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~:l.11ROOOCCIO~. 

La marca y las diversas ~osibilidadcs de uso de la misma es

un tema particularmente interesante y de actualidad que día a día 

va adquiriendo una importancia vital nara el desarrollo de las -

actividades ccon6micns de los distintos paises. 

Ln importancia de las marcas es incuestionable en la actuali 

dad, los productos o servicios que a diario u~amo5 o consumimos -

ostentan una marca que permite diferenciarlos de otros de su mis

ma especie o clase. En el c.:i.so particulnr de ''éxico se nucdc no

tar un marcado interés en la materia debido al in~rcso de nuestro 

país a diferentes organismos de regulación del Comercio Intcrna-

cional que traer5n como consecuencia el in~reso al mercado mexic! 

no de innumerables mnrcas extrnnjeras, con ln consecuencia 16gica 

de abusos en el uso de las mi~mas por narte de comerciantes poco

escrupulosos. 

La funci6n distintiva de la marca se convierte en un derecho 

o activo de su titular y en una garnntia de calidad para el cons~ 

midor cuando el producto a•parado por el sl~no Jistintivo es do -

buena y constante calidad. 



Lo anterior merece una amplía protección jurídica ya que la

figura del "usurpador" es decir de aquellos que pretenden aprove

charse indebidamente del prestigio y fama adquiridos por un si,no 

marcario imitándolo, surge como un imncdimcnto para ~1 desarrollo 

pleno y efectivo de los derechos derivados del uso de la marca, -

afectando el usurpador no sólo los derechos de comerciantes o pr~ 

ductores, sino que también afecta de manera directa al púhlico -

consumidor. 

Es precisamente de esta cucsti6n que surgi6 la intención de

escribir este trabajo y de hacer un anllisis de las conductas do

losas en que se puede incurrir en el uso de las marcas y de las -

infracciones y los castigos que sefiala nuestra legislaci6n cuando 

se cae en dicl10 supuesto. 

El presente estudio se encuentra básicamente integrado por -

secciones, la primera de ellas corresponde a la parte ~cncral,

don<le se incluyen los si~uicntcs aspectos: concepto de cada uno

dc los elementos que constituyen ln llamada Propiedad fnmatcrial; 

ubicación de las marcas dentro del cuadro de la pronicdad indus-

trial, así como su concepto, características, funciones y una br~ 

ve reseña hist6rica. La segunda secci6n 1 que es la parte csen--

cial y espec[fica del trabajo analiza las conductas dolosas de --



terceros.que, en relnci6n con las marcas, co11figuran infracciones 

administrativas o delitos previstos por la Ley de Invenciones y -

~arcas. 



CAPITULO 

1 , - !.i\ PROPIEDAD I~"t'\TEl:tL.\L. 

1.1. - LA P~OP!EDAD !~MATERIAL Y Sl'S DOS GRANDES R,\~\AS. 

La actividad creadora del hombre ha sido motor y fucr:a fun

damental del desarrollo actual al qt1e ha llc~ado la civiliznci6n. 

Pdra ClUC esa creatividad se haya ln~rado mantener firme a través

<lel tiempo ha requerido no s6lo del reconocimiento de la misma -

por p3rte <l0 la sociedad, sino tnmbi6n de estimules e inccntivos

serios, claros y eficaces. Debemos estar al tanto de que existen 

y de que se puede disfrutar de los mismos. Se requiere igualmen

te de instrumentos que ~aranticcn los beneficios económicos que -

dic~ns creaciones y trabajos puedan resultar. 

El hombre ha sentido la necesidad de un reconocimiento de su 

obra, no sólo en el plano moral, sino tnmbic;n en el áMhito pccu-

niario que se traduce en una compensación que d5 origen a que ln

propiedad tradicionalmente apreciada, experimente giros para ct1-

brir tambiCn lo inmaterial, lo int:in.~iblc, lo incnq16rC'o. Surr.c

asi un nuevo tipo de propiedad q11c abarca yl ne s6lo los hiencs -

corpóreos y materiales, sino las ideas, las creaciones y el rcsul 

tado de las mismas: sur~c la nropie<l:i.d inmaterial~ la propicdad

intelcctual. 



A este tipo de própiedad se le ha denominado de diversas man! 

ras sin que exista en la actualidad un criterio uniforme para de

signar esta cate~oría de derechos. 

En su interesante obra 11 Usucapión de la Propiedad Industrial 11 

Francisco Carnelútti al referirse a la Propiedad Inmatei'ial nos -

dice: 

"Todos están de acuerdo en incluir en - -
ella los derechos que se suelen llamar,
por una Jlarte derechos de autor y por -
otra, derechos de patente; hasta aquí va 
bien, pero al agregar adem5s el derecho
ª la marca y a las otras denominaciones
industriales, y en seguida, sobre la mis 
ma línea, entre otros el derecho al se-7 
creta o la reputación de la obra o de la 
hacienda, el concepto se transforma de -
esta manera en una nebulosa" (1). 

El campo en el que la propiedad intelectual debe operar se " 

torna pues basto y extenso, por lo qu~ las opiniones y criterios

varían al respecto. Se habla de "Propiedad Intelectual", "Pro--

piedad Inmaterial 11
1 "Derecho In te lectüal", "Bienes Jurídicos Inm! 

~erinles 11 , "Propiedad Incorp6rc.:i 11 cte. 

Edmundo Picard fue el primero en decidirse resueltamente a 

crear una nueva cate~oría de derechos sui gcneris y prefiri6 el -

(1) ¡~i_E5f.Q .CAlL'lb]:'J!t(t;:.:. Usucaqi6n de la Pronied.ad Industrial
(Trad. del Italiano· por FRANC Seo APODAcA Y OSU~d1tor1al 
Porrúa, S. A., \léxico, 1945, p.p. 30 y 31. 



término derechos intelectuales los cuales tendrán por objeto: 

11 Las concepciones del espíritu, en opa·· 
sición a los derechos reales cuyo obje·· 
to son las cosas materiales, los derechos 
intelectuales, segdn Picard son: 1) .- Los 
derechos sobre las obras literarias y ar
tísticas; 2).- Los inventos; 3).- Los mo
delos y dibujos industriales; 4) .- Las -
marcas de fábrica, y 5) .- Las enseñas co
merciales11 (2). 

El nuevo enfoque que da Picard al terna es p,eneralmente acep

tado aunque no en su totalidad ya que autores como Mouchet y Ra- -

daelli opinaban y no incluyen en los nuevos derechos todas las 

categorías que Picard da, sep,ún se desprende del análisis que del 

problema hace el maestro llano,el ~ledina. 

No obstante adherirse a la doctrina de Pi 
card, lo hacen con la reserva de incluir7 
en la materia solamente los tres nrimeros 
grupos de derechos, y se excluyen· las ma!. 
cas de fábrica y las enseñas comerciales, 
porque a su juicio nada tienen que ver ~~ 
con la creación intelectual: son extra~~ 
ñas al rlgimen de los derechos intelcctu! 
les, puesto que, afirman su fin no -es pr~ 
teger y regular las creaciones intclcctu! 
les. (3) . 

(2)"EDMON1Tl'n::AR'll: Embryoloqie Juridigue; cita do por CARLOS MOlJ-
.éHEr"v"sJG'fürbo~llT: Los Derechos del Escri torv del -
Artista; Ediciones Cultura H1span1ca, Madrid, 195 3, p. 22--;-a=-
su vez citados por DAVID. RANGE!, MEDINA: Tratado de Derecho -
Marcaría Editorial Libros d.e )!éxico .. S. A., ~!ex1cOT!íóo;¡;:-9D. 

(3J :10~r..os i.¡d~r@r'CSJGJ!l.HW l:; Jf,\Dl\m;:LJ;: Los nere_chos del~
tor b del Artista; citados por DAV!D !lA~DIN"A, 01J. ctt., 
p. 9 . 



Algunos otros autores adoptan las denominaciones propiedad 

inmaterial o bienes jurídicos inmateriales para referirse a los 

<lercc11os de autor, dibujos y modelos de ffibrica, patentes de in-

venci6n y las marcas de f5hrica y comercio. 

Hablar <le derechos nos resulta siempre cl:1ro, no deja ver -

que existe un privilegio, que. existe una exclusividad; al~o debc

dc implicar el hablar de derechos intelectuales, pero, insistimos 

el concepto no es tan definitivo y t~rminantc como Jebe de ser. -

Hay derechos que se dir11~en a aquello que ~novicnc del intelecto, 

de la mente <lcl homb1·e, tales corno el derecho de libre cxprcsión

dcl pensamiento, la libertad de creencia religiosa, cte., y nada

tie~cn que ver los derechos intclcctualc~ co11 estas nrcrro~ntivas 

y libertades que tiene el hombre. 

En vista <le lo anterior, y con el nron6sito de dar unidad y

cohcrc11cia al manejo de los conceptos en este trahajo, si~uicndo

lns c11scfianzns del ~!acstro David J{angcl 'le<lina, considero qlte cl

término m<1s apropL1<lo es el <le "Propiedad Inmaterial", concepto -

que incluye tanto los derechos rclntivos ~ las prod11ccioncs inte

lectuales del clominio litcrnrio, cicntifico y nrtistico -propiedad 

intelectual o derechos Je autor- 1 como los derechos que se <leri--



van de las creaciones nuevas, los signos distintivos, la repre--

si6n de la competencia desleal y la tecnolo1ía, que juntos confi

guran la propiedad industrial. 

No podemos sino mencionar que a la fecha, no se ha llegado -

en la doctrina ni en la lcgislaci6n a establecer una denominación 

uniforme para designar esta categoría de derechos, por lo que en

el presente trabajo únicamente nos limitamos a los comentarios -

hechos en relación a esta circunstancia. 
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1. 2. - MATERIAS COMPRE:-iDiílAS DE)ITRO ílE LA PROPIEDAD INMATERIAL. 

La propiedad inmaterial se compone de dos grandes ramas, a -

saber: 

la).- Derechos de autor, pronicdad intclcctt1al propiamente -

dicha o en estricto sensu o bien en su tercera accp--

ción; propiedad literaria, artística y científica y, 

Za).- Propiedad Industrial. 



JU 

1.3.- DERECHOS DE AUTOR. 

El derecho de autor ha evolucionado a través del tiempo, --

siendo en la actualidad, un privileRio establecido en el artículo 

28 Constitucional y re~ulado por medio de una Ley Federal que ---

contiene las disposiciones de fondo y de forma neccsarins para su 

. implementaci6n práctica. La Ley Autora! se promulg6 el 21 de di

ciembre de 1963. 

El derecho de autor se compone a su vez. de dos elementos: 

De re cho Mora 1; y 

Derecho Pecuniario. 

Antes de mostrar los caracteres de cada -
uno de dichos aspectos del derecho <le au-
tor, conviene señalar que la distinci6n d~ 
rccho pecuniario-derecho moral. es princi
palmente de naturaleza científica y didác
tica, ya que en la realidad el derecho in
telectual es indivisible y no se trata de
la existencia de dos derechos, uno moral y 
otro pecuniario, sino de una de las Mnni-
festaciones que emanan del primero (4). 

( 4) .!ii\YJ.Iij\i\:-ü¡t;.C :.tif<.OÍNA: Tratado de Derecho ~<.arcaTio; Editorial- -
Libros de ~éxico, S. A., Mlx1co, 1960, p. YS. 



1. 3. 1. - DERECHO MORAL. 

Es el derecho que tiene el autor de crear, 
de oresentar o no su creación al núblico -
bajo una forma elegida por él, de· disponer 
de esa forma soberanamente, y de exigir de 
todo el mundo el respeto de su personali-
dad en tanto que esta se halla unid1 a su
calidad de autor (5), 

11 

La doctrina en general acepta la clasificaci6n que se ha~e--

de las dos facultades que comprende el derecho moral llamado fa--

cultadcs exclusivas y facultades concurrentes. 

Houchet y Ra<laclli señalan como facultades exclusivas las -

siguientes: 

1. - Derecho de crear; 

2. - Derecho de continuar )' terMinar la obra; 

3. - Derecho de modificar o destruir la propia obra; 

4.- Derecho de inédito; 

5. - Derecho de publicar la obra bajv el nombre del autor, b!!_ 

jo seudónimo o en forma anónima; 

6. - Derecho de elegir las interpretes de la propia obra; 

t5) :·Q~Jli\l'Gn:º1if.tz_::_, Protección del Diseño Industrial en el· 
Derecho Me xi cano: Tes is Profes 1onal. Facultad de Derecho, 
IJ.N.A.M., Mex1co, 1978, p. 22. 



12 

7.- Derecho de retirar la obra del comercio; 

Y como facultades concurrentes: 

8.- Derecho de exigir que se mantenga la integridad de la --

obra y su título; 

9.- Derecho de impedir la publicación o reproducción imper--

fecta de la obra (6). 

(6J Ci\iiLOS~~!OUCJ)j:T\'"~$!GF:lf0.oA~J~Iii\i~tJ.T,.=:,. op. cit., p. 27-116, 
citados por RANGEL MEDINA, op. cit., p. 98; 
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1.3.Z.- DERECHO PECUNIARIO. 

El derecho económico, patrimonial o pecunia
rio puede ser definido' como el derecho del -
autor de una obra intelectual a obtener emo
lumentos de su explotación, sea que la admi
nistre por sí mismo, sea que encomiende a -
otro la gestión (7). 

Según Lasso de la Vega el derecho pecuniario, como el dere--

cho moral, subsiste en Ja persona del autor aunque este l1aya 

cedido o vendido la obra en sí o sea la parte material, como en -

el caso del pintor que vende su cuadro o el escritor que vende el 

manuscrito; m5s el hecho de que alguien compre el objeto no quie-

re decir que eso le de derecho a publicar ya que, las facultades

de explotación son independientes de la propiedad del objeto mat~ 

ria J. 

El mismo autor resume las facultades cornnrendidas en el der! 

cho pecuniario de la si~uicnte manera: 

!).- El Derecho de Exnlotaci6n; 

2) ,- El Derecho de ~-todificación y Sunrcsión¡ 

3) .- El Derecho de Fiscalización o Control y, 

(7) ;\>l\\[~_1l]:@N:!_E_R_:., Le !Jroit D' Auteur; citado rior RANGEJ. MEDINA, 
op. cit., p.p. 98 y 99. 
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4).- El Derecho de Continuación (s ). 

Estas prerrogativas según Desbois surgen al momento de la -

publicación y desaparecen cuando la obra entra en el dominio pú

blico. 

( g ) ::JAi.liEi\:-l,;,55-¿·jili .. i,;\.:viiG~ El Contrato de Edición; citado por 
RANGEL MEDINA, op. cit. , p. 
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1.4, • PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

La propiedad industrial, ese sep,undo grupo de institutos -

que integran la propiedad inmaterial, ha sido considerada tradi

cionalmente como un conjunto de derechos exclusivos para explo-

tar industrial y comercialmente algunos bienes incorpóreos de las 

·empresas. 

Su concepto ha evolucionado en forma notable a lo largo de

los Gltimos cien afies, la expresi6n surge en Francia y en los -

paises latinos es adoptada para designar a los derechos que se -

adquieren, por la crcaci6n de cualquier invento relacionado con

la industria, o por las creaciones de si~nos especiales hcchns 

por productores o comerciantes que tienen el fin de distinción 

de un producto de los de su misma especie. 

Entre los diversos criterios que existen para definir lo -

que se entiende por Propiedad Industrial tenemos Jos siguientes: 

El maestro Ra[ael de Pina define a ln Propiedad Industrial-

como: 



... manifestación o modalidad de la pro
piedad representada por el derecho exclu 
sivo al uso de un nombre comercial, mar7 
ca, patente de invención, dibujo de fá-
hrica, etc., conferido de acuerdo con la 
legislación industrial ( ~). 
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Por otra parte, el Lic. Antonio de lbarrola, sefiala que la

Propiedad Industrial es: 

La propiedad que ampara las patentes, -
marcas y nombres comerciales, evidente-
mente es un derecho real aut6nomo, auc -
debe diferenciarse de la propiedad ordi
naria que sólo recae sobre cosas; aouc-
llo recae sobre creaciones de Ja inteli
gencia, sobre productos del esfuerzo mcn 
tal y se refiere a intereses que deban ~ 
ser juridicamcntc prote~idos, rccono---
ciéndosc al inventor el corrcspondicnte
privi le~io, v al comerciante el uso ex-
elusivo <le l~s nombres y marcas que hu-
hiere clc~ido Üú). 

Actualmente se consideran como objetos económicos protegidos 

por diversas categorías de la propiedad industriril estos cuatro-

grupos: 

lo.- Las creaciones nuevas, que comprenden: 

- Las patcn·tcs de invenci6n. 

( 9) MF~\Ü .iiE:"p¡;u_: Diccionario de Derecho; la. ed., Porrúa, ~!§. 
. ..:deo, 1965,, p. z,-g:-- -

( 1 u)" i\NTONfo ··niCiiü.:rn.óCA..:. Cosas v Sucesiones; Sa. ed., Porrúa, -
México, 1981, p. 457. 



- Los certificados de invenci6n. 

Los modelos industriales. 

Los dibujos industriales. 

Zo.- Los signos distintivos, los cuales incluyen: 

Marcas de productos. 

Marcas de servicios. 

Nombres comerciales. 

Avisos comerciales. 

Denominaciones de origen. 

3o.- La represión de la competencia desleal, que trata de -

evitar el desvío de la clientela mediante: 

La confusi6n de productos. 

La confusi6n de servicios. 

- La confusión de establecimientos. 

- El descrédito entre los competidores. 

4o.- La tecnología y "" traspaso, que comprende: 

- El know how. 

La asistencia técnica. 

El traspaso de conocimientos. 
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1.4.1.- PATENTES. 

Al título que permite al inventor o a su causahabiente ---

usar ee un modo exclusivo un invento durante un tiempo determi--

nado, se le conoce como patente. 

Las patentes de invenci6n pueden referirse a productos o a

procedimicntos, ·pero en cualquier caso deberán concurrir ciertas 

circunstancias a efecto de que la invcnci6n sea considerada como 

tal y por ende patentable. 

La invenci6n significa una soluci6n a un problema concreto

en ja esfera de la tecnología, será pntentabJe el producto o el

procedimiento, si este envuelve una actividad inventiva (es de-

cir, que no ~s o~via) y que es susceptible de aplicaci6n indus-

trinl. 

El término ~ue los Estados conceden n las patentes varía 

de uno a otro aunque generalmente se habla de 10 a 20 anos, ---

trangcurridos ]05 cuales, el invento pasará al Jominio ¡1Gblico.

En México esrr t6rmino es de 14 anos contados a partir de la -

fecha de expedición del titulo de la patente (artículo 40 de la

LIM. J. 
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1. ,¡ _ 2. - ~RTI F ICADOS DE ¡;¡VE:>cro:i. 

CuJ11do tina invención sea natcnt~1blc conforme a lo dispuesto 

por la LI~·!, el inventor o su causahabiente nodr~ín ontar por sol,i 

citar un:1 patente ti obtener u11 certificarlo <le invención ( 11 l. 

Los ccrtiiicndos de i1l\'cnción. consti tuycn un:i de las nrinc_! 

pales novcd;1,Jes Je la lev frente a su antecesora y al~t1nos Jttto-

res afirman que tienen como oriflcn, la lcp,isL1ción soviética ( 12) · 

AGn cu3n<lo ¡111ra obtener el certificado de invención es nccc 

sario ctimplir co11 todos los reauisitos de l;1 n;1tcntc, en el nri-

mC>ro l.J. cxp1otación del invento r:ucdc llevarse n caho nor su pr~ 

pio titular o por cualauicr intcrcsallO q11c solicite efectuar di-

cl1a cxp1otaci6r1 ncdi:intc el par.o de re~nli;1s. 

La vir,cncia de este certificado scr5 de H años imnrorrO<?a-

bles, contados a pnrtir <le la fcc!1a de su otor~amicnto. 

Por otro lado cnbc sennlar que mientras la natcntc c~td su-

jeta nl cumplirnicnto de ciertos requisitos de cxp1otaci6n indus-

tria! para la co11scrvación de su vi~cncia, el certificado de in-

venció~ tlci1~ la ventaja de qt1e no cst3 sujeto ;1 nin~ün rcqt1isi-

( 11) 

( i 2 ) 

LDI; Ley Je Jnvcncioncs y !larcJs. 

CESAR SEPIJl.\'EDA: El Sistema l•exicano de Prooiedad Ind11s
~; 2a. cd., P0rrua, qcx1co, l::i8l, n. Y~.--·-------
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to de explotación industrial. 

Por dltimo, diremos que la ley de la materia determina en -

qui casos una invención no patentable es protegida a través de

los certificados (art. 65 de la LI~). 

El certificado de 2nvenc1on difie
re sustancialmente de la 11atente -
en que no se concede un n~ivilegio 
exclusivo. Cualquier tercero· pue
de explotar en cualquier tiempo el 
asunto contenido en el certificado 
con tal de que exista acuerdo con
el titular sobre el pago de re~a-
lias y dem5s cuestiones pertincn-
tes ( 13 ). 

( 13 J CESAR SEPULVEDA: El Sistema ~lexicano de Proniedad Indus---
trial; 2a. ed., Porrua, México, 1981, p. 101. 
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1 .4.3.- DIBUJO INDUSTRIAL. 

El dibujo industrial es toda combinación de figuras, líneas 

o colores que se illcorporen a un producto ill<lustrial con fines 

de ornamentnci6n y que le den un nspecto peculiar o propio. 

A la anterior definición legnl debe nñadirse un elemento, -

que es el de la novedad. 

La Ley de Propiedad Industrial abrogada por ln vigente LIM, 

concedía protección a los modelos y dibujos industriales por me

dio de patentes, n diferencia de ln nueva Ley que los proteqe --

a trav~s de rcRistro que otorga a su titular el derecho exclusi

vo a su uso por el t6rmino de 7 afias n partir de su otor~amicn-

to (artículo 7 de la LIMJ: 

A diferencia del modelo, que es un -
cuerpo tnnqible, el dibujo cstfi con! 
tituído nor líneas, co1ores .... tic 
ne de co~Gn con los dibujos indus--~ 
trialcs, que se refiere a ln indus-
trla, a la ornamentación de nroduc-
tos industriales ( ¡,¡). 

( 14] CESAR SEPULVEnA: El Sistema Mexicano de Prooiedad Indus---
~; Za. cd. 1 Porrua, Mex1co, 1981 p.p. bl-63. 
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1. 4. ,¡, - '.JODE LOS 1:-IDUSTR!ALES. 

~lo<lclo industrial es lc~almcntc tod3 nueva forma plfistica -

que sirva de tipo o 1noldc para la fabricación de tin f>rodt1cto in

dustrial, que le de apariencia especial c11 cuanto no implique -

efectos técnicos. 

Rajo el rt1bro Je <liscfios indtistrialcs se a~rupa11 tanto los

dibujos como los modelos industriales; así la diferencia que --

existe entre el dibujo y el modelo i11dustrial es que el primcro

sc plasma en lineas y superficies, 1nicntras qt1c el segundo se 

plasma o representa en formas de volt1mcn o tridimensionales. 
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1 • 4. 5. - MARCA. 

Desde el punto de vista doctrinario existen mOltiples ----

definiciones de lo que constituye una marca, sin embargo, la doct:rl 

n~ ha aceptado como elementos bfisicos de la misma los que se 

sefialan en las definiciones que a continuación se mencionan. 

El maestro Alvarcz Soberanis, define a la marca como: 

Un signo distintivo que permite a su titu
lar (fabricante o comerciante), distin~uir 
sus productos o servicios de los de su com 
potencia (15). 

Por su parte el maestro .Justo Nava Ne~rcte scftala que: 

... la marca es todo signo o mcclio mate..:-
rial que permite a cualquier persona físi
ca o juridicn distinguir los productos que 
elabora o expende, asi como nqttcllas acti
vidades consistentes en servicios de otros 
iguales o similares cuya finalidad inmedia 
ta es la de atraer la clientela y despu!s~ 
conservarla y aumentarla (16). 

