusionee de la falta de algún requisito 

El examen de forma es la primera etapa del procedimiento administrativo de 

registro de marca, y en la que se verifica que el solicitante cumpla con los 

requisitos de forma que marca la ley. Entre los requisitos de forma se pueden citar: 

La solicitud en las formas impresas autorizadas por el Instituto; la exhibición del 

comprobante de pago de las tarifas respectivas, que se sena len personas 

autorizadas para oir y recibir notificaciones, la exhibición del documento a través 

del cual se acredite personalidad, la exhibición de copias, etc. 

ARTICULO 119, LPI.- Recibida la solicitud, 56 procederá a efectuar un examen de 

fonna de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si 56 cumplen /os 

requisitos que praviene esta Ley y su reglamento." 
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Examen de fondo 

Al hablar de un examen de fondo se acepta por la legislación que en México se 

sigue el sistema de previo examen, en donde la administración examina las 

condiciones de fondo referentes a la validez de la marca. Pero además, hace un 

llamamiento a los posibles opositores, mediante la publicación de la solicitud de la 

marca. En caso de cumplirse con los requisitos de fondo, y no se formulen 

oposiciones, entonces la autoridad procederá al registro de la marca. Por el 

contrario, si del examen resuHa que la marca no es distintiva o que existen otras 

iguales o parecidas, la administración denegará el registro. 56 

En términos generales, la autoridad deberá entrar al estudio de la marca. Con lo 

cual determinará si ésia es o no registrable, con apego a las especificaciones 

contenidas en los articulas 4, 89 Y 90 LPI. 

ARTICULO 122. LPI.- Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen 

de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley. 

Es importante dejar bien claro que en ningún caso podrá reanudarse el trámite o 

procedimiento terminado por abandono de la solicitud, tal y como lo dispone el 

articulo 8 del Reglamento de la ley. 

,. Cfr.- MASCAREÑAS. c.E. "Las marcas en el derecho comparado y en el derecho venezolano", 
Universidad de los Andes. Venezuela; 1963 P. 50. 
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3.5.3 La negativa d. registro Y los medios juñdlcos que tiene el gobernado 

para su impugnación 

Articulo 125, LPI.- "Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos 

legales y reglamentarios, se expediré el título. En caso de que el Instituto niegue el 

registro de la marca, lo comunicaré por escrito al solicitante, expresando los motivos y 

fundamentos legales de su resolución.' 

ArtIculo 127, LPI.- 'Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones 

deberén ser publicadas en la Gaceta." 

Toda vez que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es de aplicación 

supletoria a la Ley de Propiedad Industrial en materia de recursos, el interesado 

en el registro de una marca extranjera debe agotar el recurso de revisión antes de 

promover el juicio de amparo indirecto ante el juez de distrito competente. En ese 

sentido ha sido resuelto por los tribunales federales quienes han manifestado los 

siguientes criterios aislados. 

Este juicio de revisión implica que el administrado recurra ante la autoridad 

administrativa que emitió el acto impugnándolo y solicita que lo revoque o lo 

anule. 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES APLICABLE 

SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A SUS 

ACTOS DE AUTORIDAD. 

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo no era aplicable a los organismos descentrnlizados, según se 

desprendla del texto original de su articulo lo., publicado en el Diario Oficial de la Federación el dla cuatro 

de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, que regulaba que, con la salvedad de aIg¡mas materias abi 

especificadas, era aplicable para la administración pública federal centralizada; .in embargo, dicbo numeral 
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fue modificado Y adicionado mediante refonna publicada en el Diario Oficial de la Federación el dla 

diecioueve de abril de dos mi~ que enlrÓ en vigor al dia siguiente, siendo aplicable ahora a los actos de 

autoridad de los organismos descentralizados de la administración pública federal pamestatal, razón por la 

cual, al tener esIII calidad el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según se desprende de los artIculos 

60. Y 70. de la Ley de la Propiedad Industrial y, además, la materia de propiedad industrial no está excluida 

del mnbito de aplicaciÓII de la ley, pues no es materia de competencia económica, se debe aplicar 

supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a los actos de autoridad que tramita y emite. 

Sio embar¡o, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 110 termina con la supletoriedad del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, sino que la traslada a un plano secundario, como se desprende de su 

articulo 20., pues dicho código seguirá rigiendo supletoriamente a la de procedimiento administrativo. 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

1.130.A.20 A 

Amparo en revisión 2993f200 1. Glaxo Group, Ud. 14 de marzo de 200 1. Unanimidad de votos. 

Ponente: RosaIba Beceml Velázquez. Secretario: Marat Paredes Montiel. 

Instancia: Tribunales Cofesiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la FederaciÓII Y su Gaceta. 

Epoca: Novena Epoca. Tomo XlII, Junio de 2001. Tesis: 1.130.A.20 A Página: 722. Tesis Aislada. 

AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DEL INSTITUTO MEXICANO 

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI NO SE AGOTA EL RECURSO DE REVISIÓN REGULADO 

EN EL ARTlcuw 8J DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A 

PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA REFORMA A ESTE ARTlcuw DE MAYO DE DOS MIL. 

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, asl como la refonna a su articulo 83 publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil, realizó una sustitución legislativa del régimen de 

n:ctJr.iOS de los organismos descentralizados, sustitución que se corroborn con la finalidad de la ley que se 

desprende de su exposición de motivos e interpretación sistemática, asf como de las cláusulas derogatorias 

contenidas en los transitorios de la ley y de sus reformas, razón por la cual a partir de la entrada en vigor de la 

citada reforma, los particulares tendrán que agotar el recurso de revisión respecto de los actos de autoridad de 

los organismos descentralizados, entre los que se encuentra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

previo a la promoción del juicio de amparo. 
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DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

L130A.25 A 

Amparo en revisión 299312001. Glaxo Group, Ltd. 14 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. 

Ponente: RosaIba Becerril Velázquez. Secretario: Mara! Paredes MontieL 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Epoca: Novena Epoca. Tomo XIV, Julio de 2001. Tesis: LI30A.25 A Página: 1066. Tesis Aislada. 



CAPITULO 4 

ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES JURlDlCAS SOBRE LA MARCA 

EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

4.1.- Pensonaa que pueden hacer uso de marcas 

90 

las marcas pueden ser utilizadas por: indusúiales, comen;iantes o prestadores de 

servicios; Los industriales al crear sus productos, pretenden distinguirlos de otros 

de su misma clase, esta distinción garantiza que los productos de determinado 

productor tienen las caracterfsticas particulares de quien los produce; es decir, 

con la marca se identifica la calidad de los productos, ésta función de distinción 

tiene a mi parecer doble relación: por un lado está dirigida hacia el público 

consumidor, para que éste tenga la certeza Y la seguridad de que el producto que 

está adquiriendo corresponde efectivamente a lo que desea; en segunda instancia 

está el propio productor, el cual tiene interés que el consumidor no confunda su 

producto con otro de su misma clase y tenga la certeza de su procedencia; 

evitando un detrimento en su prestigio, y lo que es más importante, un 

detrimento en su patrimonio; ya que se requiere de una considerable inversión 

para mantener una imagen, una idea y una aceptación del producto entre los 

consumidores; de darse este supuesto afectarla negativamente a las utilidades, ya 

que el objetivo principal de todo empresario es obtener el mas amplio margen de 

ganancia. 
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4.1.1. El Comerciante. 

Es la persona que facilita el cambio de satisfaclores y hace de esa actividad su 

forma de vida; es el titular de la negociación; se identifica con un Nombre 

comercial, el cual constituye un signo distintivo, ya que su metodologia, la 

calidad de sus instalaciones, y la facilidad con que coadyuva al intercambio de 

satisfactores lo identifica de manera particular frente a otros comerciantes que 

realizan la misma actividad pero con sus propios métodos. 

Por ejemplo, las tiendas de autoservicio: Aurrera, Gigante, Sumesa, entre otras, 

tienen Un nombre comercial que las identifica de otras de su mismo giro 

comercial; incluso tienen propio diseno distintivo, y su propia metodologia y 

medios para la atención al consumidor; Por ejemplo, Sumesa; siempre son 

establecimientos mas pequenos que Gigante o Aurrera; Pero sus productos y su 

calidad es mas selecta lo cual el costo es mas alto y tiene un cierto tipo de 

clientela; Aurrera mantiene un flujo constante de clientela Y desplaza hacia el 

consumidor mayor cantidad de productos a un precio mas bajo que Gigante. 

Indudablemente estas diferencias derivan de sus propias particularidades. 

