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1NTRODUCC1 ON 

Como regla general, las leyes de un pats, incluyendo tas leyes marcarlas, 

tienen efecto y apl icaclón tl'ntcamente en el territorio de ese pats. Por e.xcep

ct6n se puede dar la apllcact6n extraterritorial de la ley, que en todos los -
ca:;os se encontrar~ regulado. 

Consecuentemente los titulares de un derecho relativo a la propiedad ln-
dustrial está protegido únicamente en el pats en el que hizo los registros co-
rrespond ientes. flatura lmente la ley de un pal s otorga esa pos i b i l id ad a sus -

nacionales. Puede dar esa posibilidad a los extranjeros. o puede darla en con
diciones distintas a las que se otorga a sus nacionales, o puede no darla defi

nitlvamente. Esto proviene del derecho de cada Estado para legislar. 

Desde el principio, la Convención de Paris. de! a los extranjeros el dere

cho de obtener la misma protección que los nacionales, en cualquier pa1s que -

sc:a miembro de la Convención. 

El texto original de la Convención de Pads, expresaba esta garantta 

generalmente llamada tratamiento a tos nacionales de lil Siguiente manera: "Los 

sujetos o e i udadanos de cualquier Estado contra tan te deberSn, incluyendo paten

tes, diseños industriales y marcas. gozar de las ventajas que las leyes de su -

paJs ahor3 le confieren, o confieran en un futuro a los nacionales. Consecuen

temente el los tendr~n la misma protección y los misr.o::. recursos legales contra 

alguna violación de sus derechos, siempre y cuando observen las formalidades y 

condiciones impuestas·a los nacionales por la legislación dom{!sttca de cada --
Estado. 11 

EL propósito de este trabajo es el estudio del Derecho Marcario dentro de 

la Convención de Par(s; la evolución que las marcas han tenido dentro de este -



Convenio a lo largo de las revisiones hechas al mismo, y la protecclOn que --

otorga a los titulares de las marcas que son súbditos de paises signatarios. 

Por otro lado, pretende estudiar la manera en la que México ha recibido 
influencia del Convenio y como se ha proyectado la misma en nuestra legisla -

ción, en este proceso evolutivo, ya sea en la creaci6n del Derecho o en la re
forma y adaptación de los principios derivados del Convenio. 



CAPITULO l. EL CONVENIO DE PARIS Y SUS ORIGENES. 

En un principio, · l.a protección de los derechos pertenecientes a los ex-
tranjeros en materia de_ propiedad industrial surgiO conforme se desarrollaban 

e- intensHicaban las reladones comerciales entre los pueblos del mundo, las -
cuales estaban basadas desde su origen en nonnas legales. Aunque rudtmenta--

rios, se celebraban convenios o tratados bilaterales sobre amistad, comercio y 
navegación. cuyo contenido lo constituían unas cuantas normas juridicas, sin -

annonizaci6n alguna. entre las cuales se insertaba como clausula única el 

principio de asimilación a los nacionales o de trato nactonal. protegiéndose -

algunos objetos de la propiedad industrial. 

Posteriormente, fueron celebrandose adem~s de los mencionados instrumen

tos ¡nternJcionales otros, pero refiri+índose de manera más especifica a la ma

teria. los que con el tiempo se perfeccionaron. De manera especial solo pro-

teglan a las patentes. las marcas de f~brica y de comercio, as1 como los dibu

jos y rr.adeJos industriales. Por lo que toca a los nombres comerciales su pro

tección se aseguraba de manera similar a la de las marcas. 

En el proceso de creación del Convenio de Parrs, fueron varios los ante .. 

cedentes de trabajo que permitieron su real izaclón. A continuación haremos -

una breve referencia a los mismos .. 

A} E)(pos1ciOn tnternac1onal r\ustro-llúngara de 1873. 

Por lo que concernra a las patentes, las disposiciones de los escasos -

tratados o convenios que de ellas se ocupaban pueden considerarse insigntfican 

tes, pues tan sólo eran simples promesas.. Ante la insuficiencia de una pro--~ 
tecc16n jurldica conveniente de las patentes e invenciones de los extranjeros, 

se busco colmarla mediante la invitación que el gob1ern0 de Austria .. Hungrfa -

real izó a varios paises para que tomaran parte en una exposición internacional 

que se ocuparla de esta materia. 



Esta exposición se ·verificó en 1873, en donde surgió la necesidad de que 

·--' - - --· 

0) CONGRESO DE TECNlcos of VIENA DE 1073. 

Este Congreso se organizó con el objeto de reformar las leyes de patentes 
de los di_versos paises. otorgando a los __ inventores una protección juridica mAs 

adecuada. En _vista de lo cual. se l lev6 a cabo un Congreso de Técnicos del 4 
al 9 .de agosto de 1873, en la ciudad de Viena, cuyos debates giraron en torno 
a las patentes. ( 2 ) 

Esto muestra la preocupación preponderante por las Invenciones, cuya -
apl tcaci011 iba c:ioa vez. m~s en aumentCi, ccn un uso y una necesidad mayor que -

las marcas, sin que_ esto Quiera significar que no se otorgaba importancia a -

J as mismas. 

C) CONGRESO INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. PARlS 1878. 

Con posterioridad al Congreso de Técnicos en Viena, se verificó el Con-
greso- internacional de la propiedad industrial del 5 al 17 de septiembre de --
1878 en Parls. significando este el primer paso definitivo hacia la constitu-
ción de una unión. Este Congreso se ocupó de las patentes, marcas, dibujos y 
modelos industriales. obras fotogr~ficas. nombres comerciales y recompensas -
industriales. 

L- Nava negret'1, Justo. "Derecho de las Marcas", Editorial Porrúa, México 1985. 
pAg. 202. 

2.- Nava Uegrete, Justo, ob. y p~g. el ts. 



Entre las resoluciones que se tomaron en dicho Congreso. merece especial 

Importancia la del 11 de septiembre del cltado año, que creó una comlslón ln-

te-rnacional permanente 1 para que se ocupara entre otros objetl vos. ~! 1e- obte

ner de uno de los gobiernos. la reunión de una conferencia internacional ofi-

clal. para efecto de determinar las bases de una legislación uniforme. ( 3 ) 

O) COUFERENClA JNTERllACIONAL DE PARIS DE 188D. 

La sección Fran::esa de la comisión internacional permanente formada en -

1878 en P~rls. se encargó d2 elaborar un anteproyecto que denominó 11 Uni6n ;>ara 

la protección de la propiedad industrial". el cual constituyó la base de los -

debates de la conferencia internacional de Parls de 1880. { 4 ) 

Esta conferencia, se efectuó del a al 20 de noviembre de 1880, en la que 

participaron dieciocho paises: Argentina, Austria-Hungria, Bélgica, Brasil, -

Estados Unidos. Francia, Gran Bretaña e irlanda, Guatemala, Italia, Paises -

bajos, Portuga 1 • Rusia, Sa 1 vador. Suec 1 a, Noruega, Turqu ta, Uruguay y Venezue-

1 a. El objetivo central que persegula la conferencia consistfa en la adopción 

de disposiciones jurldicas susceptibles de ser incorporadas en una convención 

internacion::tl. 

F lnalmente se adoptó un anteproyecto con el mencio0:1do objetivo. y que -

fue dado a conocer por el Gobierno Francés a los demás paises convocandose --

nuevamente a una conferencia para el 6 de marzo de 18133, para la aprobación -

definitiva del texto de la Convención y para la suscripción del mismo. ( 5 ) 

Cabe observ~r que entre los paises participantes se encontraban seis -

paf ses latinoamericanos, y por supuesto la participación de los Estados Uni--

dos de A.mérica, '1Ui~nes, l'jesde sus inicios trajeron a América los principios -

de la Ci:invención. Mé.üco, participarla como invitado hasta 1886, srn que ello 

3.- N>va Negrete, ob. y pág. el tada. 
4.- Uava Negrete, ob. y pág. citada 
S.- Nava Negrete, ob. y pág. citada 



signifique que México no habla recibido Influencia. 

E) 

En esta Oltlma conferencia, __ astst_i_eron los pa(~~-s representados;:en __ la_ an
terior, con la excepción de Austria-Hungrla, Turqula y Venezuela, y can la In

tervención nueva de Espana, Luxemburgo, Rumanta y Servia, y fue :hasta e_l -20 de 

marzo de· 1883, que los plenipotenciarios de los siguientes patses suscribieron 

la 11 Convenci6n de la Unión para la protección de la propiedad lndustrial 1
': 

Bélgica, Brasil, España, Francia, Guatemala, Italia, Patses Bajos, Portugal, -

Salvador y Servia. ( 6 ) 

EL última paso hacia la constitución de la unión fue el canje de ratifi

caciones previsto por el articulo 19 de 1-l Convención, que se efectuó en el -

rninisteriu ~e relaciones e~tcriore.s dL: Fr.!r.·.:1a el 6 d!? junio de 1884, acudien

do los plenipotenciarios de los patses Que ya hablan suscrito dicha Convención 
ast como Gran BretailJ. irlanda. Túnez y Ecuador y de conformidad con el artt-

culo 18, la Convención entro en vigor el 7 de julio de 1884. ( 7 ) 

A esta convención se permítta el acceso a los dem~s paises. Los que es

tuvieron interesados en asistir, lo comunicaron por vta diplomatica al gobier
no suizo y éste a su 1Jez .1 los dem~s paises unionistas, según el articulo 16. 

Por otra parte los paf ses que denunciaron la Convención fueron: Ecuador 
(26 de diciembre de 1894), El <;a!vador (17 de agosto de !886), Guatemala (8 de 

noviembre de 1894) y la Repúbl icJ Dominicana ( 15 de marzo de 1888) aunque este 

Ciltimo pais se adhirió de nuevo a la Convención el 11 de julio de 1890. 

La Convención prevela en su articulo 14, conferencias periódicas de re-

visión con el objeto úe mejorar el Convenio a la luz de la experiencia de su -

apl icaci6n práctica. 

6.- Nava r~egrete, ob. cit., p~g. 203. 
7.- Nava Negrete, ob. y p~g. citada 



La primera conferencia se realizó en Roma del 29 de abril al 11 de mayo 
de 1886, asistiendo todos los paises unionistas, con excepción de: El Salvador, 
República Ooiilnicana y Ecuador; aceptando una invitación del Gobierno Italiano 

enviando representantes aunQue no eran pa [ses unionistas: Alemania. Estados -

Un idos. Luxemburgo, México, Paraguay, Rumania y Uruguay. 

En esta conferencia, se presentó por el gobierno italiano un reglamento 
de ejecución, que tenla por objeto interpretar y desarrollar, ciertos princt-

pios contenidos en la Convención. No obstante, el programa no contemplaba un 

documento de tal naturaleza y por otra parte se estimaba que todavfa no era -

posible, después de dos años solamente de vida de la convención¡ el poder darse 

cuenta exactamente de sus defectos o de sus méritos .• 

Por su ldclo, el goblerno sulzo sometió a la consideración de la conferen 

eta un anteproyecto de arreglo para el Registro internacional de Marcas, que~ 
reemplazarra al registro nacional. 

Los gobiernos belga y francés, en cambio, consideraron que el texto de 

la convención debla ser modificado, en especial los articulas 5 y 10. 

las resoluciones que se tomaron por la Conferencia en relación a las an· 

tertores cuestiones. no fueron ratificadas por ninguno de los paises. 

La segunda conferencia de revisión se verificó en MJdrid el prlmero de -

abril de 1890, dsistiendo todos los paises de la unión, con excepción de Ser-

vla. También asistió Alemania, aun cuando aún no era pafs unionista. 

El programa de e'.ita conferencia se integró por cuatro textos preparados 

por el Gobierno Español y la oficina internacional: el primero era un protoco· 

lo de inter"pretación y ejecución de la convención; el segundo, era un protoco· 
lo relativo a la adrntnistraclón de la oficina internacional y los últimos eran 

dos arreglos: uno para el registro internacional de marcas y el otro para ta• 

represi6n de las falsas indicaciones de procedencia. 



La importancia de esta conferencia, consistió esencialmente en la intro

ducción de la idea de Ja creación de uniones restringidas. lo que trajo como -
consecuencia que se adoptaran como uniones de esa naturaleza el Arreglo relat! 
va al registro internacional de las marcas. al cual se adhirieron nueve paises 
Bélgica, Espai'la. Guatemala. Italia, Noruega, Paises bajos, Portugal, Suecia y 

Suiza; asl como el arreglo relativo a la represión de las falsas indicaciones 
de origen, adhiriendose a éste diez paises: Brasil, España, Franela, Gran Bre
tai'la, Guatemala, Uoruega, Portugal, Suecia, Suiza y Túnez. 

Fué hasta el 14 de atJri 1 de 1891, cuando los deleg<ldos de los pal ses de 

la unión se reunieran de nu~vo en Madrid, ratificando los dos arreglas antes -
mencionadas, España, Francia y Colonias, Suiza y Túnez y sólo Bélgica el pri-

mer arreglo ya citado y Gran Bretaf1a el segundo arreglo. Posteriormente ambos 
arreglos fueron ratif1cddos por Brasil {3 de Octubre de 1896} y Portugal, in-

cluyendo Azores y Madera. el 31 de octubre de 1893, par lo que se refiere al -
segundo de las arreglos. 

Así pues, la Convención fue elaborada después de trabajos preparatorios 

en 1873 y 1878, en la cor.ferenciu diplom~tica de Paris de 1880, firmada con un 
protocolo final adicional, por 11 Estados en una conferencia si mi lar en 1883 y 

ratificada por los mismos en 1884. 

Entró en vigor un mes después del depósito de los instrumentos (documen

tos) de ratificación en julio 7 de 1884. 

La convención especificó que los Estados contrayentes se canstitutan en 
una unión para la protección de la propiedad industrial, una institución jurt

dica cuya naturaleza será ex.iminada posteriormente. 

Desde el principio, la Convención (drtfculo 14), previó conferencias de 

revisión periódicas destinadas a la introducción de reformas. 



Es necesario destacar que aún después de la creación de la Unión de Parts 
se celebraron un gran número de tratados o convenios bilaterales de relativa -
importancia y en los cuc1les se percibe claramente la influencia de las uniones 
antes indicadas, también la intención de dichos in~trumentos internacionales -
era a su vez influir en el tex.to de la convención de Parts y esclarecer las -
controversias que ese texto podta suscitar y en ocasiones a mejorarlo introdu
ciendo entre los gobiernos contratantes facilidades que los redactores de la -
convención de Par{ s no creyeron necesario otorgar. 

En suma, podemos señalar que existe gran semejünza entre estos instrumen 
tos legales y los que se celebraron antes de la creación de la Unión, siendo -
las únicas diferencias la precisión, claridad y en algunos casos eran ma.s com
pletos. 



CAPITULO. !l. LA MARCA EN EL CONVENIO DE PAR!S PARA LA PROTECC!ON DE LA 

PROPIEDAD lllOUSTR!AL DE 20 DE MARZO DE 1883. 

A) EVOLUC!ON DE LA PROTECC!Oll MARCAR!A EN LAS DISTINTAS REVISIONES DEL CONVENIO 

Cano senala el texto original de la Co.nvencl6n de Par!s, el deseo de los 
signatarios de este, era el de asegurar, de comOn acuerdo; una protección com
pte-ta de lOs nacionales de sus respectivos Estados y contribuir a la protección 
de los derechos de los inventores y a la lealtad de las transacciones comercia
les. 

Poco a poco, dentro de este capitulo tremas estudiando cada una de. las -
revisiones que han sido hechas al Convenio de Parls y la evotuciOn que ha te-
nido en lo que se reftere a la protección marcarla desde su texto original -
hasta el texto actual. 

Por lo que se refiere al texto original. a continuación se transcribe -
los artlculos que m.1s interesan para efectos de nuestro trabajo: (B ) 

ARTICULO 2.- Los súbditos o ciudadanos de cada uno de los Estado con-
tratantes gozarAn en todos los demás Estados de la Unión en to que concierne a 

las patentes de invención, a los dibujos 6 modelos industriales, a las marcas 
de fAbrica o de comercio y al nombre ccmercial, la5 ventajas que li\s leyes res 

oectiVas otorgan dCtualmente u otorguen en el futuro a los nacionales. En -

consecuencia tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal -
contra todo ataque a sus derechos, bajo reserva del cumpl !miento de 1 as forma

lidades y condiciones impuestas a los nacionales por la legislación interior -
de cadn Estado. 

á.:-rext~ªde la Conve~~10n para la protección de la propiedad industrial, texto 

publ tcado por la Secretada de Relaciones Exteriores. 

8 



ARTICULO 3.- Se aslml lan a los súbditos o ciudadanos de los Estados --
contratantes que no forman parte de la Unión y que est.fn domicil lados o tienen 

establecimientos industriales o comerciales en el territorio de uno de los Es
tados de la Unión. 

ARTICULO 4.- Todo el que haya sol !citado regularmente una patente de -
lm·ención, de dibujo o modelo industrial, una marca de fAbrica o de comercio, 
en uno de los Estados contratantes, gozará para efectuar su solicitud en otros 
Estados, y sin perjucio de los derechos de tercero. de un plazo de prioridad -

durante los plazos seiialados m~s adelante. 

En consecuencia, la solicitud ulteriormente operada en alguno de los o-
tras Estado:; de Ja Un i6n antes de la exp i rae tón de estos plazos, no podrA ser 
invalidada por hechos consumados en el intervalo, sea, principalmente, por otra 
solicitud, por la publicación de la invención o su explotación por un tercero, 
por poner en venta ejemplares del dibujo o modelo. por el empleo de la marca. 

Los plazos de prioridad arriba mencionados serAn de seis meses para las 
patentes de invención, y de tres meses para los dibujos o modelos industriales 
ast como para las marcas de fAbrica o de comercio. Se les aumentara un mes -
para los paises de ultramar. 

ARTICULO 6.- Toda marca de L'ibrica o de comercio regularmente regis---
trada en el pats de origen sera registrada y protegida tal cual es en los de-
mas patses de la unión. 

Sera considerado como pals de origen, el pals en el que el peticionarlo 
tiene su principal establecimiento. 

Si este establecimiento principal no esta situado en uno de las patses -
de la unión, sera considerado como pats de origen aquel a que pertenezca el so 
licitante. • 



EL registro podra ser rehusado, si el objeto por el que se pide· se con-

sldera como contrario a la moral o al orden pObl leo. 

ARTICULO 7.- La naturaleza del producto sobre el que la m.arcade f6brl

ca o de comercio debe ser usada, no puede, en nlngGn caso, ser··obstaculo para 
el regl stro de la marca. 

ARTICULO 9.- Todo producto que lleve il!cltamente una marca de f6brlca 

o de comercio o un nombre comercial, podr~ ser confiscado al importarse en los 

Estados de la Unión en que esta marca o este nombre comercial tenga derecho -a 

la protección legal. 

La confiscación se hara a petición del Ministerio PObllco o de la parte 

interesada. conforme a la legislación interior de cada Estado. 

ARTICULO 11.- Las altas partes contratantes se comprometen a conceder -

una prote:ción temporal a las invenciones patentables, a los dibujos y modelos 

Industriales, asl como a las marcas de f~brica o de comercio para los produc-

tos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente -
recanoc idas. 

1) CONVENCIO/l DE LA UtHON DE PARIS DEL 20 DE MARZO DE 1883 PARA LA PRO--

TECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, REVISADA Ell BRUSELAS EL 14 DE Dl--

ClEMBRE DE 1900 Y EN WASHlHGTON EL 2 DE JUNIO DE 1911. ( 9 ) 

ARTICULO L- El texto original de la Convención, en este articulo, 

enumera a los Estados cuyas gobiernas declararan constituirse en una unión pa

ra la protección de la propiedad industrial. Con el transcurso de los años la 

terminologia se transformo, asi, se les llamó en principio como "Estados con--

9.- Texto de la Convención para la protección de la propiedad industrial, pu-
blicado por la Secretarla de Relaciones Exteriores. 
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tratantes";· con el transcurso del tiempo ºEstados de la Un16n 11
; con posterto-

ridad- 11Al tas-partes contratantes". 

La termlnologla anterior fue cambiada en la Conferencia de revlslOn de -

Washington en 1911, donde por la diversidad obtenida en la constltuclOn inter

na de las partes contratantes y de la terminologta .adoptada por convenciones -
similares, el articulo primera, fue redactado de la siguiente manera: "Los -
paises contratantes se constituyen en una unión para la protección de la pro--

piedad lndustrlal". El texto anterior fue reformado en-Londres en 1934. 