En vista de que el concepto, funci6n, característica y r6--

( 15) Jih.m..:.:l..CV.,\,qUÍ:::,~Q.Bú~\filR:_: Ln Regulación de las Invenciones
v .. , .. ]·~¿1.~_)· de la Transf~r.cñ'Cla--te·cnc)fóifíca; la. cd., Porriía 
~lexico, f9~~ 

( 16) .::nfi'!~V::\ír,i:}J!"~!C: Derecho de las Marcas; la. ed., Porrúa 
.\léxica, 1985, p. 1.<J?. 
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gimen jurídico actual de las marcas será estudiado más a fondo en 

su oportunidad, ya que precisamente sobre las marcas y su uso -

ilc~al, trata este trabajo, solamente habremos de mencionar bre

vemente en este apartado las razones por las que se incluye a -

las marcas como una rama más de la propiedad inmaterial. 

Recordemos ~ue autores como Mouchct y Radaclli, considerán

quc las marcas de fábrica y las cnsefias comerciales, no deben -

incluirse dentro de la propiedad intelectual, o inmaterial, pues 

3 su juicio 11ada tienen que ver con la creación intclectu31, -·· 

siendo cxtrafias a este r6gimcn, puesto que, afirma11 su fin no es 

proteger y regular las creaciones intelectuales. 

Sin embargo} las disposiciones relativas a la propiedad in

dustrial protegen y defienden las concepciones o crcacionc~ in-

tclectunles de los inventores, y nfin cuando en el caso de las 

marcas, o de los avisos y nombres comercinlcs, frecuentemente no 

se csti ante verdaderas o propias creaciones intelectuales, es-

tos signos tienden en realidad a defender los resultad6s de la -

actividad industrial del productor, impidiendo las confusiones.

La protección concedidi al signo y consistente en el derecho ex-

elusivo de colocarlo en las mercanc[as propias, garantiza del -• 
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peligro de que otros puedan usurparlo y hagan aparecer falsamente 

determinados artículos como provenientes de una persona que ha 

acreditado los productos de su trabajo; es decir, los derechos 

que se conceden a los poseedores de tales signos distintivos no -

difieren, en cuanto a su finalidad, de los comprendidos en el co~ 

cepto de derecho de autor. 

Por otra parte debemos recordar que no es la crcaci6n en si-

misma, ni la labor intelectual o i11gcniosa lo que justifica la -

protccci6n que la propiedad inmaterial concede a las marcas, sino 

que es esa co11ccpci6n de la inteligencia y del trabajo intclcc---

tual, contemplados desde el aspecto <le! provecho material que de-

ellos puede resultar, lo qt1e amerita que la propiedad inmaterial-

acoja a este tipo de creaciones. 

A este respecto de las marcas el maestro Rangel Medina scfia-

la que: 

Aunque no tengan el mismo origen ni puc
da11 considerarse crcacio11cs intclcctun-
lcs, las marcas y otros signos distinti
vos como el 11ombrc comercial y el aviso
comercial tnmbi6n encuentran clasifica-
ción adecuada en el cuadro de la propie
d~<l incatcrial, Illtcsto t¡uc los dcrcchos
quc le son relativos recaen; igualmente, 
sobre objetos materiales (¡7). 
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1.4.6.- EL NOMBRE COMERCIAL. 

Es ol signo distintivo adoptado para distinguir un establee! 

miento comercial o industrial o de prestación de servicios, de 

otros establecimientos dedicados al mismo giro o de actividad si 

mil ar. 

El nombre comercial tiene como fin, por tanto, <lifcrcnciar-

emprcsas, negociaciones o establecimientos. 

Para obtener el derecho al uso exclusivo del nombre comcr--

cial, no se requiere de ningan registro o dcp6sito; el solo uso -

efectivo clcl mismo, es suficiente para gozar de la protección. -

Sin crabargo, debemos scfialnr que dicha protecci6n se limita a la

zona gcográficn que abarque la clientela efectiva de la empresa o 

estnl>lccimicnto a que se aplique. 

Ahora bien, qui6n est~ usando un nombre comercial po<lr5 so-

licitar la publicnci6n del mismo en la Gaceta de Invenciones y -

Marcas. La publicaci6n de fiste, producirl el efecto de estable-

car la buena fé en la adopción y uso del mismo. 

Como antes )'ª se mencionaba, la protección del nombre come.r-
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cial procede dentro de lo que llama la ley zona de clientela efe~ 

tiva. Esto significa que un nombre comercial idéntico o similnr

y aplicado a un mismo giro o similar que otro que haya sido usado 

con anterioridad, podrfi aplicarse a un establecimiento, negocia-~ 

ci6n o empresa que no se encuentre dentro de la misma zona de --

clientela efectiva del primero, sin incurrir por ello en infrac-

ci6n o delito alguno. El problema consistirá entonces en determi 

nar cufilcs son los límites de dicha zo11a de clientela efectiva. 

En cuanto a la duración de los efectos de la publicaci6n, la 

ley dispone que ser& de cinco anos contados a partir de la fecha

de solicitud (articulo 184 de la LIM). 
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1.4.7.- EL AVISO COMERCIAL. 

El aviso comercial es un signo distintivo que tiene como --

finalidad anunciar al público un comercio, una negociación o de-

terminados productos, siempre y cuando tengan las cnrnctcristicris 

de originalidad que los distinga fácilmente de los de su especie. 

A efecto de obtener el derecho exclusivo del anuncio comer-

cial se requiere la obtenci6n del registro respectivo, mismo que

ticnc como efectos el permitir a su titular el seguir usando un -

aviso que ya esta en uso. Esto es, q~c a efecto de obtener el -

rCgjstro de un aviso comercial se requiere acreditar el uso pre-

vio. 

El registro de un aviso comercial se concede por un plazo -

improrrogable de diez afias. 

El problema que se presenta en el aviso comercial es que su

titular no puede perseguir a los que indebidamente utiricen, imi

ten o usurpen su aviso comercial, ya que la ley no señala en sus-



capitules de infracciones y delitos, sanción alguna. 

Por lo anterior, lo único que le queda al titular es aplicar 

las reglas de las marcas y apoyarse en el artículo 147, para nuli 

ficar un aviso comercial que viole su derecho ( 18). 

( 18 1 Cfr. DAVID RANGEL ~·IEDI~:A:· "Reflexiones sohre ln Extinci6n y 
Renovación del Aviso Com~rc1al en el Derecho ."-fcx1cano"¡ cn-
Hcv1sta Mexicana <le~Ilrop1edad ln<lustr1al y Art1st1ca; Mé 
xico, Año 7, No. 1~, .Julio-Diciembre, 1969, p.p. 153-156. -
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1. 4. 8. - DENOMINACIONES DE ORIGEN. 

El arreglo de Lisboa de 1958, concerniente a las denominaci~ 

nes de origen y su registro internacional, fue firmado y ratific! 

do en 1962 por Mfixico y contiene en su artículo segundo la siguie! 

te definición: 

Se entiende por denominaci6n <le origen 
en el sentido del presente Arreglo la -
denominación geográfica de un pnís, de -
una región o de una localidad que sirve
para distinguir un producto que es origi 
nal de ~l y cuya calidad o carfictcrcs s~ 
deben exclusiva o esencialmente al medio 
gcogr5fico ~omprcndiendo los factores n! 
turales y los factores humanos (19). 

Así pues, este signo distintivo tiene una doble protccci6n:

la que deriva del Tratado Intc!nacional, y In que i·ccibc de la -

Ley Nacional. 

En nuestro Derecho positivo se protege a las Dcnomir1acioncs

dc Origen a trav6s de la Declaración General <le Protccci6n 1 cmit! 

da por Ja Secretaria de Comercio y Fomento Industrial a trav~s de 

( 19) RO!l.EUT iLUS..\.l:'[~. La Protección Internacional de las Denomi
naciones de Origen; Pn Revista ~cx1cana de la Proe1eJaJ ln-
CIUSt:r1al v Art1st1ca, nllmCro especial, 21-t~léx1co, ·----
Encro-D11.:1cm~3, p. 296. 
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la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnol6-

gico, de oficio o petición de parte que demuestre tener inter6s -

jurídico, y la misma tendrá vigor mientras subsistan las condici~ 

ncs determinantes que la motivaron. 

El titular de las denominaciones de ori~en en el Estado y los 

particulares s6lo tendrán derecho a usarla si cumplen con los re

quisitos señalados en la ley y por los plazos establecidos en la

misma. 

En M6xico, la denominación de origen mis importante es TEQUI

LA, o sea Ja bebida alc6holica que se extrae del a•ave, y que s6-

lo por las condiciones de la re~i6n de Jalisco en que se cultiva

esa planta, es posible obtener el producto final de caracter[sti

cas propias y exclusivas. 
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1. 4. 9. - LA RE PRES ION DE COMPETENCIA DESLEAL. 

La ley mexicana no establece una definición sobre los requi

sitos necesarios para calificar la competencia desleal, y como en 

la mayoría de los casos, las violaciones de los derechos de pro-

piedad industrial constituyen al mismo tiempo, un acto de compe--

. tencia desleal, razón por la cual atinadamente se incluye como un 

elemento mis de la propiedad indust~ial. 

Gen6ricamentc se establece que la competencia desleal se 

presenta en la realización de actos de competencia contrarios a -

los usos honrados en materia industrial y comercial. 

Si bien el concepto de usos honestos es susceptible de sufrir 

interpretación por las autoridades de un país, estas debcrfin ---

atender no finicamcntc al concepto que en ese pais se tenga de ho

nestidad, sino también es necesario que tomen en ct1anta los usos

comercialcs de fimbito internacional. 

Por Ultimo damos el texto del articulo 210 (b) de la Ley de

Invencioncs y ~!arcas que califica como infracción administrativa~ 
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ARTICULO 210.- Son infracciones adminis
trativas: 

... b) La realización de actos relaciona 
dos con ln materia que esta ley rcgula,7 
contrarios n los buenos usos y costumbres 
en la industria, comercio y servicios 
que implique competencia desleal. 
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1.4.10.- EL TRASPASO DE TECNOLOG!A. 

Uno de los aspectos mas importantes para los paises en 

Vías de Desarrollo y aOn de aquellos ya industriali:ados es el -

de contar con un apoyo basado en el intercambio de conocimientos

tecnológicos que apoyen el desarrollo e impulsen sus economías. 

Pero es igualmente importante que estos países cuenten con • 

una reglamentación que evite el abuso por parte de compaftlas tra! 

nacionales. licenciantcs de tecnología en contra de esos paises -

así como la salida excesiva e incontrolable de divisas por pagos-

realizados por concepto de regalía derivados de dichas operacio--

nes de licencia. 

Es así que México, cuenta con la Ley Sobre el Control y He-~ 

gistro de Ja Transferencia de Tccnologia y el Uso y Explotación -

de Patentes y Marcas (zol· 

De acuerdo al artículo 2o. de dicha ley, dcbcr5n ser inscri

tos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología todos,-

Czo) Publicnda en el Diario Oficinl de la Pcderaci6n; el 2 de ene
cncro de 1~$2. 
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los convenios, contratos y demás actos que consten en documentos

que debnn surtir efectos en el territorio nacional, relativos a: 

A).- La concesión del uso o autorización de explotación de -

marcas. 

B).- La concesión del uso o autori:ación de explotación de -

patentes de invención o de mejoras y de los certifica-

dos de invenci6n. 

CJ.- La concesión de uso o autorización de explotación de --

modelos y dibujos industriales. 

O).- La cesión de marcas. 

E).- La cesión de patentes. 

F).- La concesión o autorizaci6n de uso de nombres comercia

les. 

G) .- La transmisión de conocimientos t6cnicos mediante pla-

nos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones. • 

especificaciones, formación y capacitación de personal

y otras modalidades. 

ff).- La asistencia t6cnica, en cualquier forma que ésta se • 

preste. 
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I).- La provisión de ingeniería básica o de detalle. 

J).- Servicios de operación o administración de empresas. 

K).- Servicios de asesoría, consultoría y supervisión, -----

cuando se presten por personas físicas o morales extra~ 

jeras o sus subsidiarias, independientemente de su dom_i 

cilio. 

L).- La concesión de derechos de autor que impliquen explot~ 

ci6n industrial; y 

M). - Los programas Je computación. 
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CAPITULO II 

2. - L\S ~L.\RC..\S: CONCEPTO, RESE!IA, llISTORI C..\ Y ANTECEDE.\'TES l\ACIO

LES. 

2.1. - EL USO DE LAS MARCAS A TRAVES DEL TIH!PO. 

Se dice que la costumbre de marcar articulos con el objeto -

de indicar su propiedad o sus características, tiene una larga -

historio. Sus orígenes se rcmont5n a los sellos que se utiliza-

han c11 Samaria para firmar. Los pastores marcahan el ganado para 

poder identificarlo en caso <le robo. 

Ya en tiempos de los griegos se utilizaban marcas sobre la 

ccr5mica que eran suficic11tcs para identificar no s61o el lugar 

de fabricaci6n, sino tambi6n el artesano P?Tticular responsable 

de la pro<lucci6n del artículo. Tambi~n existía un registro ofi-

_cial para tales marcas. Las sandalias romanas se marcaban con -

palabras o dibujos para identificar su origen exacto. llacc dos -

mil aftos el pGblico pudo haber sabido exactamente donde ir a fin

dc obtener sandalias de estilo y cali<lud simil¡1r. Esas eran mar

cas de la mfixima claridad y significación. 

Durante la edad media las marcas entran en su apogeo y se -

distingui6 esta époc~ por el t1so de dos tipos <le marcas: las de-
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los comerciantes, que estableclan la propiedad de los bienes a -

los cuales se fijaban, y las de producción, cuyo objeto era indi

car fuente u origen. 

Lns marcas de los comerciantes eran, estrictamente, marcas -

<le propiedad, y esa era su Gnica funci6n. La! de producción crnn 

utilizadas por los gremios para garn11tizar determinada calidad y

para controlar el ingreso a cicrt:1s actividades. Su uso era ---

obligatorio. 

La transici6n de la marca reglamentaria tipica de la edad -

media, a la modcrria marca registrada, llcv6 varios siglos y fue 

resultado de inmensas transformaciones en el funcionamiento del 

sistema económico. El 1nnrco dentro del cual ocurrió abaren el 

dc~arrollo del comercio nacional e internacional, la rcvolt1ci6n ill 

dustrial y los cnmblos en la estructura de producci6n y distribu

ción <le bienes y servicios en los Gltimos siglos. 

Como puede observarse, la marca como tal, se us6 desde tiem

pos remotos, pero 1w c::s sino ha.st=i el siglo XlX cuando inicia su

rcglamentación jurídica. 

El auge que la industria, el comercio y la tecnologln desa-: 
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rrollaron a pnrtir de la revolución industrial, señalaron la pau-

ta que di6 a las marcas su importancia actual. 

lloy en día, la importancia de las marcns es incuestionable -

la mayoría de los productos que a diario usamos y consumimos, ex

hiben una marca. Sería difícil concebir el comercio sin la cxis-

tencia de las marcas. La íntima relación entre el sig110 marcaría 

y la publicidad nos hace recordar las enormes inversiones que es

ta Gltima ocasiona y los costos sociales que provoca cuando no es 

informativa y educativa. Así, la irnportancin de las marcas es 

innegable en los campos jurídicos,· ccon6micos y socinlcs de los -

paises, industrializados o no, que pertenecen al llamado 11bloque

occidcntal11, y aún en los paises con sistemas socialistas ( 21 ) • 

( 21 J Cfr. JUSTO NAVA NEGRETE: Derecho de las l·larcas; la. cd., Po· 
rrúa, México, 1985, p.p. 158-161. 
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2,2.- ANTECEDENTES NACIONALES. 

Al referirse a los antecedentes de las marcas en México Pre-

hispánico Justo Nava Negrete señala que: 

En los anales de la Historia de México 
no se tiene noticia alguna de la exis
tencia de las marcas en los pueblos -
de la Anáhuac o de alguna disposición
que se haya dictado al efecto (lZ). 

Y continúa comentando: 

La no existencia de marcar en los pue
blos del Anáhunc encuentra explicación 
en que las transacciones rncrca11tilcs -
se efectuaban por medio de g611cros, -
por lo que no se especificaba, indivi
dualizaba e indicaba el origen de las
mercadcrías para distinguirlasj por -
otra parte, la carencia de moneda (cn
su acepci6n actual), y el empleo <le -
ciertos artículos como sustitt1tivos de 
.:tquélla, hacen pensar que no eran afee 
tos nl empleo de signos o medios mate~ 
rialcs distintivos de las mcrcu11~i.Ls 
entre sí, del mismo género (23). 

En la Epoca Colo11ial, tampoco existen datos que permitan su

poner la existencia de marcas propiamente <lichas, y por la misma

raz6n, hay ausencia de normas jurídicas protectoras del <ler~cho -

marcario, tal y como en nuestros días lo conocemos. 

(22) JUSTO N,\V,\ NEGRETE: Derecho de las Marcas; la. ed., Porrúa,
México, 1985, p. 4. 

(23) lbiJ. 
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Sin embargo, debido al auge que tuvo en la Nueva España la -

industria del oro y la plata, se dictaron disposiciones relativas 

a lo que hoy conocemos como "marcas obligatorias", es decir, nor

mas sobre marcas de control estatal, dictadas para que las mismas 

dieran un instrumento para garantizar eficazmente el pago <le los-

derechos reales (24). 

El antecedente nacional más inmediato al concepto moderno de 

la función marcaría, son las "marcas de fuego" usadas en el siglo 

XVIII, hechas en hierro o en bronce calentado al rojo vivo para -

aplicarlas en los cortes superior e inferior de los libros, ·lo --

que tenia como objetivo no s6lo identificar al Convento o Escuela 

propietaria del libro, sino el de indicar el origen de su fabrica 

ción. 

Durante la lpoca del M!xico Independiente la atenci6n a las-

marcas no recibe la importancia que el comercio de ese período -

comenzaba a requerir. En el primer C6digo de Comercio Nacional,

cl de 1854, no se hace mención expresa de las marcas, pero impli-

citamente se les reconoce, al hablar de los signos que deberfin -

contener los bultos que encierren las distintas mercaderías (~5). 

(24) Cfr. DAVID RANGEL MEDINA: op. cit., p.p. 8 y 10 

c25J Ibid; p. 13. 
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No es sino hasta el ano de 1889, bajo la Presidencia de Don-

Porfirio Diaz, cuando se promulga la primera ley que de modo es-

pecifico y directo fue elaborada para regular los derechos sobre

las marcas, denominada, Ley de ~!arcas de F5brica; postcriormcnte

el 25 de agosto de 1903, se promulg6 la Ley de Marcas Industria-

les y de Comercio que estuvo en vigor hasta ser derogada nor la-

Ley de Marcas y Avisos y ~ombres Comerciales de fecha 26 de junio 

de 1928, que a su vez fue abrogada por la Ley de Propiedad Indus

trial de 31 de diciembre de 1942, antecedente inmediato de nues-

tra lcgislaci6n vigente. 

Mªxico en realidad comien~a tarde a regular jurídicamente a -

las marcas. Sin embargo, el hecho de que en un lapso de 90 aftos

sc hayan expedido cinco leyes que regulan específicamente a las -

marcas demuestra el inter6s que se l1a suscitado por el tema, le-

yes que se sefialan en el pfirrafo anterior. 

El comercio y la economía han evolucionado de tnl manera quc

día a día se hace necesario el mejoramiento de las leyes a fin de 

adaptarse a los usos y costumbres adoptados internacionalmente; -

por eso el que recientemente se hallan hecho reformas a la Ley de 

Invenciones y Marcas (publicadas en el Diario Oficial de la Fede

ración el 16 de enero de 1987), denota el interés de México de --
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participar en los mercados internacionales actualizando su le---

gislación a fin de proteger a las marcas de la misma manera en -

que se les protege en los llamados paises industrializados, con -

el consecuente resultado de el arribo de inversión extranjera, -

factor este, de amplio beneficio para el país. 



2.3.- CONCEPTO DOCTRINARIO Y LEGAL DE LA MARCA. 

- Oll'\CEl'TO IJOCTRJllARIO -
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En vista de que las definiciones que la doctrino ha propues

to referentes al terna de las marcas son numerosas y en esencia -

todas contienen los mismos elementos básicos constitutivos de una 

marca, en el presente trabajo nos limitaremos siguiendo la mcto<l2 

logia del maestro Rangel Medina a hacer un resumen de las cuatro

corrientes fundamentales sobre lo que constituye una marca, y que 

son: La que sefiala que la marca es un signo indicador de la pro

cedencia de las mercancías; la que: <licc que la mnrca es un agente 

inóividualizador del producto mismo; la que opina que es una ·--

uni6n de las dos anteriores; y finalmente la que resguardándose en 

la tercera -es <lccir la tesis mixta- scfiala que la esencia <le la· 

marca esta en funci6n de la clientela. 

En el primer grupo los autores se cmpefian en remarcar q11c -

la marca sirve para distinguir el origen y la procedencia de la -

mercancía. 

Así, por ejemplo r\inc dice que las m:irrn~ son signos que tí~ 

nen l.'.l función de indicar al consumidor la f.:íhrica que produjo o~ 

a la casa comercial que vendió cierto producto. 



45 

En el segundo grupo se encuentran autores como Laborde, que

señala que los que sostienen la teoría de la marca como indicado

ra de la procedencia del producto, o marca de origen, ticnde11 a -

confudir esta con la marca emblemática. La primera como se ha 

dicho, designa el lugar de procedencia y la segunda designa la 

persona, el establecimiento o el producto. 

Scfiala Laborde que la marca cmblem5tica es todo signo disti! 

tivo que utiliza un comerciante o fabricante, en el que imprime -

su carficter personal sobre su producto a fin de distinguirlos de

los de su competencia. 

En resumen los que sostienen la tcoria de la marca cmblemfit! 

ca no conceden que la funci6n marcarla sea lo de scftalar el ori-

gcn del producto, sino el de distinguirlo de otros id6nticos o s~ 

mejnntcs. 

En cambio en el tercer grupo el cspafiol Ramclla reune las -

notas sobresalientes de los dos primeros grupos diciendo que la -

marca sirve para cluc el comerciante distinga su ffibrica y al mis

mo tiúmpo distinga a su producto de los que le hacen competencia

( 26) . 

(z6) Cfr. DAVID RANGEL MED!l\A: op. cit., p, 15·1-158. 
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En México la definición que creemos es la más representativa 

de los autores de este tercer grupo, es la que da el maestro J. -

Rodríguez al seftalar que la marca es: 

La señal externa que es usada por un 
comerciante para distinguir los pro
ductos por él elaborados, vendidos o 
distribuidos, de manera que el adqui 

·rente pueda cerciorarse de su proce~ 
dencia y el comerciante quede a sal
vo de los efectos de la compctcncia
desleal que le hicieren los que pre
tendiesen utilizar el prestigio y la 
solvencia de aqt1cll, para colocar pro 
duetos inferiores o no acreditados ~ 
(2 7) . 

Son los autores italianos los que sostienen la cuarta clasi

ficación, es decir, l.'.1 marca en función <le la clientela. 

Ascarclll scfiala que la marca es t1n signo que individuali:a

al producto indicando st1 origen y distingui6ndolo de otros de su

misma especie logrando con esto atraer y conservar a la clic11tcln. 

Resumiendo lo sostenido por este cuarto grupo, podemos decir 

que la marca es rl signo distintivo que denota el origon de un -

producto y lo disting11e de los de su misma especie, teniendo como 

consccucncin la protecci6n del fabricante o comerciante de la --; 

(37) JOAQUIN RODRJGUEZ RODRIGUEZ: Curso de Derecho Mercantil; Za. 
ed., Porrúa, México, 1952, T. II, p. 425, citado por DAVID -
RANGEL MEDINA, op. cit., p. 157.' 
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competencia desleal y del consumidor del peligro de adquirir pro

ductos de baja o pésima calidad. 

- OllNClEPW LEGAL -

La Ley de Invenciones y Marcas no nos da una definici6n de -

las marcas, pero implícitamente es posible construir el concepto

legal si analizamos los articulas qua indican la finalidad y ca-

racteristicas de dichos signos distintivos. 

El articulo 87 de la citada Ley establece: 

Esta ley reconoce las -
marcas de productos y las marcas de -
servicios. Las primeras se constitu
yen por los sigrlos que distinguen a -
Jos artículos o productos de otros de 
su misma especie o clase. Las segun
das, por los signos que distinguen un 
servicio de otros <le su m1sma clase o 
especie (2 8). 