El comerciante tiene especial interés en el uso de las marcas, primero para 

diferenciarse de los demás; ésta diferenciación puede ser en su beneficio o en su 

perjuicio, ya que dependiendo de la estrategia para satisfacer al público 

consumidor es como será mayor o menor su aceptación en adquirir sus 

satisfactores en esa negociación y corno consecuencia, allegarse mas clientela; 

en segundo lugar, es el mas indicado para verificar que las marcas que amparan 

los productos que comercializa efectivamente correspondan a dichos productos, 

ya que en muchos casos, en eso estriba el prestigio de un comerciante 

identificado con un nombre comercial, el de comercializar productos de probada 

calidad. 
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4.1.2. Prestadores de Servicio. 

Igualmente los prestadores de servicio utilizan la marca para distinguir su 

establecimiento, igual que los comerciantes y los industriales, dependen de la 

aceptación que los consumidores tengan de los satisfactores que ofrecen; la 

caracterfstica principal de un prestador de servicio es su capacidad técnica o su 

especialización para satisfacer una necesidad o resolver un problema, puede ser 

un servicio de salud, esparcimiento de educación o de cualquier otro tipo, pero 

inevitablemente todos desean identificarse y distinguirse frente a los demás, la 

calidad del servicio que se ofrece esta respaldada por el prestigio que se haya 

logrado en cada servicio que se preste. 

Por ejemplo, los servicios de saluJ que brindan los hospitales: Médica Sur, 

Hospital Ingles y El Sanatorio del Caribe, S. C.; es evidente que dichos 

prestadores de servicios médicos atraen diferente clientela de diferentes estratos 

sociales; sin embargo, mi enfoque es evidenciar el conocimiento y reconocimiento 

de dichos hospitales debido a la marca con la que se ostentan; mientras uno es 

reconocido a nivel nacional, otro es reconocido a nivel intemacional, otro solo es 

conocido en un ámbito reducido a nivel local. 

Es interesante la posición de los legisladores la limitanle absoluta para que una 

persona física sea susceptible de ser titular del derecho exclusivo de uso derivado 

de las marcas, 

Cabe mencionar que las marcas autorizadas por el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial son únicas, por ningún motivo puede haber duplicidad de 
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marcas amparando diferentes productos de la misma clase, excepción hecha, de 

que un mismo titular de una marca, puede amparar dos productos diferentes de 

una misma clase. Por ejemplo, la marca NEXTLÉ, que bajo la misma CLASE 

30, puede amparar diferentes productos: café y helados comestibles; 

Igualmente, puede registrar en la CLASE 29, leche en cualquiera de su 

presentación ya sea liquida o en polvo o cualquier otro producto lácteo como 

pueden ser cualquier variedad de quesos. 

4.2. Concepto legal de marcas 

Hasta ahora hemos comentado acerca de las personas susceptibles de utilizar la 

marca, damos paso a dilucidar que es la marca atendiendo a la definición legal 

Articulo 88, LPI: • Se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o 

servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado .• 

Primero y necesariamente debemos esclarecer que es un signo, (/at. Signum) m . 

• Cosa que por su naturaleza, o convencionalmente, evoca en el entendimiento la 

idea de otra cosa ... ..57. 

Otra caracterlstica de la marca es que es visible, en otras palabras, el signo 

distintivo solo es posible detectarlo mediante el sentido de la vista, lo cual limita a 

los demás sentidos para identificar un signo distintivo, tales como: el olfato para 

"QulJlet, "Diccionario Enciclopédico", 9'. Edición, 1978. Tomo VIII, P.52 
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identificar los olores, el oido para los sonidos, o el sentido gustativo para los 

sabores o incluso por el tacto. 

La función principal que se detennina en la definición legal es la de distinción; 

distinguir, proviene del "Iatln (distinguere) conocer una cosa por lo que la 

diferencia de otras; Hacer que una cosa se diferencie de otras; Manifestar, la 

diferencia que hay entre una cosa y otra con la cual se puede confundir.· 

Es precisamente el objetivo principal de las marcas: evitar que el público 

consumidor confunda un producto o servicio con otro de su misma especie o 

clase. 

4.2.1. Clases de Marcas (Nomenclatura IntemaclonaQ 

Atendiendo a la definición, clase (/atln, c/assis) "Orden, en que con arreglo a 

determinadas condiciones o calidades se consideran comprendidas diferentes 

cosas . .Q8 

Efectivamente, los productos y servicios susceptibles de ser amparados con una 

marca se encuentran ordenados, de tal manera que los productos o servicios 

integrados en una clase determinada se encuentran muy relacionados por sus 

cualidades, su naturaleza o su uso. 

'" QullJet, "Diccionario enciclopédico", 9' Edición, Tomo, 111, P. 562 
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Los productos están clasificados en treinta y cuatro clases, mientras que los 

servicios se clasifican en ocho clases. Por ejemplo, la CLASE 15, Que 

comprende instrumentos de música; Otro ejemplo, la CLASE 29, está integrada 

por los siguientes productos: carne, pescado, aves de caza, extractos de carne, 

frutas y legumbres secas y cocidas, etc. Como se puede observar, en esta 

última clase los productos tienen un uso o fin común, que es para el consumo 

humano. 

Hasta aqui hemos desglosado de manera muy generel, el concepto legal de 

marca. Sin embargo, ésta definición solo atiende a una sola función de la marca, 

que es la de distinguir productos o servicios de otros pero no hace alusión a la 

garentla de calidad que se otorga con detenninada marca, la seguridad de su 

procedencia, y otras funciones que cumple la marca. 

4.3.- Signos que pueden constituir marcas 

Articulo 89, LPI. Pueden Constituir marca los siguientes signos: Denominaciones y 

flQuras Visibles, formas tridimensionales, nombres comerciales, denominaciones o 

razones sociales y nombre propio de una persona fisica. 
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4.3.1. Las Denominaciones. 

Por denominaciones se debe de entender todos aquellos nombres de cosas 

reales, imaginarias, mitológicas, de la naturaleza, etc. 

Constituyen cuando están aislados, marcas verbales, fonéticas, se puede decir, 

también llamadas "nominales o de palabras", algunas veces, se combinan con 

otros caracteres, y surge la compuesta, que posee mayor efecto distintivo; 

ejemplo de marca compuesta es "NUTRILECHE", que evoca la idea de una leche 

nutritiva; cabe mencionar que los caracteres NUTRI, no constituye una palabra 

que designe una cualidad del producto ya que no es ningún adjetivo, por lo tanto 

no es una marca descriptiva. 

4.3.2. Las Formas tridimensionales. 

Tridimensional, implica que tiene tres dimensiones, es decir, figuras cuya forma 

es susceptibles de determinar geométricamente, por ejemplo, el caballito de mar 

utilizado por la cadena de restaurantes "Hipocampo·, o la botella con ranuras 

ascendentes de PepsiCola. Las formas tridimensionales se puede utilizar como 

simple simbolismo que identifica a una negociación, o puede ser utilizada para 

contener a los mismos productos, Sin embargo toda forma tridimensional coincide 

perfectamente con figuras visibles. 
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Los envases de los productos también pueden cumplir la función de distintividad. 

De tal manera que si cumplen caracterlsticas originales, pueden ser sujetos de 

Mela jurldica; pero en sentido contrario, si las formas son de dominio público y de 

uso común, puede negarse el registro, como por ejemplo, si se pretende registrar 

un simple cubo como foona tridimensional el cual cumple con la caracterlstica de 

ser tridimensional, pero al carecer de originalidad no cumple con lo estipulado por 

la ley, 

Articulo 90, LPI.- "No serán registrables como marca: 

Fracción 111.- "Las formas tridimensionales ..... que se hayan hecho de uso común Y 

aquellas que carezcan de originalidad que las distingan fácilmente, .... " 

Queda bien establecido que la función de distintividad esta basado principalmente 

en su originalidad. 

4.3.3.- Los nombres comercia/es. 

Es el signo distintivo que se utiliza para identiftear a la empresa de una persona 

tisica o jurldica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o 

mercantil. Por ejemplo: Wal' Mart; Gigante y Comercial Mexicana. 

De esta definición se infiere que, los nombres comerciales protegen la 

denominación con que un establecimiento mercantil se identifica con su público, 
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4.3.4. Nombre Propio de Persona FIsIca. 

Implica nombre de pila Y nombre patronlmico; es decir Nombre y Apellido. 

siempre y cuando cuente con el consentimiento y que no haya una marca 

previamente registrada con la cual pueda confundirse. Existen personas que por 

su actividad, hisbiónica, deportiva o cualquier otra actividad en que hayan 

logrado un renombre y sean conocidas por a nivel nacional o intemacional, 

pueden ellas mismas registrar su nombre corno marca de productos o servicios. 