En 1 a a e tu al idad, 1 a Con ve ne i6n se refiere a los pa 1 ses a los que esta -

Convención se aplique. En la revisión de Londres de 1934, se hizo la observa

ción de que esta Oltima expresión ta;nbién podria cubrir la extensión de la --
Convención a las Colonias, las cuales generalmente hablando, no eran Estados. 

9 bls ) 

Con el objeto de terminar can esta confusión, la conferencia de revisión 

de Lisboa de 1958, estableció la situación 11ormal de la independencia de las -
solicitudes de marca, registro y el registro en los pa[ses de la Unión. 

Asl con respecto a la solicitud y registro de marcas, el solicitante 

puede exigir "tratamiento nacional 11
• Cabe mencionar igualmente que como la -

Convención no hace distinción, dentro de el las quedan inclu{das las marcas de 
servicio. 

La solicitud y registro de una marca en un pals, es independiente de ac

tos anatogos con respecto a la-misma marca en otros paises. Par ello aunque -

la marca se encuentre legalmente registrada en un pa[s, no se puede solicitar 

en otro el registro o renovación con base en el anterior hecho en otro pats. 

ARTICULO 2.- Dentro de este articulo. el el último párrafo. se aumenta 

11 

lo siguiente: no podr~n imponerse a los individuas de la Uni6n, ninguna obli-

gación de domicilia o establecimiento en el pafs donde se reclama la protección. 
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ARTICULO 4.- En este articulo son cambiados los plazos de prioridad --
quedando de la manera siguiente: los plazos de prioridad antes citados, ser.In 
de doce meses para las patentes de invención y los modelos de beneficio. y de 
cuatro meses para los dibujos y modelos industriales, as[ como para las marcas 
de f.!brlca o de comercio. 

Todo el que quiera aprovecharse de la prioridad de un depósito anterior, 
deberc1. hacer una declaración que indique la fecha y el pals en que se hizo ese 
dep6sltq. Cada pals determinará en que momento, a lo sumo, deberá efectuarse 
esa declaración. Estas declaraciones se menctonarAn en las publicaciones que 

emanen de la administración competente, sobre todo en lo que hace a las paten
tes y a sus descripciones respectivas. Los paises contratantes podrAn exigir 
de toda persona que hiciere una declaración de prioridad. que muestre copla de 
la solicitud (descripción. dibujos, etcétera) depositada anteriormente, certi

ficada conforme la Jdrnini.stración que lo hay~ recibirlo. Dicha copia quedara -
dispensada de toda legalización. Podrá exigirse que vaya acompaflada de un -· 
certificado de la fecha del depósito, que emane de dicha administración, as( -

como de una traducción. No podr.S.n exigirse otras forrrMl idades para declara .... 

clón de prioridad en el momento de depositar la solicitud. Cada pafs contra-
tante deteminará las consecuencias de la omisión de las formalidades prescri
tas por el prese!lte articulo sin que dichas consecuencias puedan exceder de la 

pérdida del derecho de prioridad. 

ARTICULO 6.- Toda marca de f.\brica o de comercio debidamente registra-
da en el pafs de origen, será admitida en depósito y protegida tal como en los 

demtis paf ses de la unión. 

Sin embargo podrtin ser rechazadas o Invalidadas: 
10.- Las marcas que por su fndole propia pudieran lastimar los derechos 

adquiridos por terceros en el pals donde la protección es reclamada. 

2o.- Las marcas desprovistas de todo carácter distintivo, o compuestas 

exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio. -
para designar la especie, calidad, cantidad, destino. valor. lugar de origen 



de los productos o la época de producción, o que se hayan hecho usuales, en el 

lenguaje corriente o a las costumbres leales del comercio del pals donde la -
protección es reclamada. 

En la apreciación del car~cter distintivo de .una marca, deberán tenerse 
en cuenta todas las circunstancias de hecho, sobre todo, la duración de uso de 

la marca. 

3) Las marcas que son contrarias a la moral o al orden pCibllco. 

Se conslderarA como pals de origen el pa(s en que el declarante tenga su 

establecimiento principal. 

Si este establecimiento principal no esta ubicado en alguno de los ·patses 

de la unión, se considerará como pats de origen, el pals al que pertenezca el 

declarante. 

Se ideó el sistema consistente en que en el momento en que en el cursa -

de las revisiones se considera necesario hacer una reforma o aumentar algQn -
p!rrafo a algOn arttculo, se aumenta a éste la palabra latina bis, cS ter;6 --

quater, etc., en lugar de aumentar el número de los articulas. 

ARTICULO 7 BIS.- Los paises contratantes se obligan a admitir en depó-
sito y a proteger las marcas pertenecientes a colectividades cuya existencia -

no sea contraria a la ley del pa[s de origen, aun cuando esas colectividades -
no posean establecimiento industrial o comercial. 

No obstante, cada pa[s serA juez de tas condiciones particulares en que 
podrA ser admitida la protección de las marcas. 

ARTICULO 9.- Este articulo fue reformado desde el segundo parrafo. --
Si la legislación de un pats no admite et embargo al ser importadas tas mercan 
clas. el embargo sera reemplazddo por la prohibición de Importación. 
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El E!fllbargo se efectuara Igualmente en el pals en que se haya verificado 

la fijación lllclta, o en el pals a que haya sido Importado el producto. 

El E!fllbargo se efectuara a Instancias del Ministerio Público, o bien de 
cualquiera otra autoridad competente, o de una parte interesada, particular o 
sociedad, confonne a la legislación interior de cada pais,,, 

No ~~drA exigirse a las autoridades que efectC.en el embargo en caso de 
transl to. 

SI la legislación de un pats no admite el embargo al importarse las mer

cancfas, ni la prohibición de importación o el embargo en el interior, éstas -
medidas serán reemplazadas por los actos y medios que la ley de ese pals ase-
gure, en casos semejantes a los nacionales. 

ARTICULO 10.- Las disposiciones del articulo 9 ser~n aplicables a todo 
producto que lleve falsamente, como indicación de procedencia; el nombre de -

una localidad determinada, cuando esta indicación vaya unida a un nombre comer 

cial ·ficticio o tomado con intención fraudulenta. 

Se reputa parte interesada a todo producto, fabricante o comerciante que 
se dedique a la producción, fabricación o· comercio de ese producto. y se halle 

establecido en la local !dad falsamente Indicada como lugar de procedencia o en 
la región en que esa localidad esté ubicada. 

ARTICULO 10 BIS.- Todos los paises contratantes se comprometen a ase--

gurar a los miembros de la unión una protección eficaz contra desleales compe
tencias. 

ARTICULO 11.- Los paises contratantes conceder~n. conforme a su ---
legislación interior respectivamente una protección temporal a los inventos -

patentados, a los modelos de beneficio, a los dibujos o modelos industriales -
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as( como a las marcas de fábrica o de comerclo, para los productos que figuren 
en exposiciones internacionales de carácter oficial u oficialmente reconocidas 
organizadas en el territorio de uno de ellos. 

ARTICULO 12.- Cada uno de los paises contratantes se obliga a estable-

cer un servicio especial de la propiedad industrial y un depósito central don
de se comuniquen al plibllco las patentes de Invención, los modelos de benefl-

cio, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio. 

Dicho servicio publicará en cuanto fuere posible. una hoja periódica o-

f lela!. 

ARTICULO IS.- Queda entendido que los paises contratantes se reservan 

respectivamente el derecho de celebrar entre ellos, de un modo separado, arre
glos particulares para la protección de la propiedad industrial, con tal de -
que esos arreglos na contravengan en modo alguno las disposiciones de la pre-
sente Convención. 

ARTICULO 17.- EL cumplimiento de los compromisos reclprocos contenidos 

en la presente Convención queda subordinado, por cuanto fuese necesario, al -
cumplimiento de las formalidades y reglas que establecen las leyes constltu--
ctonales de los paises contratantes que deben provocar la aplicación de ellas, 
lo cual se obligan a hacer, dentro del plazo mc'is corto posible. 

Se debe entender que la disposición del articulo 2, que dispensa a los -
sujetos de la unión de la obligación de establecer un domicilio y/o estableci
miento, tiene un carácter interpretativo y debe, por consiguiente, aplicarse a 
todos los derechos nacidos en razón de la Convención del 20 de marzo de 1883,
antes de que se ponga en vigor el presente acto. 

Se debe entender que las disposiciones de este arUculo, no lastiman de 
ningún modo la legislación en ninguno de los paises contratantes, en lo que -
toca al procedimiento que se sigue ante los tribunales y la competencia de es-
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tos, as! como la elección de domicilio o la constttucl6n de mandatario que exl 
gen las leyes sabre patentes. modelos de beneflcto, marcas. etcétera. 

. 
Por lo que respecta a la primera parte del articulo 6, no excluye el de

recho de exigir al declarante un certificado de registro conforme a las reglas 
establecidas en el pals de origen y extendido por ta autoridad competente. 

Se entiende que el uso de armas~o escudos, inslgnias~o decoraciones pQ-
bllcas qU'e no hayan sido autorizadas por los poderes competentes, o el empleo 
de señales o perforadores oficiales de inspección y de garantia adoptados por 
un país unionista, pueden considerarse como contrarios al orden público. 

Sin embargo, no se consideran como contrarias al orden públ ice las mar-
cas que contengan, con la autorización de las autoridades competentes, repro-
ducción de annas, de decoractc.nes o de insignias púlil teas. 

Se entiende que una marca no podri1 considerarse como contraria al orden 

público por la sola razón de que no se conforme a alguna disposición de la le
gislación sobre marcas. salvo en el caso de que esta disposición se refiera -
particularmente al orden públ tea .. 

16 

Como ya hemos visto y era lógico esperar, a lo largo de las revisiones .. 

anteriores al Convenio de Parfs, fue evolucionando de acuerdo a las necesidades 
de protección de los derechos de propiedad industrial y a medida que el Comer

cio mundial se expande por todo tipo .de necesidades que surgen y tratando de -
resolver todos los problemas que se plantean d{a con d{a.. Cambiaron algunos -

artlculos, se añadieron pi1rrafos a otros, e incluso se aumentaron algunos ar-
tlculos. 

Las siguientes revisiones fueron las de La Haya, Londres y Lisboa. a las 
que nos referiremos a continuación. 



2) CONVEllCION DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 2D DE 

MARZO DE 1883, REVISADA EN LA HAYA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1925; EN LONDRES EL 

2 DE JUNIO DE 1934 Y EN LISBOA EL 11 DE OCTUBRE DE 1958. ( 10 ) 

Dentro del articulo primero podemos apreciar que fueron aumentados tres pA

rrafos que no apareclan en las anteriores revisiones: la protección de la 
propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos -
de utilidad, los dibujos o modelos Industriales, las marcas de f~brlca o de -
comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial y las indicaciones de -

procedencia o denominaciones de origen, asI como la represión de la competen-

eta desleal. 

Pcr lo que toca a los dos últimas pc1rrafos anteriormente mencionados, -

es obvia la alusión 1 imitativa a que se constriíle la protección de la propte-
d;id industrial. 

Por lo que se refiere al articulo segundo, encontramos un tercer parrafo 

que no aparecla en las anteriores revisiones: uquedan expresamente reservadas 

las disposiciones de la legislación de cada uno de los paises de la Unión re-

lativas al procedimiento judicial y administrativo y a la competencia, as( co

mo a la elección del domicilio o a la Constitución de un mandatario, que sean 

exigidas por las leyes de la propiedad industrial. 

ARTICULO 4.- Se reconoce con capacidad para dar nacimiento al derecho 

de prioridad a todo depósito que tenga el valor de un depósito nacional regu-

lar en virtud de la legislación nacional de cada pa(s de la unión o de trata-

dos bilaterales o multilaterales concluidos entre paises de la unión. 

17 

Se entiende por depósito nacional regular, todo depósito c;·1e sea suficlen 
te para determinar la fecha en la cual la solicitud ha sido ,depósitada en el _ .. 

10.- Texto de la Convención para la protecciOn de la propiedad .11dustrlal, tex 
to publ !cado por la Secretarla de Relaciones Exteriores. 



pals de que se trata, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. 

Dentro del Inciso 8 de este articulo se aumenta una segunda parte al pA
rrafo diciendo, rsFlrlendose a los depósitos del registro de marcas: estos he
chos no podrc\n dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión -
personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del dia de la primera -
solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados en vtr ... 
tud de la legislación interior de cada pals de la Unión. 

Por lo que se refiere a los plazos de prioridad. estos son reformados y 
quedan de seis meses para los dibujos a modelos industriales y para las marcas 

de fabrica o de comercio. 

Estos plazos empiezan a correr a partir de la fecha de depósito de la -
primera so1 lcitud. El dta del depósito no esta comprendido en el plazo. 

S_i el último dta de plazo, es un dia legalmente feriado o un dta en el -

que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el -

pais donde la protección se reclüma, el plazo ser~ prorrogado hasta el primer 

dla laborable que siga. 

Debe ser considerada coi11o primera solicitud. cuya fecha de depósito serA 

el punto de partida del plazo de prioridad, una ~al icitud posterior que tenga 

el mismo objeto que una primera solicitud anterior, depositada en el mismo -

pats de la unión a condlci6n de que esta solicitud anterior, en la fecha del -

depósito de la solicitud posterior. haya sido retirada, ilb1ndonada o rehusada 

sin haber estado sometida a inspección pública y ~in dejar subsistir derechos, 

y que no haya servído de base para la reivindicación del derecho de prioridad. 

La solicitud anterior no podrA entonces servir de base para la rcivindicacl6n 

del derecho de prioridad. 
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Siguiendo con los plazos de prioridad, el párrafo E del articulo 4 
aumenta diciendo~hingún pa!s de la unión podr.1 rechazar una prioridad o una -

solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica priorida
des mOltiples, aan cucfndo estas procedan de paf ses diferentes, o por el motivo 
de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o -
varios elementos que no estaban comprendidos en la .o las solicitudes cuya prto 
ridad es reivindicada, con la condic1~6n, en los dos casos, de que haya unidad· 
de invención, segOn la ley del pafs. 

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la o las sol lci
tudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior dif 
nacimiento il un derecho de prioridad en las condiciones ordinarias. 

Dentro del art[culo 5, por lo que se refiere a la materia de marcas fue

ron sum:tdo~ lo~ incisos C y O: si en un país fuese obltgatorid Id utilización 
de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un _.,. 
plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción. 

EL empleo de una marca de f.1brica o de comercio por el propietario. bajo 
una forma que difiera, por elementos que no alteren el carácter distintivo de 

la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de Ja 
unión, no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá ta protección 
concedida a la marca. 

El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o simi

lares. por establecimientos industriales o comerciales considerados como copro 
ptetartos de la marca según las disposiciones de la ley nacional del pa[s don'= 
de la protección se reclama, no impedirá el registro ni disminuir.!i en manera -

alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier pals de la Unión, en 
tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al pObl tea a error y que no 
sea contrario al interés público. 
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Por lo que se refiere al Inciso D, éste senala que ningún signo o mencl6n 

de patente de modelo de utilidad, de registro de la marca de fabrica o de co-

merclo o de dep6slto del dibujo o modelo Industrial se exlglra sobre el produ; 

to para el reconocimiento del mismo. 

Por lo que respecta al articulo 6, es impresionante. la forma en que é'ste 
ha crecido tanto, que siguiendo la costumbre dentro de las revisiones, ha lle
gado hasta_ el art!culo 6 septles. 

ARTICULO 6.- Las condiciones de dep6sito y de registro de las marcas 

de f,§brlca o de comercio serAn detenninadas en cada pats de la unión por su -

legislación nacional. 

Sin i..:mba.rgo, una marca depositada por un súbdito de un pals de la Unión 
no podr,§ ser rehusada o invalidada por el motivo de que no hubiere sido depos! 

tada, registrada o renovada en el pals de origen. 

Una marca regularmente registrada en un pais de la unión sera considera

da como independiente de las f'larcas registradas en los otros paises de la unión 

comprendiéndose en el lo el pats de origen. 

ARTICULO 6 BIS.- Los paises de la Uni6n se obi igan, bien de oficio, si 

la legislación del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar 

o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de ftibrlca o de comer 

cio que constituya la reproducción, 'imitación o traducción, susceptibles de-~ 
crear unil confusión de una marca que la autoridad del pats de registro o de -

uso, estimara ser allf notoriamente conocida, ya como marca de una persona que 

pueda beneficiarse de este convenio y uti 1 izada para productos idénticos o si

milares. Ocurrir~ lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la 

reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de 

crear confusión con ésta. 
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Deber& concederse un plazo m!nimo de cinco anos 'a contar cÍe, la '.fecha del 
registro para reclamar la anulaci6n .de dicha ~arca. Los países de la Uni6n -
tienen la facultad de prever un plazo en el cual deber& ser reclamada la pro-

hibic!6n del uso. 

No se fijar& plazo para reclamar la anulact6n o la prohibici6n de uso de 

las marcas registradas o utilizadas de mala fé. 

ARTICULO 6 TER. 

1) a) Los paises de la Unión acuerdan rechazar o anular el registro u -
prohibir, can medidas apropiadas, el uso, sin permiso de las autoridades com-

petentes, bien sea como marca de f~brlca o de comercio, bien como elementos de 
las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas del -
Estado de los paises de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de 
gat'antta adoptados por ellos, as( como toda imitación desde el punto de vista 

herHdico. 

b) Las disposiciones que figuran en la letra a), arriba mencionada se 

aplican igualmente a los escudos de armas. banderas y otros emblemas, siglas o 
denominaciones que hayan sido ya objeta de acuerdos internacionales en vigor. 
destinadas a asegurar su protección. 

c) Ningún país de la Unión podrá ser oblig-Jdo a aplicar las disposl-
ciones que figuran en la letra b) arriba mencionada, en perjuicio de los tl-

tulares de derechos adquiridos de buena fé', antes de la entrada en vigor, en -
ese pais. del presente Convenio. Los paises de la Unión no estan obligados a 
aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado -

en la letra a} arriba mea:ionado, no sea de naturaleza tal como para sugerir -
en el espiritu del público una relación entre la organización de que se trate 
y los escudos de armas. banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o sí esta 

util izaci6n o registro no es verdaderamente de naturaleza tal como para enga-
nar al público sobre la existencia de una relación entre el que lo utiliza y -
la organización. 
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2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garant!a 
se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén -

destinados a ser utilizadas sobre mercanclas del mismo género o de un género -
similar. 

3) a) Para la aplicación de estas disposiciones, los ~atses de la Unión -

acuerdan comunicarse rectprocamente, por mediación de la oficina internacional 
la l lsta de los emblemas del Estado, signas· y Punzones oficiales de control y 

garanUa que desean o deseen colocdr, de una manera absoluta o dentro de cier
tos l!mites, bajo la protección del pre5ente articulo, asl como todas las mo-
diflcaciones posteriores intr'oducidas en esta lista. Cada pats de la unión 

pondr~ a disposición del público en tiempo h~bil las listas notificadas. 

Sin emlHrgo, esta notlfir::ación no es obligatoria en lo que se refiere a 

la~ banderas de lo5 Estados. 

b) Las disposiciones que figuran en la letra b), pc'irrafo 1) del presente 

articulo no son aplicables sino a los Escudos, banderas y otros emblemas, si-
glas o denominaciones de las organizaciones internacinnates intergubernamenta
les que éstas hayan comunicado a los paises de la Unión por medio de la Ofici

na internacional. 

4} Todo pats de ld Unión podrá, en un plazo de doce meses a partir de la -
recepción de la notificación, transmitir por intermedio de la oficina interna

cional, al país o a la organización intergubernamental interesada, sus obje--
ciones eventuales. 

5} Para las banderas del Estado, las medidas µrevistas en el p~rrafo 1), -

arriba mencionado se aplicaran solamente a las marcas registradas después del 
seis de noviembre de 1925. 

6) Para los emblemas del Estado que no sean banderas, para los signos y -

punzones oficiales de los paises de la Unión y para los escudos, banderas y -

otros emblemas, signos, siglas, o denominaciones de las organizaciones inter-
nacionu.les intergubernamentales, estas disposiciones no serán aplicables sino 
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a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de 

la notlficaci6n prevista en el pArrafo 3o. arriba mencionado. 