Por otra parte el artículo 89 dispone: 

Toda persona qua estl -
usando o quiera usar una marca para 
distinguir Jos artículos que fnhrique 
o produzca, podrá adquirir el derecho 

~sl Art. 87 de la Lev de Invenciones y Marcas; Ya. ed., Porr6a,
México, 1985, p. 19. 



exclusivo n su uso, satisfaciendo las 
formalidades y requisitos que estable 
cen esta ley y su reglamento. -

Jgual derecho tendrán los comercian-
tes y prestadores de servicios debida 
mente establecidos, respecto de los 7 
articulas que vendan o los servicios
quc prcste11 en el territorio nocional 
y de los cuales quieran indicar su -
procedencia . . . (29). 

Finalmente el artículo 90 seftala que: 

Pueden constituir unn --
marca: 

1.- Las denominaciones y signos v1s1-
bles, suficientemente distintivos y -
cualquier otro medio susceptible de -
identificar los productos o servicios 
que se apliquen o traten de aplicarse, 
frente a los de su misma especie o -
clase . . . ( 30). 
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De lo anterior, podemos apreciar que la Ley atiende primor-

<lialmente las funciones distintivas y de indicación de proceden--

cia en las marcas, por lo que se puede concluir que el concepto -

legal de marca es ubicable dentro del tercer grupo de definicio--

nes clasificadas por Rangel Medina. 

( zg) Art. 89' LIM. 

( 30) Art. 90, LIM. 
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!_'..\PITULO Il I 

3.- LAS MARCAS: SUS CARACTERES, FWICIONES, USO Y REGIJolEN JURIDICO. 

3. 1. - FUNCIONES DE LA MARCA. 

Las legislaciones marcarías de diversos países, al definir o 

conceptuar las marcas, le atribuyen muy diversas funciones, pero

con ciertas diferencias insignificantes, casi todas ellas coinci-· 

den en las siguientes como las esenciales: 

A).· Función de distinci6n. 

B). - Función de protecciOn. 

C). - Función de in di caci6n de procedencia. 

D). - Función de garantía de calidad. 

E) •• Función publicitaria. 



so 

3.1. 1.- FUNCION DE DISTINCION. 

Esta es una función que deriva de la naturaleza misma de la

marca. Si se analizan los textos de las diferentes legislaciones 

se observar5 que la funci6n por excelencia de la marca, ser5 la -

de distinguir productos o servicios de otros iguales o similares.· 

I~. C. Howarth hace una comparación entre lo que el nombre --

es a la persona y los que las marcas vienen siendo a las mercan-

cías, y dice que es este atributo el que permite que una persona-

pueda ser introducida a otra y ésta última pueda identificarla SUR 

sccuc11tcmcntc, ocurriendo exactamente lo mismo cuando un produc-

tor o comerciante presenta u11 nuevo producto amparado por una ---

marca (31). 

En la Ley de Invenciones y ~tareas se hace manifiesta esta -

función, al establecer su artículo 87 que la!' marcas de productos 

y las marcas de servicios son aquellos signos que distinguen 1os

productos o scrvitios de los de su misma especie o clase. 

Igualmente se hace patente en el texto del articulo 90 en su 

fracci611 primera, en el que scfiala que el signo o denominaci6n 

(3¡) Cfr. JAIME AL\'ARf:Z SOBERANIS: La He~ulación de las Invencio
nes v ~!arcas v de la Transferencia de fccnolog1a; la. cd., -
11orrtia, Mcx1co, 1979, p. DO. 
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que constituya una marca deberá ser suficientemente distintivo. 
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3.1.2.- FUNCION DE PROTECCION. 

Esta función de la marca se puede apreciar desde dos puntos

de vista: el del titular y el del público consumidor. 

Desde el punto de vista del primero la marca tiene la fun-·· 

ción de protegerlo de sus competidores y de posibles usurpadores. 

Desde el punto de vista del público consumidor las marcas Jo 

protegen contra el cngafio y el fraude ayud5ndolo adem&s a escoger 

los productos o servicios que m5s le convc11ga a sus intereses y -

necesidades. 

Jurídicamente esta doble función es bien importante. La tu

tela que otorga el Estado al signo marcario atiende a intereses -

privados [los del titular de la marrn), e interoses públicos ---

(los del público consumidor en general). 

En ambos casos Jo que se pretende es que exista orden en el· 

comercio. 
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3. 1.3.- FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA. 

Siendo esta función la que origina historicamente a la mar-

ca, esta· ha ido perdiendo gradualmente su importancia. 

Hasta principios de siglo se consideró, por una gran parte -

de la doctrina que esta función, junto con la de distinción, eran 

la esencia de la marca, pero ha disminuido la importancia de la -

primera debido a que vivimos en un mundo comcrcinl complejo, y al 

consumidor ya no le importa tanto la proveniencia de un producto

micntras este cumpla con los requisitos exigidos por él. 

En efecto, abundan en el mercado infinidad de marc3S an6ni-

mas, es decir, que no contienen referencia de la empresa fabrica~ 

te o comerciantc 1 o sea de origen o procedencia, lo que no impide 

que dichas marcas cumplan con su función de distinguiT e indivi-

d11alizar los productos de otros similares. 

En !·léxico la Ley de Invenciones y :>tareas admite esta función 

de las marcas al reconocer en su articulu 59 la funci6n de indic! 

ci6n de procedencia, scfialando el derecho de los corncrciantcs o 

prestadores de servicios a usar exclusivamente una marca con la 

que quieran indicar la procedencia de sus bienes o servicios-
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3. 1. 4. - FUNCION DE GARANTIA DE CALIDAD. 

La función de la marcn como signo garanti:ador de la calidad 

tiene gran aceptación en la doctrina como objetivo de la marca. -

Pero existen algunas corrientes actualmente que tienden a dismi-

nuir esta importancia. 

Resulta entonces que la marca efectivamente tiende a garant~ 

zar al pdblico que el producto que compra goza de calidad, pero 

esto lo sabe porque lo ha comprobado n troves del uso constante 

de la marca. 

En el mundo actual en que vivimos resulta cada vez más cier

to lo anterior. Los bombardeos constantes de publicidad y propa

ganda a qt1c estamos sujetos a trav6s de los medios masivos de com~ 

nicaci6n l1ncc11 que muchas veces el p6blico adquiera irracionalmc~ 

te el p1·o<lucto o servicio, lo que resta importancia n la funci6n

de garantía de calidad. 

Es sólo a trav6s del uso continuo de un producto que el pD-

blico reconoce cfectivamenle que los nrtíc111ns que adquiere son -

de calidad constante. 
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En México esta función se encuentra protegida por la Ley de

Invenciones y Mnrcns, al establecer en su artículo lSO (plrrafo · 

segundo) que: 

El registro de una marca podrá ser can· 
celado por la Secretaria de Comercio y· 
Fomento Industrial cuando su titular es 
pecule o haga uso indebido en el preci~ 
o calidad <lo un producto o servicio am· 
parado por la marcn en detrimento del -
p6blico o de la economía del país (32). 

(32) Art. lSO de la l.cy de Invenciones y Marcas; 9a. ed., Porrúa, 
México, 198S, p. 34. 
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3.1 .5.- FUNCION PUBLICITARIA. 

La doctrina moderna no niega la importancia vital que la 

función publicitaria juega junto con las funciones de protección

y distinción en conformar el concepto moderno de l:i marca. 

De estas tres funciones, es la función publicitaria la que -

conforma el aspecto prcpondcrantcmcntc económico que en la actua

lidad tienen las marcas, ya que sin e 1 derecho de hacerle publici_ 

dad a una marca y ensefiarla, el derecho a usarla tendría escaso -

valor. 

En el mundo de ho» es indudable la importancia que reviste -

la publicidad, no s61o en el aspecto informativo, sino adcmfis cn

el persuasivo. A través del uso de una mnrca ingeniosa, vistosa

y original, y el auxilio de una campafin publicitaria adecuada, -

no es dificil que el comerciante obtenga t1n incremento considera

ble en la venta de su producto. Depender& nhora del comerciante

de mantener la calidad de su producto a fin de que la marca cum-

pla co11 su fu11ci6n publicitaria de a<lqt1irir, conservar y aumc11tar 

la clientela. 



Si 

3. 2. - CARACTERES ESENCIALES DE LA MARCA. 

La adopción de una marca que se pretende sea protegida no - -

puede ser del todo arbitraria o en otras palabras libre. Existen 

una serie de cualidndcs que debe reunir la marca, las que se en-

tienden corno requisitos y limitaciones que debe reunir la marca -

para poder obtener su legal registro. 

Rangel Medina, partiendo de la importancia de cada una de -

las características del signo marcario hace la siguiente clasifi· 

cación: 

(A) • CARACTERES ESE.'ICIAI.ES: 

Carácter distintivo. 

Especialidad. 

Novedad. 

Licitud. 

Veracidad del signo. 

( B) • C:.\Jo\CTERES SECIJ)iDARJOS: 

- Car&cter facultativo. 



Lo innecesario de la adherencia. 

La apariencia. 

Carácter individual del signo ( 33). 

(33) DAVID R,\~GEL MEDINA: op. cit., p. 18,1. 
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A continunci6n exnminnrcmos brevemente las características -

señaladas. 

(AJ . C\ll!.'l.Cll:ERES ESE.'\CI.U.ES. 

3.2.1.- LA MARCA DEBE DE SER DISTINTIVA. 

De acuerdo con la doctrina en general, considero que uno de

los requisitos Je validez que debe reunir l1na marca es el de ser

distintiva. Es aquí donde estriba su esencia. 

Al respecto Nava Negrete señala: 

La demanda de un producto o scrv1c10 es 
posible mediante la capacidad o fuerzn
distintiva que tiene la marca; de ahi,
lo capacidad que tienen los consumidores 
de poder realizar directamente con cui
dado sus propias elecciones y adquirlr
cl producto o servicio preferido, cvi-
tando todo confusión con otros similores 
( 34). 

En otr;1s palabras, la marca ha de ser Sl1ficicntcmcnte ori---

ginal para poder distinguirse claramente entre las demás marcas -

de su misma especie que haya en el mercado para goznr da un podar 

(34) JUSTO NAVA NEGRETE: Op. cit., p. 166. 
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de ntracci6n que ln haga cumplir eficazmente con sus funciones. 

Al señalar la Ley de Invenciones y Marcas que el signo que-

constituya una marca debe de ser suficientemente distintivo, esta 

l,11~cnnJo con ello, no s6lo que el p6blico pudiera confundir una 

con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las 

Cllll fllJHla, 

Por otra parte }¡15 corrientes modernas de la doctrinn estfin

<lc ac11erJo en que el car5cter distintivo de la marca se basa en -

el prir1cipio <lo originalidad y creo que a este rcs¡1ecto lo scfial! 

do por el suizo Charles Chcneuard 1 resume dicho principio, cuando 

dice que: 

La denominación debe ante todo ser - -
orbitrmria. Ella no debe por consi-
guicnte contener la dcsignacl6n gcn6-
r ica o descriptiva del objeto, ni in
dicar sus cualidades o su destino; en 
una palabra es preciso que la imprc-
si6n qt1e ella evoca no tengn ninguna
re lación con la naturaleza de ln mer
cancía a la cual est:í destinada, ---
atendiendo de que nadie tiene el der~ 
cho de 3propiarse del nombre vulgar -
de un obieto o de sus cualidades. Si 
el iabri~~nt~ quiere caracterizar e -
indiv1Juali:ar sus productos, 61 debe 
natttralmentc, hacer la elccci6n de un 



nombre que se distinga notablemente , 
de todos aquellos ya empleados para -
mercancías de esa misma naturaleza y
que, por "9"elaci6n a estas últimas apa 
rece como un nombre de pura fantasía-=
(35). 

ol 

Este principio es acogido por la Ley de Invenciones y Mar--

cas1 al excluir los signos o medios materiales carentes de origi

. nalidad por pertenecer al acervo común, al patrimonio linguistica 

comGn. La carencia de originalidad puede evitarse imprimi6ndole-

al signo o medio material distintividad. 

(35) CHARLES CHENEVARD: "Traité de la Concurrence Délo ale en Ma-
ti6re Industriéllc et ommerc1a e; cita o por NAVA NE-
GRETE: !bid; p. lb9. 
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3.2.2.- LA MARCA DEBE DE SER ESPECIAL. 

Respecto a la regla <le la especialidad Justo Nava Negrete --

señala que: 

La protección jurídica otorgada a -
todo signo o medio material para -
que constituya vfilidamentc unn mar
ca se encuentra limitada a produc-
tos o servicios determinados, parti 
cularcs, singulares, a los cuales ~ 
identifica o distingue. A esto sc
le llama especialidad de la marca -
( 36). 

Al mismo respecto David Rangel nos dice: 

La marca es especial, en el sentido 
de que sólo se aplica a la catego-
ria de productos para los que ha -
sido creada (37). 

Nuestra Ley de Invenciones y ~!arcas expresamente se refiere-

a dicha regla cuando establece: 

ARTICULO 90.- Pueden constituir una marca: 

I.- J,as denominaciones y signos visi 
bles, suficientemente distintivos y
cualquier otro medio de susceptible
dc identificJr productos o servicios 
que apliquen o traten de aplicarse,
frcntc a los de su misma especie o -
clase ... (38). 

(36) JUSTO NAVA :-IEGRETE: Op. cit., p. 181. 
(37) DAVID RANGEL ~IEDINA: Op. cit., p. 191. 
(3~ Art. 90 <le lo LIM. 
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Por Ultimo cabe scftnlar que las marcas se registrnrln con -

relación a los productos o servicios que amparen de acuerdo a la

clasificación que establece el reglamento de la LIM. 



3.2.3.- LA NOVEDAD. 

Un signo sólo puede ser distintivo
en tanto que no ha sido empleado o-· 
registrado aún, pues de lo contra-
ria, no cumplirá su función esencial 
y antes bien su uso provocaria con
fusiones. La novedad, como la cspc 
cialidad, es un atributo sin el __ 7 
cual no hay marca (39). 
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Respecto de la novedad, la doctrina francesa habla de dispo-

nibiliJad de la marca, implicando con esto, el que un tercero no-

haya adquirido derechos sobre la misma. 

Pero esta disponibilidad se limita a que la marca no este -

siendo usada, o este registrada, para amparar productos o scrvi-

cios de la misn1:1 clase qt1c Ja marc¡¡ que se pretende adoptar. 

David Rango! Medina comenta: 

En materia de marcas el concepto de 
novedad asume una particular carac
tcr[sticn que lo distinGue del ado~ 
tado en otras materias de propicdaJ 
industrial, como por ejemplo el que 
impera en las patentes de invc11ci6n, 
ya que el carictcr novedoso que del 
signo se exige se refiere funda1ncn
tnlmcntc a Jas demás marca~ pero no 

(39) DAVID RA~GEI. )IEDINA: Op. cit., p. 193. 



( 40) !bid. 

a cualquiera de las existentes en él 
mercado, sino respecto de aquellas -
destinadas a diferenciar la misma -
clase de productos (40). 
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3.2.4.- LA LICITUD. 

La marca debe ser lícita, es decir,
debe constituirse con indicaciones y 
datos que no estén prohibidos por -
disposiciones del ordenamiento jurí
dico, ni sean contrarias n la moral
y a las buenas costumbres (41). 
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Apnrtc de preservar la moral y las buenas costumbres, esta-

característica de la marca esta enfocada al respeto de ciertos --

simbolos así como el de proteger al público consumidor del enga--

Ílo y el fraude. Lo anterior es reconocido en la Ley de Invencio-

nes y Marcas seg6n se desprende del texto de los artículos que a-

continuaci6n se transcriben: 

ARTICULO 91. - No son registrables como marca: 
( ... ) 
XII. - Las palabras simples o compues
tas de lenguas vivas extranjeras y -
las construídas artificiosamente de -
modo que por su grafismo o fon6tica -
¡1arczcan voces extranjeras, ct1n11do -
la marca se solicite para aplicarse -
a artículos o servicios qt1c el solici 
tantc produzca o preste cxclusivamen~ 
te en el pais o en cualquier otro pais 
de habla espafiola. 

( ... ) 
XX.- Las denominaciones, sig11os o figu 
ras susceptibles de engafiar al p6bli-
co o inducirlo a error, entendiéndose 

(41) JORGE DARRURA GRAF: Tratado de Derecho Mercantil; ('l'omo !) ;
la., ed., Porrún, México, 1957, p. 29.,). 



por tales los que constituyan falsas 
indicaciones sobre la naturaleia, -
origen, componentes o cualidades de
los productos o servicios que prctcn 
dan ampararse. -

( ... ) 
XXII.- Todo lo que sea contrario a -
la moral, a las buenas costutnbrcs, -
al orden pOblico y a aquello que --
tienda a ridiculizar ideas o ncrso--
nas ( 42) . · 
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Por Gltimo sólo mencionaremos que la validez de una marca e~ 

absolutamente independiente de la lfcitud o ilicitud del producto 

o servicio a los cuales ella se aplica. 

(42) Art. 91 de la LIM. 
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3.2.S.- LA VERACIDAD. 

Todas las indicaciones contenidas en la marca deben ser ----

conforme a la verdad. 

Si la marca es engañosa, no sólo --
queda fuera de la protección legal,: 
sino que su uso es reprimido por la
ley por cuanto que el empleo del si& 
no engañador constituye un acto de -
competencia desleai reprimido por -
normas de orden público (43). 

Quien use una marca con indicaciones falsas o engañosas com~ 

te una infracción administrativa prevista expresamente en el ar-

tículo 210 de la LIM. Lo anterior será estudiado más a fondo en-

el capítulo respectivo del presente trabajo. 

(43) DAVID RANGRJ. MEDINA: Op. cit., p. 197. 



69 

{B). CAR.-1.CTERES SEO.~DARIOS. 

3.2.6.- CARACTER FACULTATIVO. 

El uso de la marca es potestativo, es decir, que toda perso

na física o jurídica que ofrece sus productos o servicios tiene -

la libertad de escoger si estos los va amparar por una marca o no, 

para distinguirlos. 

Este principio tiene, sin embargo, su excepción cuando la --

misma LIM dispone en su articulo 125 que: 

La Secretarla de Co-
mercio y Fomento Industrial podr& de 
clarar, por razones de inter6s pOblT 
ca, el registro y uso obligatorio de 
marcas de cualquier producto o servi 
cio (44). -· 

(44) Articulo 125 de la LIM .. 
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3.2. 7.- LA ADHERENCIA NO ES NECESARIA. 

La evolución comercial y técnica de nuestros días ha dado -

paso a que se dificulte la interpretación de la adherencia de la

marca al producto. 

La relatividad de la adherencia estriba en la dificultad de

fijar ln marca en un gran nGmcro de productos tales como: liqui

das, gases, ciertos alimentos, etc., En este caso se .resuelve el 

problema cuando productores o comcrcian~cs fijan sus marcas en los 

embalajes o envolturas de los productos. 

Por otra parte la dificultad de la adherencia se acentda aOn 

más en las marcas de servicios. 

Nuestra legislaci6n no exige que la marca sen adherente al -

producto, al seftnlnr que puede constituir una marca cualquier n1e

dio susceptible de indentificar el producto o servicio al que sc

aplique. 
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3.2.8.- LA APARIENCIA. 

Este carficter, es universalmente aceptado. Se encuentra --

comprendida dentro de la funci6n distintiva propia de la marca. -

Si la marca es oculta no es apta para realizar ninguna de las fu~ 

ciones que se han sefialado, por lo tanto el producto que 6ste am

parado por una marca deberá ostentar la misma en un lugar visible. 

La LIN no regula expresamente esta cuesti6n, sin embargo, -

si se hace una interpretación extensiva de sus disposiciones ve-

mas que la apariencia se convierte en exigencia. Así vemos, por

ejemplo, que dicha ley establece que una marca registrada deberl

llevar en forma ostensible, al aplicarse a un producto que ampare 

o distinga, !;:J leyenda 11 ~larca Registrada" "Marc. Reg." o "M.R. 11 
-

(artículo 119); igualmente todos los productos nacionales en las

que se utilicen marcas, deber5n ostentar la leyenda IIBOIO EN NEX! 

CO, en lugar claro y visible (artículo 121). 



3.2.9.- CARACTER INDIVIDUAL DEL SIGNO. 

La marca debe de ser usada por una so
la persona o sociedad. Debe de ser -
individual. 
No puede amparar a la vez los produc-
tos de diversas personas, porque fruca 
saría en su finalidad ya expresada, o~ 
sea, la de determinar la procedencia -
de los artículos (45). 
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Este principio presenta excepciones, las cuales se concretan 

en las llamadas marcas colectivas que pertenecen a grupos de dcr~ 

cho público o de derecho pTivado (organismos profesionales, sind.!_ 

catos y grupos diversos) que no ejercen en si mismos el comercio. 

En nuestro derecho son reconocidas de manera expresa las ---

marcas individuales y s6lo implícitnmcntc las colectivas. Sin 

embargo, como M6xico es país firmante del Convenio <le Paris, y 

6stc, en su artículo 7 Bis otorga protección a las marcas colccti 

vas, son por lo tanto aplicables las normns Je protccci61\ a este· 

t.ipo de marcas. 

( 45) CESAR SEPULVEDA: El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial; 
2a. cd., Porrl1a, México, 1981, p. 115. 
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3. 3. - EL USO DE LAS MARCAS. 

Estimo Jlccesario hacer un breve repaso de las cuestiones mils 

relevantes en cuanto al "uso 11 de las marcas que es tema central -

de este trabajo, con la finalidad de lograr un entendimiento acle-

cuado de esta cuestión y llegar al estudio de los delitos e infra~ 

cienes relativos a las marcas, co11 un panoram¿1 mils completo. 

Según el Diccionario de la Real Academia Espai1ola la palnbra

"USO" proviene del latín usus, que significa ejercicio o práctica 

general de una cosa. El mismo Diccionario dice que la palabra -

"USAR" significa hacer servir una cosa para algo, o bien, disfru-

tar una o alguna cosa, sea o no dueño de ella. 

Desde el punto de vista doctrinario, debemos entender por 

uso de marca, cualquier aplicaci6n o referencia que se haga de la 

misma con fines comerciales en forma escrita, oral o gráfica. 

En nuestra legislaci6n la LIM emplea el concepto de "uso ---

f?fectivo" al señalar que: 

ARTICULO 11 S. - Para efectos de esta -
I.cy se cntcndcrfi 11or uso efectivo de -



la marca, la fabricación, puesta en -
venta o comercialización del producto
º servicio que proteja en volumcncs y
condicioncs que correspondan n una --
efectiva explotación comercial en tc-
rritorio nacional ... (45 J. 
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Respecto de las implicaciones jurídicas que acarrea el uso -

de las marcas, podemos afirmar que las legislaciones sobre propi~ 

"dad industrial vigentes en el mundo, se clasifican en tres gran--

des grupos: 

( 46) 

1).- Aquellos países en los que el derecho exclusivo a una -

marca se adquiere mediante su uso, siendo el caso de -

muchos paises que aplican el derecho consuetiduniario; 

2). - Los que conceden el derecho exclusivo al primero que --

registre la marca; y 

3).- Países en los que se concede el derecho exclusivo al --

primero que la registre, pero reconociendo ciertos efe~ 

tos jurídicos al uso de marcas no registraJas. 

Podemos ubicar a México dentro del tercer grupo d~ países 

ARTICULO 118 de la Lev de Invenciones y Marcas; 9a. ed., Pa
rran, ~léxico, 1985 , p. 27 ; Reformado por Decreto publi 
cado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 d" cne:
ro de 198i. 
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mencionados. En efecto, el artículo 88 de la LO! dispone lo si--

guicntc: 

El derecho de uso exclusi 
vo de una 1narca se obtiene mediante su~ 
registro en la Secretaría de Industria
)' Comercio [ 4 i). 

El car5ctcr atributivo del registro se ve moderado a través-

del artículo 93 del mismo ordenamiento que establece: 

El derecho al uso de una
marca, obtenido mc<lia11tc su registro, -
no produce efecto contra un tercero que, 
de buena fl, explotaba en la Repdblica
la misma marca u otra semejante en gra
do de confusi611, par:1 los mismos o simi 
lares productos o servicios, siempre y7 
cuando el tercero hu1Jierc empezado a -
usar la marca con más de un año de ante 
riorl<la<l a la fecha legal de su regis-~ 
tro, o del primer uso declarado, que -
deberá comprobar en su opo1·tunlda<l [48). 