Por ejemplo, los productos deportivos comercializados con la marca • Jorge 

Campos", requieren el consentimiento de la persona para registrar el nombre 

como marca. 

4.4. Supuestos en que loe sigr,oe distintivos no pueden constituir marca. 

Las denominaciones, formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se 

expresan de manera dinámica, no serán registrables corno marca, aún cuando 

sean visibles. 

4.4.1. Formas Animadas o Dinámicas. 

Debemos aclarar en que consiste la determinación de que sea animada; Anima 

(Iatln, soplo, aliento vital); Animada, adjetivo, que tiene ánimo. aliento.59 A partir 

de esta definición, podemos considerar que las formas animadas son las que 

,., QIIUJet, Diccionario Enciclopédico, Tomo 1, P 324. 
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tienen vida, por lo tanto, un ser vivo por tener aliento vital, aún siendo una figura 

visible no puede ser objeto de registro marcarlo; sin embargo, para efectos de la 

lPI, la palabra "animada" implica que tenga movimiento, independientemente 

que se refiera a seres vivos o no vivos. 

las denominaciones, figuras o formas tridimensionales presentadas para su 

registro, deben ser estáticas, es decir deben estar fijas a la vista, no es posible 

presentar una denominación para su registro en un material filmico, o en algún 

medio que pierda su forma con el paso del tiempo. Por ejemplo, las 

representaciones filmicas que se presentan al inicio de las pellculas, que 

distinguen a la empresa que las produce, no son susceptibles de registrarse como 

marca, igualmente sucede con los programas de cómputo, que tienen 

representaciones dinámicas para representar a la empresa que las produce. 

4.4.2. Loa nombres de Cl$0 común o técnicos. 

Tienen desde un principio la caracterlstica de generalidad; es decir, no designan o 

distinguen un objeto en particular, por lo tanto no cumple con el requisito esencial 

de marca, ya que la función principal de la marca es la distinción de productos y 

servicios de otros de su misma especie. 

Estos nombres de uso común, son palabras usadas en el lenguaje cotidiano por 

una sociedad, Por ejemplo, no seria procedente otorgar un registro cuando se 

pretende registrar la palabra "REFRESCO", como marca, ya que, como hemos 
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dicho anterionnente no detennina una bebida en particular, ya que con esa 

palabra se vincula con una variedad de bebidas. 

4.4.3. Marcas Descriptivas. 

En el sentido opuesto, la ley nos indica que no se permite el registro de marcas 

que sean descriptivas de los productos o servicios, lo cual implica que en el 

nombre de la marca están implicitas una o varias palabras que son indicativas de 

detenninadas cualidades de los productos o servicios que amparan; Tales como: 

calidad, cantidad, composición, etc. 

Considero, que la marcas que describen cualidades de los productos pueden 

ocasionar perjuicio a los consumidores, ya que desde mi punto de vista, invaden, o 

limitan la detenninaci6n del consumidor para calificar dicho producto, es decir, el 

productor o el titular de la marca, califica a priori el producto o servicio que ofrece 

en el mercado, induciendo al consumidor a asumir como cierto que los productos 

cumplen con la descripción en la etiqueta, tan solo porque la marca asi lo 

especifica. o la palabra, • VELOZ " para una marca de bicicletas; no es 

susceptibles de registro como marca, ya que los demás fabricantes de bicicletas 

pueden afirmar, que sus bicicletas también son veloces, o a la inversa, el publico 

consumidor puede inferir que las otras marcas de bicicletas no son veloces, 

generando una inequidad en la competencia. 

Lo mas común que se afirma en la doctrina es que, una marca descriptiva ofrece 

ventajas injustificadas sobre aquellas que no son descriptivas, generando en 
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consecuencia una desventaja económica entre los productores; pero considero, 

que lo mas relevante en una ley es la protección de los intereses de la mayorla, 

por lo tanto no debemos de perder de vista los intereses del consumidor, y la 

manera en que le afecta, ya que finalmente, es a ellos a quien está dirigido el 

servicio o producto. 

Sin embargo, existen marcas que son el resultado de la combinación de dos 

marcas registradas, que tienen caracterlsticas descriptivas, lo cual no es objetable 

por la ley, Por ejemplo, la marca ·C~RAVA· número de registro 326039.60 

La cual, ampara un cierto tipo de aguardiente. 

Letras, Dlgitos o Colores Ais/ados.- De la misma manera que las palabras 

descriptivas, las denominaciones o figuras animadas o cambiantes, las letras, 

dlgitos o colores, presentados de manera aislada no obtendrán el registro como 

marca, ya que por si solos carecen de distintividad, y además son de uso común y 

no son susceptibles de identificar de manera particular ningún objeto; sin 

embargo, estas letras, dlgitos o colores, combinados entre si, con algún signo o 

diseño (ltal. Disegno, Traza, delineación de una figura)61 original, que sea 

susceptibles de identificar de manera individual un producto o servicio, 

eventualmente obtendrán su registro, siempre y cuando cumplan con todos los 

requisitos que para el efecto le ley exige. 

'" HALlFE DAHER, Mauricio, "MARCAS, Aspectos Legales de las marcas en México". Edil SISTA, 
México, 2000. P.39. 
61 QUILLET, Diccionario Enciclopédico, Edil Cumbre, S. A. 1978 Tomo 111, P. 318. 
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4.4.4. Ttaducciones a otros idiomas 

En algunos casos con el afán de evadir las restricciones para su registro, a 

palabras en el idioma Espanol, se recurre a registrarla, traduciéndola a otro 

idioma, la ley prevé Que si una palabra no es registrable en Espanol, igualmente 

no podrá ser registrada su respectiva traducción a cualquier otro idioma; sin 

embargo, cualquier palabra Que no tenga restricción para registrarse si podrá 

registrarse en idioma extranjero, siempre y cuando se traduzca de manera 

correcta y cumpla con los requisitos de ley, Por ejemplo, la empresa de 

chocolates HERSHEY cuenta con el registro de la conocida marca KlSSES, Que 

coincide con la traducción del EspatIoI al Ingles de la palabra BESOS.82 

4.4.5. Vtu1sclón Ottogtáf1ca Caprichosa. 

También se ha intentado la variación ortográfica caprichosa de las palabras, con 

el fin de registrar corno marca una palabra Que con su escritura correcta pudiera 

no cumplir con los requisitos de ley, por ejemplo, si se intenta registrar la palabra 

SUAVE, no cumple con el requisito que indica Que las palabras no deben ser 

descriptivas, ya Que la palabra SUAVE es indicativa de una calidad del producto; 

Pero al intentar registrar la palabra ZUAVE, igualmente no se podrá registrar, 

debido a que la evocación o la idea Que genera en el consumidor es la misma, 

aunque se escriba de manera diferente. 

62 JALlFE DAHER, Mauricio, "MARCAS, Aspectos Legales de \as marcas en México", Edil. 
SISTA,México, 2000. P.62. 
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4.4.8. &cudos, Banderas o 51mbolos Nacionales y Emblemáticos. 

Constituye una infracción administrativa la persona que reproduzca o imite, sin 

autorización, escudos, banderas, slmbolos o emblemas o siglas, de cualquier 

pala, Estado, Municipio, organizaciones gubernamentales, o cualquier 

iclentificaci6n oficial, nacional o extranjera. 

Es claro que estos signos tienen una función especffica desde su creaci6n, 

principalmente identifican valores clv\cos nacionales, en algunos casos identifican 

o represet dan valores que van mas allá de un aspecto meramente material; sino 

que representan valores históricos, sentimientos de identidad, de pertenencia de 

un pueblo, de una nación o de una fracción importante de un sector de la 

sociedad; lo cual nos indica la magnitud de la gravedad de utilizar estos s¡mboIos 

sin control; resulta que el que comete esta infracci6n, comete un agravió no solo 

al pals, al Estado, o entidad Federativa, u organismo al que pertenece el slmbolo y 

con el cual se identifica y distingue, sino que agravia a un gran sector de la 

sociedad Y muy probablemente al total de la población o al grupo social que 

representa. 

Una vez actualizado éste supuesto, es de entenderse que son las autoridades 

responsables de las entidades oficiales las que están legitimados y tienen la 

facultad, el deber y el interés jurldico para solicitar la declaración de infracción 

administrativa debido a que se distorsiona la función principal de los signos 

oficiales para cuyos propósitos fueron creados; en segunda instancia es el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (IMPI), deberá de actualizar dichas 

acciones de oficio. 
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Lo que quiero implicar, es que un ciudadano, un particular, puede estar 

legitimado y tiene interés jurldico para promover la declaración de infracción 

administrativa ante el IMPI, sin embargo, si la autoridad considera que el 

particular no esta legitimado o no tiene interés jurldico para esta promoción, debe 

ser el propio Instituto el que promueva de oficio esta acción. 