7) En caso de mala fe'. los paises tendr6n la facultad de anular Incluso.las 

marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925. que contengan emblemas del 

Estado, signos y punzones. 

8) Los nacionales de cada pais que estuviesen autorizados para usar los em
blemas de Estada. signos y punzones de su pals podr~n uti 1 izarlos aunque exis
ta semejanza con los de otros pa{ses. 

9) Los patses de la UniOn se comprometen a prohibir el uso no autorizado, -

en el comercio, de los emblemas de los del Estado de los otros patses de la -

Unión, cündo este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el ort-
']Pn de los productos. 

10) Las disposiciones que preceden no constituyen obstticulo para el ejerci-

cio, por los paises, de ld facultad de rechazar o anular, en apltcac16n del -

p~rrafo 3o., letra B, del articulo 6 quinqules, las marcas que contienen, sin 

autori zac iOn, escudos, banderas y emblemas de Es ta do, adem~s de banderas, s tg

nos y punzones oficiales adoptados µar un pats de la unión, asl como los sig-

nos distintivos de las organizaciones lnternacioMles íntergubernamentales :·-

mencionados en el párrafo 10. arriba indicado. 

ARTICULO 6 QUATER.-

1) Cuando, conforme a la legislación de un pals de la Unión, la cesión de -

una marca no sea válida sino cuando ha tenido lugar al mismo tiempo que la -

transferencia de la empresa o del establecimiento de comercio al cual la marca 

pertenece: será suficiente para QlJe esta validez sea admitida, que la parte de 

la empresa o del negocio Situada en este pals sea transmitida al cesionario -

con el derecho exclusivo de fabricar o de vender alli los productos que llevan 
la marca cedida. 

2} Esta disposición no impone a los paises de la Unión ta obl igaci6n de -

considerar como v~lida la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesiona
rio fuera, de hecho; de naturaleza tal que indujera al público a error. 



principalmente en lo que se reflere a la procedencia, naturaleza _o las.cuali-
dades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca. 

ARTICULO 6 QUlNQUlES 

A.- 1) Toda marca de fSbrica o de comercio regularmente registrada en el pais 
de ·origen, ser~ admitida para su depósito y protegida tal 'cuál es en los pal-
ses de la Unión bajo las reservas indicadas en el presente articulo. Estos -
paises podrAn, antes de proceder al registro definitivo-; exigir la presenta--
ct6n de un certificado de registro en el pals de origen, expedido por la auto
ridad competente. No se exigirA legallzación alguna para este certificado. 

2) Ser~ considerado como pals de origen, el pals de la Unión do'nde el depo 
sitante tengd su establecimiento industrial o comercial efectivo y real, y, s'f 
no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el pals de la Unión -
donde tenga su dol!licilio, y 1 si no tuviese domicilio en la Unión, el pals de -
su nacion,1lidad, en el caso de que sea súbdito de un pals de la Unión. 

B.- Las mc,rcas de ffibdca o de comercio reguladas por el presente articulo, no 
podrtin ser rechazadas por su registro o invalidadas mtis que en los casas si--
guientes: 

1) .Lus marcJs que por su naturaleza afecten a derechos adquiridos por ter
ceros en el pa[s donde la protección ha sido solicitada; 

2) Cua"nda las mismas esten desprovistas de todo carActer distintivo. o 
bien formadas eY.c\usivamente de signos o por indicaciones que puedan servir, -
en el comercio. para designar ),1 especie. la calidad, la cantidad, el destino, 
el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que 
hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres loca
les y constantes del comercio del pals donde la protección se solicita. 

3) cuando las mismas sean contrarias a la moral o al orden público y prin
cipalmente de naturaleza tal que puedan engañar a.l público. Se entiende que 
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una marca no podrA ser considerada contraria al crden público por el sólo he-
cho de que no esté conforme con cualquier disposici6n de la legis!aci6n sobre 
marcas, salvo et caso de que esta disposicl6n se refiera al orden pGblico. En 
todo caso, queda reservada la ap!icaci6n del articulo 10 bis. 

C.• 1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberlin tener 
en cuenta todas las circunstancias de hecho. principalmente la duración del -

uso de la marca. 

2) Na podran ser rechazadas en los otros paises de la Unión las marcas de 

fabrica o de comercio por el sólo motivo de que difieran de las marcas proteg.;, 
das en el pals de origen solo por elementos que no alteren el carActer distin
tivo y no afecten a la identidad de las marcas. en la forma en que las mismas 

han sida registradas en el citado pals de origen. 

D.- Nadie podrc1 beneficiarse de las disposiciones del presente arttculo s( la 

marca para la que se reivindica la protección na ha sido registrada en el pals 
de origen. 

E.- Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en -

el ;iats de origen, impl icarA la obligación de renovar el registro en los otros 
paises de la Unión donde la marca hubiere sido registrada. 

F.- Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del articulo 4, adqulrir~n 
el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el pals de origen no 
se efectúe sino después del término de dicho plazo. 

ARTICULO 6 SEXIES. 

Los paises de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. 
No están obligados a prever el registro de estas marcas. 
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ARTICULO 6 SEPTIES.· 

1) SÍ· el agente o el representante del que es titular de una marca en uno -
de los paises de la Unión solicitada, sin autorización de este titular, el re
gistro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estas paises, el -
titular tendr~ derecho de oponerse al registro solicitadq o de reclamar la anu 
lacl6n, o si la ley del pais Lo pennlte, la transferencia a su favor del cita": 
do registro a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones. 

2) El titular de la marca tendrá, con las reservas del párrafo 1) arriba -
indicado. el derecho de oponerse a la uti l izaci6n de su marca por su agente o 

representante, si no ha autorizado esta utilización. 

3) LJ~ lcgtslacion'.?~ nJcionales tienen 1.:i facultar! :!e prever un plazo equi
tativo durante el cual el titular de una marca deberc\ hacer valer los derechos 
previstos en el presente articulo. 

Haciendo un pequeño an"l1sis de estos articulas y en el que después pro
fundizaremos en el estudio del texto actual del convenio. se puede apreciar -
como el articulo 6 y los slguientes se desarrollaron de manera muy amplia, so
bre todo en el tema de marcas. Asl vemos como en la primera parte del artl-
culo 6 se mencionan las condiciones de registro y depósito. 

Dentro del articulo 6 bis se menciona la priotección a las marcas con -
respecto a su reproducción. imitación o traducción y la obligación que entre -
los paises de la Unión existe, de protegerlas, adem!'ls de hacer mención de los 
plazos de anulación o prohibición del uso de las marcas. 

En el articulo 6 ter se reglamenta dentro del uso de la marca. los escu
dos de armas. banderas y otros emblemas de Estado o de organizaciones interna
cionales. 

26 



Dentro del articulo 6 quater se reglamenta la cesl6n o transferencia de 
los marcas dentro de los paises de la Unión. 

Por Ciltlmo, dentro del paréntesis hecho en el estudio de estas revlsio-
nes diremos que el articulo 6 qulnqules nos habla del depósito y registro de -
las marcas y los casas en que pueden ser rechazadas o inv~ l ldadas para su re-
gtstro. 

Continuando con el estudio de estas revisiones •. observamos que dentro -

del a ... ticulo 7 bis se aumenta un tercer pa.rrafo: "sin embargo, la protecc16n 
de estas marcas no podra. ser rehusada en ninguna colectividad cuya existencia 
no sea contraria a la ley del pa[s de origen, por el motivo de que no este es
tablecida en el pa[s donde la protecct6n se sol lcita o de que no se haya cons
tituido conforme a la legislación de este pats.'' 

El articulo 10 bls lmpone a los paises de la Unlón la obl lgactón de ase
gurar la protección contra la competencia desleal y nos describe esta: 

1) Los paises de la Unión se obligan a asegurar a tos súbditos de la -
Uiii6n una protección eficaz contra la competencia desleal • 

2) constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia 
contrario a los usos honrados del comercio o de la industria. 

3) Principalmente deberán prohibirse: 

1} Cualquier acto de tal naturaleza que cree una confusión, por cual
quier medio que sea, con el establecimiento. los productos o la actividad ln-
dustrtal o comercial de un competidor. 

2} Las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que tiendan 
a desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o -
comercial de un competidor. 

3) Las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del comer 
eta, sea susceptible de inducir al público a error sobre la naturaleza del --'! 
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producto, el modo.de fabricación, las caracterlstlcas, la aptitud en el empleo 
o la cantidad de las mercancfas. 

Podemos ver, dentro de estas revisiones que fue aumentado el articulo -
10 bis: 

1 {Los pal ses de la Unión se comprometen a asegurar a los otros pal ses de -
la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los -
actos prev.l!;tos en los articulas 9. 10 y 10 bis." 

2) Se comprometen. ademAs a prever medidas Que permitan a los sindicatos y 
asociaciones representantes de los industriales, productores o comerciantes -
interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus paises, ac-
tuar en justicia o ante las autoridades administrativas, para la represión de 
los actos prcY1sto: p·..1r los arUculo~ 'J, 10 y 10 bis. en lll r.edida en que la -
ley del pals en el cual la protección se reclama lo permita a los sindicatos y 

a las asociaciones de cada pa[s. 

Tarr.bién el articulo 11 le fuP.ran aumentados dos incisos: 

2) Con respecto a la protección temporal.· esta protección temporal no -
prolongará los plazas del articulo 4. S[, mtts tarde el derecho de prioridad -

fuese invocada; la administración de cada país contará el plazo a partir de la 
fecha de la introducción del producto en la exposición. 

3) Cada pais podrá exigir. como prueba de la identidad del objeto expuesto 

y de la fecha de introducción. los justificativos que estime necesario. 

Con objeto de comunicar a los demAs paises de la Unión de lo ocurrido en -

cada pats, el articulo 12 en un nuevo segundo inciso dice: este servicio publ! 
cará una hoja oficial periódica. en la que se publ icar~n regularmente: 

a) los nombres de los titulares de tas patentes expedidas, con una breve 
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designación de las invenciones patentadas. 

b) Las reproducciones de las marcas patentadas. 

Por último, en un nuevo articulo, el 17, una regla genérica que hace -

que los paises miembros del Convenio se comprometan a aplicarlo. 

ARTICULO 17.- Todo pafs que forma parte de este Convenio se compromete 

a adoptar, conforme a su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la 

apl 1cact6n de este Convenio. 

Se entiende que en el momento del depósito de un instrumento de ratlfi-

cación o de adhesión en nombre de un pars. este pa(s estarc't en disposición, -

confome a su legislación interna de poner en vigor las disposiciones de este 

Convento. 
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B) LA MARCA EN EL TEXTO ACTUAL DEL CONVENIO DE PARIS 

Convenio de Parls para la protecclOn de la propiedad Industrial de 2D de 

marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 190D, en Washington 

el 2 de junio de 1911, en la Haya, el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 

de Junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de -

jullo de 1967. ( 11 ) 

Sin lugar a dudas. el texto J.ctual del Convenio de Parfs, ha cambiado, -

desde su última revisión hecha en Lisboa el 31 de octubre de 1958, desde su -

articulo 13 que nos habla de la organización de la asamblea de la Unión y en -

el inciso a), sei"lala que hay paises que pueden obligarse por los articulas 13 

a 17: " La Unión tenrlr:i una asamblea compuesta por los paises de la Unión 

obligados por los drttculos 13 a 17." 

.a.demás, en un nue·..io articulo 20, se vuelve a mencionar este derecho de -

adhesión de los paises de la Uni6n: cada uno de los paises miembros de la Unión 

que haya firmado la presente acta podrá ratificarla y si no la hubiere firmado 

podra adherirse a el la. Los instrumentos de ratificación y de adhesión seran 

depositados ante el director general." 

b) Cada uno de los paises de la Unión podrá declarar en su instrumento -

de adhesión o de ratificación, que la misma no es aplicable a: 
i} los arltculos 1 a 12; 

il) los articulas 13 a 17. 

As! en el apartado C) de este articulo, se da la posibilidad a los pai-

ses de la Unión de ratificar cualquiera de los dos grupos de articulas mencio

nados en el apartado b) del articulo 20: 

e) Cada uno de los paises de la Unión, que de confonnldad con el aparta

do b), haya exclu(do de los efectos de su ratificación o de su adhesión a uno 

11.- Texto de la Convención para la Protección de la Propiedad Industrial, pu
blicado por la Secretarla de ·Relaciones Exteriores. 
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de los dos grupos de articulas a los que se hace referencia en dicho apartado 
podrá, en cualquier momento ulterior, declarar que extiende los efectos de su 
ratificaci6n o de su adhesión a ese grupo de articulas. 

Con respecto a esto, en el articulo 30 de este Convenio en las cUusu-
las transitorias se sei'\ala: los pa[ses de la Unión que no· esteó obligados por 
los articulas 13 a 17 podri1n, sl lo desean, ejercer durante cinco años, conta
dos desde la entrada en vigor del Convenio que establece la organización, los 

derechos previstos en los articulas 13 a 17 de la presente, como sí estuvieran 
obl lgados por esos artfculos. 

Por lo que respecta a las marcas dentro del Convenio, practicamente no -

han cambiado desde Id revisión hecha en lisboa, en el artfculo 4o. que habla -

del derecho de prioridad, para el que ha hecho un depósito de solicitud de -

:narca. 

Tiene derecho de prioridad, todo aquél depósito que tenga valor de depó

sito nacional regular, bas~ndose en la legislación de cada pals miembro de la 

Unión. 

Dentro del articulo So. se reglamenta la falta de utilización de la mar

ca y el empleo por copropietarios: el empleo de una marca de fc\brica o de co

mercio por el propietario, bajo uaa fonna que difiera por elementos que no al

teren el car~cter distintivo de la marca en la forma en la que ésta ha sido -

registrada en uno de los par ses de la Unión, no ocasionara la invJl idación del 
registro, ni disimulara la protección concedida a la marca. 

Si en un pals fuese obligatoria la utilizacióri de la marca registrada, -

el registro podre\ ser anulado después de un plazo equitativo y si el interesa

do no justifica las causas de su inacción. 

En lo que se refiere a la no utll ización de la marca o al empleo de co-.. 

propietarios el artículo So. nos dice: s( en un pa(s fuese obligatoria la ---
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utlllzacl6n de la marca registrada, el registro no podr~ ser anulado sino des
pués de un plazo equitativo y si el Interesado no justifica la causa de su --
lnaccl6n. 

El empleo simultaneo de una misma marca sobre productos idénticos o st-
milares, por establecimientos industriales o comerciales considerados como co
propietarios de la marca según las disposiciones de la léy nacional del pals -
donde J;i protección se reclama. no imp~dirc1 el registro. ni disminuirá en ma-

nera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier pa[s de la 

Unión, en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al públ ice a 

error y que no sea contrario al interés pCibl leo. 

Dentro de los articulas 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 qulnquies. 6 sexies 

septies, 7 y 7bis, se regula toda lo relativo al tema de las marcas; el re-
glstra, la protección a las marcas que son nctoriamcnt.: -;:onocidas, la prohibi

ción de ciertos emblemas oficidles o de Estado dentro de las marcas, la fonna 

en que se deben registrar. la protección de las marcas de servicio, la natura

leza del producto al r¡ue va a aplicarse la morca. las marcas colectivas. 

Y. en el artículo 10 ter regula el derecho de proceder legalmente en caso 

de competencia legal, al embargo de importación y a las indicaciones falsas. 

En este orden de ideas. al discutir los artfculos y pt1rrafos de la Con-

venclón, hemos rastreado el desarrollo de cada una de las reglas a través de -

las diferentes revisiones de la Convención. 

Con referencia a las reglas principales de la Convención, una distinción 

deberá ser hecha entre cuatro diferentes categorías de reglas que contienen: 

1.- La Convención contiene estatutos de Derecho Internacional Públ leo -

regulando derechos y obligaciones de los Estados miembros y estableciendo Jos 

órganos de la Unión creados por la Convención as[ como estatutos de car~cter -

administrativo. Ejemplos de esta categorta son: 
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Articulo 6, fracciones Ja. y 4a., que requieren o penniten a los Estados 
miembrOs -y a los organismos internacionales de los cuáles cuando uno de es·~ 

tos Estados sea miembro-- a efectuar ciertos comunicados pertinentes a emble-
mas, etc., para que puedan ser excluidos de registro y usados como marcas re-
glstradas. 

Arttculo 12, que requiere a los Estados miembros a establecer un servicio 
nacional de propiedad industrial que emltlra algunas pub! icaciones (también -

articulo 4o. O). 

Artrculo 13, que establece una asamblea consistente de los Estados miem
bros e incluye la composición, los poderes y los deberes de la asamblea, y su 
procedimiento de votación. 

Arttculo 14. establece un comité ejecutivo nuevamente con reglas sobre -
su composición. poderes, etc. 

Artículo 15, regula las funciones de la oficina internacional que lleva
r§ a cabo las tareas administrativas pertinentes a la Unión establecida por la 

Convención. 

Articulo 16, hace referencia a las finanzas. es decir, al presupuesto de 
la Unión, las contr_ibuciones de los Estados miembros, etc. 

Articulas 17 y 18, se refieren a las reformas de los articulas 13 al 17 
y a la revisión de otros artfculos de la Convención. 

Articulo 19, contempla la posibilidad de acuerdos especiales entre los -
Estados miembros, que no deber§n oponerse a los estatutos de la Convención. 

Articulo 20,, se refiere a la ratificación y acceso a la Convención de -
paises que ya sean miembros de la Unión, es decir paises que hayan sido parte 
de actas de las convenciones anteriores. 
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Articulo 21, hace referencia al acceso de paises fuera de la Unión. El -
articulo 22, trata de las consecuencias de la ratificacl6n o acceso. 

Articulas 23 y 27. referentes a la relación con actas anteriores de la -
Convención. El articulo 24, regula la posibilidad de poder aplicar la conven

ción a territorios dependientes • El articulo 26. concerniente a la duración 
y terminación de la Convención. El articulo 28, relativo a disputas entre --

Estados miembros, con referencia a la interpretación o aplicación de la Con--
venclón. ··El artrculo 29, concerniente a la firma de la Convención, lenguajes 

y funciones de depositario, y, finalmente, el articulo 30, contiene reglas --
transitorias. 

2.- En segundo lu')ar, la Convención contiene reglas que requieren o --

permiten a los Estados miembros legislar en la materia de propiedad industrial. 

En esta categorfa, la5 siguientes reglas pueden ser mencionadas: 

Articulo 4, par~grafo O, números 1, 3, 4 y 5, requiriendo o permitiendo 

a los Estados miembros, regular titulas concernientes a los derechos de propie 
dad. El artfculo 4, parágrafo G, número 2, segunda oración, contiene una re":. 

gla similar con respecto a la división de las obligaciones de patentes. 

Articulo 5 bis, número 2, otorga a los Estados miembros el derecho a pro 
veer para la revalidación <Je patentes que han caducado por causas de falta de ... 

pago de las tarifas. 

Articulo 6 bis, número 2, segunda oración, habilitando a los Estados - -
miembros para instaurar un periodo dentro del cual se puede buscar la prohibi

ción del uso par un tercero, de buena fé, rJe una marca similar a una marca co
nocida. 

Articulo 6 septies, número tres, habilitando a los Estados miembros e -

instaurar un tiempo Umite justo para el ejercicio de ciertos derechos del 

propietario de una marca en contra de su agente o representante. 
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Articulo 10 bis. ne.mero 1, requiere- a los Estados miembros asegurar la -
producclOn efectiva en contra de la competencia desleal. 

Articulo 10 ter, requiere a les Estados miembros a instaurar remedios -
legales efectivos para reformar algunos actos ilegales can respecto a marcas -
registradas, normas comerciales, indicaciones falsas del origen de los bienes 
o de la identidad del producto, fabricando o comerciando, con competencia des

leal. 

Articulo 11, requiere a los Estados miembros a otorgar producclón tempo

ral a invenciones patentables, rr.odelos de prueba, diseños industriales· y mar-
cas registradas, con respecto a bienes exhibidos en exhibiciones internaciona

les oficiales y oficialmente reconocidas que se lleven a cabo dentro de los -
territorios de cualquiera de ellos. y finatr.iente. 