Tambi6n podemos mencionar el articulo 147, fracci6n II de la 

LIM, qua prevee: 

(48) 

ARTICULO 147.- El registro de una marca es nulo: 

ARTICULO 88 tia la Ley de Invenciones • )!arcas; 9a. ed., Po-
rrúa, México, 1985, p. 9 ; segun as re ·armas a la_!.~_~-º-------.:. 
Invenciones v Marcas, publicadas en el Diario Oficia~ 
Federac10n e'l din lo de enero de 1987, se sustituye el nom-
bre de la Secretaría de Industria y Comercio, por el de Se-
cretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
ARTICULO 93 de la LlM. 
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( ... ) 
!l.- Cuando la marca sea idéntica o se
mejante, en grado de confusión, a atra
que haya sido usada en el pais, con an
terioridad a la fecha legal de la marca 
registrada, aplicada a los mismos o si
milares productos o servicios, sicmnrc
quc quien haga valer el mejor derecho -
por uso anterior comnruebe haber usado
su marca ininterrumpidamente en el naís 
antes de la fecha de tiso declarado µar
el oue la registró { 49). 

Una vez registrada ~na marca se dcbcril de c9mprobar su uso -

efectivo. As~ la comprobaci6n de liso efectivo de una marca deb~ 

rfi realizarse en 2 ocasiones ante la Dirección General de Inven-

cioncs y Marcas y Desarrollo Tecnológico. 

Dentro de los tres años de haber sido exncdido 

el registro (art.iculo 117 de la Ll~'); y 

Al momento de solicitar la renovaci6n de rc~i! 

tro (articulo 140 de la LIN). 

(49) ARTICULO 174 de la LIM: reformado por Decreto publicado cn
el Diario Oficial de la Fcderaci6n el dia 16 de enero de --
198 . 
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Ahora bien, el uso no puede renlizarsc ni acreditarse por -

cualquier persona. Solamente podr5n hacerlo el titular de regis

tro marcario, o bien, el "usuario autori:ado" de la marca bajo la 

condici6n de encontrarse 6stc filtimo, registrado tonto en el Re-

gistro Nacional de Invenciones Extranjeras y Transferencia de Te.E_ 

nologia, como en la Dirección ncncral de Invcrcioncs v ~!arcas. 

El "incumpUmicnto del requisito que nos ocupa, se traduce cn

la cxtinci6n o caducidad de registro. La cxti11ci6n opcrarfi en la 

11ip6tcsis prevista en el articulo 117 <l~ la LI~I mientras. que la -

caducidad tendr5 efectos en el caso previsto por el artículo 140-

de la misma ley. 

Por otra parte, cabe scfialar que no existe en la LIM, o en -

alguna otra rcglamcntaci6n posterior, ninguna disposici6n que fi

je las formalidades o lineamientos que se }1an de seguir para dar

cumplimicnto n la oblignci6n <le comprobar el uso de la marca. En 

virtud de lo nntcrior, ln Asociación Mexicana de la Propiedad In

dustrial (AMPI), elabor6 una "forma de declaración", para que el

titt1lar de la marca o su representante, proporcionara a la ílGIM -

los datos suficientes para comprobar el uso del signo. 
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La "forma" en cuestión fue aprobada por la DGIM el lo. de--

junio de 1978, y a partir de entonces se ha venido usando con re-

sultados positivos. Dicha "forma" contiene información gcncral;

una sección destinada a datos económicos sobre la marca; y gene--

ralmcntc un anexo para proporcionar ejemplares de como se está -

usando la marca. 

En cuanto nl uso de la marca y la conservación de dcrcc110 --

exclusivo, el artículo 115 de la LIM expresa que la marca deberfi-

ser usada tal y como se registró y que si se usa en forma distin-

ta traerá como consecuencia la extinción del registro, previa de-

claratoria. 

Toda modificación será motivo de una nueva solicitud de re--

gistro salvo que ella sólo se refiera a las dimensiones o la mat~ 

ria en la cual cst5 impresa, grabada o reproducida. 

Atendiendo al uso de la marca y el ejercicio del derecho, el 

artículo 119 de la LIM establece: 

Los productos nncionnles 
protegidos por marcas registradas en --



M6xico, deberln llevar ostensiblemente 
la leyenda "Marca Registrada 11

, su abre 
viatura "Marc. Reg. 11 o las siglas -- ... 7' 
"M.R. 11 

La omisión de dicha leyenda no afecta
rá la validez marca; sin embargo, ---
mientras la omisión subsista, no podrá 
ejercitarse ninguna ncci6n civil o pe
nal ... (SO). 
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El artículo 120 de la LIM establece la obligación de indicar 

la ubicación de la fábrica o lugar de producción en los productos 

de elaboración nacional, mientras que el articulo 121 sefiala que

los productos nacionales dcbcrln ostentar la leyenda "HECllO EN M!J. 

XICO", así como los que se exporten deberán ostentar la contrase

na que se establezca por las autoridades. 

Por Bltimo, recordemos que el titular de una marca tiene el

derccho de autorizar a una o más personas como usuarios del signo 

marcario. Así, segOn el artículo 136 de la LJM, el uso autoriza

do de una marca viene a equipararse al nfectuado por el titular -

de la misma para todos los efectos a que haya lugar. 

Igualmente, el usuario registrado puede tomar las medidas n~ 

cesarlas para impedir la falsificaci6n, imitación o uso ilegal 

(sol ARTICULO 119 de la Lrn. 

rsrn 
SllUR 

n:c:¡~ lf.o.., 

DE lh 
Ull i'H.'BC' 
>ilJ uó ... 
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de la marca. Por exceder los límites de este trabajo, solamente

añadiré que las licencias de marcas se encuentran reglamentadas -

tanto en la LIM como en la Ley Sobre el Control y Registro de la

Transferencia de Tecnología y Uso y Explotación de Patentes y Ma!. 

cas. 
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C:.\PITULO IV 

4. - EL USO DE l.A MARCA Y LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. 

4. 1. - REGULACION EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. 

Las infracciones administrativas cometidas en el uso de las 

marcas, estln previstas en el articulo 210 de la LIM. Dicho pr! 

· cepto establece lo siguiente: 

ti vas: 
Son infracciones administr~ 

a).- Las violaciones a las disposiciones -
de esta ley y las que de ella deriven. 
b).- La realización de actos relacionados
con la materia que esta ley regula, contra 
rios a los buenos usos y costumbres en la7 
industria, comercio y scrvicio5 que impli
que competencia desleal. 

De manera enunciativa se consideran infrac 
e iones administrativas lns siguientes: -

!.- El hacer aparecer como productos paten 
tados aquellos que no lo esten. Si la pa~ 
tente ha caducado o fue nulificada, se in
currirá en la infracci6n después de un año 
de la fecha de caducidad o, en su caso, de 
la focha en que haya quedado firme la re-
solución de nulidad. 
I I. - 11501· una marca parecida en grado de -
confusión a otra registrada, si dicha con
fusión ha sido declarada por la Secretaría 
de Comercio y Fomento In.Uustrial, pnra am
parar los mismos o similares productos o -



servicios que los protegidos por la regis
trada. 
!!!.- Usar, sin consentimiento de su titu
lar, una marca registrada como elemento de 
un nombre comercial o de una dcnominación
social, siempre que dichos nombres estén -
relacionados con establecimientos que ope
ren con los productos o servicios protegi
dos por la marca. 

IV.- Usar, dentro de la zona gcogrlfica en 
que resida la clientela efectiva, un nom-
bre comercial semejante en grado de confu
sión con otro que ya esté siendo usado por 
un tercero, para amparar un establecimien
to in<lustrial, comercial o de servicio, -
del mismo o similar giro. 
V. - Poner en venta o en circulación pro<luc 
tos u ofrecer servicios, indicando que es~ 
tln protegidos por una marca registrada -
sin que lo estén. Cuando el registro haya 
quedado definitivamente anulado, revocado, 
cancelado, caducado o extinguido, se incu
rrirá en la infracción después de un año -
de que haya causado estado la resolución -
correspondiente o que haya operado la cadu 
ciclad, cancelación o extinción. -

VI.- Hacer aparecer como de procedencia -
extranjera productos de fabricación nacio
nal. 
VII.- Utilizar o fijar en productos o en -
anuncios de servicios, indicaciones falsas 
sobre premios, medallas, certificaciones,
condecoraciones u otras preseas de cual--
quier índole. 
VIII.- Usar como marcas las denominaciones, 
signos o siglas a que se refieren las fra~ 
cienes VII, VIII, IX, X, XI, XII, XlII y -
XIX del artículo 91 de esta ley. 
IX.- Usar, sin la autorización corrcspon--
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diente, una denominación de origen. 
X. - Intentar o lograr el propósito de desa 
creditar los productos, los servicios o eT 
establecimiento del otro. 

XI.- Efectuar, en el ejercicio de activida 
des industriales o mercantiles, actos que~ 
causen o induzcan al público a confusión,
crror o engaño, por hacer creer o suponcr
infundadamente: 

lo.- La existencia de una relaci6n o aso-
elación entre un establecimiento y el de -
un tercero. 

Zo.- Que se fabrican productos bajo normas, 
licencias o autorización de un tercero. 
3o.- Que se prestan servicios o se venden
productos bajo autorización, licencias o -
normas de un tercero. 
XII. - Omitir las leyendas e indicaciones a 
que se refiere esta ley (s 1). 
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ARTICULO 210 de la Ley de 
rrún, México, 1985, p. 46 
do en el Diario Oficial de 
ro de 198 . 

Invenciones y Marcas; 9a. cd., Po 
; Reformado por Decreto publica
la Federación el día 16 de ene~ 
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4.2.- INTERPRETACION DEL ARTICULO 210 DE LA LEY DE INVENCIONES Y 

MARCAS. 

Podemos apreciar que el a1·tículo reproducido contiene en su 

parte inicial, dos supuestos básicos o genéricos, a saber. 

A).- Las violaciones a las disposiciones de esta ley y las

que de ella deriven. 

B). - La reali:aci6n de actos relacionados con la materia 

que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y 

costumbres en la industría, comercio y servicios que -

implique competencia des leal. 

El artículo continua haciendo una enumeración no taxativn,

de las conductas que se consideran infracciones administrativas, 

lns cuales realizan alguna de las 2 hipótesis o tipos básicos a

quc hicimos referencia. Asi, podemos afirmar que las fracciones 

I, JI, I!I, V y VIII realizan·prefcrentemente la hipótesis pre-

vista en el inciso A); y las fracciones IV, VI, Vil, IX y X se -

adecuan fundamentalmente a la descripción de la conducta indica

da en el inciso B). 
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A continuación, estudiaremos las infracciones que por aten

tar contra las marcas, son de fundamental inter6s para este tra

bajo. 



4. 2. l. - USO DE MARCA PARECIDA E:; GRADO DE CONFUSIO:-l. 

ARTICULO 210. - Son infracciones administra
tivas: 
( ... ) 
II. - Usar una marca parecida en grado dl' -
co11fusi6n, a otra registrada, si dicl1a co11 
fusión ha sido declarada por la Sccretarii 
de Comercio y Fomento Industrial, para am
parar los mismos o similares productos o · 
servicios ... (52). 
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El antecedente inmediato de esta di~posici6n lo c11contramos 

en el articulo 255 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual -

disponía sanciones penales para aquel que "pusiera a sus efectos", 

una marca que sea imitación de la legalmente registrada ~3l· 

Nótese que la ley anterior tipificaba la imitaci6n de las -

marcas como delito, mientras que la legislaci6n vigente sanciona 

la misma conducta como infracción administrativa. 

Lo anterior obedece a que de esta forma, una vez determina-

da la comisión de la infracción, la Secretaría de Comercio y Fo

mento Industrial proccJer5 en forraa expedita n ln nplicaci6n de-

l52 l !bid. 

(53) Cfr. CAROLINA VELA l!ERNANDEZ, "Las disposiciones .Penales So
bre Propiedad Industrial en el Derecho Mexicano"; en Revis
ta Mexicana de la Proo1edad Industrial Art1stica; Mcx1co, 
Año ló , No. , enero- ic1em re / , p. 19 . 
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las sanciones administrativas correspondientes, con lo que se evi 

ta trabajo inútil al poder judicial y además tiene más efectivi

dad, pues entre la comprobación de la infracción y su ejecuci6n

transcurre poco tiempo (54). 

Vemos ademls que la LIM, siguiendo los pasos de la moderna-

· penOlogía, despenaliza el mayor número de conductas posibles, e~ 

tableciendo la sanción administrativa en lugar de la penal, lo -

que trae como beneficio el que la justicia sea pronta y expedita, 

pues s6lo en casos graves se tendrá como resultado penas privati 

vas de libertad. 

Ahora bien, al analizar esta infrncci6n, encontramos los s! 

guientcs elementos constitutivos: 

1 .. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra - -

registrada. 

2.- Que la confusión sea declarada por la Secretaría de Co

mercio t Fomento Industrial. 

3.- Que se trate de los mismos o similares productos o servi 

ClOS. 

(54) lbid. p. 195. 
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Atendiendo al primero de los elementos, debemos recordar --

que por "uso de marcas" entendemos en términos generales, cual--

quier aplicaci6n o referencia que se haga de lo misma con fines

comerciales, en forma oral, escrita o gráfica, y más concretame~ 

te, la aplicaci6n de la marca en los productos o servicios, sin

quc se requiera que se transmitan los productos o servicios, y -

ni siquiera, que se pongan a la venta. 

En cuanto al grado de confusi6n que debe existir entre las

marcas para que se configure la infracción~ será la Dirección --

General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, quien -

lo determine de manera subjetiva. 

Sin embargo, la determinación acerca de si 
una marca imita a otra Ya protegida, no 
puede quedar en forma absoluta al arbitrio 
del fw1cionario administrativo o judicial
( SS). 

En efecto, sobre el particular la Suprema Corte de Justicia 

ha determinado lo siguiente: 

(SS) 

El criterio subjetivo de las autoridades -

DAVID RANGEL MEDINA, "Princi ios Fundamentales 
la Imitación de ~l3.Tcas 11 ; en Revista 1 cx1cana e 
da<l ln<lustr1al y Art1stica; Mex1co, Aflo .¡ 
3uho-d1c1embrn 1966, p. 243. 

ara Juz ar
a Prop1e-

No. B 
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administrativas correspondientes, con res
pecto a semejanza de marcas, aunque tal se 
mejanza constituya un problema técnico y ~ 
no jurídico debe descansar en razonamicn-
tos lógicos para que se considere constit~ 
cionalmente motivado y fundado. Si as[ no 
fuera, ocurriría que con el pretexto de -
aplicar dicho criterio subjetivo, se dicta 
rían resoluciones caprichosas con vulncra:
ción de nuestro sistema constitucional que, 
cuanto a potestad de las autoridades, sien 
ta un régimen de facultades expresas y li~ 
mitadas (56 ). 

La doctrina y la jurisprudencia han elaborado un mimino de

reglas que deben de ser atendidas.cuando se juzgue la semejanza-

de las marcas, a saber: 

1.- La imitación debe apreciarse teniendo en cuenta las sem~ 

janzas y no las diferencias. 

Efectivamente la similitud entre marcas no depende de lo que 

las distinga, sino de los elementos semejantes. Por tanto el ju! 

gador estl obligado a dar mis atención a dichos elementos que a -

los que las diferencian, a guiarse por la similitud y no las dis-

( 56) Informe del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de -
la Nación. Segunda Sala. Precedentes Importantes; Mayo -
Ediciones, S. de R. L., México, 1978, p.p. 11 y 12. 
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crepancias que los detalles pudieran ofrecer por separado, 

2.- La imitaci6n debe apreciarse considerando la marca en su 

conjunto. 

Se ha sustentado que cuando se trate de doterminar si dos --

marcas son semejantes en grado de confusión debe atenderse no so

lo a un an5lisis minucioso de sus elementos grfificos, fonéticos e 

ideol6gicos (es decir, a las ideas que sugieren), examinando las

marcas parte por parte, sino que igualmente debe atenderse a su 

conjunto, es decir, al efecto que puedan producir en el público -

consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son -

pronunciadas rapidamcntc, pues no es de suponerse que dicho públ! 

co haga siempre 1111 an51isis minucioso y detallado de las marcas -

de los productos que adquiere:(S7). 

3.- l.a imitación debe apreciarse por impresi6n, es decir, -

viendo alternativamente las marcas y no comparfindolas una al lado 

de otra. 

No se deben presentar o colocar las dos marcas una frente a· 

(57) Cfr. DAVID RANGEL MEDINA "Principios Fundamentales .... p.p.-
243-244. 
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otra, para ver las diferencias de ambas en un análisis atento. sl 
no tratar de ver si existen analogías entre las dos al colocarlas 

separadas una de otra creando con ello una confusi6n. 

La naturaleza del pfiblico consumidor es bastante distralda,

y si los elementos de una marca no le producen una impresión net~ 

·menta distinta de la marca que en realidad le interesa y de la -

que solo mantiene un vago recuerdo en su memoria, puede fá.cilmcntc 

confundirse y adquirir la marca que en realidad no buscaba, ya -

que por regla general no tendrá la oportunidad de hacer una comp~ 

raci6n. 

Por lo tanto se sugiere que quien decida si hay posibilidad

de confusión cnt1·c dos marcas, no someta a estas a un análisis ~· 

anatómico y simult&neo, sino que piense en la posibilidad de con

fusi6n una vez transcurrido cierto tiempo, por ser esto lo que ~~ 

sucede en la vida cotidiana del pdblico consumidor que adquiere 

el producto por el recuerdo leve que guarda del signo t~ ). 

4.- La imitación <lebe apreciarse suponiendo que la confusi6n 

puede sufrirla una persona medianamente inteligente y que presta-

(SS) !bid. 
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la atenci6n común y ordinaria. 

Carlos E. Mascarefias al comentar esta regla sostiene que la-

atención común y ordinaria no será la misma al adquirir un apara

to de rayos X que al adquirir un librito de papel tle fumar, por -

lo que según sea la naturaleza del producto, habrl que tenerse en 

cuenta si los compradores son el público en general, o una clien

tela especializada, como industriales o comerciantes de un ramo -

determinado.(59). 

Es decir que deberl de tomarse en cuenta el nivel de cultura 

del consumidor y su atención habitual, la cual en ocasiones serfi

cuidadosa y en otras ocasional y superficial en cuanto a la marca 

elegida, así también se tomará en cuenta la naturaleza del produ~ 

to o servicio. 

Volviendo al an51isis de la fracci6n que nos ocupa, observa

mos que la marca que se considere violada en sus derechos por ha

ber sido imitada, debcr5 estar registrada. Lo anterior sin pcrju! 

cío de lo establecido en el articulo 119 de la misma LIM que dis

pone que los productos nacionales protegidos por marcas registra-

(59) Cfr. CARLOS E. MASCARE!lAS: Tratado de Derecho Comercial Compa
rado .... p. 158 y 159. 
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das en México, deberán llevar ostensiblemente la leyenda "marca -

registrada", su abreviatura "mar. reg. 11 o las siglas 11M.R. 11 ;'y -

que mientras la omisión de dicha le)'enda subsista, no podrá ejer

citarse ninguna acci6n civil o penal. 

El segundo elemento constitutivo de la infracción, es decir, 

que la confusión entre las marcas ha)'a sido declarada por la aut~ 

ri<lad administrativa constitu)'e un requisito de procedibilidnd, -

sin el cual no procede la sanción correspondiente. Esta declara

ción debe ser, por tanto, solicitada a la Dirección General de In 

venciones, Marcas y Desarrollo Tecnologico en los términos de 1 ª! 

ticulo 193 de la LIM. 

La fracción 11 termina diciendo: 11para amparar los mismos o 

similares productos o servicios que los protegidos por la registr! 

da". Indudablemente estamos aquí en presencia de una de las ca-

ractcrísticas esenciales del signo marcario, que consiste en su -

"especialidad" prevista expresamente en el artículo 94 de la LIM. 

En relación con lo anterior se ha dicho que para que una marca no 

sea rcgistrablc se requiere que los artículos que amparan ambas -

marcas tengan características similares. De manera que si se tr! 
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ta de articules que no tienen relaci6n entre sí, por su naturaleza 

y uso, no ho.y inconveniente en usar marcas que podrían confundirse. 

Por filtimo, cabe scfialar que no es necesario comprobar que -

se ha causado dafto al titular de la marca legalmente registrada, -

pues basta el hecho de que la marca usurpadora se aplique a los -

productos o efectos, para que se lesionen potencialmente los dere

chos de uso del titular mencionado. 



4. 2. 2. • USO DE LA MARCA COMO NOMBRE COMERCIAL. 

ARTICULO 21 O 
( ... ) 
111.· Usar sin consentimiento de su ti
tular una marca registrada como elemen
to de un nombTe comercial o de una deno 
minación social, siempre que dichos noiñ 
brcs estén relacionados con cstablcci-~ 
mientas que operen con los productos ·· 
o servicios protegidos por la marca --
( 60 J. 

El antecedente de estn disposici6n lo encontramos disperso • 

en los artículos 97, 112, 214, 215 y 224 de la Ley de Propiedad 

Industrial. 

Atendiendo a los elementos constitutivos de esta infracción, 

recordemos que el nombre comercial es el signo adoptado por indu~ 

triales, productores y comerciantes, sean personas físicas, o --

sean personas morales, para distinguir sus negocios de los <lem5s

que se dedican a una actividad mercantil del mismo g6nero. La •• 

marca por su parte, es un signo que sirve para distinguir en for

ma directa a los productos, y en forma indirecta a la nc~ociaci6n 

o empresa que los fabrica o venda, de donde el uso como marca de· 

(60) Artículo 210 de la LlM. 
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un nombre comercial, puede atribuir crroneamcnte el producto que-

10 lleva a la empresa titular de dicho nombre, a menos que esta -

se dedique a la producción o venta de artículos completamente di! 

tintos. 

La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a protcgcr

el prestigio de los productores de modo que otros no puedan apro

vecharse indebidamente de ese prestigio usurpando o imitando el -

signo, ni puedan confundir a los consumidores, lo cual justifica

ln prohibición contenida en esta fracción, ya qua, indudablemente 

quien con su trabajo ha dado rcputaci6n n una marca, se vería 

afectado en sus intereses al ver que la misma es usada por un 

competidor para distinguir su negociación, confundiendo, por lo -

tanto, al p6blico consumidor en cuanto al origen de los productos. 

Ahora bien, pnra. determinar la existencia da la infracción -

que nos ocupa, es necesario q11e el titular de la marca no haya -

otorgado su consentimiento para que otro use la misma como cleme~ 

ta de un nombre comercial o de una denominación social, ya que el 

consentimiento del titular excluye la conducta antijuridica. No

obstante, también <lcbc de tenerse en cuanta que, aún en el caso -
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de tener autorización del titular, puede cometerse ésta, u otra -

infracción o delito, cuando se use la marca fuera de los límites

establccidos en el contrato. 

Por otra parte, no es necesario que el uso indebido de la --

marca. como nombre comercial, sea el resultado de una copia idén-

· tica del signo marcaría, ya que la misma LIM dispone que basta 

con que se use aquella como ''elemento" del nombre comercial. 

La especialidad, que es una característica esencial del sig-

no marcario, aparece nuevamente en esta fracción, ya que es una -

condici6n indispensable que el nombre comercial o denominación -

social cstcn relacionados con establecimientos que operen' con los 

productos o servicios protegidos por la marca, para así, configu

rar el ilícita. Conforme a lo anterior la Dirección General de -

Invenciones y Marcas decretó la nulidad del nombre comercial PRO

DUCTOS CASSO, CU)'a publicación se hizo después del registro de la 

marca CASSO, por considerar que: 

Sin duda alguna, debe comprenderse que -
existe siempre la posibilidad de confu-·
si6n entre las mismas denominaciones, ---



tenga o no palabras secundarias, sobre to 
do cuando se trata <le artículos de la mis 
ma clase y esta confusi6n se manifiesta 7 
porque el p6blico consumidor ignora c6al
es el origen o la procedencia de los pro
ductos que se quieren distinguir por esa
denominaci6n y aunque los productos que -
elabora la f5brica que lleva el nombre -
comercial PRODUCTOS CASSO, no tienen el -
nombre en cucsti6n, sin embargo, para cl
p6blico existe esa confusión por la duda
accrca de si se trata de los productos am 
parados por la marca anterior ( 61 ) . -

YB 

Podemos advertir que la LJM prevee y sanciona expresamente-

los casos en que una marca registrada es usada como elemento de-

un nombre comercial sin el consentimiento del titular del signo-

rnarcario. Sin embargo, no sucede lo mismo en el caso de la hip~ 

tesis contraria, es decir, cuando un tercero se apropia de un -

nombre comercial para usarlo como marca. 