4.4.6. Nombres de Personas. 

No será registrable corno marca las que reproduzcan o imiten nombres de 

personas sin su consentimiento; el nombre de una persona es aquel que se utiliza 

para diferenciar a un individuo, incluso de los del núcleo familiar al que pertenece; 

lo cual implica que el nombre incluye: nombre de pila mas su nombre patronlmico 

es decir, su apellido; esto quiere decir, que la fracción XII, del Articulo 90, 

Articulo 90, LPI. No serán registrable como marca: 

XII. "los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimientos de los 

interesados .... ." 

Esta fracción no prohibe el registro como marca del nombre de pila o del apellido 

de manera aislada. Podemos citar corno ejemplos: existen registro de marcas 

como Ford. Ferrari o Ramirez. 
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4.4.7. Denominaciones de Poblaciones. 

La limitante legal. para registrar como marcas a las denominaciones de 

poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de determinados 

productos, impide una ventaja 1 injustificada sobre Jos damAs productores de la 

región, Jos cuales, tienen el mismo derecho a registrar como marca el nombre de 

la región a que pertenecen; por ejemplo, un productor de Saltillo que pretenda 

registrar como marca aplicada a sus sarapes con el nombre de "SAL TILLO"; se le 

negará el registro por ser Saltillo una región reconocida como productora de 

sarapes, esto evitarla una ventaja comercial Y una competencia desleal frente a 

los demAs productores, del que tuviera el registro de esta marca para dicho 

producto. 

4.4.8. Marcas Notoriamente Conocidas. 

Las denominaciones, formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca 

notoriamente conocida en México, no serán registrables cuando se trate de 

amparar cualquier producto o servicio. Aunque actualmente no es muy común 

que una marca notoriamente conocida no este protegida mediante su debido 

registro en los paises miembros de la Unión de Parls. 

La misma ley determina, en qué casos se debe de entender que una marca es 

notoriamente conocida, enfatizando que no es necesaria que la marca sea 

conocida por todo el publico consumidor, sino un determinado sector de la 

población o de Jos círculos comerciales, o del conocimiento que se tenga de la 
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marca en el territorio, dependiendo de la promoción o publicidad con que se halla 

comercializado. Por ejemplo, el sector de la construcción está muy familiarizado 

con las marcas que amparan productos propios de su sector comercial; sin 

embargo, para ellos no será una marca notoriamente conocida alguna marca que 

ampara productos qulmicos; aunque puede haber excepciones en todos los 

sectores comerciales en que una persona puede tener conocimiento de marcas 

ajenas a su sector comercial, pero la excepción confirma la regla. 

Otro aspecto que contempla la ley, comprende el conocimiento que se adquiere 

como resultado de la publicidad, existen marca con las que el público en general 

no tiene mayor relación, sin embargo por efecto de la amplia difusión en los 

medios masivos de comunicación permiten que las marcas adquieran la calidad de 

notoriamente conocidas. 

Esto implica que aunque no esté registrada en México, la autoridad no permitirá 

el registro de estas marcas, cumpliendo con los compromisos adquiridos en los 

tratados internacionales; no es ocioso decir, que solo el titular de esa marca 

extranjera notoriamente conocida es el único que puede registrar en México esa 

marca. 

4.4.9. Marcas Idénticas o semejantes en grado de confusión. 

No será registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado de 

confusión, a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una 

registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. 
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Este es uno de los casos tipicos en que se prohibe el registro de marcas por 

invadirse derechos previamente reconocidos; igualmente se trata de evitar que el 

público consumidor pudiera confundir las marcas por la similitud en la marca, ya 

sea que la similitud este impllcita en la escritura o su expresión gramatical, en la 

vocalización de la marca o incluso en la idea que la marca evoca, incluso en su 

aspecto visual. 

En el aspecto fonético o en su pronunciación implica que ambas suenan muy 

parecido, lo cual puede ser un factor de confusión para identificar a los mismos o 

similares productos O servicios; Por ejemplo, si se pretende registrar la palabra 

"LEAL", para identificar un tipo de café, es semejante en grado de confusión con 

la palabra "LEGAl", que es una marca previamente registrada63
. 

Puede ocurrir que la simmtud en grado de confusión al tratar de registrar la marca 

sea de manera intencional o dolosa para aprovechar el prestigio de la marca 

previamente registrada, o también puede darse por ignorancia que existe una 

marca igualo similar a la cual ya se le hayan otorgado los derechos exclusivos de 

uso; sin embargo, es requisito que el titular de la marca que defiende su prestigio 

haya registrado previamente dicha marca, o en su caso que demuestre que la 

marca ha sido utilizada con anterioridad al momento de la solicitud de la nueva 

marca. 

Lo anterior atendiendo a que en México se protege tanto el uso de marca como la 

marca registrada. El anterior ejemplo puede servir para representar la similitud en 

grado de confusión atendiendo a la escritura o a su expresión gramatical, entre las 

palabra LEGAL, y LEAL, solo se suprime una sola letra, lo cual es un factor de 

confusión para el consumidor. 
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4.5.- Efectos jurldlcos limitativos del registro de marca 

Del registro de una marca se deriva una serie de derechos, consecuencias o 

efectos, alguno de ellos son: el uso exclusivo de la marca, ejercer acción contra 

quien viole esos derechos de exclusividad, transmitir el uso a terceras personas, 

entre otros; sin embargo, el registro de la marca no tendrá efecto alguno contra, un 

tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra 

semejante en grado de confusión para los mismos o similares productos. 

Es necesario aclarar a que se refiere la Ley de La Propiedad Industrial, al 

condicionar que el uso se haga "de buena fe", desde mi punto de vista Y para 

expresarlo en términos jurídicos, obra de buena fe el que observa todas las 

disposiciones legales; es decir, que la negociación que utiliza la marca esté 

registrada ante la Secretaria de Hacienda, que cumpla con las obligaciones 

fiscales y cualquier otra disposición necesaria requerida por las autoridades. 

4.5.1. Derecho de Uso de Man:s. 

Como ya hemos dicho anteriormente, el Derecho Mexicano protege, tanto el uso 

como el registro de la marca, lo que quiere decir, que un signo distintivo goza de la 

tutela jurfdica, aún cuando no se encuentre registrada; es evidente que los 

derechos generados por el uso son mucho mas limitados que /os derechos 

derivados del registro de marca, /o cual /o analizaremos mas delante de manera 

detallada. 

6J HALlFE DAHER, Mauricio, "MARCAS, Aspectos Legales de las marcas en México", Edil SISTA, 
México, 2000. p. 59. 
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Existen requisitos para garantizar el derecho de uso como son: que la marca se 

haya utilizado antes de la solicitud de su registro. que su uso haya sido 

ininterrumpido. Con un ejemplo trataré de aclarar estas ideas: Una Negociación X 

que ha cumplido con todas las disposiciones legales correspondientes a su sector 

comercial. esta utilizando una marca de buena fe desde hace tres anos. sin 

embargo no ha registrado esa marca; eventualmente sale publicada en la gaceta 

oficial que la marca que ha estado utilizando ha sido registrada por la negociación 

Z; Atendiendo la disposición dalla Fracción l. del Articulo 92. al registro realizado 

a favor de la negociación Z. no surte efectos contra la negociación X; En este 

caso, los representantes legales de la negociación X, podrtm tramitar la 

declaración de nulidad de dicho registro, una vez logrado éste propósito, podré 

solicitar el registro de la marca a su favor. 

4.5.2. Umltante de Uso. 

Una limitante del uso de marca. implica que solo se podrá amparar los signos 

distintivos o el número de productos o servicios que están descritos en la solicitud 

Y se les haya otorgado al registro. igualmente no se podré modiftcar las palabras. 

disenos, logotipos. o cualquiera de las formas que pueden adquirir las marcas. 

atendiendo al principio de que no deben ser dinámicas, es decir, no deben surgir 

modificaciones ni alteraciones al paso del tiempo; si fuese necesario actualizarse 

por efectos de publicidad o modernidad es requisito registrar esas modificaciones. 

para lo cual se deberé cumplir todos los requisitos corno si se tratara de una 

nueva marca. 
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4.5.3. Umltante temporal del derecho de marca. 

Una de las limitantes de la marca es que solo protege a /os productos que fueron 

seI1a/ados en la solicitud de registro, no se podrá extender la protección a otros 

productos que no hayan sido expresados en la solicitud; /o cual deriva que si se 

requiere la protección para nuevos productos es necesario cumplir todos /os 

requisitos para el registro de los nuevos productos. 