Articulo 25, contiene el principio general de que cualquiera de los pai

ses participantes a la Convención se obligan a adoptar. de acuerdo con su cons 
titución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación de la Convención: 

y especificando que un pats que ingrese a la Convención, deberA estar en posi
ción de acuerda con su ley doméstica, de dar efecto a las reglas de la Conven
c!On. 

3.- Una tercera categoria de las reglas de la Convención, esta reta --

cionada con el derecho sustantivo en materia de propiedad industrial concer--
ntente a los derechos y obligaciones de personas fisicas o morales, pero sola 
en cuanto a los requisitos del derecho doméstico de los Estadas miembros y de 
su aplicación a dichas personas. 

Dentro de esta categorta, entra una regla bAsica muy importante de la -
Convención, que los nacionales de algún Estado miembro deberAn, en relación -

con la producción de la propiedad industrial, gozar en todos los demAs Estados 
miembros de todos los beneficios que otorgan o puedan otorgar en el futuro las 
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leyes respectivas a los nacionales de dichos Estados miembros (articulo 2). 

Los nacionales de Estados Que no sean miembros de la ConvenciOn, que --
tengan su domicilio o que tengan establecimientos industriales o comerciales -
que operen en el territorio de alguno de los paises de la UnlOn, deberan ser -
tratados de la misma manera que los nacionales de los paises de la Unión (ar-

tlculo 3). 

Este es el llamado principio de "Tratamiento nacional" o asimilación -
con los nacionalesº, un principio que significa que, en materia de propiedad -

industrial que queda definida por la Convención, algün Estado miembro deber& -

aplicar a los nacionales de otros Estados miembros ( de aquel los asimilados a 

dichos nacionales por el articulo 3). el mismo tratamiento que le den esos -
propios nacionales. sin que se les permita requerir reciprocidad. La idea de 

la Convención es que dicha reciprocidad queda suficientemente asegur.dda por -
las abl igacianes pertlnentes a la adhesión de la Convención. 

Algunas otras reglas m[ls especiales por las cuáles la Convención requie
re de la aplicación de legislación doméstica. son el articulo 9, número 3, re
latiVo al secuestro de bii:nes que lleven ilegalmente una marca registrada o un 

nombre comercial, can el arttculo 9, número 6, respectivo a otras acciones y -

remedios disponibles a dichos cases, ambos articulas son igualmente dpl1cables 
a las indicaciones falsas de origen, etcétera. 

CUn respecto a aquellds reglas de la Convención que requieren je la apll 

cactón del Derecho doméstico de los Estados miembros, surge la cuestión rela-: 
tiva a las personas que pueden exigir directamente la aplicación de las leyes 

domésticas por parte de las autorida-des administrativas y judiciales del pats 
respectivo, por virtud de las reglas de la Convención, o bien, si es que estas 

reglas sólo crean obligaciones para los Estados miembros, cuyas leyes domésti
cas tendrlan que tener reglamentos especiales para el tratamiento nacional de 

los nacionales de otros Estados miembros para ast hacer estas leyes aplicables 
en dichos casos. 
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Esta es la conocida cuestión de que s{ las reglas citadas de la Conven-
ct6n son o no aplicables por st mismas, esto es, autoaplicativas. La respues
ta depende de otros dos factores: primero, si la Constltucl6n o el sistema -
constitucional del Estado concerniente, permite que las reglas de una Conven-
ción internacional sean autoaplicables, es decir, que sean directamente apli-
cables a particulares sin la intervención de la legislación nacional, y segun
do, sl es que las reglas de la Convención Internacional concerniente esta.o re
dactadas rJe tal manera que permita dicha aplicación directa a particulares. -
La primera cuestión sera descrita m~s adelante y con respecto a la segunda, no 

existe duda de que las reglas de la Convención citadas con anterioridad, pue-
dan y por ende deber~n ser aplicadas di rectamente en 1 os pa 1 ses en que se ad-
ml ta esta posibilidad. 

4 .- Finalmente. como una cuarta categorla de reglas de la ConvenctOn 1 

contiene reglas de Derecho sustantivo con respecto a derechos y obligaciones -
de particulares. reglas que. sin embargo. no se refieren meramente a la apli-

caci6n de derecho doméstico, pero cuyo contenido puede gobernar directamente -
la situación en cuestión. 

Aqu ( nuevamente surge la controversia de'. que s l estas reg 1 as podr~n. en 

algún caso dado; gobernar directamente la situación en cuestión. es decir, ser 
consideradas como autoaplicables o, bien, si la legislación nacional es necesa 
ria para implementar dichas medidas. 

Como se ha observado anteriormente, esto depender~ primeramente del sis
tema Constitucional de algún Estado miembro. 

En alguno:; paises. por ejemplo Francia, la Unión Sovietica. Estados Uni
dos, Holanda. y otros paises, el sistema constitucional permite a las autori-

dades judiciales y administrativas, aplicar directamente a µarticulares las -

reglas de Un Tratado lnternacional, sí es que dichas reglas estan redactadas -
de tal forma Que se haga posible dicha aplicación directa (reglas autoaplica-

bles). En esas naciones~ las reglas de la Convención que sean consideradas --
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autoapllcables, podrAn y deberan ser aplicadas sin ninguna lntervencl6n adl-
clonal de la leglslacl6n nacional. 

En otros paises, por ejemplo: el Reino Unido, Noruega, Suecia y varios -
otros, las reglas de un Tratado internacional obl lgarAn sólo al Estado y nunca 
seran aplicables a particulares sin antes quedar incluidas en las leyes loca-
les. En estos paises, las reglas de la ConvenciOn no pódrAn ser autoaplica-
bles, aunque podrAn, aunque no sean obléQatorias, imponer una decisión adminis 

tratíva a. judicial en relaci6n con el Óerecho doméstico y sólo se convertirá; 
en obligatoria~ por la aplicación del articulo 25 de la Convención, es decir, 
cuando el pals concerniente introduzca las reglas de la Convención a su propia 

leglslac16n. 

Claro que es el sistema constitucional de los Estados miembros, las re-
gla5 de lJ. Convcnc.iór. de la cuarta catP.gor1a a que nos referimos anteriormente 
constituyen un cuerpo importante de derecho común con respecto a la protección 
de la propiedad industrial. Derecho que, ya es directa o indirectamente a tra
vés de la legislación nacional, deber~n ~er resretadas y apl tcadas por todos -
los Estados miembros. 

Lo que queda para ser discutido en 1 os pa (ses que admiten 1 a pos i b ll i-

dad de reglas autoaplic:ables de la Convención es determinar si las reglas res
pectivas estan redactadas para permitir la aplicación directa. 

Las reglas de este tipo, pueden ser encuadradas, como por ejemplo. en la 
definición de propiedad industrial en el arttculo primero, el derecho de prio
ridad regulado en el articulo cuarto, la independencia de patentes, en el ar-
ticulo 4 bis¡ el derecho del inventar a ser mencionado en , la patente {articu
lo 4 ter); la llmitaclón de las posibilidades de registro en relación de pa--
tentes (articulo 4 quater); la reguldción de la obligaci6n a explotar patentes 
marcas registradas, etc. {articulo 5), con la excepci6n del p~rrafo A, número 
2. el periodo de gracia para el pügO de tarifas de mantenimiento {articulo 5 -
bis. número 1): la exención de ciertas embarcaciones, aeronaves y veh{culos -
turtsticas, de la violación de patentes {articulo 5 ter); los derechos del que 
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patenta un proceso de :nanufactura (articulo 5 quater); la protecct6n de marcas 
registradas en otros paf ses (articulo 6 quinquies): las condiciones de regts-
tros e independencia de marcas registradas (articulo 6); la asignación de mar
cas (articulo 6 qua ter); el registro de marcas por agentes (arttculo 6 sep---
ties); la exclusión de toda consideraci6n sobre la naturaleza de los bienes -
como obsUculo para el posible registro de la marca para dichos bienes {arU-
culo 7); la regla concerniente a la protección de normas comerciales (articulo 

B); el reconocir:iiento del interés en la persecución de falsas indicaciones de 
origen, etcétera (artrculo 10, número 2); la designación de actos de competen
cia desleal (articulo 10, números 2 y 3). 

Aunque estas reglas comunes concernientes a la protección de la propiee

dad i ndus tri a 1 • dadas en 1 a Con ven e i On, son de gran lmportanc la, debemos notar 

sin emb;irgo, que su alcance es limitado y que dejan una libertad ccnsiderable 

a los Estados miembros para que legislen en cuestlones de propiedad industrial 

conforme a sus intereses y preferencias. 

En el cambio de las patentes, por ejemplo, la Convención deja a los Es-

tados miembros libertad absoluta para establecer el criterio de patentabilidad 

para decidir si es que las aplicaciones de patente deben ser o no examinadas -
para determinar, antes de ser otorgadas, s( es que los crtterlos han sido al-
canzados, para decidir si la patente deber~ ser otorgada al primer inventor o 

al primer solicitante de patente, o sí es que las pdtentes debertin ser otorga
das sólo para productos. sólo para procesos o para .1mbos. y en que ramas de la 
Industria y porque perlado. Con una aceptaci~n {articulo 5 qua ter), la Con-

vención no especifica los actos de terceras personas contra los cuales una pa
tente puede proteger al patentante. 

En el ramo de las marcas registradas, la Convención no dicta si el dere
cho que tiene una marca registrada, para ser adquirido, a través de registro o 

a través de ambos. Deja también 1 ibertad a los Estados para decidir hasta que 
grado serAn examinadas las solicitudes de registro para una marca registrada. 
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En la Convención no se define el alcance de la protecci6n.-de .una marca -
registrada, acepta en algunos casos especiales. 

Otros casos en los que la Convención deja a los Estados llbertad de le-
gislar. serAn examinadas mAs adelante. 

Otro aspecto de considerable libertad otorgado por la ConvenclOn a la -

leglslacl_ón local de los Estados miembros, es que dicha leglslaclón podra 
otorgar una protección de la propiedad industrial mayor a la que indica en la 

Convención. 

Por ejemplo, los Estados miembros también podran otorgar ºtrato nacio--

nal". es decir, el trato homologada al trato que reciban en su propia legisla
ción las extranjeros solicitantes. o ciertos ~erechos establecidos en la Con-
vención, como lo es el derecho a la prioridad, a otras personas diferentes de 
los que tienen derect10 a ella, por virtud de la Convención, especificament~ -

personas que no son nacionales de nlngun pais de los unidos (artrculo 2). ni 

domiclllados, nl establecidos dentro de ellos (articulo 3). Los Estados --
miembros también podrtin mejorar la protección a la propiedad industrial dicta

da en la Convención. como por ejemplo, el proteger marcas registradas y bien -

conocidas (articulo 6 bis), en contra de marcas idénticas o similares, para -

bienes y marcas totalmente diferentes. 

Sln embargo. existe un limite a esta libertad de ampliar la protección -

de la propiedad indu~tric.11 dictada en la Convención. que radica en que una -

protección mtis extensa no debe de perjudicar los derechos otorgados por la --

Convención. Esto podrla ser el caso. por ejemplo, si un Estado miembro otor

gara a los nacionales de ciertos paises, derechos y prioridades por periodos -

mtis largos que aquel los contenidos en el articulo 4, parágrafo C, número 1, de 

la Convención 11
• 
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CAPITULO 111. LA INFLUENCIA OEL CONVENIO DE PARIS,ENd DERECHD~RCARID 
MEXICANO. 

La importancia del Convenio de Par!s y la lnflueocla que ha tenido no' so 
lo en México, sino en todos los paises, fue resumida por Arpad Bogs~h. >en _1:' 
términos generales de la siguiente manera: 

"Me refiero a la utilidad de ser miembro. en ténnlnos generales, o sea, 
a la utilidad para la econom!a de t1Jdo el pais, a ta utilidad para la -
producción nacional y para un desarrollo industrial rapidJ. 
Ese desarrollo industrial presupone, por lo general. inversion~s ex---
tranjeras en fama de construcción de nuevas fAbricas o de concesión de 
1 icencias para la fabricación de articulas, en la que se incluyen nue-
vos in\lentos. Ahora bien. es evidente r¡ue un inventor extranjero se -
rnostrar.1 mas dispuesto a conceder licencias relativas a su invento en -
los pa{s2s que le protegen. que en los paises que no lo hacen, y de --
igual manera es m.'ls probable que ocurra igual con las inversiones de -
CJpital extranjero. La falta de protección, tiende a restringir las -
inversiones, lo mismo que ocurre con el peligro de revocación o de ex-
propiación de derechos relativos a los inventos." 

A) ADtlESIO!l DE MEXICO AL CONVENIO DE PARIS. 

México. al igual que los dem,'js paises del mundo, celebró un gran número 

de tratados o convenios multilaterales o bilaterales, sobre amistad, comercio 
y navegación, con otros paises, en los que, por lo regular, se inclula la cláu 
sula de asimllación a los nacionaleo; o de trato nacional. sobre patentes, mar-': 

cas de fabrica y de comercio y dibujos y modelos industriales, todos el los an
tes de que México fuera miembro del Convenio de Paris. Alqunos ejemplos de -

estas son los siguientes: 

- tratado de Amistad. Comercio y Navegación, celebrado entre las· Estados Uní-

dos Mexicanos y la República Francesa (27 de noviembre de 1886). 

12.- Bogsch Arpad, "La Unión de Parts para la Protección de la Propiedad In-
dustrial y los Paises Latinoamericanosº, en Revista Mex. de la Propiedad 
industrial y art!stica, No. 2, a~o l, jul.-dic. 1963, México, D.F .. pp. 
197 a 207. 
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-
11 Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado entre los Estados Unl .. 

dos Mexicanos y el Ecuador" (10 de jul lo de 1888). 

-
11 Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado entre los Estados Uni
das Mexicanos y la Gran Bretai'ia 11 (27 de noviembre de 1888). 

- "Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado entre los Est~dos Uni
dos Mexicanos y la República Dominicana" (29 de marzo de 1890). 

- "Tratado de .amistad, Comercio y Navegación, celebrado entre los Estados Uni
dos Me>ticanos y el Reino de !tal ia", ( 16 de abrl l de 1890). 

-
11 Tratado de f..rnistad, Comercio y flavegdción, celebrada entre los Estados Uni

dos Mexicanos y la República del Salvador"· (16 de abril de 1893). 

- "Tratado de f..mtstad. Comercio y t~aveLlación, celebrado entre los Estados Uni
dos Mexicanos y el Reino de Oélgica 11 {7 de junio de 1895). 

- "O~clar·i1ci6n o.:!ntr~ México :1 Gf;l91ca pJrJ l.; í--JrOtet:ci.Jn reciproca de Marcas -

de F~brlca y de Comercio" (7 de junio de 1895). 

- "Tratcdo de Amistad y Comercio celebra'1o entre los Estados Unidos Mexicanos 

y los paises bajos" {22 de septiembre de 1897). 

-
11 TriJtado entre los Estados Unidos Mexicanos y el imperio Alemán, para la 

protección de las marca~ de f~brica" ( 16 de agosto de 1898). 

- ''Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa para 

la Propiedad industrial" (10 de abril de 1899). 

-
11 Tratado de JI.mistad y Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos 

la República de Nicaragua" (6 de noviembre de 1900). (13) 

El contenido de estos tratados o convenios bilaterales se inspiran gene

ralmente en las mismas ideas y corresponden al mismo movimiento de opinión que 

los celebrados entre las naciones europeas. 

Dichos instrumentos internacionales, contienen u
1

nicamente la cláusula de 

13.- Nava Negrete, Justo, ob. cit., p~g. 205. 
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astmilaciOn a los nat1onales O de trato nacional, redactada m~s o menos en los 
mismos términos, -con -la diferencia en cuanto a los objetos protegidos .. 

Como ya sabemos, el Convenio de Parls prevé en su arttculo 14, conferen
cias perlOdlcas de revlslOn con el objeto de mejorarla en vista de lo anterior 

y a través de la Historia de -este convenio ha tenido las revisiones que se se

nalaron en el capitulo 11. 

México, se adhirió al Convenio el 7 de septiembre de 1903, suscribiendo 

el te,to de Bruselas (Diario Oficial de Septiembre de 1903); posteriormente se 

adhlriO a la revisiOn de La Haya (Diario Oficial de 30 de abril de 1930). Con 

posterioridad lo hace con la de Lisboa. (14) 

Par,1 la adhesión anteriormente 'tlt!ncionada, se basaron en la reforma he-

cha al ar'ticulo 72 de la Con5tituci0n Pol1tlca de la República Mexicana de --

1857 que dice: 

"b.- Son facultades exclusivas del Senado: 
l. Aprobar los tratados y convenciones diDlom~ticas que celebre el 

ejecutivo con las potencias extranjeras." 

Posteriormente, este articulo, se convirtió en el articulo 76 de la --
Constitución de 1917, ubicado en el titulo tercero, capitulo segundo, "Del Po

der Leg is 1 at i vo", secc i6n tercera, deno:ni nada "üe Las Faculta des d~ 1 Congresoº 

que enumera las facultades que en fonna exclusiva se concede a la C.!imara de -

Senadores. 

Las contenidas en las cuatro prir:ieras fracciones, dan participación a la 

camara de Senadores, en diversos actos a carga del titular del Poder Ejecutivo 

como son la aprobación de Tratados y Convenciones diplomaticas que éste cele-
bre con los gobiernos extranjeros. 

14.- Varios autores, "Los Derechos del Pueblo Mexicano", México, D.F., tomo Vil 
segunda edición, editorial Manuel Porrúa, pags. 9 a 13. 
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Este precepto se vincula con el articulo 89, de la misma ConstltuciOn,-
relatlvo.a lasfacultades y obllgaclones del Presidente de la República: 

"89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las slgulentes: 
JX.- Dirigir las negociaciones diplomHlcas y celebrar tratados con 

las. Potencias extranjeras. sometiendolas a la ratificación del 
Congreso Federal." (15) 

El articulo 89 de la ConstltuclOn de 1917, norma la lntervenclOn del ti
tular det Poder Ejecutivo en diversas materias •. entre ellas a la Dirección de 
negociaciones diplom~ticas y a la celebración de Tratados Internacionales. 

Los articulas 76 y 89. deben ser interpretados en relación con el arttcu 
lo 133, que dispone que ta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión, ':' 

que emanen de ella y t'do~ los Tratados que esten <1e ttcuerrfo can la misma. -

celebrados y que se c.t?lebren por el Presidente de la República con aprobación 

del Senado, sertin la Ley Suprema de toda la Unión. 

El desarrollo que se nota en México en la legislación marcarla, en sus -
instituciones y normas, a partir de 1900. tiene su base en la Convención de la 
Unión de PJrfs y en sus distintas revisiones. 

Cada vez que se ha creJdO en f>'.éxico un ordenJr:'lienta sobre patentes. mar
cas y otros derechoc; 2.fin"-!S o -:uam1o se han introducido reformas. ello descan

sa cada vez m.1s en las modernizaciones de la Convención. No hubiera podido -
pensarse en un desenvolvimiento autónomo. porque en esta materia es muy difl-

cil inventar o innovar. Se requiere un buen volumen de experiencia que sOlo -
lo puede dJr el copioso intercambio de las reuniones periódicas de expertos 
encargados de proponer avances al Convenio. 

Se han ido introduciendo en nuestra legislación. conceptos tales como: -

la prioridad de fecha¡ los nombres y los avisas comerciales¡ los dibujos y mo

delos industriales¡ el uso Jutorizado de una marca¡ la nulidad del registro -
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hecho indebidamente por el representante de una firma extranjera; ciertas re-
glas para contrarestar el uso de una patente y las licencias de uso de marca, .. 

la protecc16n contra la apropiación indebida de signos. algunas reglas en con
tra de la competencia desleal y muchas m~s. 

En realidad no se trata de una influencia de fuera, por que el régimen -
internacional es producto de una acción concertada por una pluralidad de Esta

dos, can base en la aprobación de cada uno de ellos y tomando en conslderaci6n 

tanto el interés gen~ral corno el interés particular, que se fusionan y puede -
afinnarse que a la larga, los paises reciben r.i.1s del régimen internacional que 

lo que han aportado a él. 