El nombre comercial resulta afectado, cuando sin autoriza--

ci6n de su propietario, un tercero lo utiliza como una marca, P! 

ra distinguir artículos idénticos o similares a los de la activi 

dad mercantil del establecimiento. La usurpación se produce in

dependientemente de que el nombre comercial esté o no publicado, 

ya que el derecho exclusivo al nombre comercial surge por el so-

( 61] Gaceta de la Propiedad Industrial; 1940, p. 1043, Res. No. 
217 de 28-X-19•l0; citado por DAVID RANGEL MEDINA: Op. cit. 
p.p. 0106-407. 
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lo hecho de usarlo, no estando sujct:1 la protección a ning6n re

gistro o publicación. Por tanto, se justificaría la oposici6n -

al cm¡llco <lcl nomhrc 1 a titulo de marca si, ad~mfrs de las cir---

cunstancias mcncion.:ida.s 1 existe el uso anterior del nombre comer-

cíal (62 ) . 

El artículo 91 fracción XJX de Ja Ln.I, dispone que no es --

rcgistrable como marca, aquella que sea id611tica o semejante cn

gra<lo de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o 

similares servicios que se presten c11 el establecimiento cuyo -

nombre comercial se ltayn 11sado con anterioridad. No obstante, -

la protccci6n juridica que merece el 1iombre comercial no es tan-

enfirgica como se desea, ya que el articulo 210 de lo L!N que pr! 

vce las infracciones, o el 211 de la LIM que tipifica los delitos, 

no contienen disposici6n expresa que sancior1c el uso de una dcn2 

minación con las características mencionadns. En consccucncin,-

el titular del nombre comercial anterior a la marca y afectado -

en sus derechos, se ve obligado a acudir al terreno de lns nuli-

Jades, con •poyo en lo dispuesto por la fracción I del art!culo-

147 de la L!N, o bien acudir a las reglas de la competencia des-

lcnl. que en nuestro derecho, cnrccc11 J~ una reglamentación csp! 

(62 ) Cfr. DAVID RANGF.L MEDINA: Tratado de Derecho ..• p.p. 406--
407. 
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cíficn, por lo que $On varia$ las normas que aluden a ella para

prohibi r determinadas prácticas y distintas las fuentes que hay

quc consultar para obtener una visión completa ¡• sistemática de

la institución denominada competencia desleal. 
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4. 2. 3. - LA COMPETENCIA DESLEAL Y EL USO DE LAS MARCAS. 

Hay que tener presente que la acción de competencia desleal 

sólo procede cuando la legislación vigente no prevé la reglamen

tación que corresponde a actos que pudieran considerarse ilíci-

tos o atentatorios contra la propiedad industrial, pudiendo, por 

·tanto, afectar al signo marcario; por lo tanto, no está de más,

plantear aqui, brevemente ciertos principios rectores de tal ---

institución. 

Recordemos que el artículo 10 Bis del Convenio de París pa

ra la Protección de la Propiedad Industrial, al cual Mlxico se -

adhirió en 1903 y suscribió sus modificaciones, establece el 

concepto genérico del acto desleal. Dicho artículo dispone: 

1) Los países de la Unión están obligados 
a asegurar a los nacionales de los paí 
ses de la Unión una protección eficaz~ 
contra la competencia desleal. 

2) Constüuye act.o de competencia desleal 
todo acto de competencia contrario a -
los usos honestos en materia industrial 
o comercial. 

3) En particular deberán prohibirse: 



1. - Cualquier acto capaz de crear una con 
fusión por cualquier medio que sea, res-~ 
pecto del establecimiento, los productos
º la actividad industrial o comercial de
un competidor; 

2.- Las aseveraciones falsas, en el ejer
cicio del comercio, capaces de desacredi
tar el establecimiento, los productos o -
la actividad industrial o comercial de un 
competidor; 

3.- Las indicaciones o aseveraciones cuyo 
empleo, en el ejercicio del comercio, pu
dieren inducir al pdblico a error sobre -
la naturaleza, el modo de fabricación, -
las características, la aptitud en el em
pleo o la cantidad de los productos (63 ). 

102 

Joaquín Rodríguez Rodríguez, nos dice que la construcci6n-

d1 los actos desleales podría hacerse teniendo en cuenta los si-

guientes conceptos: 

lo.- La declaración general de responsabi 
lidad por los hechos ilícitos (ar--~ 
ticulo 1910 del Código Civil para el 
Distrito Federal). 

2o. - La doctrina del 11 abuso del <lerecho 11
-

(artict1lo 16 del C6<ligo Civil para -
el Distrito Federal). 

3o.- Protección civil y penal contra cic! 

( 63) Articulo 10 Bis del Convenio de la Unión <le París de 20 de 
marzo de 1883 para la Protecc1on Je la Propiedad Industríñl; 
citado por JUSTO NAVA NEGRErE: Op. cit. p. 259. 



tos 3ctos de competencia desleal, -
expresamente previstos en la Lcv de
Propiednd Industrial, (que actualmon 
te correspondería 3 la Ley de Inven:
cíones )' Marcas) ( 6·1). 
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Al analizar los puntos cxnresa<los por el autor antes mcncio-· 

nado, nos percatamos que al hablar del articulo 1910 del CódiRo--

Civil para el Distrito Federal, el cual dispone, qt1e el que obrall 

do ilícitmncntc o contra las buenas costumbres cause daño a otro, 

cstar5 obligado a rcparnrle; hace rcfcre1lcia a la rosoonsabilidad 

extracontractual, pudiendo ser anlicn<lo dicho articulo judicial-

mente al caso de competencia desleal no tinificada en el Ordena-

miento positivo, siempre que ellos est6n prohibidos por la costu! 

bre o la moral. 

Por lo que hace al punto nOmero 2 mencionado por dicho au--

tor, el artículo 16 del Códi~o Civil para el Distrito Federal que 

se menciona, dispone que los habitantes del Distrito Federal ti! 

nen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disnoncr -

de sus bienes en forma que no perjudiaue a la colectividad, bajo 

~ena de las sanciones que en dicho Ordenamiento y otros disposi

tivos legales se establecen. f:n realidad este artículo está ---

( 64) JOAQUIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Curso de Derecho Mercantil; -
(Tomo I); lla. ed., Ponúa, ftex1co, 1974, p. •141. 
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vinculado íntimamente con el artículo 8~0 del mismo Código Civil 

que no será ilícito ejercitar el derecho de propiedad en tanto -

que su ejercicio no de otro resultado que causar perjuicios a un 

tercero, sin que haya utilidad para el propietario. 

Así pues, quien ejerza sus actividades o use y disponga dc

sus bienes en forma perjudicial a la colectividad, o a alguien -

en particular, comete actos ilícitos y, por lo tanto tnmbi6n son 

aplicables judicialmente estos artículos a casos de competcncia

desleal. 

En el punto número 3, Rodríguez y Rodríguez hace referencia 

a la Ley de Propleciad Industrial, actualmente abrogada; pero, la 

LIM, conserva en lo esencial la definición de competencia des--

lial conforme a lo establecido por el inciso B del articulo, y -

por la fracción X del mismo artículo. 

Por lo que hace a las disposiciones contenidas en el Código 

Penal, éstas scr511 revisadas m5s adelante al estudiarse los del! 

tos cometidos en el uso de marcas. 



105 

4. 2. 4. - USO DE MARCA INDICANDO FALSAMENTE QUE ESTA REGISTRADA. 

ARTICULO 210. • 

( ... ) 
V.- Poner en venta o en circulaci6n pro 
duetos u ofrecer servicios, indicando 7 
que cst5n protegidos por una marca re-
gistrada, sin qt1c lo est6n. Cuando el
registro haya quedado definitivamente · 
anulado, revocado, cancelado, caducado
o extinguido, se incurrir5 c11 1:1 infrac 
ción despues de un año de que haya cau7 
sado estado la resoluci6n corrcspondicn 
te o que haya operado la c~ducidad, cai 
celación o extinción ( 65). -

El antecedente de esta disposición lo encontramos en el ··· 

artículo 262 de la Ley de Propiedad Industrial que establecla ·· 

las penas privativas de libertad y económicas que se impondrían· 

al que usara una marca con indicaci6n de hallarse registrada sin 

estarlo realmente. 

Como se ve, la ley anterior tipificaba como delito la hip6· 

tesis contenida en la fracci6n que se estudia, mientras que la -

legislaci6n vigente considera la misma conducta como infracci6n

administrativa. Ya hemos indicado las ra:oncs de este proceder. 

( 65) ,\rt[culo 210 de la LHI. 
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Ahora bien, la fracci6n que nos ocupa consagra directamente 

el principio de veracidad e indirectamente el principio de espe

cialidad del signo marcario. 

En efecto, Rangel Medina sefiala que: 

Cualquiera que sea el signo elegido, -
será marca si no contiene indicacioncs
contrarias a la verdad, que puedan ind~ 
cir al pilblico en error sobre el origen 
y calidad de las mcrcancias o que de -
cualquier modo constituyan actos que -
hagan incurrir en engaño en la selec--
ción de los productos ( 66 ) . 

Por lo que hace al principio de especialidad, es evidente -

que qui6n haga aparecer que una marca ampara determinados produc 

tos, cuando no esta registrada para estos, cae tambi6n en la hip~ 

tesis prevista en la fracción V, cansagrfindosc asi el mencionado 

principio. 

Por otra parte, nos podriamos pregunt3r cual es el oLJ~to -

de la obligación de emplear en los productos la leyenda "marca 

registrada" y la finalidad de establecer una sanción a quien ha-

( 66) DAVID RANGEL MEDINA: Op. cit., p. 197. 
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ga uso indebido de dicha leyenda, opinando Rangel Hedina al res-

pecto: 

La razón de ser de este requisito se pue 
de encontrar en el propósito de que los~ 
terceros tomen conocimiento de que deter 
minadas marcas por el hecho de encontrar 
se registradas, no está en el dominio pU 
blico, sino que exige su respeto por to~ 
do el mundo e incurre en usurpación quien 
la imite o reproduzca sin permiso de su
dueño ( b 7 ) . 

A lo anterior podríamos añadí~ que el uso de la leyenda -

"marca registrada" es un medio de control por parte del Estado, 

que debe procurar el orden interno de la sociedad y que, ade--

más, puede así controlar el pago de los derechos que causa el 

titular del signo, sin olvida~ que todo lo que es contrario a 

la verdad, de un modo u otro, habrá de perjudicar a alguien y 

enriquecer indebidamente a un tercero. 

La segunda parte de la fracción V, dispone que se incurri

rá en la infracción cuando habiendo quedado el registro marca--

ria debidamente anulado, revocado, cancelado, caducado o cxtin-

guido, se haga uso de la marca indicando que esta registrada, -

( 6 7) DAVID RANGEL MEDINA: Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias; 
1a. ed., Talleres Impresos de Lújo, S. A., Mcx1co, 1958, -
p.p. 16-17. 
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después de haber transcurrido un año de que haya causado estado 

la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, -

cancelación o extinción. 

En relación con la nulidad del signo marca ria, la LIM en -

su artículo 147 dispone lo siguiente: 

El registro de una marca 
es nulo: 

!.- Cuando se haya otorgado en contra-
venc1on a las disposiciones de esta ley 
o de la vigente en la época de su regí~ 
tro. 

II.- Cuando la marca sea idéntica o se· 
mejante en grado de confusión, a otra -
que haya sido usada en el país, con an
terioridad a la fecha legal de la marca 
registra~a, aplicada a los mismos o si
milares productos o servicios, siemprc
que quien haga valer el mejor derecho -
por uso anterior compruebe J1aber usado
su marca ininterrumpidamente en el país, 
antes de la fecha de uso declarado por
el que la registró. 

III.- Cuando la marca se ha venido usan 
do con anterioridad en el extranjero 1 7 
en la misma hipótesis de la fracción -
a11tcrior, si adernfis <lel uso existe el -
registro extranjero y reprocidad al re~ 
pecto. 



IV.- Cuando la etiqueta, en que aparez
ca la marca contenga indicaciones fal-
sas respecto a la procedencia de los -
productos o servicíos que ampare, ubic! 
ción del establecimiento industrial o -
comercial del titular de la marca o con 
respecto a medallas, diplomas, premios
o recompensas. 

V. - Cuando el registro se hubiera otor
gado con base en declaraciones falsns o 
inexactas. 

VI.- Cuando por error, inadvertencia o
diferencia de apreciación, se haya oto.:: 

. gado el registro existiendo en vigor -
otro que se considere invadido, por tra 
tarsc de una marca que sea igual o scmC 
j ante en grado de confus i6n y que se - :
refiera n servicios o productos iguales 
o similares. 

VII.- Cuondo el agente o el representan 
te del titular de una marca registrnda7 
en el extranjero, solicite y obtenga -
el registro de ésta a su nombre, sin el 
consentimiento expreso del titular de -
la marca cxtrnnjcra. 
En este caso el registro se reputará -
como obteni'do de mala fé. 

!.a acción de nulidad fundada en las - - -
fracciones I, V, VII, podr& intentarse
en cualquier tiempo; la fundada en las
fraccioncs IV y VI, en un plazo de tres 
afias; la fundada en lo fracci6n II, en
un plazo de un año y la fundada en la -
fracci6n III, en un plazo de seis meses. 
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Los plazos mencionados se computarán a
parti r de la publicaci6n del registro -
en la Gaceta de Invenciones y Marcas -
( 68). 
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Por lo que hace a la caducidad del signo marcario, ésta op~ 

rnrá de pleno derecho cuando los registros de las marcas no se-

renueven en los términos del capítulo VI del Título Cuarto de -

la LIM (artículos 139 y 140). 

La extinción del registro de las marcas, esta previsto en -

el artículo 149 de la LIM, que establece que procederá la cxti!!_ 

ción, cuando el titular del signo marcario ha provocado o tole

rado que se transforme en una denominación genérica, la que ca--

rresponda a uno o varios de los productos o servicios para los

cualcs se registró, de tal modo,quc en los medios comerciales -

y en el uso generalizado de dicha denominaci6n por el pGblico,

la misma haya perdido su significación ~istintiva, como medio -

de identificar el correlativo producto o servicio a que se apli 

que. 

Al efecto se observar5 el procedimiento marcado en el títu 

(68) Artículo 147 de la LIM; Reformado de acuerdo al Decreto -
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 
de enero de 1987. 
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lo octavo de la LIM y la denominación de que se trnte pnsarl al 

dominio público, a partir de la fecha en que se publique en el

Diario Oficial de la Federación la declaratoria correspondiente. 

Asimismo se extingue el registro cuando la marca, una vez

registrada, se usa con modificaciones que no son las que tolera 

la ley (artículo 115 LIN). 

Por otra parte, el titular de una marca registrada podrá 

solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de 

su registro. La autoridad administrativa responsable podrá re

querir la ratificación de la firma si lo considera necesario. 

El registro de una marca tambiln podrl ser cancelado si el 

titular de la misma hace uso indebido o especula en el precio o 

calidad de un producto o servicio amparado por Ja marca en de-

trimento del público o de la economía del país (artícul.o 150 -

LIM). 

Por último cabe señalar que la declaración Je nulidad o --
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extinción del registro de una marca, en los casos en que se --

requiera, se har& administrativamente por la Secretaría de Co-

mercio y Fomento Industrial, de oficio, a petición de ~ª!te o 

del Ministerio Público Federal, cuando tenga algOn inter&s la 

Federación. 
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4.2.S.- USO DE CIERTAS DENOMINACIONES, SIGNOS, SIGLAS O U!AGENES 
COMO MAkcAs. 

ARTICULO 21 O . -
( ... ) 
VIII.- Usar como marcas las denomi
naciones, signos o siglas a que sc
refieren las fracciones VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XX, y XXII - -
del artículo 91 de esta ley ( 69). 

Co1no podemos apreciar, esta disposición contiene en reali

dad las hipótesis de nueve tipos distintos de infracciones admi_ 

nistrativas. 

El artículo 91 de la LIM al cual nos remite la fracción --

que ahora examinamos, contiene 23 fracciones en las que se pre-

vccn los casos en que ciertos nombres, objetos, siglas o pala-

bras 110 pueden ser objeto de registro de marcario. Acto segui

do, cstu<l.iarcmos aquellas, r¡uc por constituir una infracción a!!_ 

ministrativa en contra del uso de las marcas, son de interés P.!! 

ra el presente trabajo. 

( 69) Artículo 210 ue la J.IM. 



114 

4. 2. 5. 1. - REPRODUCCION O H!ITACJ0:-1 DE ESCUDOS, BANDERAS Y ;E~!BLE-
~--· 

ARTICULO 91.- No son registrables como 
marca: 
( ... ) 
VII.- Las que reproduzcan o imiten sin 
autorizaci6n escudos, banderas y cmblc 
mas de cualquier Pais, Estado, Munici7 
pio o divisiones políticas similarcs;
asi como las denominaciones o siglas -
de organizaciones jnternacionalcs, gu
bernamentales, intergubernamcntalcs, o 
de cualquier otra organización recono
cida oficialmente; así como la designa 
ción verbal de los mismos. -

En intima relación con la prohibición anterior, se encuentra 

en vigor según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Fed~ 

ración el día 27 de julio de 1976, el Convenio de Paris para la

Protección de la Propiedad Industrial que dispone en su articulo 

6 ter, en su parte conducente lo siguiente: 

1) A.- Los paises de la Unión acuerdan 
rehusar o anular e} regi~tro y prohi-
bir con medidas apropiadas, la utiliza 
ci6n, sin permiso de las autoridades 7 
competentes, bien sea como marcas de -
f5brica o <le comercio, bien como ele-
mentas de las referida:; marcas, de los 



escudos de armas, banderas y otros emble 
mas de Estado de los países de la Unión-

B.- Las disposiciones que figuran en la 
letra a.) que antecede se aplican igual 
mente a los escudos de armas, banderas~ 
y otros emblemas, siglas o denominacio
nes de las organizaciones internaciona
les, intergubernamentales de las cuales 
uno o varios países de la Unión sean -
miembros, con excepción de los escudos
de armas, banderas v otros emblemas, si 
glas o denominacion~s que hayan sido -~ 
objeto de acuerdos internacionales en -
vigor destir1ados a asegurar su protec-
ción. 

C.- Ningún país de la Unión podrá ser -
obligado a aplicar las disposiciones -
que figuran en la letra b.) que antece
de en perjuicio de los titulares de de
rechos adquiridos de buena fé antes de
la entrada en vigor, en ese país, del -
presente convenio. Los paises de la -
Unión no están obligados a aplicar di-
chas disposiciones cuando la utiliza--
ción o el registro consi<lerado en la -
letra a.) que antecede no sea de natura 
leza tal que haga sugerir, en el espírI 
tu del público, un vínculo entre la ar~ 
ganización de que se trate y los cscu-
dos de armas, banderas, emblemas, si--
glas o denominaciones, o si esta utili
zación o registro no es vcrosímilmentc
de naturaleza tal que haga inducir a -
error al público sobre la existenciQ de 
un vínculo entre quien lo utiliza y la
organización. 
( ... ) 
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3) a.- Para la aplicación de estas dis
posiciones, los países de la Unión ---
acuerdan comunicarse recíprocamente por 
mediación de la Oficina Internacional,
la lista de los emblemas de Estados .... 
que desean o desearán colocar, de mane
ra absoluta o dentro de ciertos limites, 
bajo la protección del presente artícu
lo, así como de todas las modificacio-
nes ulteriores introducidas en esta --
lista. Cada país de la Unión pondrá a
disposición del público, en tiempo há-
bil, las listas notificadas. 

Sin embargo, esta notificaci6n no es -
obligatoria en lo que se refiere a las
banderas de los Estados. 
( ... ) 
5) Para las banderas de Estado, las me
didas previstas en el plrrafo 1) arriba 
mencionado, se aplicarán sólamentc a 
las marcas registradas después del 6 de 
noviembre de 1925. 
( ... ) 
7) En el caso de mala fé, los países te~ 
dr5n facultad de hacer anular incluso -
las marcas registradas antes del 6 de -
noviembre de 1925 que contengan emble-
mas de Estado, signos o punzones. 

8) Los nacionales de cada país que es-
tuvieren autorizados para usar los cm-
blemas de Estado, signos y punzones de
su país, podrfin utilizarlos aunque ---
existan semejanza con los <le otro país. 

9) Los países de la Unión se comprome-
ten a prohibir el uso no autorizado en-
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el comercio, de los escudos de armas-
de Estado de los otros países de la -
Unión, cuando este uso sea de naturale 
za tal que induzca a error sobre el -
origen de los productos . . . ( 70). 
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El C6digo Penal para el Distrito Federal comple~cnta las 

disposiciones mencionadas, al expresar en sus artículos 191 y 

192 lo siguiente: 

Al que ultraje el escu
do de la República o el Pabellón Nacía 
nal, ya sea de palabra o de obra, se ~ 
le aplicarán de seis meses a cuatro -
años de prisión o multa de cincuenta a 
tres mil pesos, o ambas sanciones, a -
juicio del ,Juez ( ·11 ) . 

Al que haga uso indebi
do del escudo, insignia o himno naciona 
les, se le aplicarán de tres días a un
año <le prisión_y multa de veinticinco-
ª mil pesos ( 72). 

Las características y el uso de la bandera nacional y su 

escudo, fue reglamentado según el Decreto del 23 de diciembre 

( 70 ) Artículo 6 ter del Convenio de la Unión de Paris de 20 de 
marzo de 1883 para la Proteccion de la Propiedad Indus--
tnal; citado por JUSl'O NAVA NEGRETE: Op. cit., p. 255. 

( 71) Articulo 191 del Código Penal para el Distrito Federal, 
42a. ed., Porrúa, Meneo, 19Sb, p. 6l. 

( 7z) Artículo 192 del Código Penal para el Distrito Federal, 
42a. ed., Porrúa, México, 1986, p. b2. 
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de 1967 publicado en el Diario Oficial del 17 de agosto de 1968 

y reformado por Decreto del 21 de diciembre de 1974, que se re

fiere a los símbolos patrios que en sus artículos del 2o. al 7o. 

del Reglamento las características del escudo nacional y las 

normas a él relativas.. Del artículo So. al 36 establece lns 

cnrnctcr1sticas y las normas parn el uso de ln bandera 11acional; 

y del artículo 37 en adelante lo relativo al himno nacional. 

Compete a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplirniento

de la ley y en esa funci6n se1·fin auxiliares todas las autori<ln-

des del país. Queda a cargo de la Secretaria de Educación Pú·· 

blica, vigilar su cumplimiento en los planteles educativos del· 

país (Art. 50). 

Así) podernos observar que los emblemas nacionales se en---

cucntran ampliamente protegidos, ya que como señala Rangcl Me· -

dina: 

Estos representan la dignidad y per 
sonalidad Jcl Estado, de sus glorias 
y tradiciones. Y en tanto que di-
chas atributos simboli:an la sobera 
nía nacional, no pueden ser objeto".:" 
de una \'ulgarización industrial y -
mercantil q11e lcsionaria los scnti-



mientos que interpretan. Las otras 
razones de orden público que funda
mentan la prohibición •.. pueden -
concretarse en que, por una parte,
la ley se ha propuesto evitar que -
algún productor o comerciante median 
te el registro de esos simbolos, se
les apropiase para amparar sus acti 
vidades industriales y hacer que -~ 
sus productos o mercancías adquirie 
sen con la imposición de la marca 7 
un sello oficial que en verdad no -
tendrían. Por otra parte, una mar
ca así formada induce fácilmente a
engaño, porque da lugar a suponer -
que su titular goza de especiales -
privilegios o que elabora el praduc 
to bajo la vigilancia del Estado, i 
que se trata de establecimientos -
que forman parte de la Administra-
ción PGblica. En fin, de na exis·· 
tir la norma prohibitiva, tampoco -
se impediría la posible confusión -
de los objetos o productos oficia-
les can los de fabricación o propi~ 
dad privada ( 73 ) . 

119 

En cuanto a la prohibición de usar como signas marcarías 

las denominaciones o siglas de organizaciones internacionales,-

gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de-

cualquier otra organización reconocida oficialmente, podemos -· 

afirmar que dicho impedimento se fund~!"enta en dos principias -

esenciales del propia signo marcarlo: el de licitud y el de Y! 

racidnd. 