Los derechos derivados por el registro de marca, están limitados en el tiempo 

hasta por diez anos, sin embargo estos derechos podrán renovarse una vez 

cumplido dicho periodo de manera indefinida por periodos iguales de diez años. 

Esta limitante garantiza que si una marca no se renueva su registro, queda 

disponible para que terceras persona puedan utilizarla, sin embargo a medida que 

el tiempo pasa la marca va adquiriendo plusvalla en función de la clientela 

conquistada, y del reconocimiento que se tenga de ella. 

4.5.2. Umitante Territorial de La Marca. 

La legislación relacionada con la protección de derechos marcarios en México, 

surte sus efectos única y exclusivamente en el territorio nacional; sin embargo, 

el clausulado adoptado mediante la firma de tratados internacionales surte efectos 

en todo el territorio de los paises firmantes. 
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4.6.- Marca. Colectivas 

Es el signo distintivo que se aplica a productos o servicio producidos u otorgados 

por un grupo de personas integrados en una asociación o sociedades de 

productores, Asociación de comerciantes o asociación de prestadores de 

servicios en una localidad, región o pals determinado. 

El registro de marcas colectivas ampara y garantiza los derechos de dichas 

asociaciones o sociedades, derivados de el registro de dicha marca; esto implica 

que las marcas colectivas tienen reconocimiento de su procedencia, es decir, una 

marca colectiva lleva implícito que los productos o servicios que ampara tienen 

una caracteristica especial distinta de los demás productores de dicho producto o 

servicio, protege una cualidad que los hace diferentes a los demás producto 

iguales o similares; Por ejemplo, el aguacate Hass, El jitornate Sinaloense, el 

plétano "TABASCO', Obviamente, de la región de Tabasco, los productores de 

cajeta de Celaya, estos productores pueden conformar una asociación y registrar 

una marca colectiva amparando un producto común. 

En slntesis, la principales caracterlsticas de las marcas colectivas son: Amparan 

los derechos de los productores de un mismo producto en determinada región; 

Los productos o servicios amparados tienen características particulares propios de 

la región donde se producen, por ejemplo, caracteristicas especiales de la tierra 

donde se producen, el clima, sistema de riego, etc. 
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En el caso de marcas colectivas de servicio, se me ocurre que lo pueden 

constituir una asociación de gulas de turistas, que tienen especial capacidad para 

ilustrar a los visitantes de determinada región o centro cultural. 

4.7.- Avisos Comerciales 

Articulo 100. LPI, "Se considera aviso comercial a la frase u oraciones que tengan por 

objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de 

servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su misma especie: 

Los avisos comerciales son muy ~os en función de que a la vez que 

identifican un establecimiento comercial o industrial, productos o servicios, evocan 

una idea en la mente del receptor, el mensaje va cargado de cierta ideologia; en 

algunos casos el aviso comercial relaciona aspectos de la personalidad del 

receptor con el producto o servicio que se que se anuncia; Por ejemplo: "Soy 

totalmente palacio", Este aviso identifica a ·Palacio de Hierro·, Implica la idea que 

no existe otra negociación que le ofrezca lo que se ofrece en dicho 

establecimiento comercial; Otro, ejemplo, "En SEARS lo mas bueno es para ti"; 

es una expresión muy sugestiva que nadie puede rechazar, a menos que sea 

masoquista: implica que en otro centro comercial distinto pudieran ofrecer el 

mismo producto o servicio, pero de menor calidad que el que se ofrece en SEARS; 

·Con el caril'lo de siempre", BIMBO; "A que no puedes comer solo una", 

SABRITAS, etcétera. Como se observa, el aviso comercial promueve y 

diferencia un producto o servicio, y que además puede servir como frase 

publicitaria . 
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El registro del aviso comercial no protege al los productos a que se refiere la frase 

o la oración, sino precisamente solo protege a la misma frase, sin embargo en la 

solicitud del registro se debe indicar los productos o servicios que se anuncia o el 

establecimiento o negociación. 

4.8. Nombres Comerciales 

El nombre comercial es un signo distintivo cuyo objetivo principal es la distinción 

de: negociaciones, establecimientos comerciales o empresas. Queda bien 

establecida la diferencia con relación al objeto de protección jurldica 

correspondiente a las marcas, como ya se ha dicho anteriormente, solo ampara 

productos y servicios. Igualmente, la tutela jurldica del nombre comercial se 

deriva del uso del nombre comercial como del registro del nombre comercial, es 

decir, del uso y del registro se derivan consecuencias jurídicas, aunque los efectos 

de ambos son diferentes. 

La publicación del uso del nombre comercial indica que el uso se hace de buena 

fe, es decir, que se cumple con todas las formalidades y que no se pretende 

usurpar ningún derecho de tercero. Los derechos principales consecuentes con el 

registro del nombre comercial, es la posibilidad de transmitir a un tercero dicho 

derecho, sin embargo, el derecho de uso, brinda el derecho exclusivo de poderlo 

registrar e impedir que otro use el mismo nombre comercial, no obstante si se 

pretende transmitir el derecho de uso, se deberá registrar previamente, habiendo 

demostrado su uso efectivo, pudiendo utilizar para ello los medios legales que 

establece la ley, por ejemplo, demostrar, mediante publicidad que se haya 

realizado por los diferentes medios de comunicación. 
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Como ya se ha dicho, la función principal del nombre es la distinción, por lo 

tanto, no se podrá registrar ningún nombre comercial que no cumpla con este 

requisito, no se registrará ningún nombre comercial si previamente o en trámite de 

registro existe un nombre comercial idéntico o sinilar en grado de confusión; lo 

cual implica que la sola solicitud de registro genera consecuencias jurldicas a 

favor de quien lo promueve. 

4,9, Registro de Marca 

El registro de marca es requisito fundamental para que surta efectos frente a 

terceros, implica un reconocimiento por parte del Estado de los derechos de 

exclusividad de uso del titular de la marca; para los titulares de marcas 

extranjeras es igualmente necesario su registro para que ese reconocimiento, 

independientemente de que sus derechos como ciudadano de un pals miembro de 

la Unión de Parls, del Tratado de Libre Comercio para América del Norte; o 

cualquier otro socio comercial de México. 

4.9.1. Tipos de Marcas 

La solicitud de registro de marca debe indicar si el signo distintivo corresponde a 

los siguientes tipos de marca: NominatiVa, innominadas, figurativas, gréficas, 

visuales. 
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La solicitud del registro de marca deberá hacerse por escrito, deberá contener 

nombre del solicitante, nacionalidad y domicilio, teniendo en cuenta que el nombre 

comprende: nombre de pila y nombre patronlmico. 

4.9.1.1. Marca Nominativa. 

También conocida corno verbales o de palabra, protege el derecho al uso de 

dicha palabra o vocablo con la representación de los caracteres correspondientes; 

son marcas que identifican un producto o servicio a partir de una palabra o un 

conjunto de palabras, en las marcas nominativas o verbales tiene mucha 

relevancia el sonido de las palabras, es decir su cuestión fonética; por ejemplo: 

KODAK, KLEENEX, UHU. etc. Es decir estas palabras son rápidamente 

aprendidas por la gente y se genera la idea de la marca de manera automática. 

4.9.1.2. Innominadas, figurativas, grMIcas, visuales. 

Con ellas se protege la imagen, las cuales son logotipos o figuras que diferencian 

visualmente una marca, es decir, la caracterlstica principal de distinción es 

mediante la vista; no tienen contenido fonético, se presentan gráficamente a 

través de un dibujo, la combinación de colores; esto implica que no es necesario 

distinguirlas mediante letras, sino que puede ser recordada aún por el público de 

cualquier pals. con independencia del idioma, incluso si se trata de personas que 

no saben leer. Por ejemplo, la palomita de artlculos deportivos tiene una 

penetración a nivel mundial bien reconocidas. 



116 

4.9.1.3. Mixtas 

Se integran con la combinación de elementos nominados e innominados, es decir 

con palabras escritas y logotipos, figuras o disenos; por ejemplo, la palomita de 

articulos deportivos representada de manera aislada configura una marca 

innominada, pero cuando se representa combinada con la palabra NIKE, 

representa una marca mixta, también llamada marcas compuestas. 

4.9.1.4. Tridimensionllles.. 

Se constituyen de un cuerpo, una forma dotada de altura, anchura y volumen, por 

ejemplo, empaques, las botellas de bebidas y perfumes, envoltorios o envases, 

cajas, estuches, etc., los cuales deben de ser caracteristicos y distingan los 

productos de su misma clase. 