Aun cudndo la Ley Mexicana 1le Invenciones y Marcas de 1976 tiene alguna 

influencia diferente de la de Parts; tal como lo relativo a la explotación de 

patt:nt<?:l, qu•: viene del A.:uen1o de C,1rtagen;i del Pacte Andino y el Certifica

do de Invención que proviene de los paf ses soci.11 istas. es factible observar -

que la revisión de Estocolmo de 1976, hecha .1 la Convención de la Unión. ha -

si1Jo tema de cuenta en esta nueva ley, inevitablernent~. ast como también otros 

instrumentos del rl:gimen, como por ejemplo. el Arreglo de Lisboa, relativo a -

la protección de las denominaciones de origen y su Reglamento de 195!3. 

Ast puede observarse que la Ley de 1956 recoge lo relativo a la protec-

ción de las marcas de servicio {Convención Jrttculos 10., 2o. y 60. ); a las -

prioridades (articulo 1, C) y al plazo que debe transcurrir para que pueda so-

1 icitarse una licencia obligatoria de pílt~nte (articulas 4o. y So.). 

Sin embargo. en la parte de la represión de la competencia desleal. la -

Ley de Invenciones y Marcas de 1976, no hizo aprecio de algunas de las obliga

ciones que se derivan de la Convención de Unión de Paris. Por ejempla, el ar

ticulo 60. bis del Convenio prescribe que el registro de una morca notoriamen

te conocida de un beneficiario de la Convención tiechl] por el representante o -

agente sin autorización, debe anularse, o bien, negarse a registro. Pero el -

45 



ordenamiento mex1'cano;;• 1gual quelo ~abla hecho la Ley de la Pr~pledad Indus-
trlal de. 1943, no recog!O en su texto, disposiciones destinadas a regul?r este 
tipo de. marcas. 

También esta en falta la Ley respecto al Tratado, en lo que se refle,re -
al articulo 60. septles, parrafo 10: de la convenc!On (en lo.que se refiere a 
l~-_trcl~sfe!',e.nda -de_ ta marca que haya r~g_ist~a_do _I,ndebi_dáment:e e_1_-_'represen_~~-"-
te o agente de un titular extranjero). pues el articulo 147; fracc!On VIII de 
la Ley ncr incluye esto, ni tampoco aparece en la parte de transmtsl6n de mar-

cas de la Ley. 

Otra deficiencia se nota en lo que se refiere al apart-ado 2~- del- mismo -
artrculo 60. septles del Convenio. ya que no se dtsPone en la Ley de ~976,_- el 

Derecho de ese mismo titular extranjero a impedir la utllizaci6n de la marca -

por t!l representanLe 0 ~-Jt!nlt? qui;: i.11tE::ntE:: registrar o que haya registrado in-

debidamente esa marca. 

L'l Ley de 1976 no establece tampoco el Derecho relativo a las marcas co

lectivas. que se incluye en el arttculo 7o. bls de la Convención de Unión de -

Parls. y en eso esta' remisa respecto al Tratado. 

Por cuanto hace J los nombres de Co.ilercio y marcas aplicadas iltcitamen

te a un producto de 1mportaci6n. el Convenio prevé que se debe prohibir la im
portJción o !:.i ya han ingresddo al pats, que se embargue ese producto, pero la 

ley guarda ~ilencio en lo que se refiere a eso. 

Las reglas del articulo 10 bis de la Convención de Unión de Parts, son -

sin duda una disposición de la mayor importancia que no ha merecido inclusión 

completa en la legislación mexicana vigente; pues si bien el articulo 210, --

fracción X de ese ordenamiento establece algunos casos de competencia desleal 

que merecen sanción administrativa. por una parte. ello no parece s~r para --

protección eficaz :Hra la competencia desleal, de que habla el articulo 10 bis 
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y p1J:" otra. se dejaron de incluir condiciones de competencia deshonesta co:no .. 
las que contempla el Inciso 3 de dicho articulo 10 bis, o sea, las lndicaclo-
nes o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio, pudieren inducir 
al pOblico a error, sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracte-
r(stlcas, la aptitud en el empleo y la cantidad de productos. 

Otra influencia del régimen internacional, reside en lo que se refiere a 
las denominaciones de origen (tttulo quinto, articulas 152 a 173); que provie
ne del arreglo de Lisboa. 

EL Convenio de Parfs, realtzarc1 Óptimamente su cometido cuando se encuen 
tren soluciones alternativas que reconozcan ta diferencia de capacidad económi 
ca e industrial de los diversos grupos de paises. Pero para esto habrA que -~ 
e~perar todavla un tiempo mAs o menos largo, porque el proceso de Tratados U-

niversales para la Propiedad Industrial par~ce haber alcanzado un punto de sa
turación, (16) 

16.- SepOlveda, Cesar, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", Editorial 
Porrúa, l'éxico, O.F., 1961, p~g. 36. 
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8) LEY DE MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES 

Esta legislación supera a su antecesora de 1903. pues se hace acopio de 
las experiencias que en esta materia se plasmaron en las legislaciones marca-
rtas_ de los diversos patses, en el abundante y valioso material doctrinarla y 
en la misma prActica de nuestra legislación anterior, taoto administrativa co
mo judicial y finalmente en la orientación benéfica de las revisiones del Con

venio de Parts. verificadas en Washington en 1911 y en La Haya en 1925. siendo 
~xico. ~fignatario de ambas revisiones. 

En esta. aunque no se da' una definición de la marca. se puede expresar -
el siguiente concepto: la marca es el medio o signo distintivo que se usa para 
distinguir la procedencia de los articulas que se e)(.penden, fabrican o produ-

cen. 

Se pennite adquirir el Derecho a la marca, por el uso extraregistral, -

siempre que se haya usado y explot3da lJ marca con m~s de tres años de ante--

rloridad a Ja fecha legal del registro. 
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Entre otros aspectos, se menciona: lo que puede constituir una marca; -
los signos y medios no registrables; los sujetos del Derecho de marcas: los -
proct:?dimientos para el registro de las marcas; el titulo de propiedad de una -

marca; los derechos del titul.:ir de una marca; el derecho de ejercitar acciones 
civiles y penales contra las personas que lesionen el derecho de uso exclusivo; 

el Derecho de transmitir la marca registrada; las obligaciones del titular de 
una marca registrada; ~l derecho de prioridad; la duración del registro de la 
marca; la nulidad y extinción del registro de la marca. { 17 ) 

Esta ley, inició su vigencia desde el primero de enero de 1929 y desde -
esta fecha quedaron rt:!VJlida;jas las i1arcas, nombres comerciales y avisos co--

~=~C:~~::~-~-:~~-~C:.~~~-~:_ta oficina de Patentes y Marcas relacionados con 
17.- Nava Negrete, Justo, ob. citada, p~gs. 76 a la 80. 



ellos. 

C) LEY .DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE PRIMERO DE 

Se dice en la exposlclOn de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial 
que las disposiciones relativas a la propiedad Industrial, protegen Y,deflen-
den las concepciones o creaciones intelectuales de los inventores y ·aun cuando 
en _el caso de las marcas no se estA ante verdaderas o propias creaciones inte
lectuales. estos signos tienden en realidad a defender los resultados de la 
actividad industrial del productor. impidiendo confusiones. 

Se menciona la nec~sidad de codificar conjuntamente las leyes promulga-
das el 16 de junio de 1928 sobre Pdtentes de Invención, Marcas, Avisos y Nom-

bres Comerciales, que se encuentran comprendidos íntegramente en el concepto -

de propiedad industrial; conservando la ley, en general, los sistemas y prin-
clpios fundamentales de las leyes anteriores: en la misma se precisan y defi-

nen clara:r.ente los derechos relativas a la propiedad industrial. para proteger 

en forma adecuada los derechos de los titulares de éstos y los del público. -

"Asimismo la ley toma en cuenta los principios universalmente admitidos en la 

Convención de L~ Unión de Parfs de 1883, para la Protección de la Propiedad -
lndostrial". 

En general, la modificación que la Ley de la Propiedad Industrial intro
dojo, consisten en lo siguiente: 

Principalmente en materia de marcas, se determina con cuidado cua'tes son 

las denominaciones o signos susceptibles de registro como marca y cuáles son -

aquellos que no pueden ser otorgados como tales, por impedirlo consideraciones 

18.- "Ley. Reglamento y Tarifa de la Propiedad Industrial". Ed1c. Andrade. Mex. 
D.F .• quinta edlciOn, 1974. 
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de orden pObllco. 

Se establece como prohibic!On del registro como marca, de palabras de -
lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan aplicarse a productos que .solamen

te se E!' laboren en México, para evitar que se induzca a error al pGblico, sobre 
ia procedencia de los productos marcados, con perjuicio también de la industria 

del Pa!s. 

Se establecen asimismo reglaS mas estrictas para impedir que se regls·-- ... 
tren marcas que engat'len al público .sobre la procedencia -_de las·artlculos o que 

constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza o cal !dad de los productos 

amparados. 

Se rP.dnce a di~z riñas, el plazo de vigencia de las marcas, para que sea 

igual al que debe transcurrir entre las renovaciones subsecuentes. 

Se incluyen diversas disposiciones relativas a la autonomia de los dere

chos que confiere el registro de las marcas y adem,,s otras reglas que permiten 
a los propiet.1rlos hacer nuevos registros en que introduzacan modificaciones a 

los que hubieran hecho anteriormente, estab!eciendo nonnas que impiden que se 
desvirtúe el sistema de exclusivid~d de uso de la~ marcas, oor razones de ar-

den público, para evitar que pierdan su carácter 1istintivo de los productos -
que amparan, denotativo también de su procedencia, ya que el público tiene el 
interés en qu~ una vel conocida la cal id.1d de los art(culos o productos que se 

fabric;rn o vi:?nden al amparo de uM marca •jeterminada. 

Se establecen reglas sobre caducidad de marcas registradas, durante la -

vigencia de las leyes de 1889 y 1903, que no sean renovadas durante el plazo -

de cinco años. 

También se consi']nan disposiciones que tienden a impedir que los lndus-

triales o comerciantes que empleen marcas registradas o no, en articulas ela-

borados en el pals, tr·!len de darle una apariencia extranjera en perjuicio de 
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la econom[a. 

con relación a la transmlsl6n de los derechos que confiere el registro -

de las.-marcas,. se·:consignan también. diversas reglas ·para evitar que _se _dispon
ga de ellas-en.fonTia tal que llegue a exlstlr mÚltlplÍcldad de propietarios de 

marcas idénticaS·c_-O''Semejantes, en grado tal que' se confundan.- lo cual puede ... 
1 nduc l r a e.fror á l pOb l 1 co- consum 1 dor' 

D) EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY DE ltlVENClONES Y MARCAS DE 29 DE NOVIEMBRE 

DE 1975. ( 19 ) 

Como la misma exposiciOn lo dice, tiene el propósito de impulsar el de-

sarrollo del pals y hacerlo más independiente frente al exterior y más justo -

en el Interior. Con nuevas soluciones que estimulan la creatividad de los -

hombres y regulan este importante campo de la actividJd humana, de acuerdo con 

las necesidades de la colectividad y las demandas de la justicia. 

Los cambios registrados --dice la ley-- a partir de l.:i fecha en que se 
expl d 16 1 a anterior Ley r1e 1 a Propiedad Industria l. son ev t dentes. 

Por lo que fue necesario expedir una nueva Ley que se adecuara a lo que, 

en esta materia se h<3bfa desarrollado hasta ese momento. En materia de marcas 

se establece: 

"El sistema de de¡:endencia a que ha dado origen la concesión de licencias 

de explotación o de autorización de uso de marcas v.:tranjeras, ha traldo con-

sigo esquemas mentales de colonialismo que debemos rer:t1azar por el impacto ne

gativo que tienen en nuestro proce5o de desarrollo. En nur.ierosas ocasiones el 

llcenciatario mexicano de una narca extr;,njera. fortillece con su esfuerzo em--

19.- "Legislación sobre Propiedad Industrial. Transferencia de Tecnologla e -
Inversiones Extranjeras", México, 1976, Porrúa. 
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presarlal y con la publicidad que real lza a Ja marca del exterior y el mlsmo -
contribuye a hacer mas estrechos sus lazos de dependencia • Su propia acti-

vtdad le hara cada vez mAs dificil y m&s gravoso liberarse de la marca prove-
ntente del exteriory ésta cobrarA mas fuerza dentro del mercado interno para -

competir con las marc.J.s de otros empresarios mexicanas:~ 

Por ello. en la iniciativa, se introduce una novedad, digna de destacar
se con particular énfasis, consistente en establecer que cuando se autorice el 
uso de una m.1rca, en forma gratuita u onerosa, registrada originalmente en el 
extranjero o de la que sean titulares personas f1sicas o morales extranjeras, 

sera obligatoria la vinculación de dicha marca, a una, cuyo registro sea ori-
gtnario de México y 11e la cuill sea titular el l icenciatario. En este caso, la 

marca nacional deber~ utilizarse en forma igualmente ostensible que la extran
jera. 

Esto lo podemos encontrar en los siguientes articulas: Art[culo 127 .- -

Toda marca de origen extranjero o propiedad de una person.1 f[sica o moral ex-

tranjera. que esté destinado a amparar artlculos fabricados o producidos en -

territorio nacional, deber~n usarse vinculada a un.] marca originariamente re-
gistrada en ~xico. A.11has marcas deber~n usarse o:;tensiblemente. 

Las mJrcas originariamente registradas en 1-\?xico, no podr5n consistir en 

palabras de lenquas vivas extranjeras y los corres¡:..ondientes a su fonética o -

formadas por la unión 1e •los o rn~s ténninos de leng11as viV·1S extrdnjer.1s. 

Articulo 126.- Las actos. convenios o contratos que se realicen o cele

bren con motivo de la concesión del uso oneroso o gratuito de una marca origi
nariamente registrad¿¡ en el extranjero. o que sea propiedad de una persona -

moral o f[sicd extrJnJ~ra, ,Jeberán contenl!f' ld obl1gación de que dicha marca -

se tt5e vinr:uladtl a un1 'lUrca oriJín·1riar:iente registrada i:n M~xico y que sea -

propiedad del l icenciatario. 
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Cuando na se cumpla con esta ob1Jgacl6n, Ia Dlreccl6nGener.aLdeL.Re~~ 
glstro de la. Transferencia de TecnoÍog!a, nega~a la l.nsff.lpcJ~·n(!él act.ó; -~ 
coi"tvenlo o·-cantrato. 

La oblJgacl6n de vinculación demarcas estable.clda ~n ~Í~parf~fo.>int¡ .. __ 

rlor debera cumpllrsedentÍ-ci del plazo de un año, apartl~ de;Ja lnsc~·Ípcl6n.·
del ac_t~,_ conVenta:·a- co~tr~tCi_q'ue- autortCe _su _uso. -,'-~-~;:~:;;~,~---= "---·~-· 

Sf no--se cümple con dicha-obligación, el acto, convenio ·o contrato, que

ddra sin_ efecto y su lnscripcJón ser11 cancelada. 

POr causas justificadas, Ja Secretarla de Industria y Comercio, podrá -·
prorrOgar-por un año como máximo. el plazo establecido en el p~rrafo tercero. 

Artlculo t31.- Para los efectos de los articulas 127 y 128, el carc1cter 
de r.;extcano o de extranjero se determinar<1 de acuerdo con lo dispuesto por la 

Ley para Pro11aver Ja Jnv12rsi6n Mexicana y Regular la lnversi6n Extranjera. 

Las otras innovaciones introducidas en esta materia. han tomado en cuen

ta la importancia que las marcas revisten en la comercialización de productos 

y servicios. Se tr<'!ta de evitar los abusos o los inconvenientes para la eco

nomfa del pafs que podr!an derivar del Derecho exclusivo para el uso de una -

marca. 

Pua este efecto, se introduce tumbién en este ca111po, la figuru de la -

licencia obligatoria, que permítírá Id utillzaci6n de una marca por terceros -

cuando e'(istan causas de utilidad pública que lo justifique y mediante el pago 

de la regaifa que f!Je el Registro Nc1cional de Transferencia de Tecnologfa. -

Hdsta <!hora el Estado me.'(icano carece de instrumentos jurldico~ para permitir 

el uso de una rn~rca cuando lo recla:'Tie el interés :;úbl ico y el ti tu lar de Ja -

marca se niegue a concederlo. 

A fin de impedir el registro de marcas que no se utilicen y tengan como 

propósito el evitar que otras las utilicen, el proyecto dispone, que serti o---
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bllgaclón del titular del registro marcarlo usar efectivamente el signo dls--
tlntlvo que hubiere sido registrado en los productos o servicios que fabrique 
o preste. 

Por lo que se refiere a la marca íintca, la exposición de motivos dice: -
,. asimismo se establece la posibilidad de que la Secretarla. de Industria y Comer 

cio obligue que se U$e una marca para todos aquellos productos o servicios de .. 
un mismo titular. destinados a un mismo fin. y sustancialmente iguales. con -

objeto de .. evitar confusiones en el consumidor y combatir la práctica de fijar 

precias distintos mediante la asignación de marcas diversas al mismo producto." 
Esto último lo podemos encontrar en el articulo 116, que establece: "La Secre

taría de Industria y Comercia, ;:iodrá establecer mediante declaratoria de ca--
rácter general. que los productos o servicios elaborados o prestildos para un 

mls~o fin, 1;1..:e sean susl-lrcL~lmente iguale:.,, r.:;to 1~s. que sólo difieran en sus 

caracterrsticas accidl!ntales. se amparen por una sola marca. 

Continúa la exposición de motives diciendo: se faculta igualmente a la 

Secretaria de Industria y Comercio. para que, por razones de orden público, -

prohtb.:l el uso de marcas en deterrr.inados productos y obligue a que estos se -

vendan bajo sus nombres genéricos con lo que también se evitaran confusiones y 

se obtendrán ahorros en publicidad que deberj,n reflejarse en el precio al con

sumidor. 

Aqut el Jrtfculo 125, pdrrafo 2o •• también por razones de interés públi

co. podr:i protliblr el uso de Marcas, registradas o no, en determinados secta-

res de la activi(Jad económica. 

En algunos df' los últimos p~rrafo~ de la exposición de motivos se puede 

leer lo Que sigue: la Ley sobre el registro de Transferencia de Tecnologta y 

el uso y e.:plotación de Patentes y Marcas, fue un paso importante para evitar 
abusos. liberarnos de la dependencia en el exterior y eliminar obstáculos a --
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nuestro desarrollo. Las· innovaciones contenidas e11 este proyecto son comple-
mento Indispensable de dicha ley y tlenden a hacer ml!s operantes sus dlsposl-

ciones. 

Se han lntroducldo además, otros camblos que persiguen la final !dad de -
adaptar la terminologta y las dlsposlclones de la Ley a la evoluc!On tanto de 
la leglslac!On como de la doctrina Internacionales. 

E) ANALISIS DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS 

En el derecho marcario nacional, se ha establecido que el objeto de la -

Ley de Invenciones y Marcas, es la protecc16n de las marcas mediante su regis

tro, con lo que se da~ a su titular el derecho de uso exclusivo. 

La ley de la materia reconoce dos tipos de marcas, la de productos y la 
de servicios. En general podrtamos dividir el estudio de la siguiente manera: 

1. - CONCEPTOS 

Mf1RCA.S DE FABRICA.: San aquellas que se constituyen por los signos que -

distinguen a los articulas o µreductos de otros de su misma especie o clase. 

MARCAS DE SERVICIO: consisten en los signos que distinguen un servicio 
de otros de su misma clase o especie. 

a} Asimismo pueden constituir una marca. las denominaciones y signos vi

sibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de tden 

tificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, __ : 

fernte a los de su misma especie o clase. y 

b) Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones so---
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clales slelllpre .que no queden comprendidas en 
la propia ley (articulo 91). 

Es causa de negativa del registro, .el pretender._-:reg-i~trar, ComO m_arca· ar
tlct.ifoS o se'rv'tdos -stmi lares. que en ·un: momento -dadó::puedan -causar- confuSton. 

2.- DECLARACION DE LIGADOS 

Este -concepto es utll lzable para los efectos de transmisión y opera me-
di ante la declaración respectiva de la autoridad competente. Tal declaración 
procede cuando existen registros de las marcas de un mismo titular, que sean -
idénticas y amparen simt lares productos o servicios o bien semejantes en grado 
de confusión y amparen los :nismos o similares productos o servicios. 

La caducidad, extinción, nulidad o cancelación de una marca registrada -
no afecta la validez de otras marcas registradas semejantes aun cuando estén -
ligadas. 