( 73) DAVID RANGEL MEDINA: Op. cit., p. 371. 
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La marca constituída bajo los supuestos anteriormente 

mencionados, ataca .derechos ajenos, ya que las organizaciones 

mencionadas gozan de prerrogativas sobre sus denominaciones y 

siglas; estando expresamente previsto dicho impedimento en la -

ley, por lo que la marca así formada es ilícita. Tambi&n sería 

contraria al principio de veracidad por hacer suponer engañosa

mente un vínculo que no existe, con las organizaciones afectadas. 
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4.2.5.2.- REPRODUCCION O IMITACION DE SIGNOS O PUNZONES OFICIA
·S. 

ARTICULO 91.- No son registrables como 
marca: 
( ... ) 
VIII. - Las que reproduzcan o imiten - · 
signos o punzones oficiales de control 
y garantia adoptados por un Estado, -· 
sin autorización de la autoridad campe 
tente. -

Debernos tener presc11te que lo que se sanciona en este caso, 

es el uso como marca, de los signos o punzones oficiales· de co!!_ 

trol y garantía adoptados por un Estado, sin la autorizaci6n --

correspondiente. La anterior aclaración es importante, ya que-

el articulo 241 fracciones I y III del C6digo Penal para el Di~ 

trito Federal, sanciona con prisi6n o multa al que falsifique -

los cuños o troqueles destinados para fabricar moneda o el se-

lle, marca o contrascfia que alguna autoridad usare para identi-

ficar cualquier objeto o para asegurar el pago de algún impues-

to. 

Los signos o pun:ones oficiales de control y garantía ado2 

tados por los Estados, sirven por lo general, para dar autenti-
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cidad a ciertos documentos; o para comprobar el pago de un im-

puesto o servicio 1 o bien para identificar o inspeccionar cier

tos objetos. Cuando la reproducción de los signos o punzones -

se haga con el propósito de diferenciar productos o servicios,

es decir, para usarlo como marca, se comete la infracción que 

nos ocupa; pero si la reproducción del signo: o punz611 oficial 

se realiza para dar autenticidad a documentos apócri~s, o para 

dar por inspeccionados ciertos objetos, o por pagado alg6n im-

puesto, se cae en el supuesto previsto en el Código Penal. 

Por su parte el artículo 6 ter del Convenio de Paris para

la Protección de la Propiedad Industrial dispone que los países 

miembros rchusarfin o anularfin el registro y prohibir5n la ----

utilización, si11 permiso, ya sea como marca o como elementos -

de la misma signos o punzones oficiales de control y de garan-

tía. 
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4.2.5,3.- REPRODUCCION O IMITACION DE MONEDAS O BILLETES Y---
OTROS MEDIOS OFIC!ALEb DE PAGO. 

ARTICULO 91.- No son registrables como 
marca: 
( ... ) 
IX. - Las que reproduzcan o imiten mane 
das, billetes de banco y anos medios:
oficiales de pago nacionales o extran
jeros o las monedas conmemorativas. 

Debemos reproducir las consideraciones hechas al examinar

la fracción anterior, en el sentido de que lo sancionable, en -

este caso, es la reproducción o imitación de los objetos arriba 

mencionados, para usarlos como signo marcario. 

La reproducción de dichos billetes y monedas con el propó

sito de hacerlos valer como instrumento de pago, configura el -

delito de falsificación previsto en los artículos 230, 239 y --

240 del Código Penal para el Distrito Federal. 
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4. 2. 5. 4. - REPRODUCCION O IMITACION DE CONDECORACIONES, MEDALLAS 
U ül'RAs PRESEAS. 

ARTICULO 91.- No son registrables como 
marca: 
( ... ) 
X.- Las que reproduzcan o imiten conde 
coraciones, medallas u otros premios 7 
obtenidos en exposiciones, ferias, con 
gresos, eventos culturales o deporti-~ 
vos reconoc!dos oficialmente. 

Es conveniente señalar que existe la tendencia a confundir 

los elementos constitutivos de la marca propiamente dicha con 

signos, denominaciones y leyendas anexas o complementarias de -

la marca que suelen aparecer a su lado. 

La marca no puede estar constituída simplemente de la re--

producción que resulte de los galardones mencionados, pero es--

tos sí pueden ser un elemento adicional del signo marcaría, --

siempre y cuando los productores o comerciantes efectivamente -

se hayan hecho acreedores al premio, y la marca no pierda por -

este motivo sus requisitos esenciales y siga cumpliendo con su-

función diferenciadora. 
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Recordemos que <licl1os premios son co11ccdidos.ccncrnlmcntc

cn frrins, cx11osicioncs y ccrt5mcnc~ i11dl1~trialcs, comcrcinlcs

y ngricolas, tanto nacio11alcs como j::tcr11acionalcs y en atcnci6n 

a la buena calidad do los artlculos exhibidos, lo que determina 

para 6stos, mayor aceptaci6n y prestigio entre el pOblico, par

lo que considero es enteramente justo que, quien ha obtenido -

uno de estos premios, tenga derecho a aprovecharlo y explotarlo 

dentro de los limites y modalidades mencionados anteriormente. 
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4. 2. 5. 5. - USAR COMO MARCAS NOMBRES, SEUDONIMOS, FIRMAS, SELLOS
y RETRATOS OE TrnCEROS SIN su CóNSl:NTIMIENTo. 

ARTICULO 91.- No son registrables corno 
marca: 
( ... ) 
XI.- Los nombres, seudónimos, firmas,
sellos y retratos de personas, sin --
consentimiento de los interesados o, -
si fallecido, de sus ascendientes o 
descendientes de grado más pr6xirno. 

El antecedente de esta disposición lo encontrarnos en los -

artículos 105 fracción IX y 252 de la Ley de Propiedad Indus--

trial. 

El primero de ellos establecía que no eran registrables 

corno marcas dichos elementos mientras que el segundo irnponia sa! 

ción privativa de la libertad al que usara los mismos sin auto-

rizaci6n de los interesados. 

Los elementos a que nos referimos, y que ahora examinare--

mos son los siguientes: 

- El nombre. 
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El seudónimo. 

Las firmas. 

Los sellos y 

Los retratos. 

El nombre a que se hace alusi6n, es el que conocemos con el 

·atributo de "civil". Comprende conjuntamente el nombre (nombre 

de pila o nombre propio), y el apellido ( 74). 

La persona humana, como unidad de la -
vida social y juridica, tiene derecho
de afirmar su propia individualidad -
distingui~ndose de los otros sujetos.
Goza del privilegio de la identidad, -
el cual consiste precisamente en la -
facultad de distinguirse en sus rela-
ciones sociales, de las otras personas. 
El medio general del lenguaje hablado
º escrito por el que inmediatamente y
con plena claridad el sujeto es desig
nado por los dem&s, haciendo posible -
su idcntificaci6n, es el nombre. Se -
considera que el derecho al nombre es
una facultad jurídica de carácter cx-
trapatr~nonial ... frente a este dere-
cho subjetivo existe el deber gcneral
de para respetar el nombre ( 75 ). 

La infracci6n que examinamos solo se configura si no hay -

consentimiento del interesado o de sus dcscc11dicntcs o aseen---

( 74) Cfr. DAVID RANGEL MEDINA: Op. cit., p. 385. 
( 75) !bid. 
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dientes mis próximos si aquel ya falleci6. 

Como dueño de su nombre, la persona puede disponer de él·· 

para constituirlo en marca, pera siempre atendiendo a 2 limita

ciones: En primer lugar, la transmisión hecha a favor de un ~

empresario le impide que la enajene postcrionr.cntc a favor de -

otro que comercie los mismos artículos que el primero que reser 

v6 el uso del nombre, por lo que igualmente el titular del nom· 

brc no lo.podrfi usar como marca que ampare los mismos productos 

o servicios. 

En segundo lugar, el titular del nombre civil no puede ··· 

usarlo o transmitirlo cuando ya exista un hom6nimo que ampare -

los mismos productos { 76). 

El seudónimo es el nombre supuesto -· 
empleado por una persona para ocultar 
el suyo verdadero ( 77). 

A diferencia de Jo que ocurre con el nombre civil que ···· 

normalmente se adquiere por nacimie-nto o por obtenerse un dete!. 

minado estado civil (casamiento o ndopción), el seudónimo es una 

( 76) Cfr. JORGE BARRERA GRAF: Op. cit., p. 302. 
( 77) DAVID RANGUL MEDINA: Op. el t., p. 387. 
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creación libre de la persona que lo adopta. Sin emb~rgo, la -' 

elección del seudónimo no debe de atacar derechos ajenos, por -

lo que éste no podrá ser igual al que viene usando un tcrccro,

o igual al nombre civil de otro. 

Por otra parte, al igual que el nombre civil, el titular -

de un scud6nirno ampliamente conocido o registrado, puede dispo

ner de él en la forma m5s amplia para constituir una marca, con 

las mismas limitaciones mencionadas e11 relación con el nombre. 

A pesar Je que ni el Código Civil para el Distrito Federal, 

ni en la LIP, el seudónimo alcanza un3 protccci6n expresa, el -

artículo 17 dCI la Ley Federal de Derechos de Autor, reconoce -

la legitimidad en cuanto al uso del seudónimo estableciendo que 

aquel cuyo nombre o scudónlmo c0noc!do o registrado esté como -

autor en u11a obra, scr5 considerado como tal y por lo tanto --

defendible mediante las acciones que se establezcan por trans-

grcci6n .:1 su derecho. 

En el caso de las firmas y sellos, la intención del legis

lador tambi~n es la de proteger un elemento distintivo de la i! 
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dividualidad de la persona. 

Tanto el sello como la firma coadyuvan a la identificaci6n 

del individuo constituyendo una manifestaci6n más de los dere-

chos de la personalidad. 

Por lo que hace a los retratos se considera que: 

La 

El derecho a la imagen se encuentra com 
prendido en la esfera del derecho al -~ 
honor y que la necesidad de proteger a
la persona contra la arbitraria difusión 
de su imagen deriva de una exigencia indi 
vidualista, según la cual la persona de -
be ser árbitro para consentir o negar 7 
la reproducci6n de su propia figura: 
el celo de la propia individualidad es
tablece un respeto de esta exclusividad 
sobre los rasgos y fracciones carncte-
rísticas de la persona ( 78). 

Ley Federal de Derecho de Autor, se ocupa de esta pro--

tección en su artículo 16 que señala que el retrato de una pcr-

sana no es publicable o podrá ser usado sin el consentimiento -

expreso de la misma, o de sus herederos en el orden de sucesión 

que establecen las leyes civiles. 

( 78) Ibid p. 392. 
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·\. 2. 5. 6. - USAR CO~IO NARC,\ TITULOS DE OBRAS DE LlTERATURA, ARTIS
TICAS o CIENTIFJC,\S y PBRSONAJES l'IcTlclü~ o SIMBOLI

~ 

ARTICULO 91. - No son registrnbles como 
marca: 
( ... ) 
XII.- Los títulos de obras literarias, 
artísticas o científicas y los ¡1crsona 
jes ficticios o simbólicos, salvo con7 
el consentimiento de su autor, cuan<lo
conforme a la ley de la materia, estc
mantcnga vigentes sus derechos; así -
como los personajes humanos Je cnractc 
rización, si no se cuenta co11 su con-7 
formidad ( 79 ) . 

En la legislación anterior, no existía disposición expresa 

que sancionara los conflictos surgidos por la existencia de ---

marcas contrarias a los derechos de autor, por lo que era nece-

sario acudir al campo de las nulidades de acuerdo al artículo -

200 fracción 1, ~clacionado con la fracción VI del articulo 105 

de la Ley de Propiedad Industrial, o bien acudir a disposicio-

nes de !ndole prohibitiva, como Ja contenida en el artículo 130 

de la Ley Federal de Derechos de Autor, vigente un esa 6poca. 

En la actualidad, la fracción que nos ocupa, unida a los -

( 79 l Artículo 91 de la LIM. 
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tipos delictivos previstos en los artículos 135, 136, 13i )' ---

142 de la Ley Especial Vigente, redundan en una mayor protcc·-

ción para el autor. 

No olvidemos que el derecho de autor es un privilegio es-

tablecido en el artículo 28 Constitucional y regulado por medio 

de una Ley Federal que concede al autor de una obra artistica,

cicntífica o literaria, la facultad exclusiva de usarla y cxpl~ 

tarla, y de autorizar el uso o explotación de ella, en todo o -

en parte. Este mismo derecho se concede al creador de persona

jes ficticios o simbólicos, así como a los personajes humanos -

de caracterización. 

Cabe señalar, que en este caso el sujeto pasivo del ilíci

to puede ser el autor, los terceros que hubiesen adquirido sus

derechos, o los herederos de aquel durante 30 afias que sigan a

su muerte. 
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4. 2. 5. 7. - USAR COMO HARCA PALABRAS DE LENGUAS VIVAS EXTRANJERAS. 

ARTICULO 91. - No son registrables como 
marca: 
( ... ) 
XIII.- Las palabras simples o compues
tas de lenguas vivas extranjeras y las 
construidas artificiosamente de modo -
que por su grafismo o fonética parez-
can voces extranjeras, cuando la marca 
se solicite para aplicarse a artículos 
o servicios que el solicitante produz
ca o preste exclusivamente en el pais
o en cualquier otro país de habla espa 
ñola ( 80). -

La legislaci6n anterior consideraba atinadamcnte el uso de 

leyendas en idioma extranjero como tendientes a inducir al p6--

blico en error sobre la procedenci~ de los efectos marcados, 

por lo que sancionaba dicha conducta con prisión o multa. 

Lo que tiende a evitar la ley es, q11e el pGblico consumi-

dor que generalmente actua desprevenido, pueda ser victima <le -

una cquivocaci6n al estimar que un producto, por lleva~ un nom

bre extranjero, o al menos de apariencia, es mejor que el que -

lleva nombre nacional. 

( SO) Articulo 91 de la LIM. 
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Ahora bien, l'lfprohibición que nos ocupa tiene ciertas mo

dalidades y limitaciones, ya que si las mercancías que se ampa

ren con la marca se fabrican en países de. idioma distinto al es 

pafio!, no hay inconveniente para registrar la palabra extranje

ra. Tampoco opera el obstficulo para proteger la marca co11 el -

registro, si los objetos, además de fabricarse en alguno de di

chos paises, tambi6n se elaboran en ~16xico. La Dirccci6n Gene

ral de Invenciones y Marcas, tomando en cuenta la verdadera --

ubicación de la ffibrica, determina la 11ucionali<laJ de la merca~ 

cía y de acuerdo con los resultados obtenidos concederá o recha 

zará el registro. 

Por otra parte, la prohibición se refiere exclusivamente -

a las palabras simples o compuestas de lenguas ''vivas'' cxtranj! 

ras, por le que en este sentido, la Suprema Corte ha cxprcsa<lo

qt1e la interpretación a contrario scnsu de este dispositivo, -

permite concluir que sí puede ser objeto de registro las pala-

bras de lenguls muertas extranjeras, m5ximc, si se toma en cue~ 

ta qt1c esta interprctaci6n no contraria el principio rector del 

texto legal en comentario y que no es otro que evitar que se i~ 
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duzca a error al público sobre la procedencia de los productos. 

Por último, debemos mencionar el artículo 123 de la misma

LIM, que en íntima relación con la fracción que examinamos dis

pone que cualquier indicación en productos nacionales amparados 

por marcas registradas o no, relativa a registros en otros paí

ses o a leyendas en idiomas extranjeros, así como la inscrci6n

de falsas indicaciones de procedencia, se considerará como ten

diente a inducir al público en enor y ameritará sanción admi-

nistrativa. 
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4.2.S.S.- INDICACIONES Fil;LSAS RESPECTO AL ORIGEN, COMPONENTES,-
0 CUALIDADES DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS. 

ARTICULO 91.- No son registrables como 
marca: 
( ... ) 
XX.- Las denominaciones, signos o figu 
ras susceptibles de engañar al público 
o inducirlo a error, entendiéndose por 
tales las que constituyan falsas indi
caciones sobre la naturaleza, origen,
componentes o cualidades de los produc 
tos o servicios que pretendan amparar7 
se ( 81). 

La anterior prohibici6n también está prevista en el artíc!!_ 

lo 10 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad

Industrial. Su antecedente en nuestra legislación lo encontra

mos en el artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial. 

La prohibición que examinamos consagra el principio de ve

racidad del signo marcaría. No es admisible que el signo ~ngn

ñe sobre la calidad, naturaleza, constitución u origen de la -

mercancía o sobre circunstancias que influyen en el público pa

ra elegirla, entre diversos competidores, porque se haría creer 

a los consumidores en la existencia de cualidades que el produ~ 

( 81) Artículo 91 de la LDI. 
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to no contiene. 

Siguiendo a Rangel Medina podemos afirmar que, en cuanto -

a la falsedad del origen de los productos, esta puede originar

se: al indicar en productos nacionales que la marco que llevan 

est5 registrada en otros países; al usar leyendas en idiomas 

extranjeros en los productos nacionales; al vender productos de 

origen extranjero,. con marcas en las que se indique que cstiln -

registradas en otra naci6n, siendo falsos los datos¡ al emplear 

nombres falsos o ubicaciones inexactas en la marca; expresar -

ubicación de fábrica en el extranjero cuando la marca se aplica 

a mercancías de fabricaci6n nacional; usar una marca indicando

en ella que existe establecimiento industrial de la propiedad -

del titular de la misma, cuando no sea exacto, y en general, 

usar marcas por su simple aspecto o por las leyendas o indica-

cienes que las acompafien, puedan inducir al pfihlico en error -

sobre la procedencia de los artículos en que hayan sido fijadas 

dichas marcas. 

En virtud de lo anterior, todo cambio de ubicación del es

tablecimiento donde son elaborados los artículos que se amparan 
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con marcas debe ser comunicado a las autoridades competentes a~ 

tes de que el nuevo domicilio se haga constar en el producto 

marcado. 

Ahora bien, puede darse e 1 caso de que un mismo producto -

amparado por una misma marca pueda ser claborndo en distintas

partes del país. Surgen entonces el problema de saber si la -

mercancía debe de llevar la indicación de cada uno de los luga

res donde efectivamente se elabora. Ante el silencio de la ley 

la doctrina ha opinado que la ubicación que debe expresarse es

una sola: aquella que corresponde a la ciudad donde estl situ! 

do el establecimiento principal o por cuya cuenta s~ fabrican -

los productos. 

l'or último, afladiremos que cuando el signo marcario con ti~ 

ne indicaciones engañosas sobre lo naturaleza, componentes o 

cualidades en los productos o servicios, el primero en verse 

afectado es el consumidor, que compra algo que no reune los re

quisitos que ~l pensaba tenia el producto, Indirectamente tam

bién son afectados los demás comerciantes y productores del -- -

mismo ramo que ven desviada su clientela por un competidor des-. 

leal que engaña al público. 
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4.2.5.9.- SIGNOS CONTRARIOS A LA MORAL, A LAS BUENAS COSTUMBRES 
O AL ORDEN PUBLICO. 

ARTICULO 91.- No son registrables como 
marca: 
( ... ) 
XXII.- Todo lo que sea contrario a !a
moral, a las buenas costumbres, al or
den público y aquello que tienda a ri
diculizar ideas o personas ( 82). 

Esta prohibición también esta prevista en el artículo 6 -

quinquies del Convenio de Paris, en donde se dispone lo siguie~ 

te: 

B.- Las marcas de fábrica o de comer
cio regulndas por el presente articu
lo, no podrln ser rehusadas para su -
registro ni invalidades más que en -
los casos siguientes: 

1).- Cuando sean contrarias a lamo-
ral o al orden público y, en particu
lar, cuando sean capaces de engañar -
al p6blico. Se entiende que una mar
ca no podr5 ser considerada contraria 
al orden público por el solo hecho de 
que no este conforme con cualquier <lis 
posición de la legislación sobre mar--

( 82 ) Artículo 91 de la LIM. 



cas, salvo en el caso de que esta dis~ 
posición misma se refiera al orden pú
blico. 
En todo caso queda reservada la aplic!_l_ 
ción del artículo 10 Bis ( 83). 
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Por su parte, el Código Penal para el Distrito Federal, d~ 

nomina su título Octavo como "Delitos contra Ja Moral Pública y 

las Buenas Costumbres", sancionando en la fracción I del artíc!:!_ 

lo 200 al que fabrique, reproduzca o publique libros, escritos, 

imágenes u objetos obscenos y al que los exponga, distribuya o

haga circular. 

Sin embargo, debemos aclarar que dado el contenido y el -

lugar donde se ubica el artículo 200 del Código Penal, la "mo--

ral pública" a que se refiere es el sentimiento social de mora

lidad en rclaci6n exclusivamente con la conducta sexual, y que, 

la prohibición contenida en la fracción XXII que ahora examina-

mas es aplicnblc no solo a los signos contrarios a la moral se

xual, sino también a los que ofenden el sentimiento religioso,-

el pudor, l~ Jcvoción al trabajo, las tradiciones, cte., pues -

la JcshonestidaJ o la indecencia y los vicios en general, no se 

reducen al erotismo ni a la pornografía. 

C 83) Artículo 6 quinquies del Convenio de la Unión de Paris de 
20 de mar:o de 1883 para la Proteccion de la Proeiedad 
Industrial; citado pro JUSrO NAVA NEGRElE: Op. cit., p. -
256. 
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Sabemos que la determinación a priori de lo que debe ente~ 

dcrse por signos o demoninaciones ''inmorales'', es pr5cticamente 

imposible, ya que el concepto de la moral varia segOn los pue-

blos y las 6pocas. En virtud de lo anterior, scrfi la Dirccci6n 

General de Invenciones )'Marcas, quien determine subjetivamente 

el carficter moral o inmoral de dichos signos o denominaciones,-

. pero siempre fundando y motivando sus resoluciones de acuerdo 

con lo dispuesto en los articulas 14 y 16 Constitucional. 

Por Gltimo, cabe scfialar que 110 <lcbemos confundir el cm--

pleo de marcas inmorales a que se refiere este apartado de la -

ley, de la aplicaci6n de las marcas sobre objetos ilícitos. 

Son dos situaciones diversas, porque la marca es indepcndicnte

del producto a la que se aplica y la licitud o ilicitud de lste, 

ninguna influencia puede tener sobre la marca misma. 

Así no debe de confundirse, a merced de la fracción XXII -

del artículo 91 de la LIN, el registro de una marca por el sólo 

hecho de que los objetos a que se aplica sean prohibidos, ni -

debe anularse el ya expedido. Evidentemente si la marca se --

adopta para distinguir productos o servicios prohibidos o ilicl 
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tos, que por su naturaleza cst€n excluidos de una actividad co

mercial o industrial, el registro deberá negarse o anularse fu!!. 

damcnt5n<lose la autoridad en vicios contenidos en el producto -

mismo, y no en la marca. 
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4. 3. - S.."'-~l<m:.5. 

Hasta aquí se han estudiado las distintas hipótesis de 

las infracciones administrativas cometidas en el uso de las 

marcas, previstas en el articulo 210 de la LJM. A continuaci6n 

examinaremos las sanciones aplicables a quienes hayan incurrido 

·en alguna de las faltas mencionadas. 

Las sanciones est5n previstas en el Capitulo JI! del Titulo 

Décimo de la LIM, en sus articulas 225 al 230. 

El articulo 225 dispone lo siguiente: 

Las infracciones adminis 
trativas a esta ley o dcmls disposicio7 
nes derivadas de ella, serán sanciona-· 
das con: 

J.- Multa hasta por el importe de <liez
mil veces el salario mínimo diario gene 
ral del Distrito Federal. En caso de 7 
que persista la infracci6n, poJr&n impo 
nerse multas por cada <lía que transcurra 
sin que se obedezca el mandato respcct~ 
vo. 

!!.- Clausura temporal hasta por noven
ta días. 

JI!.- Clausura definitiva. 

IV.- Arresto administrativo hasta por -
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treinta y seis horas. ( 84 ) 

La facultad o poder sancionador de la administración públi 

ca se ha discutido mucho, pero en realidad se reduce a un pro-

blema de interpretación del artículo 21 de la Constitución, que 

dice que compete a la Autoridad Administrativa el castigo de -

las infracciones de los reglamentos gubernativos y policía, el-

cual únicamente consistirá en multa o arresto hasta por treinta 

y seis horas. 