4.9.2. Prioridad de teglstro por derecho de uso 

La solicitud del registro de marcas, debe de indicar la fecha del primer uso o en su 

defecto indicar que no se ha usado, corno ya se ha dicho, el registro de marca es 

potestativo ya que se puede usar una marca sin necesidad de haberse registrado, 

este uso efectivo y continuado esta Melado por la ley de la materia; por tal 
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motivo no es requisito para registrar una marca que se haya hecho un uso efectivo 

de la misma. 

La declaración de primer uso requiere la posibilidad de poder acreditar o 

comprobar fehacientemente por cualquier medio legal la fecha en que se inicio ese 

primer uso, de no poder acreditar la fecha del primer uso puede incurrir en 

falsedad de declaraciones consecuentemente se crea una causa de nulidad del 

registro atendiendo a lo dispuesto en el articulo 151, fracción 111, por otorgarse el 

registro con base en datos falsos. 

La protección que brinda la ley por el uso efectivo de una marca es que tiene 

prioridad en el registro, es decir, quien haya acreditado el primer uso, o haberla 

usado con mayor antigOedad una marca, tiene derecho a ser reconocida esa 

antigOedad, lo cual deriva en un derecho para regis-Jar esa marca en su favor; 

este reconocimiento que la ley hace del derecho de uso implica que se puede 

anular el registro que de esa marca haga un tercero. En síntesis, la LPI, protege 

tanto al primer uso de la marca corno su registro, pero el uso exclusivo de la 

marca solo se obtiene mediante su registro, lo cual implica que el uso de la marca 

puede ser compartido; pero el derecho a registro lo tiene quien haya usado 

efectivamente la marca con mayor antigOedad. 

4.9.3. Solicitud de Registro 

Se debe adjuntar con la solicitud de registro de marca el registro de pago, La 

solicitud del registro de marcas deberé hacerse mediante los formatos oficiales 

disponibles en el Instituto, deberé acompanarse con el recibo de pago de las 
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tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro Y expedición del titulo, 

asl como los ejemplares de la marca. 

La solicitud no se podrá elaborar de manera arbitraria mediante un escrito 

particular, la solicitud debe realizarse en las formas oficiales autorizadas para tal 

efecto, debe cumplir con el procedimiento y requisitos requeridos por el Instituto, 

el cual facilitará todos los medios autorizados para que el particular pueda realizar 

el trámite de registro de marcas. 

4,9.4. Pago del registro de marea 

Cábe sena lar de manera muy especial que el pago corresponde a los derechos 

generados por el estudio que se hace de la solicitud de registro, es decir el estudio 

de forma y fondo de la solicitud, para dilucidar si el signo distintivo que se presenta 

para su registro es susceptible de convertirse en marca registrada; este pago no 

garantiza que el registro se hará efectivo, o de negarse no se rembolsará el monto 

pagado, incluso, este pago concluye sus efectos hasta el momento que la 

autoridad emite una resolución sobre la solicitud de registro, cabe mencionar que 

si la resolución es en sentido negativo y el solicitante enmienda los errores u 

omisiones que hubiere incurrido, dicho pago no surtirá efectos para un segundo 

estudio de la solicitud ya corregida, sino que se hará un nuevo pago para un 

segundo estudio de forma y fondo, eventualmente procederá su registro y 

expedición del titulo. 

Desde la perspectiva de la actividad que debe realizar la autoridad respecto del 

proceso de registro se desprenden dos etapas: una implica el estudio de la 



119 

solicitud Y la segunda el registro y otorgamiento del titulo de registro, sin embargo 

el pago se hace incluyendo el estudio de la solicitud, registro Y el otorgamiento del 

titulo, mi opinión, y atendiendo al principio de equidad, se debe desglosar el pago 

en dos partes: una que corresponda el pago por el estudio de la solicitud, Y en 

caso de ser aprobada efectuar el segundo pago por inscrlpci6n y otorgamiento de 

titulo de registro. 

4.9.5. Derecho de Prioridad 

La solicitud de registro de marcas extranjeras en México se deberén observar los 

plazos establecidos en los tratados internacionales para reconocer la fecha de 

prioridad de presentación de la solicitud de registro en el pals de origen. 

El derecho de prioridad se deriva del convenio de Parls para la Protección de la 

Propiedad Industrial, el pr0p6sito es proteger los derechos derivados de la 

presentación de solicitud de registro de una marca dentro de los países finnantes, 

esto implica que se pueden reclamar los mismos derechos dentro de los paises 

integrantes de este convenio, el derecho de prioridad solo protege los productos y 

servicios indicados en la solicitud inscrita en el país de origen, sin embargo no 

hay objeción para solicitar el registro de marcas para productos o servicios 

distintos a los protegidos por el derecho de prioridad, pero a diferencia de éstos, la 

fecha de solicitud será la actual, lo que implica que la protección de dicha marca 

será en fecha posterior a la de que tiene derecho de prioridad. 

En esencia, el derecho de prioridad garantiza un plazo, un tiempo limite para 

solicitar el reconocimiento de la solicitud de registro en terceros paises miembros 
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del Convenio de Parls, es tiempo considerado suficiente para analizar en cuales 

paises existe un mercacIo potencial para los productos y servicios protegidos, ese 

reconocimiento no se extiende de manera automática a todos los paises 

miembros, sino que se deberé registrar en cada uno de los paises en donde se 

tenga un especial interés de proteger dicha marca. 

El plazo para solicitar la protección del derecho de prioridad derivado de la 

presentación de la sorlCitud de marcas es de seis meses, al presentar la solicitud 

de registro en terceros paises, dicha solicitud se ronsidera presentada en la 

fecha en que se presentó en el pals de origen, es decir, en la fecha de prioridad, 

esta ficción legal permite que todas las marcas estén registradas en la misma 

fecha en todos los paises, siempre y cuando se hayan registrado dentro del plazo 

establecido. 

Este derecho derivado de la fecha de presentación obliga únicamente a los paises 

firmantes atendiendo al principio res inter alios acta, esto implica que si se 

solicita el registro en un pals distinto de los que integran la unión, deberá sujetarse 

a las normas vigentes en ese estado e indudablemente que la fecha de registro 

será la actual. 

Debido que la solicitud de reconocimiento de fecha de prioridad es potestativo 

puede solicitar el registro de marca en México sin necesidad de cubrir los 

requisitos necesarios para ese reconocimiento, pero si requiere protección de 

derechos derivados de la solicitud de registros deberá cumplir ron los requisitos 

estipulados en el ArtIculo 118, de la LPI. 
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ArtIculo 118, lPI. Para reconocer la prioridad que se refiere el Artículo anterior se 

deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

1.- Hacer constar el pala de origen Y la fecha de presentación de la solicitud en ese país; 

11.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios 

acIicionaIes a los contemplados en la presentada en el pala extranjero, en cuyos caso la 

prioridad será reconocida solo a los presentados en el país de origen; 

111.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentaci6n de la solicitud se cumplan 

los requisitos que setIaIan los Tratados Internacionales, esta ley Y su reglamento. 

4.9.6. Examen de le solicitud de registro de man:a 

El examen de la solicitud de registro, es parte fundamental del sistema 

implementado por el instituto para el registro de marcas; este examen tiene como 

objetivo analizar las circunstancias para otorgar o denegar el reconocimiento de 

los derechos derivados de la marca registrada; implica verificar que la solicitud 

cumpla con la legislación marcaria y la protección de derechos previamente 

adquiridos por terceros; la autoridad (IMPI), notificará la resolución al solicitante, 

y en caso de ser negativa deberá indicar las razones y fundamentos. 
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4.9.6.1. Examen de fonna. 

Implica que en este negocio jurldico debe observarse las disposiciones prescritas 

por el legislador para la declaración de la voluntad o la celebración del acto, de 

este principio deviene la existencia del acto, si no se cumple con estos requisitos 

fomales puede declarase inexistente, ya que la forma es un elemento de 

existencia del acto jurldico. 

4.9.6.2. Examen de fondo. 

Consiste en el análisis del signo distintivo que se pretende registrar como marca, 

determinar si es viable su registro o si cumple con los requisitos necesarios que 

exige la ley o incurre en violaciones a derechos de terceros. 

En caso de actualizarse estos supuestos que inpiden su registro, la autoridad 

deberá comunicarlo al solicitante por escrito, concediéndole un plazo de dos 

meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y 

manifieste lo que a su derecho convenga. Si no contesta en dicho plazo se 

considera abandonada la solicitud; corno consecuencia, se considera no 

interpuesta, por lo cual no le deviene ningún derecho; pero si dentro del plazo 

estipulado el solicitante corrige el error u omisión cometido se considerara como 

nueva la solicitud de registro con las modificaciones, debiendo iniciar un nuevo 

trámite y cubrir el correspondiente pago. 