Respecto del registro de marcas, se lleva a cabo a través de la solici-
tud respectiva ante la autoridad competente, siendo sus requisitos formales -
constar por escrito y hac1eÓdose constar la denominación de la marca o su con
dición de inorainada o mixta, el nombre, domicilio y nacionalidad del interesa
do, la ubicación del establecimiento comercial o del principal si son varías. 
la declaración de la fecha en la que se inició el uso de la marca. 

A dicha solicitud se acompaña la descripción de la marca, los ejemplares 
de la impresión de la lilÍSmd y los marbete:; o etiquetas de la marca. 

En dicha solicitud se precisará también los productos o servicios Que 
dicha marca protegerá. 
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3.- PREVIA CALIFICACION. 

Admitida a tramite la solicitud respectiva, ésta es objeto de un examen 
previo asl como de los documentos y elementos que la constituyen para acredl-

tar si satisface los requisitos respectivos. 

Las sol ict tudes de registro pueden ser objeto de madi ficactón a reque-
rimiento de la autoridad, cuando las mismas no esten en regla. 

El pa.l"Zo de modiflcaclOn de las solicitudes es de dos meses y satlsfe .. -
chas estas;da' lugar a la contlnuacl6n del tramite o bien ante el incumplimien

to se incurre en abandono, perdieÍ1dose la fecha legal de presentación coma su 

consecuencia. 

4.- EXAMEN OE NOVEDAD 

Este ¡:iracede ser efectuado cuando las sol tcltudes satisfacen la totali-
dad de los requi5itos legales y su objeto lo constituye la veriflcaciOn de a-
fectación de derechos adquiridos. 

5.- SUSPErlSION DEL TRAMITE DE REGISTRO 

Este ruede generarse con moti'lo del resultado del examen de novedad --
practicado .J la solicitud de mérito del que se desprenr:la la e:dstencla de otra 

marca igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos o -
similares productos o servicios. Oe tal circunstancia se notifica al solicl-
tante para que manifieste 1 o que a su derecho convenga dentro de la tempera 11-

dad que al efecto se le seflale. El silencio del interesado dentro del plazo -
concedido se considera como a.bandono de su solicitud. 
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El.' tramite de la solicitud se estima conclu{do; cuándo se han satisfecho 
los requisitos legales previstos y se ha requerido el pago de derechos al ln-
teresado por el registro de la marca y la expedlclOn del titulo. 

El derecho de exclusividad de uso. Únicamente se acredita mediante. el 
titulo expedido en el que constan: número de la marca, fecha legal del regls~
tro, de prioridad y de expedlciOn de titulo, as! como et' nombre de:~su titular 
y la ubicación del establecimiento. 

6.- PRELAClON 

- -- ---'-.-

Esta se adquiere con la fecha y hora de presentaclOn deJa solicitud de 
registro, la que a su vez constituye la fecha legal-de la_",marCa-·y:;d:a-de'recho a 
dicha prelación. 

7 ,. DE LA VIGENCIA DE LAS MARCAS 

La vigencia de una marca registrada es de cinco años, misma que es reno

vable indefinidamente por perlados de cinco años. 

8.- DERECHO DE PRIORIDAD 

Consisten en considerar registrada en 1!1 misma fecha en que fue regis--
trada en el extranjero una marca, cuando se pida en México, el registro de una 

marca dentro de los seis meses de haber sido solicitada en uno o varios Esta--
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dos Extranjeros. Esta prerrogativa se obtiene acreditando en el plazo de tres 
meses, haber solicitado su registro en el pafs de origen. 

9. • EL USO DE LAS MARCAS 

Constituye obli<JJCión fundamental usar la r;~arca tdl y como fue autoriza

da a registrada. En !;entido contrario el uso distinto de la marca registrada 

tiene como consecuencia la extinción del registro mediante lu declaratoria ---



respectiva. 

10.- MODIFICACIONES 

No es vU Ido efectuarlas a las marcas registradas, toda modlflcacl6n re
QUlere nueva solicitud de registro excepto en-los Casos en que la misma Única
mente se refiera a las dimensiones o a la materia en la que este impresa, gra
bada o reproducida la marca. 

11.- USO EFECTIVO DE LA MARCA 

Esta debe acreditarse por su titular cuando menos en alguna de las cla-

ses en Que se encuentre registrada dentro de los tres ai'\as siguientes a su re
gistro. El no acredltamlento de uso efectivo tiene como consecuencia la extln 
ciOn del registro de pleno derecho; el uso efectivo se acredita mediante la .: 
fabricac16n, puesta en venta o comercialización del producto o servicio prote

gido. 

12. - LEYErlDA: MARCA REGl STRADA 

Los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, 

deben ostentar la leyenda "marca registrada", su abreviatura o siglas M. R •. = 

Si bien la omisión de dicha marca en el producto, no afecta la validez de la -

marca, sí impide el ejercicio de acciones civiles o penales. Trataiidase de -

marcas de servicio. esta leyenda debe r:istentarse en el lugar en que se contra

ten o presten los servicios. En los productos nacionales, en los que se uti-

lice una marca, debe hacerse constar en forma clara y visible, "Hecho en Méxi

co". Los requisitos antes mencionados deben constar también en las etiquetas 

empaques o envases en que se contengan los productos. 

13.- USO VWCULADD 

Las marcas de origen extranjero que esten destinadas a amparar articulas 
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productdos en territorio nacional podran ser usadas en forma vinculada a una .. 
marca originariamente registrada en México. 

14.- USO DE MARCAS ASOCIADAS 

E·ste se da' cua'ndo sean varias las personas o empres.as que eSi~ó uS~'ndc<'~ 
una marca de origen extranjero y se trate de un mismo producto. previo co~s_en
so-y asoclaci6n para usar la misma marca vinculada. 

15.- NOMBRE PROPIO 

Este puede constar en los productos que elabore o distribuya o a los --
servicios que ,preste el interesado, siempre y cuando lo aplique en la forma en 
que este acostumbrado a su uso y que tenga caracteres que lo distingan clara-
mente de •Jn homónimo ya registrado como marca. 

16.- USUARIOS AUTORIZADOS 

El titular de una marca registrada puede autorizar a una o a m~s persa-
nas como usuarios de una marca, con relación a todos o a algunos de Jos pro--
ductos o ~ervicios protegidos por las mismas y en las condiciones que se esti

pulen siempre y cuando se ajuste el contrato o convenio respectivo a los re--
quisitos previstos por la ley. El uso autorizado de una marca se equipara al 

uso efectuado por su titular. Asimismo el u:;uario registrado como autorizado 

puede tomar las medida:;. legales respectivas tendientes a impedir la falsifica

ción, imitación o uso ilegal de la marca; los prolJuctos que se vendan y servi
cios que se presten por el usuario deben ser de la misma calidad, forma y na-

turaleza, equivalentes a los fabricados o prestados por el licenciante titular. 

Produce cancelación de inscripción de usuario de una marca cuando la --

inscripción del acto correspondiente sea cancelada por el Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnalogfa, cuando Jo soliciten conjuntamente los interesados 

y por mandato judicial. 
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17.- RENOVACION OEL REGISTRO 

La duración de los efectos del registro de una marca y de cada uno de -

los plazos ulteriores se renueva mediante solicitud de su titular dentro del .. 
Csltimo semestre de cada plazo. Plazo de gracia: es aquél que se otorga una -

vez que se ha vencido el plazo y se solicita dentro del semestre de dicho ven
cimiento. 

La no presentación de solicttud de renovación una vez vencido el plazo -

de gracia, trae aparejada la caducidad de pleno derecho del registro de la --
marc3. 

La renovación del registro de una marca procede mediante la comprobaciéA 

fehaciente del interesado del uso efectivo y continuo de la marca. 

18.- TRANSMISION DE LOS DERECHOS 

Las marcas registradas son susceptibles de transmisión por tos medios y 
con las formalidades previstas por el Derecho común, requiriendo para que sur
tan efectos plenos de su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia 
de Tecnologta. La transmisión de las marcas registradas no surte efectos -
contra tercero sí no se registra en la DirecciOn General de lnvenctones, Mar-
cas y Desarrollo Tecnológico, previa la solicitud de su n•Jevo titular o por -
mandato judicial y mediante comprobación de la renavac10n del registro de la -
marca. 

Trataíldose de marcas ligadas, no se registrara la transmisión sino cuan
do se transfieran todas ellas a la misma personJ. Cuando se solicite el re--
gistro de transmisión de una marca de la que haya habido transmisiones ante -
rieres no registradas, deberan comprobarse y registrars.e tdmbién las intenne-
dlas. s( la Secretarla considera que el registro de cualquier acto relaciona
do con una solicitud de marca, una marca; su uso o transmisión afecta el inte
rés público, puede negar su registro. 
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19.- NULIDAD. EXTINCION Y CANCELAC!Oll DEL REGISTRO 

Constituyen causas de nulidad del registro de una marca, las diversas .. 
establecidas en el articulo 147 de la Ley en estudio, como en la especie, lo -
son, entre otras, las siguientes: cuando el registro se haya otorgado en con
travención a las disposiciones de la Ley; cuando el registro se hubiera otor -
gado en base a declaraciones falsas o inexactas, etc. 

La caducidad opera de pleno derecho cuando los registros de tas marcas -

no son renovados en los términos previstos por la ley. 

Por lo que respecta a la extinción, esto sucede cuando su titular provo
ca o tolera que se transforme en denomtnaci6n genérica habiendo perdido la ...... 

signlficaci6n distintiva con que se registró y su denomtnaclón pasara al domi
nio pQbl ico. 

La cancelación procede por solicitud escrita de su titular y mediante su 
ratificación. 

62 



F). LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. 

Entre "las· ·núudad_es--de la marca, debemo-s: de co~siderar .un_a Que nO_ está.
comprendida especi f icamente en Ja ley .de .1976,. pero que tiene su fuente· en Ja 
~Q)ivendon dé Par!s. · · · ·· ··· 

El articulo 60. bis, de la Convención, revisada en Estocolmo, establece 

que los paises de Ja Unión se comprometen, bien de oficio sí la legislación -

del- pats lo permite, o bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar 

el registro de una marca de f.1brtca o de comercio que constituye la reproduc-

ción, tmltactOn o traducción susceptibles de causar confusión, de una marca -

que la autoridad competente del pats de registro o del uso, estimare al 11 ser 

notoriamente conocidas como siendo ya la marca de una pcrson,1 que pueda bene-

ficiarse de la Convención y utilizada para productos idénticos o similares. 
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Esto mismo procede s( la parte esencial de la marca constituye la repro

ducción de tal marca notoriamente conocida o una ímitaci6n susceptible de --

cr~ar confusión con el la. Este articulo señala que se goza de un plazo mlnimo 

de cinco años a partir de la fecha de registro pitra reclamar la anulación de -

dicha marca. Concluye la disposición que na se fijar,'j plaza para reclamar la 

anulación de la prohibición de las marcas registradas o utilizadas de mala fé. 

La disposición anterior ha sido necesaria porque las relaciones comercia 

les se han intensificado con el transcurso del tiempo y es necesaria la pro--: 
tección marcarla internacional. 

(20) 
Porque, como set'lala Albert Chavanne, en principio la marca no es protegi 

da en ella y por ella misma, sino con el propósito de evitar posibilidades de

conf u~ ión. Esto se man i f 1 esta e sene i a lrnente en dos ~mb t tos: "en e 1 plano te- -

rrltortal y en lo que corresponde a la naturaleza de los productos ofrecidas o 

20.- Chavanne Albert. "Las Marcas Notoriamente conocidas o de alto renombre", 
en Rev. Mex. de la Prop. !nd. y Artlstica, n6m. 8, año !V, jul.-Oic. 1966 
México, D.F •• pag. 339 



de los servicios propuestosº. 

En el .lmblto territorial, de acuerdo con el principio de la terrltorla-~ 
lldad, una marca sola esta protegida dentro de los limites del territorio del 
pats donde ha sido depósitada. Fuera de ese territorio es una res nullius. -
de la que no importa su aproplaciOn .. 

Por otro lado, el principio de la especialidad de la marca se refiere a 
que unicarñente se crea un derecho exclusivo en el campo de los productos o 

servicios idénticos o similares .. Un tercero podria adoptar la misma marca pa

ra otros productos distintos, porque en tal caso no puede haber confusión. 

Los principios anteriores se limitaron con ese articulo de la Convención 
porque de ot1-.' manera es faéil la realizaci6n de conductas fraudulentas. 

El arttculo 6 bis, fue Introducido a la Convención por la Conferencia de 

Revisión de la Haya en 1925. Fue'r:iodificado por las conferencias de Revisión 

de Londres de 1934 y de LisbO•l en 1958. En esta última conferencia el articu

lo fue' detenidamente dise>nlido y su aplicación que con anterioridad sólo con-

cern[a al rechazo o la cancelución del registro de una marca conflictiva con -

respecto a una marca bien conocida en el pafs correspondiente, fue e:üendida a 

la prohibición del uso de la marca pri'l'leramente mencionada. 

El articulo anterior se refiere sólo a marcas comerciales y no a marcas 

de servicio. Los Estaclos miembros no quedan abl igados a apl icarias a las --

marcas de servicio, pero quedan en libertad de hJcerlo en situaciones simila-

res. 

El propósito de la regla en conslderaciOn, es evitar el registro y uso -

de una marca comercial que pudiere crear confusión con alguna otra marca bien 

conocida en el pais de dicho registro o uso, aunque esta última marca bien ca-
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nacida no·esti! todavla protegida en ese pals por un registro que nonnalmen-
te evltar[a el registro o uso de una marca conflictiva. 

Esta protección excepcional de una marca conocida ha ·sido conslderadá _;.; 
como justificada, ya que el uso o registro de una marc_a similar es equiparable 
a la competencia desleal, y también puede ser considerada como perjudicial a -

los intereses del consumidor. 

Para determinar los problemas que la aplicación de este.articulO_puede -. 
provocar, nos referiremos en primer lugar a lo que se entiende por miirca· .. noto.:. 

rta. 

A este respecto. Chavanne. seiiala que: 11 algunos autores son ·partidarios 
de distinguir entre las marcas notarlas y las marcas de alto renombre. Tam-
bién se habla de marcas de gran notoriedad, de alta reputación, de marcas que 
simbolizan la empresa, de marcas mundiales o de marcas conocidas a lo lejos. 
Pensamos con el decano oesbois ••• que es deseable no complicar los diversos -
regfmenes jurfdicos aplicables y que es suficiente distinguir las marcas ordi

narias y las marcas notorias. Todos los términos citados serAn pues tenidos -

como equiva~entes" (21) 

EL autor continúa señalando que para saber si una marca es notoria o no 

es necesario hacer referencia al pCibl ico. y adhirt'5ndose a Roubier, señala -

que la notoriedad es una pruf;!ba resplandeciente de Ll utilidad económica de la 

m.:irca porque significa que la marca ha tenido un gran éxito y ha sido aprecia
da por Id clientela. (22) 

Posteriormente observa que en la actualidad la notoriedad es mAs el fru

to de una técnica de lanzamiento y de una técnica de publicidad que de la an-
tigOedad y la calidad de un producto. 

21.- Chavanne Albert, ob. cit., p. 340 
22.- Chavanne Albert, ob. cit. p. 341 
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En opinión de SepO!Veda, las marcas notorias, son aquellas que han alcanzado -
gran fama por la Intensidad del uso y la publlcldad de que han sido objeto; se 
han Impuesto a ta atención del gran público. Pero ademas debe estar asociada 
a una buena calidad del producto, pues no basta con la publ lcldad. En algunos 
casos esa marca d~ gran renombre constituye el stmbolo de una gran empresa y -

de la actividad comercial del titular. Pero debe mediar. asimismo el criterio 
subjetivo de la autoridad competente del pa!s. ( 23 ) 

LoS problemas conexas para buscar la anulación de la marca que entra en 
confl teto con la marca de r~nombre excepcional son primero, qu: se debe probar 
que se está en presencia de unJ marca n·Jtoria11ente conocida. El lo se puede de

mostrar por la profusión de an11ncios. y tal vez, con declaraciones de comer -
el antes de 1 par s doncie '.;e busca la anu 1 ación. y después de 1 ograr que las au -
toridad~s d¡';"; entraJa ¿~ l ¡:¡ demanda de 11111 idnd dE::nt.ro rle los cinco años de re -

gistrada la marca pirata. y por último. obtener que se castigue y prohiba el -
uso de la marca registrada de mala fe porque no existe disposición expresa que 
la est11blezca. 

Es curioso que el legislador no haya recogido la esencia de esta dispo -

stc16n en el texto de la Ley de 1976. ya que venia figurando, can lenguaje mAs 
o m::?nos parecido. porque debe Incluirse dentro de los mecanismos para evitar -

la concurrencia iltcita realilada por el aprovechamiento indebido de las mar -
cas de otro. 

La apreciación del carActer distintivo de Ja marc<l es una cuestión de -
hecho. y por lo mismo. a primera vista pudiera suponerse que tal cuestión es -

capa al control de los tribunales judiciales. 

Sin embargo, no ocurre as[, en virtud de que lo mismo la doctrina como -

la jurisprudencia y la legislación establecen reglas de carActer general que -

23.- SepOlveda Cesar, ob. cit., pags. 220 y 221 
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deben de tomarse en cuenta para calificar la concurrencia o ausencia de_ este -
requisito esencial de las marcas. 

Entre estos principios, puede citarse el que consiste en admitir que una 
marca difiere suficientemente de otra. cuando ninguna confusión es posible pa
ra quienes ponen en su exámen una atención coman y .ordinaria, y que una marca 

no difiere suficientemente, cuando puede haber confusión para aquellos compra

dores que no tengan las dos marcas ante sus ojos. 

Más evidente. no basta que una marca alcance el grado de popularidad y -
difusión q.ie señala Ghiron en el cuarto momento para que se convierta en la -

designación usual de las mercanctas. Ante todo debe tenerse presente que el -

empleo de las marcas sabre los productos, en el papel de correspondencia, en -

las facturas, sobre los anuncias, en la propaganda mural, en el anuncia lurnino 

so o su propaganda a través del cinematógrafo del radio o la televisión tiend; 

fundamentalmente para que el público se sirva de su nombre como denominación -

ide~tlficadora del articulo y si una intensa campafia publicitaria acaba por i~ 

ductr al consumidor a considerar diversos los productos que individualizados -

con otras marcas, son substancialmente an~logos o similiares a los que son ob

jeto de la industria o ccmercio del duei1o de la marca, nadie tiene derecho a -

disputarle esa especial situación de mononal io, pues el orden jurtdica exige -

que sea respetado el derecho de pro;::iiedad industrial legitimado por la origi -

nalidad, el trabajo y la inversión económica. { 24 ) 

La Ley MexiCilílt1 protege este tipo de marccls tal y como se ha pronunciado 

la Corte sobre ello en los slauientes criterios de interpretación visibles en 

el informe 1985, 3o. parte, Tribunales Colegiados, p~gs. 27 a 32. 

24.- Rangel Medina, Davtd. "Tratado de Derecho Marcarte", México, D.F., 1a. -
edición, 1960, pAginas 330 y 331. 
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MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICAOO QUE SE OEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. 

LA PRDTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA "GUCCI" NO NECESITA EL 

REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS. 