Al respecto el maestro Gabino Fraga opina que: 

Con motivo de la forma en que está re-
dactado el artículo 21 Constitucional,
se ha discutido la competencia de la -
autoridad administrativa para sancionar 
la falta de cumplimiento de las leyes -
administrativas. Se dice que mientras
el texto del mismo artículo de la Cons
titución de 1857 se atribuía a la auto
ridad Judicial sólo la imposición de - -
las penas propiamente tales, o sea las
que correspondían a infracci6n de una -
ley penal, dejando a la autoridad polí
tica la sat1ci6n de las infracciones de
otras leyes, en el texto vigente se de
clara que 11 la imposición de las penas 
es propia y exclusiva de la autoridad -

(84) Artículo 225 de la LIN. 



judicial"; lo que, a falta de califica
ción que se hacía en el texto anterior, 
parece referirse a toda clase de penas, 
y m5s si se tiene en cuenta que el mis
mo texto vigente sólo deja a la autori
dad administrativa la competencia para
e l castigo de las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policia -
( 85 ) .. ' 

Asi, en opinión de Don Miguel Acosta Romero: 

Un análisis estricto de la Constitución 
nos permitiría afirmar que el poder san 
cionador de la Administración PGblica,~ 
derivada del articulo 21 de la Constitu 
ción, solamente se refiere a los rcgla7 
mentas gubernativos y de policin, mfis -
no a todas las leyes administrativas en 
todos los ramos de la administración -
pGblica (86 ), 
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Uosotros creemos que la administración pGblica no debe de-

limitar su fact1lt;1<l de imponer sanciones, a los citados regla-

mentas, sino que por el contrario, está facultada para imponcr

sanciones a las infracciones de todas las leyes administrativas 

que así lo dispongan. Por una parte, debemos tener presente -

que el texto constitucional no ha cambiado fundamentalmente en

su espíritu a pesar de la diversa redacción que ha presentado -

en las dos Constituciones sucesivas. En el texto actual se ---

( 85 ) 

( 86 ) 

GABINO FRAGA:· Derecho Administrativo; 14a. e<l., Porrúa, ~lé 
xico, 1971, p.~ -
MIGUEL A COSTA ROMERO: Teoría General <le 1 Derecho Admini s- -
frntivo; 2a. c<l., Textos On1vcrs1tar1os, On1vcrs1dad Nacio 
cional Autónoma de ~léxico, ¡gis, p. 224. -
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vuelve a reconocer como de competencia de la autoridad judicial 

la imposici6n de penas; pero la referencia inmediata que se ha

ce en el texto, a la pcrsccuci6n de los delitos por el Ministe-

ria P6blico y la Policia Judicial, se entiende, que el precepto 

se cstfi refiriendo en su primera parte a las penas por comisión 

de delitos, o sen a las penas de que hablaba el texto de la --

Constitución de 1857. La competencia que se deja a la autori--

dad i1Jministrativn para castigar las infracciones a los regla--

mentas gubernativos y de policía, no quiere decir que se modifi 

qucn otros textos constitucionales en que se atribuye o rccono-

ce competencia n ln autoridad administrativa para imponer san-

cienes por violnci6n de leyes cuya cjccuci6n compete a la mismn 

autoridad administrativa ( 87). 

Asimismo, Scrra Rojas opina que: 

La doctrina que hasta hoy ha dominado 
en esta materia so~tienc la constitu
cionalidad de las sanciones a<lminis-
trativas y se apoyan en estos elemen
tos: 

1.- En la tradici6n jurídica en tex-
tos que con ligcrns variantes han ---

( 87) Cfr. GABINO FRAGA: Op •. cit., p. 253. 



reconocido esta facultad; 

2.- En la doctrina jurídica tanto la 
que corresponde al artículo 21 de la 
Constitución de 1857, como la que -
ha interpretado el artículo 21 Cons
titucional vigente; 

3.- En las resoluciones de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación, -
hasta hoy no se ha objetado el r6gi
men de las sanciones administrativas, 
sino que por el contrario, ha mante
nido su criterio en aspectos impor-
tantes de algunas sanciones adminis
trativas; 

4.- Principalmente en el poder san-
cionador del Estado que implica: --
a.) La facultad de expedir las leyes 
administrativas dentro de la campe- -
tencia federal; b.) En proveerlas de 
la correspondiente sanción para su -
eficacia, definiendo delitos e in--
fracciones; y c.) En la aplicación -
de esas sanciones que cuando constitu 
yen un delito son competencia de la-
autoridad judicial: y cuando consti
tuyen infracciones de la autoridad -
administrativa ( 88). 
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Por otra parte, el artículo 226 de la LIM establece que: 

ARTICULO 226.- Las sanciones serán -
i~puest3s con base en las actas lc-
vantadas por la autoridad al pr5cti
carsc visitas de inspección, o con -
base en las resoluciones que se die-

( 8B) A:rnRES SERRA ROJAS: Derecho Administrativo; (Tomo !!; Sa. -
cd., Porrúa, México, 1;172, p.p. lJ:.,4-1155. 



ten de acuerdo a lo previsto en el
Título Octavo de la presente ley: -
tomando en cuenta en uno y en otro-. 
caso las pruebas y alegatos del in· 
tcre sado. 
En todo caso las resoluciones que -
se emitan en mntcria de sa11ciones -
deber5n estar fundadas y motivadas
con arreglo a <lc1·ccho y tomando cn
considcrnci6n los criterios estable 
cidos en el articulo 228 del prese~ 
te ordenamiento ( 89). -
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Como podemos observar, las sa11cioncs. scrfin impuestas por -

la autoridad administrativa basándose en dos procedimientos di~ 

tintos, a saber: 

Con base en las actas levantadas 
por la autoridad al practicarse
visi tas de inspección. 

Con base en las resoluciones que 
se dicten de acuerdo a lo previs 
to en el Ti tul o Octavo de la - -~ 
LH!. 

Las visitns de inspecci6n corren a cargo de los inspecto--

res administrativos que, al levantar las actas correspondientes, 

averiguan, precisan el tipo de infracci6n y proporcionan datos

i1 ln autoridad superior, quien scrfi la que determine, en 6ltirna 

( 89 ) Artículo 226 de la LIM. 
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instancia la infracción y aplicaci6n de la sanci6n que corrcspo~ 

da. La propia LIM determina que por visitas de inspección, de

bemos entender las que se practiquen en los lugares en que se -

fabriquen, almacenen, transporten o expendan productos o 1ncrca~ 

cias o en que se presten servicios con objeto de cxami11ar los 

productos o mcrcancias, las condiciones en que se prestan los 

· servicios y documentos relacionados con la actividad de que se

tratc (artículo 220). 

Asimismo, el articulo 221, expresa que de toda visita sc

lcvantari acta circunstanciada en presencia de dos testigos 

propuestos por la persona con que se entienda o por el inspec-

tor si la 61tima no lo hace. En el articulo 222, se establecen 

los datos que dcberfin contener las actas mencionadas. l.os vis! 

tados podrfi11 l1acer las observaciones que co11sidcrcn pertinentes 

durante la diligencia, las cuales constarfin en el nctu y poste

riormente ofrccer5n pruebas en rclaci6n con los hechos conteni

dos en el acta (artículo 223). Una copia del acta se le dar& -

a la p~rsona con quien se ~nticnda la diligencia. 

Antes de referirnos al procedimiento previsto en el ·rttulo 
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Octavo de la LI~, es conveniente recordar lo q11e doctrinariamc~ 

te se cnticnJc corao proceso administrativo. 

En opini6n de Acosta Romero: 

Procedimiento administrativo es todo 
el conjunto <le actos scfinla<los en la 
ley para la producci6n del acto admi 
nistrativo (procedimiento previo), ~ 
así como la cjccuci611 volu11taria y -
la ejecución forz.osa, ya sean inter
nns o externas ( 90). 

Por su parte el maestro Gabino Fraga afirma que: 

El conjunto de formalidades y actos
q11c preceden y que constit11yc el ac
to administrativo es lo q11c constitu 
ye el procedimiento administrativo 7 
de la misma manera que las vias de -
pro<lucci6n del acto legislativo y de 
Ja sentencia judicial forman respec
tivamente el procedimiento lcgislati 
va y el procedimiento judicbl ( 91). 

Como podemos apreciar, la doctrina nacional concibe al pr~ 

ccdimiento 3<lministrativo como preparatorio del acto administr! 

tivo, que en el caso que nos ocupa, el acto administrativo es -

la aplicación de una sanción a quien comcti6 una infracci6n ad-

[ 90) MIGUEL ACOSTA RO~ERO: Op. cit., p.p. 166 y 167. 

( 91) _GABl~O FRAGA: Op. cit., p. 271. 
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ministrativa. 

Por Gltimo, debemos recordar que el Derecho Procesal Ad--

ministrativo es relativamente j6ven, por lo que el procedimien

to administrativo es distinto al judicial, siendo rl primero -

de ellos más expedito y menos formal y solemne. 

En cuanto al procedimiento previsto en el Titulo Octavo -

de la LIM, para que se dicten las resoluciones administrativas, 

y en su caso, las sanciones correspondientes, este consiste cn

que el interesado, es decir, aquel que se considera afectado en 

sus derechos, presente su solicitud por escrito, acompañada de

los documentos y constancias en que apoye la promoción, así co

mo el comprobante de pago de sus derechos correspondientes. Se 

conccdcr5 un plazo no menor de ocho ni mayor de quince dias hA

biles para que el solicitante satisfaga los requisitos anterio

res. ne no hacerlo 3SÍ, se ten<lr5 por abandonada la gesti6n -

(artículo 193). 

Satisfechos los requisitos anteriormente rnencionados se e~ 
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rrcrá traslado a la contraparte, es decir, al titular de la ma! 

ca, o en su caso, al presunto invasor falsificador, imitador o

usuario ilegal, seftal5ndosele un pla:o para que presente las ob 

jccioncs u observaciones que estime pertinentes y unn vez que -

haya transcurrido el t6rmino para formular objeciones y previo

estudio de los antecedentes relativos, se dictará resolución a~ 

ministrativa que corresponda, la que se comunicará n los interc 

sados. 

Como podemos observar, en este caso la autoridad adminis-

trativa resuelve un conflicto entre particulares, definiendo 

los derechos de las partes en fo1·ma muy parecida a la de una 

resoluci6n judicial. 

La segunda parte del artículo 226 de la LIM dispone que en 

todo caso las resoluciones que se emitan en materia de sancio-

ncs, debcr5n estar fundadas y motivadas con arreglo a dcrec~o.

Recordemos que de conformidad con el artículo 16 Constitucional 

nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, -

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de-
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la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del-

procedimiento, por lo que es evidente, en atenci6n a esta disp~ 

sici6n constitucional, que las autoridades están obligadas a --

expresar en sus resoluciones, la razón y motivo que tengan para 

dictarla en determinado sentido, d5ndosclos a conocer al inter! 

sado, a efecto de que est& en aptitud de hacer valer sus defen-

sas contra la misma, ya qt1c de lo contrario, se le provocan mo

lestias infundadas e inmotivadas y, como consecuencia, se viola 

en su perjuicio la garantía constitucional señalada. 

El articulo 227 de la LIM establece que: 

En los casos de reinciden 
cía se duplicará la multa impuesta ante~ 
riormente, sin que su monto exceda del tri 
ple del máximo fijado en el artículo -
225. 

Se entienden por reincidencias, para los 
efectos de esta ley y demls disposicio-· 
nes derivadas de ella, cada una de las -
subsecuentes infracciones a un mismo pre 
ccpto, cometidas dentro de los dos años7 
siguientes a la fecha del acta en que se 
hi:o constar la infracci6n precedente, -
siempre que ~sta no hubiese sido desvir
tuada ( ~ 2 ) . 

92) Articulo Z27 de Ja L!N. 
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El concepto de reincidencia que raaneja el artículo anterior, 

se refiere únicamente u las infracciones administratiYas. En el 

artículo 20 del Código Penal para el Distrito Federal, se csta-

blece el concepto de reincidencia relativo al delito, al expre--

sar que: 

ARTICULO 20. - Hav reincidencia: siem-
pre que el conde~ado por sentencia --
ejecutoria dictada por cualquier tribu 
nal de la Repilblica o del extranjero,~ 
cometa un nuevo delito, si no ha trans 
currido, desde el cui¡¡plimiento de la :
condena o desde el indulto de la misma, 
un término igual al de la prescripción 
de la pena, salvo las excepciones fija 
das en la ley . . . ( 9 3 ) . -

Los conceptos de reincidencia son distintos en virtud de •• 

que las figuras a que se aplican también son distintas. En efes 

to, las infracciones administrativas, aunque son ilícitos, no --

constituyen delitos~ El valor jurídico protegido en las infrac· 

ciones, es distint0 y generalmente menos importan~e que el valor 

jurídico tutelado por los tipos penales. El artículo 21 de ----

nuestra Constitución distingue los delitos de las infracciones a 

( 93) Articulo 20 del Código Penal para el Distrito Federal. 
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los Reglamentos Gubernativos y de Policía, al establecer quo la

imposici6n de los penas le corresponde a lo autoridad judlciol,

la pcrsecuci6n de los delitos al Ministerio Pilhlico y a la Poli

cía Judicial y que compete a la autoridad administrativa el cas

tigo Je las infracciones de los reglamentos gubernativos y de -

policía. 

Por otra parte, conviene scfialar que a Jifcrcncia de los -

valores jurídicos que protege el Derecho Panal, las infracciones 

tienen como finalidad el buen funcionamiento de la admini1tra--

ci6n pGblica, así como el de obtener resultados eficaces en su -

desarrollo y en algunos casos el de obtener una conducta social

ordcnnda, encaminada al bien comGn. Sin embargo, debemos tcncr

presente que varios autores hablan de un Derecho Penal Adminís-

trativo, siendo que el Derecho Penal y el Administrativo protc-

gen bienes jurídicos diferentes; en el caso de &stc 6ltimo, es -

el derecho de obtener riel Estado todos los servicios que debe de 

proporcionar a los particulares, con el objeto de llevar una vi

da social ordenada, en un cl~na de seguridad general; mientras -

que aquél, es decir el derecho penal, protege otro tipo de ble--
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nes como lo son la Yi<la, la libcrtJd, la propiedad privada, cte. 

Ahora bien, en el articulo 228 de la I.I~1, se establecen ---

los criterios que deberá seguir la autoridad administrativa para 

aplicar las sanciones previstas en el articulo 225 de ln propia-

LIM. En dicho nrtícuJo se dispone que: 

ARTICULO 228. · !.ns clausuras ,. Jos -· 
arrestos administrativos podrhn impo
nerse, además de la multa o sin que -
esta se l1aya impuesto, in<lcpcndicntc
mcntc de las penas corporales que la
autori<lad competente determine tratfin 
<lose Je Jclitos, y del pago de J.años-r 
perjuicios que corrcspo11da. 
Ser& procedente Ja clausurn definiti
va, cuando el establecimiento haya -
sido clausurado temporalmente por dos 
veces y dentro del lapso <le dos afios
si dentro del mismo se reincide en la 
infracción. El arresto, en los casos 
de persistencia en la infracción ~4). 

Como podemos apreciar, la primera parte del artículo que nos 

ocupa, otorga a Ja autoridad administrativa ln facultad de usar-

su propio arbitrio, en ln determinación de la sanción. En efec

to, la autorj<lad administrativa podrá imponer la clausura del C! 

( 94) Artículo 228 de la LIM: Reformado por Decreto publicado en 
el Diario Oficial <le la Federación el día 16 de enero <le · 
198 • 
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"' tablecimiento y el arresto del responsable, además de la multa,-

en los casos que estime necesario. 

La modalidad que se introduce en las reformas publicadas el 

dia 16 de enero de 1987, es qtte las sanciones arriba mencionadas 

se podr5n imponer independientemente de las penas corporales que 

aplique la autoridad judicial y del pago de dafios y perjuicios u 

la persona que resulte afectada en sus derechos. 

Por lo que hace a las multas, el monto de estas debe de ser 

proporcional al dafio que la infracci6n cause, y para fijarla se

debc de considerar la malicia y la reiteración del causante, así 

como sancionar con distinta medida, a quienes tienen diferente 

capacidad, para no lastimar a quien tiene menos, por una causa 

semejante. El único monto que las autoridades pueden imponer --

sin razonar su arbitrio, demostrada la infracción, es el mínimo-

pues ~llo implica un mfiximo de circunstancias atenuantes. Pcro

para imponer un monto superior al minimo, sin que su detcrmina-

ci6n resulte arbitraria y caprichosa, las autoridades est5n obl! 

ga<las a razonar el uso de sus facultades legales al respecto, --
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para no violar el principio Constitucion:1l de fundamentación y -

· motivaci6n. 

La Oltimo parte del articulo 228 de la LIM, específica de -

modo expreso y determinante los casos en que proccdcr5 la claus~ 

rn definitiva <lcl establecimiento y el arresta de quien rcsulte

culpable, sin que la autoridad administrativa pueda, en este ca

so, hacer uso de su arbitrio, pues la ley le fija claramente los 

criterios que dcbcrfi seguir en la imposici6n de dichas sanciones. 

te: 

Por su parte el articulo 229 de la LHI establece lo siguie!!_ 

Para la determinación -
de las sanciones dcbcr5 tenerse en cuc~ 
ta: 
!.- El carlcter intencional de la ac--
c1on u omisión constitutiva de la in--
fracción. 
11.- Las condiciones ccon61nicas del in
fractor. 
11!.- La gravedad que la infracci6n im
plique en relación con el comercio de -
productos o la prestaci6n de servicios, 
así como el perjuicio ocnsionado a los
directamentc afectados ( 95). 

( 95) Articulo 229 de la LIM. 
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Como podemos apreciar, el artículo anterior consagra uno de 

los principios blsicos de la penologia moderna: "La Individual! 

zacíón de las Sanciones". 

En todos los tiempos se ha tratado -
de huscar que la pena se dicte en -
rclaci6n con la gravedad y la natura 
lezn del delito. -
Rccúcrdcsc la ley del talión 11 ojo -
por ojo y diente por diente", para -
hacer mis palpable la equivalencia -
entre el hccl10 y su castigo. Poste
riormente se si~tió la ne~esiJaJ Jc
tomar en cuenta el aspecto subjetivo 
del delincuente y mis tarde su temi
bilidad o peligrosidad social ( Yb). 

Atendiendo a la fracción I del articulo que nos ocupa, debe 

mas indicar que la "intencionalidad" del infractor, consiste en -

la voluntad del agente o sujeto activo <le cometer un l1ccho cons! 

derado como infracci6n, consciente de la relación entre el obrar 

propio y el resultado. La infracción no será intencional cuando 

el agente o sujeto activo ocasiona un dafio que no desca~a, como-

resultado <le su conJucta positiva o negntivn, teniendo que com-

probar, las condiciones no intencionales a que se ha hecho refe-

rcncia. 

( 96) FER.'lANDO CASTELLANOS: J.ineamientos Elementales de Derecho
Pcnal; 9a. e<l., Porrúa, Nex1co, 1975, p . .)]Ú. 
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En relaci6n con las fracciones ll y Ill del articulo 229 de 

la LIM, considero adaptable el comentario del jurista Francisco

Gon:ále: de la Vega, en el sentido de que actualmente se consid~ 

ra a la multa como: 

Un medio represivo muy eficiente, -· 
tanto para sustituir penas _p1·ivnti-
vas de libertad de corta <luraci6n, -
corno para comple>mcnt.:n éstas, cspc-· 
cialmente en aquellos delitos en que 
el dclincuc11te obra por m6vilcs de -
codicia; aJcm5s, se la seftnla como muy 
eficaz para los delincuentes poco te 
miblcs autores de it1fraccioncs le--7 
ves. Sin embargo, la excelencia dc
su aplicnci6n s61o po<lrfi ascgurarsc
si se sigue un sistema de proporcio
nalidad manifiesta entre el monto de 
la multa imnoniblc n cada delincuen
te y la sitÚación económica en que -
éste se encuentre ( 97). 

Por último, el artículo 230 de la L!M Dispone: 

Las sanciones estable 
cidas en esta ley y demls disposi--~ 
cienes derivadas de ella, se impon-
drán sin perjuicio de las penas quc
correspondan a los delitos en que --

( nJ FRA.'lCISCO GONULEZ DE LA \'EGA: El C6digo Penal Comentado, -
3a. cd., Porrúa, México, 1976, p. 122. 
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demnizaci6n por daños y perjuicios -
a los afectados (98). 
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Considero necesario hacer la distinción entre las penas y -

sanciones administrativas o penales y la indemnización por daños 

y perjuicios. Sobre el particular Fernando Castellanos opina --

, lo siguiente: 

En realidad por su naturaleza, la re 
paración del daño no puede ser una ~ 
pena; estfi se extingue por la muerte 
del sentenciado, lo cual no ocurre -
con la reparación del daño de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 91-
del Código represivo. Si admitilra
mos como pena pública tal reparación, 
se trataría de una sanción trascen-
dental, prohibida por la Constitu--
ción ( 99 ) . 

En efecto, la legislación reconoce diversas sanciones: 

Sanciones civiles, sanciones penales y sanciones administr~ 

ti vas. 

La indemnización por daños y perjuicios es una sanción ci--

( 98 ) Artículo 230 de la Lnl. 

(99) FER.~ANDO CASTELLA:-JOS: Op. cit., p. 309. 



162 

vil emanada del derecho privado, cuya naturaleza responde a int~ 

reses particulares, distintos a los que inspiran las sanciones -

penales o administrativas que responden a otros fines e intcre-

ses. 

Finalmente, cabe señalar que la autoridad debe fundar y mo

tivar la sanci6n al pago de la reparaci6n teniendo en cuenta las 

condiciones económicas, tanto del infractor, como de la víctima. 
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CAPITULO V 

5.- EL USO DE U K.\RC..\ Y LOS l'éLITOS ClNEYIOOS PO~ SU USO IliDE---

~ 

s. 1 • - co:-IE:-ITARTOS PREVIOS. 

La tutela penal del patrimonio estaría incompleta si el va--

lor económico, real o potencial, derivado del uso del signo marc! 

rio, quedase sin protección frente a las conductas dolosas de ---

terceros que pretendan usurpar el prestigio o Ja clientela que --

legitimamente conquistó el titular de una marca. 

El signo marcarlo, desde hace muchos afies, mercci6 la pro--

tección pcnalistica, pues tuvo parecido rango que las demSs obras 

del ingenio y su protección penal, alcanz6, a partir de la Revo-

lución Industrial, su m5xima altura, pues no había ra:ón para ---

negar las concepciones de la inteligencia humana aplicables en la 

industria y comercio, la semejante tutela que crn conferida a las 

creaciones intelectuales y artísticas, habida cuenta de que ambas 

son origi11aJas por la iraaginaci6n y la f~ntnsin del hombre. 

El usurpador de una marca ataca directamente al derecho de -

propiedad, engafia al comprador, pretende hacer aparecer un artic~ 
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lo del comercio con cu~lidadcs superiores n las que en realidad -

tiene, por ello se justif!ca plenamente la necesidad de perseguir 

y sancionar a estos sujetos. 

Ahora bien, cabe sefialar que en la Ley de Propiedad Indus--

trial1 se concc<lia a los titulares de un signo marcario cinco ac

cio11es penales para proteger sus <lcrccl1os, es decir, se tipifica

ban cinco delitos, cada uno con su propia dcnominaci6n; a saber: 

1.- Invasi6n de la marca, entendi6ndose por tal, su reproduE 

ci6n por parte de terceros sin el consentimiento del ducfio, para

amparar artículos iguales o similares reservados por este (artíc~ 

lo 225). 

2.- Imitaci6n de la marca, que consistía en la utilizaci6n -

por un tercero, en productos iguales o similares, de una marca 

que éste forme a imagen y semejanza de la registrada (artículo 

225). 

3.- Falsificaci6n de la marca, que tenía lugar cuando una -

persona sin consentimiento del titular del signo, la alteraba, -

sustituía o la suprimía, usfindola respecto a los mismos o simila-
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res articulas que la marca falsificada distingue, los cuales di-

cha persona ofrece posteriormente en venta, o <le cualquier otra -

manera pone en circulación (artículo 258). 