Los datos que debe contener la solicitud de registro, deben ser fidedignos y tener 

la posibilidad de comprobarlos, para no incurrir en registro de la marca sobre 
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bases falsas, lo cual puede originar el fundamento para interponer un 

procedimiento de nulidad. 

El nombre del solicitante debe acreditarse tal y como está registrada en el acta ele 

nacimiento, probar la representación si la solicitud se hace a nombre ele un 

tercero, La nacionalidad del solicitante, si es extranjero por medio del pasaporte, 

el domicilio del solicitante acreditario con los medios requeridos por el instituto ya 

sea oficiales o comerciales, a este domicilio es donde se le notificará las 

resoluciones que sobre la solicitud de registro haya emitido la autoridad. 

El signo distintivo de la marca, lo cual permitirá a la autoridad realizar el examen 

ele fondo, atendiendo al principio ele que la marca debe ser única, verificar si 

previamente no existe un registro igual o similar en grado de confusión, evitando 

la duplicidad del registro. 

De la fecha del primer uso de la marca deriva un derecho de prelación, es decir, 

quien demuestra un primer uso es primero en derecho de registro, siempre que 

este uso haya sido de buena fe, es decir que cumpla con los requisitos de ley, por 

ejemplo, que se haya registrado ante hacienda, que haya cumplido con los 

requisitos fiscales y administrativos, que su uso haya sido efectivo o continuado, 

etc. 

4.10 La transmisión de derechos de marca registrada 

Para efectos de la transmisión de derechos derivados del registro de marcas, la 

Ley de La Propiedad Industrial contempla dos instituciones jurldicas ele manera 

especifica: la licencia de uso y la franquicia y mediante fusión. 
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Aunque de manera general, la ley establece que la transmisión de derechos que 

confiere la soUcitud de una marca o una marca registrada podrán transmitirse en 

los térmilos y con \as fonnalidades establecidas en la legislación común; sin 

embargo solo tratare de analizar \as establecidas en la LPI. 

Esta claramente establecido en la ley dos circunstancias susceptibles de 

transmisión de derechos marcarios, la transmisión de derechos derivados de la 

solicitud de registro; aunque de momento representa solo una expectativa de 

registro de marca, la ley establece que esa expectativa de derecho de marca 

registrada, es susceptible de transmitirse. Por otro lado, la transmisión de los 

derechos de registro de marca registrada, lo cual es mas evidente. 

4.10.1. Ucencia De uso. 

Licencia (\al Ucentia -licere - se licito), facultad o pennlso para hacer una cosa.54 

La facultad para autorizar a un tercero el uso de una marca registrada es 

exclusivo del titu\ar de los derechos de marca registrada, la facultad de disponer 

libremente de la propiedad de la marca registrada atiende al principio de tibre 

disposición de la propiedad dentro del marco jurldico que la regula. Es decir, su 

disposición debe ser licita. 

El convenio de licencia de uso debe seguir \as reglas generales establecidas por 

los contratos y las estipulaciones de las partes: Una parte, titular del derecho 

.. QaiIId, op. cit. Vol V, p. 419. 



125 

autoriza el uso de la marca a un tercero; el cual se compromete a brindar una 

contraprestación cierta y verdadera a cambio; es decir, se debe establecer de 

manera especifica en que consiste la contraprestación y que se verifique que 

efectivamente se cumpla. Los contratos no deben ser por tiempo indefinido, por lo 

tanto se debe establecer su vigencia. 

El usuario de la marca registrada tiene la obngación de cumplir con todos 10& 

preceptos de ley que se establecen para su uso, por ejemplo, debe usar la marca 

tal y corno esta registrada; sin perjuicio de que el uso de la marca afecte la 

contraprestación debida al titular y los derechos que derivan a favor del mismo;. 

igualmente, es necesario que esta transmisión de derechos de uso quede inscrita 

en el Instituto para que surta efectos contra terceros, los derechos derivados de la 

licencia dE¡ uso no implica que pueda, el usuario, conceder el uso a un tercero, 

pero si puede ejercer acciones ante la autoridad para salvaguardar sus derechos 

derivados de la licencia. 

4.10.2. Franquicia. 

La franquicia es la institución jurldica más utilizada para la transmisión de 

derechos de marcas registrada; de hecho el comercio internacional está basado 

principalmente en el desarrollo de esta institución juridica; debo aclarar, que 

cuando leo la palabra de "figura Jurklica", siento el impulso de tacharla, pero por 

respecto al material bibliográfico, desisto de hacerlo. Y no digo como 

ocasionalmente se escucha o se escribe "me desisto de hacerto· por respeto al 

lenguaje. 
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ArtIculo 142, LPI. ExIstirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se 

transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la 

persooa a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de 

manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales Y administrativos 

estlJbIecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e 

imagen de los productos o servicio8 a los que esta distingue. 

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, 

previamente a la cetebraci6n del convenio respectivo, la información relatlva sobre el 

estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta ley. 

para la inscripci6n de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capitulo. 

Los elementos subjetivos de la franquicia de marca registrada son: en primer lugar 

el titular de los derechos de marca, franquiciante; en segundo lugar el 

franquiciatario. Ambos, acuerdan la transmisión de derechos y obligaciones 

mediante el contrato de franquicia. El Primero se compromete a autorizar el uso de 

la marca, incluyendo los conocimientos técnicos, know How, Y el segundo se 

compromete a otorgar una contraprestación al titular de la marca. 

Uno de los aspectos importantes de la franquicia es determinar el territorio donde 

el Franquiciatario va a tener influencia comercial, es decir, el Franquiciante se 

compromete a no otorgar una franquicia dentro del ámbito territorial donde ya este 

operando una franquicia, esto implica que se trata de evitar una competencia entre 

los mismos franquiciaqtarios de una misma marca o negociaci6n. 
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4.11. extinción del registro de marcas 

Extinción (Del latln 9XtincIio- onis, que es acción y efecto de extinguir o extinguirse, 

derivado de extlnguflflJ, que significa cese al fuego o la luz hacer que cese o se 

acabe de todo una cosa; o bien que desaparezca gradualmente algo: un efecto, 

una vida, etc.); Disolución de la relación jurldica que constrine al deudor a 

cumplir una prestación o una abstención respecto a un acreedor.es 

4.11.1 Nulidad del registro de marcas 

Se entiende por nulidad relativa, aquella protección que la ley establece a favor 

de personas determinadas. Afecta aquellos actos que contienen los elementos de 

validez exigidos por las normas de orden público, pero que adolecen de algún 

vicio que implica un peljuicio para determinada persona, a la que la ley le concede 

acción para atar dichos actos y reparar el perjuicio.66 

Los vicios que se pueden incurrir en el registro de marcas y que afecten derechos 

previamente adquiridos están contemplados en la ley, Y pueden consistir en los 

siguientes: que se haya registrado por error una marca igual a otra marca 

previamente registrada para los mismos productos o servicios; el registro de una 

marca imitando a otra previamente registrada, el registro de una marca similar en 

grado de confusión, incluso registrar una marca que afecte los derechos de uso 

de una marca que aun no esta registrada . 

• , Instituto De Investigado..,. Jarldicas, UNAM, "Enciclopedia Jurfdica Mexicana", Tomo m, P. 924 . 
.. Ibidem. Tomo v, p. 271 
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Como ya antes se ha mencionado, el que haya usado una marca de manera 

ininterrumpida por un periodo no menor de tres anos previos a la fecha en que se 

haya registrado una marca que le ocasiona un perjuicio personal y directo, tiene 

interés jurldico para demandar la nulidad de dicho registro. 

Podemos determinar que la persona que sufre un perjuicio es aquella que es 

titular de los derechos de uso exclusivo que otorga la marca, o cualquier otra que 

tenga un interés jurldico directo, por ejemplo, aquella persona que tenga 

autorización para el uso de dicha marca; son a estas personas a quienes la ley 

les concede la acción para demandar la nulidad de una marca registrada, para 

demandar la nulidad la ley le otorga un periodo de hasta cinco anos, a partir de la 

fecha en que aparece publicada en la gaceta oficial. 

En caso de que el instituto haya registrado una marca por error o por datos falsos 

contenidos en la solicitud o que afecte derechos previamente concedidos a un 

tercero, deberé anular el registro oficiosamente tan pronto como tanga 

conocimiento del hecho, no es necesario que el afectado promueva la nulidad. 