Para poder del imitar el significado que se debe tener de una marca nota

rla, es necesado tener en cuenta que la notoriedad es ei conocimiento que el 

público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, natu-

ralmente al nombre de la marca, sino incluye informaciones sobre las cualida-

des carac.i:.eristicas y uso de los productos que las llevan. Es por referencia 

al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria a no, ya que 

la notoriedad es una prueba de la uti 1 izaci6n de la marca, porque significa -
que la marca ha ~enido gran é:-'.íto y ha sido apreciada por los consumidores. De 

tal manera que una rnarca puede snr notoriamente conocida en el pais antes de 

su registru en él y l?íl ·dst..i r:1e L:.s reperC''.;.iones posill!es de la publicidad de 

otros pa[ses, aún antes de que SE? utilice en la RepCibltca Mexicana. Por lo -

que ve al carácter de riotoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión 

de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del pais deben deter 

minar fUndando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las au: 

toridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, 

por traturse de la imitación de uno de los signos que se usan en los produc-

tos de la marca "GUCCl 11
, que a nivel internacional han dado a conocer los se-

i'lores Ah.la y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos produc

tos propiedad de "Gur.c i Shops", µar lo que estimaron que se trnta de una marca 

notoriumente conocida, ya ílue de concederse lo solicitado podria crear confu

sión entre el públ tea consu;nidor pues éste al adquirir los productos creerla -

que se trata de articules con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior 

las autoridades respon:.;dbles realizaron una correcta aplicación de los arttcu. 

los 91, fracciones X'f y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, 60. bis y 100. 

bis del Convenio d~ Pads para la Protección rte la Propiedad Industrial, pues 

al tratarse de un diseño que ifTlita los monogramas de la marcd notorlamente ca· 

nacida Gucci evitaron que se pudiera crear confusión entre el pública consumi

dor y ademAs impidieron que Se produjeran actos de competencia desleal respec

to de esa marca conocida en fonna notoria • No constituyendo obst~culo para 
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lo anterior, la circunstancia de que_ la marca notorfamente conocida 11 GUCCI 11 no 
se encuentre registrada en el pa[s,-_pues ria es necesario que se cumpla con ese 
requisito para que se di! la protección de la marca notoria, en términos de lo: 

dispuesto en los artfculos 60. bis y 100. _bis del Convenio mencionado·a_nterlor 

mente, ya que se trata de una protección de car.5.cter excepcional que ttene·ca':' 
mo fin evitar que se induzca a engai'io o error al público consumidor e··tmpedtr 

que se produzcan actos de competencia desleal. 

A continuación transcribiremos otros dos criterios de lnterpretac16n del 
mismo tribunal colegiado y en relación con la misma marca, y posteriormente -

haremos un comentario en relación con los tres criterios. 

M!'.RCAS /lOTORIAS, L,\ PROTECCION DE LAS. FINALIDAD DE LAS MARCAS. LAS -

FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA = 
MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMEN

TE CONOCIDAS. AUN CUANDO llO ESTEN O llO HAYAll SIDO PROTEGIDAS EN EL PAIS.

LOS ARTICULOS 60. BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION -

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

La narcJ sirve para distinguir los productos o servicios que provienen -

de su fdbr1cante o de un comerciante. de los productos y servicios de tos com

petidores. Las fuentes del derecha a la marca, reconocida~ por la doctrina y 

adoptJdas por Jos le']ISlJciones de los distintos paises son el µrimer uso y el 

registro. habieÍldose generalizado este último cor;io el medio rná~ eficaz para la 

protección del signo marcilrio. El sistema adoptado por nuestro pats puede -

considerarse como mixto. ya que si bien es cierto que uc;sicarr.ente es el regis
tro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad -

que el uso produce efectos jurfdicos antes del registro y con posterioridad a 

su otorgamiento. ~luestriJ Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de 

conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes de que otra 

fuera registrada, para lo cuál existen plazos y procedimientos que conducen a 
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la anulación del registro ya -otorgado para dar lugar ar registro de la marca -
usada.con anticipación (articules 88, 89 y 93). La proteco:ión de la marca se 
encuentra sustentada en dos principios fund3.mnetales: el de territorialidad y 

el de especialidad. De acuerd" con el de territorialidad. la protección de la 
marca se <!ncuentra circunscrita a los llmites del pats en donde ha sida regis
trada y por su parte, el principio de especialidad de la.mart.:a tiene que ver -

con la naturaleza de los productos, ya que el d~recho exclusivo que origina el 
registro de la marca opera solo en el campo de los productos o de los servici

os idénticos o similares_ (respecto del principio de territorialidad, ver los -
articulas 119, 121 y 123: P.n cuanto al principio de especialidad los articulas 
94 y 95 de la ley de tnvenclone:; y Marcas). Pero lJ aplicación exacta de los 

principios de t.::?rritortalidi\tl y de cspec1-'.llidad de J,3 marca, puede provocar -

abu!;ns que se traducen en enganos p.:i.ra Jos l~qltimos duef1os de las marcas y -

para el público .:011s11midor, pues debiJo a la territorialidad alguien poco es-

crupulo!;O se podrla ilprovechar de una 'narca extranjera que todavla no ha sido 

re9i-:.trad.1 en nuestro pals para obtener el registro de esa marca a su nombre y 

disfrutar d~ la c~li:bridad de ese signo ctistintivo. Es por el lo que para evi

tar los otados inconvenientes el dia catorr.:e de julio de mil novecientos se-

senta y siete, se .Jdoptó en e:;tocolmo la Oltir;;a revisión del Convenio de Parls 

para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Lo dispuesto por los -

articulas 60. bis y 100. bis je este. Convenio, ~iene la finalidad de evitar el 

registro y el u~o de un.; n~rca QLJP pueda crear confusión co11 otra marca ya no

toriamente conocida en 0! \:J·11S J~ registro o de utilización, aunc;ue esta últi

ma rMrctl no esté o tod,wía no haya sido proti::?girJa eri el pals, med;;inte reqis-

tro o e! U50 dt? Ju m11r,-:J que c;r:tre '?n conflicto ccn el !J. EstJ proLección ex

cepcional d~ un1 marcd notoriar:iente conocida esta justificada porque el regis

tro o el uso de la marc<t similar que se prestara a confusión, equ1v::ddrla, en 

la mayorla de los casos, íl un acto de competencia desleal y también se puede -

considerar perjudicial para los intP.reses del públ ice consumidor que puede ser 

inducido a error, rt!specto del origen o cal idcld de tos productos amparados con 

esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado las reformas que ~e hicie-

ron en Estocolmo al Convenio de Parls para la Protección de la Propiedad In--

dustrial, en las que se contienen los articulas 60. bis y 100. bis del Conve--
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nlo de Par!s para la pcotección de la Propiedad Industrial, el legislador me-

xicano estableció en las fracciones XX y XXI del articulo 91 de la Ley de In-

venctonas y Marcas, la prohibición de re:Jistrar como marca las deno:ninaclon:is, 

signos o figuras susceptibles de engallar al público co1sumldcr.o indl:ctrlo a -
error por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente -
del pats estime ser notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona 

que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o 

s imt lares~ tgun l proh l bic lón e:d ste cuando la parte esencial de la marca que -

se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente ca-
nacida o una imitación susceptible de creilr confusión con ésta, con el objeto 
de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal. 

Como se nota en los criterios de interpretación anteriores. los tribuna

l!?!. !'lexicdnos ílan Jpl icr.do en sus ser,tenc1as la doctrina que en torno a est.a -

materia se ha realizado, principalmente en los palses Europeos. 

La aplicación de la doctrinJ ha tenido subas~ precisamente en el Con-

vento de Parls, del que !"éxico form.1 parte. porque de otra manera no serla po

sible que pudiera otorgarse protección a las marcas notoriamente conocidas. 

Constitucionalmente la aplicación del Convenio tiene fundamento en el arttculo 

76 de la Constitución, a que se aluí..le en estcs criterios de interpretación. 
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Por óltimo, la jurisprudenci.:i viene aL•I icando el criterio conforme al 

cuál, el conflicto l1P. Derec~ . .Js entre IJ mJrCd notartil y lu que reg1:;tra el 

usurpador, Joricue a~bos reglstros 11isti11g..-in rrercc.nctas colocadas formalmente -

en grupos distintos d>! Li clasificación oficial, debe resolverse en favor del 

titular de la marca notoriamente conocida. Entre las morcas nul lficadas por -

tal motivo pueden recordarse; !pana, Sears, R.:vlon. Toni, Camay, etc.. Tam--

bién se han considerado como notoriamente conocidas en el pals, las marcas Bu

lova, S1nger, Coca-Cola, Sprite, Gucci, Carrera, etc .• ( 25) 

.......... ,, .. ,, ...... ,,,, ..... ,,.,, 
25.- Correa M. Enrique, ºProtección de la Marca en la Jurisprudencia Mexlcana 11

, 

en Revista l'<!x. de la Prop. Ind. y Artlstlca, No. 2, año 1, jul-dlc. 1963, 
México, p~gina 167. 



G) . l.A COMPETEUC !A DESLEAL 

Desde la conferencia de revisión del Convenio de Parls decl9DD, se ln--

trodujeron disposiciones relativas a la represión de la ccimpete'1C:ta desleal, -
que se han Ido perfeccionando a lo largo de las distintas revisiones del Conve 
nlo. 

Debemos mencionar que la protección que se intenta dar con referencia a 
la- i::Ompe(encia desleal tiene dos objetivos: uno, proteger derechos eKclusivos
reconocidos y registrados; y otro, los que no han sido objeto de registro ante 
las autoridades competentes. Aunque pareciera inútil ya que se podria enten-
der que el hecho de estar registradas serla suficiente para su protección, se
rla ocioso acudir a la protección por causa de competencia desleal. 11 Es cier

to que en su dCepctón gramatical, el concepto de t.:ompetencia desleal puede 11; 

gar a abare"' i\ttos que lesionan o tienden a lesionar der~cnus previamente in; 
critos ante una oficina gubernamental. cuya exclusividad esta en principio -

asegurada con motivo de la previa inscripción. También desde un punto de vis

ta gramiJtical, deb1er'1n quedar lr.clu1das bajo este rubro las actividades empr; 

sartales pernicios.1s que lesionan o tiewJen a lesionar derechos que no han si

do objeto de una previa lnscripctón o registro. Literalmente hablando. tanto 

étos como ,Jquéllos .:on'ltituyen rnanifestaciones desleales en la competencia, -

pues tan desleal resulta en términos competitivos que un comerciante utilice -

sin autorización la milrCJ ri;>gi!".trada de su competidor como el hecho de que di

cho comerciante 11t1lice la !'T\arca ajena aún no estando registrada." ( 26 ) 

Aunque µarecer[a lilúti l recurrir J la defens,'I del derecha por medio de -

la acción de co1npetenciJ desleal, pueden darse casos en que la defensa del ti

tular de t!Stos derecn.:i~ requiera la utiliz~ci6n conjunta de las dos figuras: -

inacción de lri. marca y r:ompetencia des le-al. 
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en Revista Mexicana de Justiciri.. flo. 4, Vol. 11, Octubre-Diciembre 1984, 
pAginas 283 y slgs. 



"Es el caso de la etiqueta en q~e figura· la marca ·registrada, pero que -
se caracteriza además por _otros rasgos distintivos, denominativos- o gráficos .. 
que no han sido objeto de !nscr!pc!On especial." ( 27 ) 

El interés de combatir la competencia desleal no sólo corresponde. a los 

productores o fabricantes: también tiene por objeto proteger a_ los consumidores 
de los productos, ya QIJe se puede inducir a error o confundir a _los consumido

res. afectando asl no solamente el derecho que otorga un previo registro sino 
también los derechos que el productor adquirió por su esfuerzo y trabajo. 

1) WASHINGTON 1911 

0Cl'sde principios de siglo y observando las nuevas situaciones creadas _.., 

por el progreso del intercambio mercantil internacional, se hizo notar que era 

necesario adecuar el derecho de las marcas a dichas situaciones. Por esto, y 

observando que los sistemas legale:; daban oportunidad para que alguien pudiera 

apropiarse de los signos de propiedad industridl de otro. fue propuesto et re

conocimiento de una verdarlera posesión personal de la marca, cuando ésta fuera 

notar i amente conocida, aunque no estuviera registrada .. 

Manifestaciones de esta sana tendencia de impedir despojos leg11les se -

perciben por la misma época en la jurisprudencia de algunos paises, por ejem-

plo en Alemania, en donde los tribunales d~l Imperio, en UOd célellre sentencia 

ordenaron la cancelación en 1907, de la conocida marca "URQUEL"1
, para licores 

cuyo registro habla sido obtenido por alguien que no E:ra el legitimo propieta

rio de ella. ( 28 ) 

La noción que fue expresada por los tribunales alemanes en el sentido de 

que aún cuando exista un registro debe de existir también el respeto a los de-

27.- Rangel Ortrz. Horacio. obra. citada, pag. 286. 
28.- Sepúlveda, Cesar. "Marcas Notorias", en Revista de la Facultad de Derecho 

de México. tomo VIII, enero-marzo, 1958, pag. 30. 
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rechos que haya adquirido otra persona por su esfuerzo y trabajo. Esto fué la 
base para que en la Convención de Unión de Parls, en· Washington, en 1911. los 
delegados Franceses propusieran esta f6nnula que rompta con el formalismo pero 
que servia a los derechos de la colectividad: "el jurisdiccionado que hubiere 
hecho un depósito regular confonne a las leyes de su pals y hubiere hecho uso 
de la marca en un segundo pais con anterioridad a un regl,stro aht efectuado, -
podr[a seguir usando esa marca indefinidamente". (29) 

Desgraciadamente esta proposición no fue' discutida debido a la oposición 
de dos -paises Principalmente. lo .que no deja de ser extrana. ya que en otros 
sistemas legales se prohtbta el registro de la marca que perteneciera a otra -
persona. 

2) LA HAYA, 1925. 

Despu~s de la primer guerra mundial hubo una gran preocupación por parte 
de los técnicos para reprimir la competencia desleal hecha de pa(s a pals. por 

lo que se creó la Comisión Provisional EconOmica y Financiera en 1920 para que 
estudiara este problemJ.. 

En 1924. la Comisión se convirtió en Comité Económico que a su vez reu
nto a dos expertos en la materia de propiedad industrial y creó la Conferencia 

de Expertos Técnicos para el estudio de l<i competencia desleal. reunida en Gi
nebra en 1924. 

El estudio de las proposiciones hechas por 21 Estados dt6 como resultado 
la siguiente regla: "Lo~ paises convienen en impedir el registro o de proveer 
la invalidación de toda marca de fAbrica o de comercio notoriamente conocida -

en el comercio como la marca de un jurisdicctonado en otro pats: deberA conce
derse un plazo mtntmo de 5 años a los interesados para reclamar la cancelación 

29ª- Citado por SepC!lveda. Cesar. obra citada, p.liginas 30 y 31. 
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de las marcas as( registradas". ( 30) 

Dentro de la Conferencia de Revisión al texto de la Convención de Paris 

de 1883, hecha en La Haya en 1925, fue· tomada la propuesta anterior modifican .. 

do las frases ºimpedir el registro", por "rehusar" y "proveer la nulidad" por 
"invalidar 11

, ast como agregar que la nulificaciOn podrla hacerse de oficio. -

propuesta hecha por la Gran Bretai'ia. Por tanto, con motivo de la revisión he

cha en La Haya el Lexto quedó como sigue: 11 Art1culo 6 bis. Los patses contra

tantes se comprometen a rechazar o invalidar, ya de oficio si la legtslllción -

del pals lo permite, ya a petición del interesada, el registro de una marca de 
fabrica o de comercio que fuese la imitación o la reproducción susceptible de 

crear confusión. de una marca Que la autoridad competente del pals del regls-

tro estimare ser alir notoriamente conocida por ser ya la marca de un jurisdic 

ctonaí1o de otro pnfs contratante y utlli~ada p!ra productos de un mismo género 

o de un género semejante. 

Se deberA conceder un plazo mlnimo de tres años para reclamar la cance-

laci6n de esas marcas. No se fijar~ plazo para pedir la cancelación de las -
marcas registradas de mala fe'. 

Aqut debemos señalar la gran innovaci6n contenida en este articula, pues 

ademAs del Derecho formalista que da el registro y el que da el uso, se rece-

nace que el dueña de una marca notoriamente conocida puede. en un pals. invall 

dar un registro hecho asL sin necesidad de efectuar. a su vez. ningún depósi~ 
to. 

3¡ LONORES, 1934 

Dentro de la revisión de la Convención de Unión de Parts hecha en Londres 

en 1934, los delegados norteamericanos se pronunicaron por un gran cambio, que 

30.- SepQlveda, Cesar, obra citada, pagina 32 
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11representaba una recapitulación ordenada y precisa de las normas que deben - ... 

regular la Indebida aproplacl6n de las marcas de otro y que constituye el fru-
to de una triste y copiosa experiencia en muchos pa[ses••. ( 31 ) 

Se consideró que esta propuesta contenta una indebida aspiración de ob-

tener ventajas excesivas para sus nacionales de otros paises y que faltaban --
aCm trabajos serlos sobre el problema de la notoriedad. El articulo final 

mente quedo como sigue: "Arlfculo 6 bis ( 1 ). Los paises de l• Unión se -
cornpromeien a rechazar o anular, bien sea de oficio, si la legislactón del -

país lo permite, bien a petición del interesado, el registro de una marca de -

f.1brica o de comercio que sea reproducción o imitación o traducción, suscepti
bles de cr':!ar confusión de una marca que la autorir1Jd competente del país del 

registra estime ser notoriamente conocida en él ..:amo propiedad de una persona 

admitid.'.! J hrnefkiarsr> rJe la presente Conv~nci6n y utilizada para productos -

idóntlco:i o similares. OcurrirA lo mismo cuando la parte esencial de la marca 

constituya reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación -

susceptible de crear confusión con ésta ••• " 

Puede observarse un progreso muy pobre dentro de este articulo respecto 

a la'i marcas notorJamente conocidas ya que sólo se agregan los casos de una -

traducción a una marc.a notoria. 

4) LISBOA, 1958. 

EN la Conferencia de Lisboa de 1958, el articulo fue objeto de una dis-

cuslón detallada y su aplicación que antes se referla unicamente a la denega-

ción o CdncelacJOn del registro de una marca en conflicto con otra marca noto

riamente conocida en el :pais de que se trate. se extendió a la prohibición de 

uso de la marca mencionada en primer lugar. 

31.- Sepúlvoda, Cesar, obra citada, pagina 33. 



El párrafo segundo que establecla un plazo de tres años para· reclamar la 

anulaciOn de la marca. se modificó al aumentar el plazo a cinco anos. precisá~ 
dose que se cuenta desde la fecha de registro. 

Podemos aflr•ar que la final ldad del articulo 6 bls es la de evitar el -
uso y el registro de una marca que pueda crear confusión _Con 'otra marca ya no

toriamente conocida en otro pals de registro o de _utlltzaciO_n, pues_ en:_tales -
supuestos estartamos en el caso de una competencia desleal. 

La doctrina del articulo 6 bis puede resumlr_se didendo-.-que·_-·eStáb-iece_ ..... 
una protección especial y privilegiada: 

A. En beneficio del duefla de la marca notoria: 

a) Por su inversión¡ 

b) Por la introducción r::lel producto y la apertura, conservación e in-
cremento del mercado; 

e) Por la calidad de la mercancla; 
d) Por la fama y prestigio de la marca; 
e) Por el valor económico de la misma .. 

B .. En beneficio de los consumidores: 

a) Para evitar ser engañados en cuanto al origen del producto; 
b) Para evitar ser defraudados por la diferente calidad .. 

c. Para evitar desvlo de el ientela en favor del competidor; impedir el -

enriquecimiento ilegitimo del competidor y prevenir el descrédito que 
su conducta origina en perjuicio del propietario de la marca notoria. 
( 32 ) 

S) LA lNFLUENC!A DEL ARTICULO 6 BlS EN LA PRACTICA DE LAS AUTORIDADES -

MEX lCANAS. 

32.- Rangel Medina, David, 11 La Protección de las Marcas Notorias". en Revisen-

Hexicatui de Justicia, número 4, volúmen 11, octubre-diciembre 1984, ---

páginas 368 y 369. 
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México esta obligado a negar el registro de la marca que sea Igual o -" 
semejante a otra notoriamente conocida; a nuliflcar el' registro qU.e ::hidebi_da-- · 
mente haya sido concedido respecto de una marca notoria y· a prohlbtr:_e1 uso 1~ 
debido de una marca notoria. 

con apoyo en dicha precepto del Tratado lnternaclo!'al, las autoridades ~· 

mexicanas han resuelto algunos conflictos de marcas, en los que intervienen -
marcas notarias. Podemos mencionar como ejemplos los casos siguientes: 

6} EL caso "Bulova 11 

El primer signo distintivo que en México ha recibido la protección espe
cial que brinda el articulo 6 bis por haberse considerado como marca notoria-

mente conocida. es la denominación 11 Bulova". Puede seflalarse éste caso como 
la apertura de las autoridades mexicanas a los elementos que informan la doc-

trina del articulo 6 bis, esp~cialmente en lo que atañe a la irrestricta opor
tunidad de reclamar lél anulación de ias 1narcas registradas de mala fe', previs
ta en la parte final de dicho precepto. ( 33 ) 

7) El caso "Singer" 

78 

La regla del articulo 6 bis relativa a la prohibición de usar marcas no

toriamente conocidas, ha sido aplicada en México pard detener la maniobra con
sistente en vender mAquinas de coser de diversas marcas. montadas sobre muebles 
con la marca Singer. ( 34 ) 

Se prohibió el uso de esta marca pues era evidente que se provocarla --

confusión en el público consumidor con respecto de IJS mAquinas, sus partes 
sus accesorios, y podrla llegar a pensarse que tienen una procedencia común, -
lo que serla peor. 