4.- Uso ilegal de la marca, entendi6ndose por tal, el comer

cio doloso en mercancías cuyas marcas hayan sido objeto de los d~ 

litas de invasión 1 imitación o falsificación, o bien la fabrica-

ci6n dolosa de marcas que resulten falsificaci6n o imitación de -

alguna legalmente registrada, para ser usadas ilegalmente, y fi-

nalmcntc, el comercio doloso de dichas marcas así fabricadas 

(artículos 256, 257 y 263). 

5.- Por Oltimo, la acción de competencia desleal en relación 

con el uso de marcas requería que un competidor por cualquier me

dio (distinto a los enumerados) , trate de producir confusión en -

los productos de otro. 

La legislación vigente, en cambio, no emplea una dcnon1inaci6n 

específica en torno a estos tipos delictivos, pues se limitaba a

describirlos. Sin embargo, podemos apreciar que la naturaleza 

común de estos delitos, de un modo u otro, está constituída por -

una usurpación de los derechos inmateriales del titular del signo. 
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Por usurpación, debemos entender la privación de los dcre--

chos y ventajas económicas, reales o potenciales que sufre el ti

tular <le una marca -sujeto-pasivo-, como consecuencia de la con

ducta dolosa de un tercero -sujeto-activo- que puede presentarse 

con distintas modalidades. 

Por lo tanto, considero que al estudiarse, hoy en día, las 

conductas delictivas que afectan los derechos patrimoniales del -

titular de un signo marcario, debemos tener presente que existe-

un concepto genérico, el de 11usurpación 11
, el cual presenta varios 

tipos o modalidades que finalmente configuran los delitos previs

tos por la LUI. 

En e 1 Título Décimo de la LIM cuyo rubro es "INFRACCIONES, -

INSPECCIONES, SANCIONES Y RECURSOS", se encuentran las distintas

hipótesis o supuestos que constituyen los delitos relativos a uso 

de las marcas. Como podemos apreciar, los 11 dclitos 11 no cstfin 

incluidos en el rubro del Título Décimo de la Ley, a pesar de que 

estos aparecen en el articulo 211, incluido en el titulo mcncion! 

do. Lo anterior es, sin duda, un error en la ley, que si bien, -

no tiene consecuencias jurídicas si nos muestra un descuido o in~ 
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suficiencia en la técnica jurídica de los legisladores. 

Una vez hechas las consideraciones anteriores, procede el 

examen de los delitos relativos a las marcas, previstos por la 

LIN. 
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5.2.- USAR füA ~!ARCA REGISTRADA PARA DISTINGUIR LOS ~!ISHOS O SHII
LARES PRODUCi'OS O sERVICloS QUE AQUELLA QUE PRO'IEGE. 

La fracci6n IV del articulo 211 de la LIM, considera como -

delito: 

IV.- Usar, sin consentimiento de su titu 
lar, una marca registrada para distin--~ 
guir los mismos o similares productos o
servicios que aquella protege l 100). 

Los elementos constitutivos de este delito son: 

Uso de una marca por un tercero¡ 

Que el signo esté registrado por el titular; 

Falta de consentimiento del titular; y 

Aplicación de esa marca a productos o servicios 

iguales o similares. 

Por uso de marca, debemos entender la aplicación del signo--

al producto o servicio, sin que sea necesario que se transmitan,-

se pongan a la venta o se ofrc:can de cualquier manera. 

(100) ARTICULO 211 de la LIM. 
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Por lo tanto, nos referimos a un uso, que a diferencia de -

otras acepciones y modalidades que el uso tiene en nuestra lay, -

en materia delictiva no requiere de características tales como el 

uso contil:uo y efectivo por parte del malhechor, mismas que cuan

do son exigidas así lo hace notnr la ley. 

Así, el delito se consuma en el momento en qtte, con fines -

comerciales, se usa la marca, o sea, en el momento en que se col~ 

ca sobre el producto en cualquiera de las formas que una marca -

puede usarse para que cumpla con su función propia. 

Es necesario que la nplicaci6n o uso de la marca se haga con 

fines comerciales, ya que, como scfinlan algunos autores, ser5 ju

ridicamente indiferente el hecho de un individuo que coloca una • 

marca igual o parecida a por ejemplo, "CAMEL" en unos cigarros -

que 61 mismo se va a fumar por lo que el uso para mero fin perso

nal no trae consigo responsabilidad civil ni penal. 

Tambi6n debemos sefialar que no es nece~urio que se haya lle

gado a causar perjuicio al titular del bien jurídico, pues la ley 
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no lo exige así, sin olvidar que potencialmente si se causa un daño 

al titular del signo. 

Por otra parte, para que un signo marcario pueda ser conside 

rada objeto de delito, es requisito esencial que dicho signo goce 

de la protección registra!. 

El registro en estos casos, es constitutivo de derecho al -

igual que el cumplimiento de 1 requisito establecido por el artíc)! 

lo 119 de la LIM, en el sentido de ob.ligar a los titulares de la

marca a estampar en sus productos nacionales la lcrcnda "marca -

registrn<la11 o su abrcvintura o siglas sancionando la omisión con

la privación de cualquier acción civil o penal. 

La "especialidad", carnctcrística esencial del signo marca-

ria hace su aparición nuevamente en el delito que examinamos, --

pues s61nmcntc cuando el uso de la marca, sin consentimiento de -

su titular, se haga para distinguir los mismos o similares produs 

tos o servicios que aquella proteja, se está en presencia del de

lito que nos ocupa. 



171 

Así como el principio de especialidad puede excluir la anti

juricidad, debemos tener presente que en la tipificación <lcl dell 

to se determina siempre como elemento característico del mismo, 

!a carencia del consentimiento del titular del signo marcario. 

Por lo tanto, el consentimiento del titular tambi!n excluye la ª! 

tijurici<lad. 

Sin embargo, la propia LIM determina ciertos casos en los -

que aOn cuando no medie el consentimiento del titular del signo -

marcarlo, no se configura el delito. Tal es el cttso de las "li-

cencias obligatorias" previstas en el artículo 132 de la ley que

por causas de utilidad pOblica podrá otorgar la Secretaría de Co

mercio y Fomento Industrial para el uso de marcas registradas; o

el caso de la transmisión de las marcas registradas cuando el nup_, 

vo titular na registra dicha transmisión en la Dirección Gcncral

de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico. 

Ahora bien, debemos tener presente que aOn en el caso de te

ner autorización del titular puede cometerse el delito de usurpa

ción cuando se explote el signo marcarlo fucr3 de los límites es~ 
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tablecidos en el contrato. As'i, por ejemplo, en el caso de una -

autorizaci6n limitada territorialmente, la venta o uso del signo

marcario fuera del territorio autorizado scr5 usurpaci6n. 

Tambl6n lo serS en el caso de explotaci6n en fecha posterior 

a la que se fije como límite temporal en la autorización o en fe

cha posterior a la de la resoluci6n uel contrato. Po1· último, 

añade la doctrina que no todo incumplimiento de contrato entre el 

titular del signo y el concesionario constituirfin un delito. Asi, 

el incumplimiento de determinadas cargas o condiciones. El titu

lar uel signo podrá ejercitar solamente las oportunas acciones ci 

viles. 

Sobre este punto, podemos mencionar la famosa empresa -----

COCA-COLA, que debido a su gran desarrollo concede frecuentemente 

a terceros el derecho de usar su marca exclusivamente dentro de -

territorios bien definidos, por un tiempo determinado, para así,

obtener mayor control y ganancias en la explotaci6n del signo, -

protegi6ndosc ndcmfis, n otros licenciatario~ que gozan del mismo

uerecho al uso de la marca en un lugar y época determinados. 
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5. 3. - OFRECER EN VENTA O PONER EN CIRCULACION DETER.'IINADOS PRO- - -
~ 

La fracci6n V del articulo 211 de la LIM considera como---

delitos: 

V.- Ofrecer en venta o poner en circula 
ción los productos a que se refieren _7 
las fracciones I, II y IV del prcsentc
artículo o aquellas n que se contrae la 
fracción II del articulo 210, no obstan 
te la declaratoria de confusión que la7 
misma prcvec; o bien, productos protcg! 
dos por una marca registrada, habiindo
los alterado. Lo previsto en Ja preso~ 
te fracción será aplicable en lo condu
cente, tratándose de marcas de servicio 
( 1 o ú. 

A continuaci6n examinaremos separadamente cada uno de los --

elementos o tipos delictivos contenidos en este precepto. 

a).- 11 0freccr o poner en circulación los productos a que sc

refieren las fracciones I ... del presente artículo ... ". 

La fracción I del articulo 211 se refiere a la fabricación -

(101) Articulo 211 de la LIM. 
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o elaboración de productos amparados por una patente o un certi-

ficado de invención, sin consentimiento de su titular o sin li---

cencia o autori:ación correspondiente. 

Basta recordar que solamente el titular de la patente o sus

causahabientes y licenciatarios tienen el derecho de explotar el

producto patentado, y por tanto, la exclusividad para ofrecer en

venta o poner en circulación dichos productos, por lo que quien -

haga lo anterior sin autorizaci6n, comete un acto ilícito previs-

to y sancionado por la ley. 

b). - "Ofrecer en venta o poner en ci rculaci6n los productos-

a que se refieren ln.s fracciones II del presente artículo ... ". -

Debemos hacer notar que la fracción 11 del articulo 211 no hace 

mención de ninguna clase de productos. En efecto, dicha fracción 

se refiere al empleo de "métodos o procedimientos patentados o·--

amparados por un certificado de invención". Sobre el particular

Jiménez Huerta ha expresado que: 

Aunque puede deducirse que dichos· méto
úos o proce<limicntos crean u originan -
productos, la verdad es que esta inter-



pretación si bien aceptable en el len
guaje vulgar de la vida es "analógica" 
o por "mayoría de razón" en el orden -
penalístico y constitucional; aparte -
de que existen m6todos o proccdimicn-
tos patentados oriundos de una activi
dad inventiva y susceptible de aplica
ción industrial que no originan produc 
tos como por ejemplo, acaece con las ~ 
actividades inventivas industriales de 
índole recreativa, publicitaria o de -
distracción o diversión (102). 
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No obstante lo anterior, debemos tener presente que canfor-

me a nuestra lcgislaci6n las invenciones s6lo podr5n patentarse -

cuando sean susceptibles de aplicación industrial, es decir, que-

se puedan fabricar o utilizar en la industria, lo cual significa

sin duda, que la actividad patentable dá como resultado un produE_ 

to. Por otra parte, las actividades inventivas citadas por Jim6-

nez liucrta susceptibles de aplicaci6n industrial que no originan

ningGn producto como serían las de índole publicitaria o recrcati 

vas, no estfin reconocidas como invenciones, de conformidad con el 

artículo noveno de la LHI. 

En virtud de lo anterior, considero que aGn cuando la redac

ción Je la disposici6n que nos ocupa no es muy clara, se puede --

Cioz) l·IARIANO JJ:.IE:\EZ llUERT,\: Derecho Penal ~·lexicano; (Tomo IV),
Porrúa, México, 19i7, p. _, 
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lograr una interpretación y aplicación adecuada de esta fracci6n

al tomnrse en cuenta otros articules conexos y el espiritu de la

ley, obteniéndose así una interpretación global que siempre es -

más acertada. 

La fracción IV del articulo que examinamos ya fue annlizada

cn el presente capítulo. Se refiere al uso, por un tercero, sin

consentimiento de su titulaT de una marca registrada para distin

guir los mismos o similares productos o servicios que aquella pr~ 

teja. Sin embargo, debemos notar que lo sancionable en este caso 

no es el "uso" de la marca sin consentimiento de su titular, sino 

"ofrecer en venta o poner en circulaci6n 11 los productos marcados

indebidamente. 

d). - "Ofrecer en ven ta o poner en circulación los productos

ª que se contrae la fracci6n 11 del articulo 210, no obstante 

la declaratoria de confusi6n que la misma prevee 

Por •u parte la fracci6n II del articulo 210 considera como

infracci6n administrativa usar una marca parecida en grado Ue con 

fusión n otra registrada, si dicha confusión hn sido declarada --
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por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para amparar 

los mismos o similares productos o servicios que Jos protegidos 

por la registrada. 

Como podemos apreciar, la diferencia b5sica que hace trascc~ 

der al terreno de los delitos conductas aparentemente iguales, y-

que en uno de los casos es considerada infracción administrativa, 

es el hecho de "ofrecer en venta o poner en circulación" los pro-

duetos marcados indebidamente. Es decir, si la marca parecida en 

grado <le confusión a otra registrada ha sido usada para amparar 

los mismos o similares productos o servicios que los protegidos 

por la registrada, estamos en presencia de una infracci6n admini! 

trativa (articulo 210 fracci6n II); si por el contrario, se ofre-

cen en venta o poner en circulación los productos amparados por -

la marca en cuestión, surge el delito (artículo 211 fracción V). 

Sobre este punto, Jimiinez Huerta opina que: 

Esta distinción no es s61amente inopc-
rantementc sutil, sino que carece de -
base lógica~ pues el uso de una marca -
parecida, en declarado grado <le confu--



sión para amparar los mismos o simila
res productos protegidos por la regis
trada, f5ctica y 16gicamente presupone 
ofrecer en venta o poner en circula--
ción los mismos o similares productos
pues las marcas registradas se usan -
adheridas a los mismos productos a que 
se refieren y no flotan en el aire --
( 103). 
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e). - "ofrecer en venta o poner en circulación ... productos-

protegidos por una marca registrada, habi&ndolos alterado. 

Al considerar nuestra legislación esta conducta como delito, 

implicitamente est5 protegiendo rigurosamente las funciones m5s -

significativas del signo marcarlo. En efecto, la función "disti!!, 

tiva" de la marca pierde todo significado cuando el producto que

ampara es alterado, pues evidentemente ya no se trata del mismo -

prodt1cto que la marca pretende amparar, sino que estamos ante un-

producto nuevo que invariablemente es de mucho menor calidad. 

Las funciones marcarias de "protección'' y de "garantía constantc

de calidad", también se ven reducidas a la nada cuando el signo -

marcario es un atrJctlvo cngaftoso que provoca al consumidor a ad

quirir un articulo viciado que 16gicamente no desea. 

( 103) Ibid p. 401. 
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f) .- La disposición que nos ocupa termina diciendo: "Lo --

previsto en la presente fracción ser5 aplicable, en lo conducente, 

tratándose de marcas de servicio''. 

Lo anterior es en realidad un error si consideramos la diver 

sn naturaleza de los "servicios" frente a los "productos". 

Desde el instante en que las marcas de 
productos y las marcas de servicios -
tienen distinto signo conceptual, Ja -
expresi6n "en lo conducente" encicrra
una inconcreci6n e interminaci6n qt1c -
no coincide con las garantías de lega
lidad o de exacta aplicación de la ley, 
pues obliga al juez a realizar una --
personalísima labor creadora ( 104). 

(104) !bid p. 402. 
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5.4,- ALTERACION, SUSTITUCION O SUPRESION DE LAS MARCAS. 

El artículo 211 de la LIM considera en su fracci6n IV como -

delito: 11 0frcccr en ventn o poner en circulación productos regi! 

trados por una marca registrada, dcspu6s de haber alterado, sus-

tituído o suprimido pnrcinl o totalmente ésta". 

Los elementos esenciales de la descripción típica que exami

naremos consisten en 11 altcrar"; "sustituir11 o 11 suprimir11 las mar

cas de cualquier producto. 

La alteración del signo marcaría tiene lugar cuando se cam-

bia su esencia o forma, de tal manera que la marca deja de cum--

plir su función distintiva, confundiendo al consumidor, y por lo

tanto, causando un perjuicio al titular del signo y un lucro ind!l, 

bido a terceros. 

Se sustituye la marca: 



Cuando se pone otra en lu~ar de la -
registrada, al efecto de hacer creer
ª los consumidores que los productos
ampnrados por la marca que aparece en 
el producto tiene la misma bonan:a -
que la de los productos registrados -
con la marca afamada sustituida (10§). 
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La sustituci6n de la marca puede consistir en el lcvnntamic~ 

·to o supresión de la aarca del fabricante verdadero y colocar en-

su lugar la de otro fabricante real o imaginario. Puede co11sis-

tir igualmente en colocar sobre un producto sin marca, la marca -

de un fabricante -real o imaginario- que no ha fabricado el pro-

dueto. 

Ahora bien, el que la marca colocada indebidamente sobre el-

producto esté o no registrada varía en nada la acción delictiva -

de la sustituci6n; sin embargo, la marca, v~tima de la sustitu--

ci6n si es necesario que éste registrada para que se configure el 

delito. 

La supresión cGnsiste en levantar o eliminar de lÜs productos 

la marca registrada, con el propósito de privar a su titular <lel-

¡105 1 Ibid p. 402. 



182 

prestigio adquirido y hacer creer a los consumidores que otros -

productos de la misma clase son de igual calidad. 

Dado que la misma LIM prevee que la supresión puede ser to-

tal o parcial, hay que scfialar que la supresi6n parcial debe de 

ser realizada de tal modo que el signo marcarlo ya no pueda ser 

identificado por el pdblico, pues de otra forma, la marca scgui-

ria cumpliendo con sus funciones y nadie se vcria perjudicado. 

Por otra parte, la sola altcraci6n, supresión o sustitución

de la marca registrada de determinados productos, no consuma el 

delito que examinamos pues es menester que se ofrezcan en venta o 

se pongan en circulación como lo prevé expresamente la ley. 



S.S.- PENALIDAD Y REPARJ\CION DE DAROS Y PERJUICIOS. 

El articulo 212 de la LIM dispone: 

Se impondrán de dos a seis años de --
prisión y multa por el importe de cien 
a die: mil veces el salario mínimo din 
ria general del Distrito Federal, a -7 
quien cometa cualquiera de los delitos 
que se seftnlan en las fracciones I a -
IV del articulo anterior se impondrfi -
de dos a seis años de prisión, a ----
quien cometa cualquiera de los delitos 
que se señalan en las fracciones VII a 
IX del a.rt[culo anterior ( 106). 

183 

A diferencia de lo que ocurria en el texto anterior de la --

LIM, con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Fede

ración el 16 de enero de 1987, ya no queda a criterio del juez --

imponer prisión o multa a quien cometiera alguno de los delitos 

tipificados por la ley, sino que el nuevo texto es rnfts riguroso 

con el infractor y obliga al juez a imponer pena privativa de li-

bertad as[ como la ~ulta. 

En los casos previstos en las fracciones VII a IX del artÍC';! 

( 106) Articulo 212 de la LIM; reformado por Decreto publicado en-
el Diario Oficial de la Federación el día 16 de enero de 1987. 
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lo 211 sólo se impondrá la pena privativa de la libertad. 

Considero que aunque la tendencia de la moderna penologia 

es de sustituir la mayoría de las penas privativas de libertad 

por la pecuniaria, es manifiesta la voluntad del legislador de 

frenar la voracidad de los usurpadores de marcas que en los Olti-

mos afios han intensificado las violaciones en contra de marcas --

debidamente registradas. Además con la entrada de México a di ve!. 

sos organismos del comercio internacional era necesario el que se 

intensificaran las penas a fin de desalentar las infracciones a -

los derechos de los titulares de marcas registradas, y así alen--

tar a los productores de diversos paises a introducir o fabricar-

sus productos en nuestro país. 

Por otro lado; el término medio aritmético de la pena aplic~ 

ble a estos delitos es menor a los cinco aflos a que hace rcfcrcn-

cia el artículo 20 de la Constitución General de la República. 

Dicho precepto constitucional establece: 

En todo juicio del orden criminal ten--
dri el acusado las siguientes gar~ntías: 

1.- Inmediatamente que lo solicite ser&-
puesto en libertad bajo fianza, que
fijará el juez, tomando en cuenta -
sus circunstancias personales y la -
gravedad del delito que se le impute, 



siempre que dicho delito merezca ser 
castigado con pena cuyo t6rmino me-
dio aritmEtico no sea mayor de cinco 
años de prisi6n, sin más requisitos· 
que poner la suma de dinero respecti 
va a disposición de la autoridad. -
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En vista de lo anterior, todo aquel infractor de las dispo-

siciones del orden penal establecidas por la LIN, podr& solicitar 

al· juez su libertad bajo fianza hasta en tanto sea dictada la se~ 

tencia absolutoria o condenatoria de su caso. 
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CONCLUSIONES 

1.- La expresi6n ''Propiedad Inmaterial" comprende tanto---

los derechos relativos a las producciones intelectuales del domi

nio literario, científico)' artístico -propiedad intelectual o d~ 

rcchos de autor-, como los derccl1os derivados de las creaciones -

nuevas, los signos distintivos, la represi6n de la competencia -

desleal y el traspaso de la tecnología que unidos, configuran la

propiedad industrial. 

2.- A6n cuando las marcas y otros signos distintivos como el 

aviso comercial y el nombre comercial no son el resultado de una

actividad estrictamente intelectual, encuentran clasificací6n 

adecuada en el cuadro de la propiedad inmaterial en virtud de que 

los derechos que le son relativos recaen, igualmente, sobre obje

tos inmateriales, sin olvidar que las materias que entendemos in

clufdns dentro del concepto de propiednd inmaterial, tienen una -

finalidad común, es decir, evitar la usurpaci6n de derechos adqui 

ridos legítimamente. 

3.- La mayoría de los autores otorgan a la marca las siguie~ 
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tes funciones: de distinci6n; de publicidad; de protecci6n; de 

garantías de calidad constante y de indicaci6n de procedencia. 

Con los modernos medios de publicidad y de promoción para anun--

ciar los productos o servicios a través de las marcas, las funci~ 

nes de distinción y publicitaria, íntimamente vinculadas, consti

tuyen hoy en día las funciones m5s importantes del signo marcario. 

4. - En términos generales entendemos por "uso de marca" cua_l 

quier aplicaci6n o referencia que se haga de la misma con fines -

comerciales, en forma oral, escrita o gráfica, y más concretamen

te, la aplicación de la marca en los productos o servicios, sin -

que se requiera que estos sean transmitidos o puestos a la venta. 

5.- Las fuentes que dan origen al derecho a la marca son se

gún nuestro sistema legal, el !!!2_ y el registro. Sin embargo, -

resulta mucho mis eficaz la protecci6n derivada del registro, ya

que sin él, no es posible ejercitar acciones de tipo penal. 

6.- La protccci6n jurídica que recibe el Nombre Comercial, -

no es tan eficiente como es <lcseable, pues mientras la 1.ey de ln-

vcncioncs y Marcas pre\'Ce y sanciona expresamente a quien use in- .. 
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debidamente una marca registrada como ~ombre Comercial, no esta

blece ninguna sanci6~ en su capítulo respectivo para la hipóte-

sis o puesta, es decir, cuando algt1icn usa como marca un nombrc

comcrcial que ya viene usando un tercero. 

7.- La tutela penal del patrimonio estaría incomnleta si el

valor econ6mico, real o potencial, derivado del uso de un siqno

marcario quedase sin protección frente a las cond11ctas dolosas -

de terceros que nrctendan usur~ar el nrestigio o la clientela -

que legítimamente conquisto el tit~lar de la marca, 

B.- La LIM, aunque en alg11nos casos despenaliza un qran nfi-

n1cro de conductas de Ja nena privativa de libertad, establecien

do en su substitución una serie de sanciones o infraccio~es admi 

nistrativas que no preveía la Ley de Propiedad Industrial. Sin

cmbargo, en las reformas a LI~1, publicadas en el Diario Oficial

de la Federación el día 16 de enero de 1987, se establecen en a~ 

gunos otros casos de usurpación, adem~s de la pena nrivntiva dc

libertad, multas ~uc pt1eden lle~ar a ser de considcrnble monto. 

9.- La lcr,islación vi~cntc no cmnlea una denominaci6n especf 
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fica en torno a los tipos delictivos en ella nrevistos. Existe

en todos ellos como nota caractcristica una ''usurnaci6n 1
' de los

derechos inmateriales del titular del si.no, por lo que debemos

tener presente en el estudio de los ilicitos cometidos en contra 

de las marcas la presencia de un concento eenérico o común; la -

usurpación de bienes inmateriales. 

Debido a la falta de t6cnica jlirídica en la claboració11 de -

la Ley de Invenciones y ilarcas, es necesario el que se lleven ¡1-

cabo ciertas modificaciones a la misma, a fin de definir con m5s 

claridad, los conceptos r las conductas que en la misma se con-

tienen y de evitar el dar lu2ar a interpretaciones subjetivas. 
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