4.11.2. Caducidad del registro de marcas 

la caducidad de la instancia implica el fin de un proceso de manera anticipada 

por inactividad de las partes, se debe de tomar en cuenta que deben ser ambas 

partes las que incurran in inactividad, ya que si una de las partes en el proceso 

incurre en inactividad la otra parte puede sustanciar el proceso en su favor; dicha 

inactividad implica que no existe alguna promoción para sustanciar el proceso 

durante un periodo de tiempo determinado a partir de la notificación. 
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Para efectos del registro de marca la caducidad consiste igualmente en una 

Inactividad, consistente en no usar una marca registrada durante los tres anos 

consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de 

caducidad, o no renovar la marca en los términos que exige la ley. los efectos 

de la declaración de caducidad de un registro marcario implica la pérdida de los 

derechos derivados del registro de marca para su titular, tales como derecho 

exclusivo de uso y facuHad de transmitir ese derecho, entre otros. 

4.11.3. Gancelacl6n del registro de marcas 

Cancelar, borrar; anular, hacer ineficaz un instrumento público, una inscripción 

en reglstro.67 

la cancelación procederá de oficio en los casos estipulados por la ley, el 

legislador establece una sanción para los casos en que el titular de una marca 

actualice los supuestos establecidos para ello, por ejemplo, en los casos en que el 

titular de una marca provoque o tolere una transformación de los elementos 

esenciales de distintividad de la marca, es decir, la marca ya no cumple la función 

principal de distinción de productos Y servicios, es decir se ha convertido en una 

denominación genérica. 

Igualmente, uno de los derechos generados por el registro demarcas a su titular, 

es la facuHad que se le otorga de extinguir los efectos juridicos de la marca por 

67 QUJJet, "Diccionario enciclopédico", 9' EdiciÓII, Tomo, 11, P.394. 



130 

medio de la cancelación, lo que quiere decir que puede solicitar al instituto su 

cancelaci6n, la solicitud deberá ser por escrito en donde se ratificará la 

declaración de voluntad mediante su tinna. 

Cuando la Federación tenga un interés especial puede solicitar al Ministerio 

Público Federal que solicite al Instituto de la Propiedad Industrial la cancelación de 

dicha marca. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Actualmente estamos siendo testigos de un fenómeno económico y 

social en todos los ámbitos de la a.lltura, consistente en un desarrollo acelerado 

de cambios en todas las áreas del quehacer humano; como consecuencia de un 

desarrollo dinámico constante de nuevas tecnologias de producción, 

comunicación, transporte, medicas, etc. Estos cambios orurridos en todas las 

áreas de la actividad humana han roto los paradigmas anteriores y se han tenido 

que adecuar o implementar nuevos modelos para dar satisfacción a las nuevas 

exigencias que las nueva circunstancias ameritan. 

Cualquier cambio que orurra en cualquier parte del planeta repercute 

necesariamente sobre su totalidad. Tal es el caso, de los sistemas juridicos; que 

tienen que adecuarse o transformarse parcial o totalmente para regular los 

cambios J los procesos de cambio en todas las áreas de la relaciones humanas. 

Particularmente, los nuevos procesos de producción de bienes y servicios, las 

nuevas técnicas de distribución y comercialización de la creciente y abundante 

cantidad de productos y servicios, ha hecho necesario una reestructuración de la 

ley que la regula; en principio, porque es de interés público controlar y garantizar 

la seguridad juridica que estos procesos requieren. 

Del mismo modo que he afirmado que los cambios económicos repercuten 

globalmente, es necesario que los cambios realizados en la legislación con 

respecto a la protección de la producción, distribución y comercialización de 

productos y servicios estén en concordancia con las corrientes de vanguardia y 

conforme a las obligaciones adquiridas con otras naciones. 
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SEGUNDA.- la legislación referente al Derecho Marcario de México ha sido 

armonizado con las necesidades particulares de México, y con la necesidad de 

cumplir con las obligaciones contraldas con otros paises, constituyéndose en 

socios comerciales de acuerdo a una nonnatividad integral. Lo que implica que en 

materia de Derecho Marcerio, México se mantiene a la vanguardia de las 

instituciones que brindan seguridad Jurldica y una estabilidad politice para 

garantizar \os Derechos Marcerios; sin embargo debido al constante cambio en las 

relaciones comerciales, la legislación se ha tenido que adecuar constantemente. 

TERCERA.- Si bien es cierto que México está obligado a cumplir con el clausulado 

referente a la protección de marcas extranjeras, es requisito que \os titulares de 

dichas marcas cumplan con \os requisitos establecido por la legislación que la 

regula: en principio deberá registrarse conforme a las leyes nacionales y no 

contravenir ningún precepto de la Ley de la Propiedad industrial y su reglamento. 

CUART A.- El Derecho Marcerio no solamente cumple una función normativa de 

control de \os derechos derivados de la marca; es el resultado de una decisión 

poIltica, de una decisión fundamental y democrática; que implica en sus orlgenes 

la protección y defensa de la propiedad privada. 

la protección Y defensa de los derechos de marca comprende el primer eslabón 

de una cadena de consecuencias jurfdica y comerciales: En lo Jurfdico implica el 

compartir instituciones jurfdicas con otros paises intercambiando experiencias y 

enriqueciendo el legado legislativo; en lo comercial implica una apertura y un 

intercambio comercial de manera controlada mediante la observancia escrupulosa 

de la Constiluci6n y las leyes que la regulan. 
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QUINTA.- Uno de los elementos comunes y esenciales en estos tres factores 

(producción, distribución y comercialización) lo constituye la marca de los 

productos Y servicios; la marca es la columna vertebral de los procesos 

económicos que se desarrollan a nivel nacional e internacional. 

Los procesos de cambio generalmente no se originan de manera aislada; en ese 

sentido, el proceso de adecuaci6n de la legislación tiene como base la regulación 

de las relaciones nacíonales, pero también adicionando las nuevas modalidades 

adoptadas por otros paises que han experimentado un proceso diferente en sus 

relaciones comerciales. 

Una de las vertientes adoptada por México para la adecuación de su legislación en 

materia marcaria ha sido la incorporaci6n a la propia legislación el clausulado 

contenido en los tratados internacionales que México ha suscrito, con el objeto 

de dar cumplimiento a las obligaciones contraldas. 

La Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento han experimentado una 

constante adecuación de tipo legislativo Y administrativo; en el ámbito legislativo 

adecuando la legislación de acuerdo a las necesidades actuales; en el 

administrativo creando instituciones especializadas para dar cumplimiento a dicha 

legislación. 
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SEXTA.- Uno de los principios fundamentales de nuestra Carta Magna, es la 

prolacción a la propiedad privada, por lo tanto, siendo la marca una especie de 

propiedad, es indiscutible que sea sujeta de la tutela jurldica, esta pr0tecci6n 

garantiza el libre desarrollo de las fuerzas productivas Y la consecuente creación 

de bienes y servicios tendientes a satisfacer necesidades y lograr una mejor 

calidad de vida. Es evidente que de no existir esta proteccí6n de la marca, no 

existirla una motivación para la creatividad, no existirla un desarrollo de las 

fuelzas productivas; una falta de protección de los derechos derivados de la 

maca, llevarla a cualquier pals al estancamiento, por decir lo menos. 

SÉPTIMA.- Del mismo modo que existen adecuaciones para la protección y 

~ad jurldica a los derechos derivados de la marca; debe existir regulación 

adecuada para garantizar la producción, distribución comercialización de los 

productos Y servicios que las marca amparan; esto evidentemente está 

garantizado en la Constitución, al prohibir monopólios y alentar la libre 

competencia y reprimir las prácticas desleales. 

Actualmente, la mayorla de los paises están pugnando por adecuar sus sistemas 

juridicos y poIlticos con el afán de ser propicios para recibir capitales extranjeros; 

una de las formas mas benéficas para el pals receptor es que la inversión sea 

directa a la producción, ello implica grandes inversiones en la instalación de 

plénas productivas, con la consecuente generación de empleos directos e 

incWectos, temporales y permanentes; es decir, genera una derrama económica 

en divisas, con el consecuente desarrollo de la región. Sin embargo, todo este 

panorama puede ser una simple ilusión si para ello no se cuenta con una 

adecuada legislación que proteja la propiedad privada y en particular los derechos 

marcarios. 
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OCTAVA.- En slntesis México postula el principio de intercambios comerciales 

con socios internacionales atendiendo al clausulado con el cual se ha 

comprometido; en principio implementa su legislación a sus propias necesidades, 

posterionnente la adecua conforme a las obligaciones contra Idas; de este modo 

equilibra o armoniza su interés con los de sus socios comerciales. México ha 

suscrito muchos acuerdos, convenios o tratados con sus socios comerciales; sin 

embargo, en lo que se refiere a derecho marcario, le ha merecido un especial 

interés, ya que como hemos expuesto anteriormente se ha creado un instiMo 

especializado para dar debida protección al derecho de marcas. 
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