8) El caso "G. E." 

La excepción al principio de la especialidad de la marca se tuvo en 

33.- Rangel Medina, David. obra citada, p~gs. 372 y siguientes. 
34.- ldem, 



cuenta para nullficar el registro de la marca G. E., otorgado para distinguir 
ferreterfa (clase 13), en virtud de ser una reproducción de la marca G. E., -

que ampara articulas eléctricos (clase 21), notoriamente conocida en Méxtco a 
través de la constante propaganda que la General Electric (denominactOn que -

sign1f ica las letras G.E.) y perteneciente a un jurisdiccionado {International 

General Electric Company Incorporated) de un pals contratante y signatario del 

Tratado lnternac lona l. ( 35) 

''EL eYamen de las decisiones de las autoridades administrativas y judt .... 

clales. indica que ~l articulo 6 bis del Convenio de Parfs ha sido aplicado en 

México en todas sus modalidades y que sal va muy contadas ocasiones se han res

petado los compromisos que impone dicho precepto. EL magnifico desarrollo de 

la jurisprudencia ha erigido en un principio general de Derecho la cuestión de 

proteger a 1 as marcas notorl amente conocidas." ( 36 } 

Pan que una marca sea notoriamente conocida se debe tener en cuenta el 

conocimiento que el pObl ico consumidor tiene de esa marca. no sólo del nombre 

sino también de sus caracterlsticas y calidad: las caracterlsticas que llaman 

la <1tenci0n del público. 

Las autoridades judiciales y administrativas delJen de tomar en cuenta al 

conceder un registro o al negar éste, sí la marca solicitad puede crear o no -

confusión entre el públ ice consumidor al creer que esta adquiriendo un produc

to de una marca notorlarnente conocida. 

Como se observa en las resoluciones siguientes dictadas en nuestro pats. 

el objetivo principal es evitar la competencia d1?sl1?al y proteger al público -
consumidor de confusiones en el uso de una marca. 

35.- Rangel Medina, David, obra citada, paginas 376 y 391 

36.- Rangel Medina, David, obra citada, pagina 391. 
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H) LAS MARCAS OE SERVICIO 

1 ) l QUE SON LAS MARCAS DE SERV 1 C lD ? 

La leglslaci6n de todo el mundo en principio consideró el ,uso de la 

marca. para aplicarse exclusivamente a un producto mater.ial, natural 'o fabri·

cado para distinguirlo de productos analogos. 

Es a ·partir de la segunda guerra mundial, cuando se manifestó la ne

cesidad de extender lil noción de la marca para permitirle distinguir no sólo -
Un producto d~ otros productos, sino también una actividad de otras activlda-
des. la protección de las marcas de servicio responde actualmente a una nece

sidad econór.iica. Se ha querido establecer una c:li~tinctón entre marcas de co
mercio y de servicio. al dar a las primera-s un sustento material. del Que ca-
recen las segundas. :::ie ha recurrido a las nociones de prestación corporal o -
incorporal porque la actividad de toda empresa en sus relaciones con la el ten

tela se traduce finalmente en una prestación. { 37 ) 

El autor cita entre et.ras, las siguientes definiciones legislativas: 
11 Una marca uti 1 tzarla para la pri::stación de un servicio. o para la publicidad 
relac1einada con ella. pal"a identificar el servicif) prestado por una persona y 

distinguirlo de los servicios prestados por los de11~~. Este término.comprende 
sin limitación, las marcas, nombres, :;fmbolos. tttulos, designaciones, divisas 
(slogans), palabras tipicas y caracteristtc.1s utillzadas·en el comercio por la 

radio.o por otros medios de publicidad." {Ley Americana, Lanham Acl de 5 de -
julio de 1946). ( 38) 

Por su parte, M. Mascareñas, .mal iza el signo. sei'lalañdolo como el 

medio propio pr1ra distinguir los servicios prestados por una empresa. Va aún 

mas lejos al tratar de definir lo que constituye un servicio: "se puede consi 
derar como servicio la prestación, hecha por una empresa a un cliente, de cieE 

37.- Ousolier. Raymond. "La Marca de Servicio", en Rev .. Mex. de la Propª Ind. 
y Artlstlca, año 111, jul.-dic. 1965, núm. 6. pAglnas 283 y 284. 

38.- Dusolier, Raymond, obra citada, pagina 284 
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tas activldade_s tales como trabajos, alquileres, custodia, informaciOn, trans
porte, -hospedaje, seguros, operaciones bancarias, emisiones radiofónicas y de 

Televisión, espectc1.culos, diversiones, bai"ios u otras prestaciones hechas con -
ftnes lucrativos, con exclusión de toda fabrlcactOn o venta de productos. El 
servicio representa, en el mundo de los negocios, la actividad de las empresas 
-que tienen un fin comercial y que no producen ni venden ningún producto 11

.( 39) 

Ousol ler, señala lo siguiente en relación con la definición anterior: -
Que el autor excluye voluntariamente de los servicios una fase de fabrlcacl6n, 

que se refiere precisamente al tratamiento de determinados productos; por otro 
lado. limita las marcas de servicios a las empresas que persiguen un fin lu--

crattva; excluye de las marcas de servicio las actividades de las profesiones 
1 ibera les y que en el caso de que el signo idéntico a la marca de servicio se 

apl ique:a la facha del establecimiento. deber~ ser protegido como insignia y - . 

no COftlo marca de s~rvicio. { 40 ) 

Finalmente sei'iala que, en definitiva puede parecer vano tratar de definir 
las marcas de servicio. Basta comprobar su existencia. 

Por su parte. Pointer, señala que: "tal como su nombre lo indica. la -
marca de. servicio es utilizada para di!it.lnguir no un producto, sino un servi-

cto. Las marcas de .servicio se pueden clasificar en dos categortas principa~
les: las marcas de servicio que se apl icun sobre los productos a los que acom
paflan estrechamente pl!ra indic,1r al autor rle un servicio del c1ial esos produc

tos han sido Objeto. Las marcos de sen icio que se emplean de diversas ma-
neras para indicar servicios que no se rP.lacionan con aquellos productos. En 
los dos casos, las empresas se proponen e-nplear una marca para distinguir los 

servicios que ellas prestan de los servicios similares prestados por otras em
presas. En el primer caso, el servicio est~ en relación con un producto; en -

el segundo caso no ocurre lo mismo, pues los servicios no estan en relaciOn -
con algún producto." ( 41 ) 

39.- Dusoller, Raymond, obra citada, p!glna 284. 
40.- Dusoller, obra citada, p!gina 285 
41.- Pointet. Pierre Jean, "Las Marcas de Servicio", en Rev. Mex. de la Prop. 

lnd. y Art., México, aM V, nCim. 9, ene.-jun. 1967, p!ginas 87 y 88 
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2) LISBOA 1958 

Las marcas de servicio, en cambio, constituyen prácticamente una novedad 
en la legislación mexicana.- Las marcas de servicio, comenzaron a usarse en -
los paises avanzados hace poco menos de medio siglo. Se hicieron necesarias -

para caracterizar cierto tipo de servicios que no podr1al'I protegerse de otra -
manera de la competencia desleal, tales como los de radiodifusión, los de tln
torerta, de florer1a y algunos otros. Con el transcurso del tiempo, se les -
incluyó e-n la re•1isi6n de lisboa de 1958. en el articulo 6 sex.ies, por el cuál 

los paises de la Unión se compromet1an a proteger las marcas de servicia. --
aunque no estaban obligados a preveer modalidades para su registro. Esta 

obligaci6n la ildquiri6 la RepOblica Mexicana y en la década de los sesentas, -
acud leron so 1 i c i tantes extranjeros y unos cuantos nac i ona 1 es a pedir el reg l s

tro de marcas r1e servicio. mismo que les fue negado. alegando la autoridad ad
ministratt"a que no estaban comprendidas dentro de la legislación mex.icana. --

Sostuvo mf\s adelante que no estaba obligada a proveer disposiciones re-
lativas al regi5tro, pues el Tratado no se lo impon1a. Los particulares se -

inconfonnaran con la resolución administrativa y ocurrieron ante los tribuna-
les fE:derales. La jurisprudencia se encontraba dividida. Finalmente la Supr; 

ma Corte cte Justicia cte la tlJción resolvió de acuerdo con las disposiciones -
del caso, aclarar la jurisprudencia y determinó que tales marcas eran suscep-

ttbles de registro, dada que de otra manera no podr1an protegerse. Obl igactón 
de protecc1ó:i que tiabtd asumido el Estado Mexicano, que sólo podrta cumplirse 
mediante el reyi~tro, ¡;ues to<1a:; las normas relativas a la tutela de las mar-

c;:is en contra de f;ilslficadores e imitadores, en la ley de 1943. se fundaba -

precisamente en que esta5 se encontraban registradas. 

Después de ello, el legislador tom6 en cuenta la jurisprudencia y por .... 

eso aparece la protección en la nueva Ley. ( 42 ) 

42.- Sepúlveda, Cesar, obra citada. p~gina 116 
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De esta manera resultó el texto del articulo 87 de la Ley de Invenciones 
Y inarcas, ·cuya contenido literal es el stgulente! 11 .Esta· ley ·reconoce las mar
c.á"S de productos y las marcas de serv_iclas·. La·S pr.imeras se Constituyen por -
tos signos qUe distinguen a los articulas o productos de otros de su misma es
pecie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de -
otro de su misma clase o especie.-" 

¡) EL DERECHO DE PRIORIDAD EN MATERIA MARCARIA. 

1l ¿ QUE ES ESTE DERECHO 1 

Este derecho t!S uno de los grandes logros del sistema Unionista: los --
realizadores de la Convención crearon unrpertodo de inmunidad durante el cual 

el inventor esta protegido contra terceros que pretenddn aprovecharse del in-
vento en ese témino y contra otro inventor que logre desarrollar por coinci-
dencla una invención p.1recida durante ese lapso. 

Bodenhausen. lo explica de la siguiente manera: 11 s1gnifica este derecho 
que. sobre l-1 base de unil primera solicitud del registro de patente, marca, -
etcétera, depositada en uno de los Paises de la Unión. el solicitante que sea 
beneficiario del Convenio dispone de cierto plazo (12 meses para las solicitu
des de patente y 6 meses para las marcas) durante el cuál pue,1~ sol !citar con 

pr l or l dad una protección s imi 1 ar en todos los dcm,js paises de la Unión. El -
ef ec. to de la prioridad consiste en que el depósito realizado por el tltulilr en 

uno cualquiera de los demas paises de la Unión durante el perlado de prioridad 
no podrA ser i nva 1 ida do por hechos comprendidos en e 1 intervalo comprend l do -
entre los dos depósitos de solicitudes, sea, principalmente, por solicitudes -

análogas depositadas por terceras personas. ~ar J,J publicación o la explota·-
ción de la invención por el titular o por terceras personas, o por el uso de -
la marca por el los, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de --
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terceros ni a ninguna posesión personal. Por lo tanto, durante el periodo de 
prior.ldad no se puede destruir la novedad de una Invención ni puede nacer nin

gOn -derecho a la invención o a la marca, de que se trate, en favor de terce -
ros. Es evidente qÜe tanto el alcance jurldtco como el efecto econ6mico son -
considerables. Si comparamos la situación del que goza de los beneficios del 
derecho d_e prl_oridad_ con la del que no puede acogerse a .el los. comprobamos que 
sólo __ el primero esta en condiciones de org_anlzar sin prisa ni dificultades una 
protección verdaderamente internilcional de su invención -·o de su marca ••• 11 (43) 

2) ESTOCOLMO 1967 

La parte de la Convenr.lón que se refiere a la prioridad (revisión de Es
tccolmo) expresa: 

Articulo 4. A. 1) QUlen hubiere depositado regularmente una sol lcitud -
de patente de Invención, de modelo ele utilidad, de dibujo o modelo industrial. 
de marca de fábrica o de comercio, en alquno de los paises de la Unión o su -

causahabiente, gozar~ para efectuar el depósito en los otros paises de un de-

recho de prioridad, durdnte los pli\zos fijados mtis adelante. 

B) En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de -

los dem:is patses de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrti 

ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, par otro -

depósito, por la publicación de la in-1encl6n o su explotación, por la puesta a 

la venta de ejemplares del dibujo o modelo o por el empleo de la marca, y éstos 

hechos no podran dar lugar a ningún derecho de terceros y en ninguna posesión 

temporal. Los derechos adquiridos por terceros antes del dla de la primera so 

licitud que sirve de base d) derecho de prioridad quedan reservados a lo que~ 
disponga la legislación interior de cada pa(s de la Unión. 

43.- Bodenhausen, G. H. C., "La Unión de Parls p<lra li\ Protección de la Propie 
dad Industrial", en Rev. Mex. de la Prop. tnd. y Artlstlca, México, año• 
111, jui.-dic. de 1965, número 6, pAginas 260 y 261. 
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Los·. plazos de·· prlor.ldad. arrlllam~~Úo~~dos·.s~rAn.cJe;eis·me~~s ~ara 
marcas de fábrica o :de ·comercio·. 

Estos últimos plazos empiezan a correr a partir de la fecha de depósito 
de la primera sol !el tud; el d!a ·del depósito no esta comprendido en el plazo. 

A su vez la Ley de Invenciones y Marcas contiene en su articulo 36, las 

normas necesarias para el tratamiento debido de la prioridad. Articulo 36. -
Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otro pats. la fecha de -
presentación se retrotraera a la fecha de presentación en aquel en que lo fue' 
primero. siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen 
los Tratartos Internacionales, d~ los que el mismo sea parte. s( no los hubie

re deber~ presentar5e dentro del a1lo de solicitada ta patente en el pats de -

origen. 

Para aozar de la prioridad. la solicitud puede presentarse en cualquiera 
11e los pa[ses miembros de la Unión de Parts, siendo indiferente que sea la na .. 

ción del propio inventor o cualquiera otra. Basta con que la primera petición 
haya sido depositada ante un Estado que forma parte de la Convención para que 
comience a nacer el derecho de prioridad. 

Para conceder el derecho de prioridad deberan satisfacerse lo5 requisitos 
siguientes: 

1.- Que al solicitar la patente se haga constar el pafs de origen y la -
fecha de presentación de la solicitud. 

11.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de 
mayores derechos de los que se deriven de la presentada en el extranjero. 

111. .. Que dentro de los noventa dlas siguientes al de presentación de la -
sol lcitud se llenen los requisitos que señalen los Tratados Internacionales de 
tos que México sea parte. esta ley y su reglamento. 



Articulo 113. La marca cuyo registro se pida en México dentro de los --
seis meses de haber sido solicitada en uno o varios Estados Extranjeros, se -
considerara registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer Estado Ex
tranjero, siempre que ese pals conceda a los mexicanos el mismo derecho. Para 
obtener este derecho de prioridad deber~ manifestarse en la solicitud la fecha 
en que fue' depositada en el extranjero. la sol tci tud de. prioridad no debera -

comprender productos o servicios que no fueron objeto de la solicitud de regls 
tro en el extranjero. 

. 
Articulo 114. Para obtener la prerrogativa que establece el articulo an

terior, se deber.1 comprobar dentro de los tres meses de haber solicitado el re 
gtstro de la marca en México, que ésta fué presentada en el pals de origen -~ 
dentro de los sets rr.eses anteriores por medio de una copia expedida por las -
autoridades competentes del estado de que se trate y ul terionnente demostrar -
que fue' registrada en este pats. 

Lo previsto en este articulo ser.1 sin perjuicio de lo que dispongan los 
Tratüdos Internacionales sobre la materia, de tos cuáles México sea signatario, 
en cuyo caso se estará a lo dispuesto en ellos. 
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CONCLUSIONES 

L- Es claro que a través de la Historia, el Hombre ha tenido la necesi
dad de identificar las obras y productos que son resultado de su ingenio y de 

su trabajo¡-ast poco a poco, el uso de signos distintivos en estos productos,
se fue'transfonnando para satisfacer las necesidades de cada época, al mismo -

tiempo, los paises paralelamente, han debido regular el uso de estos signos -
distintivos, en principio limitandolo a sus propios paises. 

Luego de varios intentos internacionales. sobre todo en Europa, fue' con
cretado, en marzo de 1883, el Convenio de Parfs para la Protección de la Pro-
piedad Industrial. 

2.- A partir del siglo XIX se inicia Jna serit! de esfuerzos para regular 

la materia de la propiedad industrial. los primeros actos fueron fundamental

mente de tipo bilateral, en la mayor parte de los casos sin que tuvieran apli
cación concreta. Es a partir de la conferencia celebrada en Hungrla en 1873,

cuañdo se ponen los primeros cimientos sertas para establecer una regulación -

tnternaclonal en materia de Propiedad Industrial, y de aquf una serie de con-

ferenclas y congresos hasta llegar al Convenio de P:lrfs. 

3.- Es un gran aclerto el lograda en el Convenio de Par[s, el que éste -

prevefa conferencias periódicas de revisiOn del mismo Convenio. Esto basado -

logicamente en las transformaciones 11ue la gran actividad en esta materia se -
da en cada momento. Cilracterizados por lJ especialinción y dificultades técni 

cas que dta a dta se van presentando como el resultado del progreso de la in-~ 
vestigaciOn y comercialización de los productos y servicios creados por los -

hombres y que actual'Tiente ser[a imposible controlar sin una legislación adecua 
da. 
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4.c A través del Estudio de las revisiones hechas en las diferentes con
ferencias se observa una radical distinción a partir de las revisiones de Lon
dres de 1934 y Lisboa en 1958, en los que la enfatización en esta materia es -
clara. Las marcas notoriamente conocidas, la prohtblclón en cuanto a uso de 
emblemas de estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones -
intergubernamentales; transferencia de la marca, protecc}On a una marca regis

trada, las marcas de servicia; la naturaleza del producto al que ha de aplicar 
se la marca; las marcas colectivas; la protección de la marca cuando ésta es ~ 
usada ilfcttamente o cuando hay falsas indicaciones en ella, asf como cuando -
surge l_a_ competencia desleal. con esto se otorga una gran ifllportancia y se le 
da" el realce que merece la materia marcarla dentro del comercio. 

5.- -De conformldaCI con el arttculo 133 constitucional el Convenio de Pa

rls forma parte de la legislación m~:.:lcaM por haberse cumplido con los requi
sitos que senalan los articulas 76 y 89 constitucionales y por lo tanto es de 
apl lcacl6n obligatoria a la materia de la propiedad industrial de conformidad 
con los supuestas que este mismo establece. 

6.- EL Convenio de Parls para la Protección de la Propiedad Industrial -
de 1883 y sus respectivas rev1slones. t1an ejercido una influencia considerable 
en la legislación marcaria mexicana. porque ésta ha tenido que contemplar las 

hipótesis es.tableclrJ.lS t!n el Convenio, como es el claro ejemplo de las marcas 
de servicia; en otros casos simplemente establece tlirectrices o alternativas -

de regulación especifica, misma que ~i<.ico, por ser signatario las ha realiza
do. Es también claro que la legislación mexicana contempla las hipótesis de -

las marcilS notoriament~ conocidas, por las disposicionP.S que de ellas se esta
blecen en el Convenio, teniendo la misma fuerza obligaclonrtl que si se contem
plaran en la ley mexicana. 
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7.- Gracias a i.s distintas revisiones hechas al Convenio de Parls -
ha surgido el derecho de prioridad, que sin lugar a dudas es un gran logro 

de los paf ses unionistas. Gracias a este derecho los titulares de las mar---
cas tienen la posibil tdad de registrar en otros paf ses sus marcas en un tiempo 
razonable sin Que esto afecte el requisita de novedad exigido para el registro. 

8.- El respeto al derecho de otras y la norma de la competencia leal en 
el terreno mercantil han terminado por imponerse en todos los paises. Todo -
esto encaminado a un desarrollo de una sociedad econOmlca de 1 ibre competencia 

l.as leglslacione!; deben mejorarse para ofrecer tanto a nivel individual como a 
nivel social seguridad a los consumidores. 
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