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LA HARCA. SU CONCEPTO 

Y A N T E C E D E N T S 

H S T O R c o s 
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1.- Concepto, definición y función de la marca. 

La marca es un signo que se usa para 

distinguir artlculos o servicios de otros de su 

misma especie o clase y es susceptible de protección 

jurldica mediante su registro, otorgado por auto

ridad competente, que asegura al titular de la 

marca el derecho a su uso exclusivo, es decir erga 

omnes, y el derecho de perseguir ante los tribunales 

a todas aquel las personas que infrinjan tal derecho 

de uso exclusivo. 

Sin embargo no todos los signos que puedan 

adopt'arse y usarse como marcas pueden ser objeto de 

registro. Ciertamente, la doctrina y la ley esta

blecen ciertos requisitos que las marcas deben 

satisfacer para ser registrables. por lo que es 

necesario anal izar e~ este trabajo, aun cuando sea 

brevemente, lo que los autores han considerado como 

marca y las diversas funciones que la Doctrina les 

ha atribuido, fin de llegar una definición 

aceptable de lo que es una marca conocer los 
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requisitos que: necesita reunir para que ei Estado 

le otorgue el registro correspondiente. 

El maestro Don David Rangel Medina ai 

anal Izar el 

"Tratado de 

corrientes 

concepto de marca menciona en 

Derecho Marcarlo" que existen 

o grupos doctrinales relativos 

caracterlsticas, a saber: 

su obra 

cuatro 

sus 

a) La marca como signo indicador del lugar de 

procedencia de la mercancla. 

b) La marca como agente individual izador del pro

ducto. 

e) Una corriente de carácter mixto, es decir, que 

reune los rasgos distintivos de las dos prime

ras. 

d) Por último, otra más también de carácter mixto, 

pero que enfoca la esencia de la marca a la 

el ientela. 
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Comentaremos brevemente cada uno de dichos grupos: 

a) La marca como signo indicador del lugar de 

procedencia de la mercancta. 

Para esta corriente la marca es un signo o 

denominación que se adhiere al producto o identifica 

al servicio y sirve para distinguirlo y diferenciarlo 

de otros y, al mismo tiempo, permite reconocer la 

fábrica que lo hace, el comercio que lo vende, o el 

prestatario del servicio. 

Por lo tanto, la marca tiene la función 

de determinar con plena seguridad que un producto 

o un servicio proviene de una industria o comercio 

o fuente de servicios determinado. Interesante es 

mencionar definiciones dadas por dos renombrados 

juristas al respecto; la primera corresponde 

Pouillet que dice: 

"Se puede decir con verdad que 

la marca es un medio material de 
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garantizar el origen o simple-

mente la procedencia de la 

mercancla a los terceros que la 

compran, en cualquier lugar 

en cualquier mano que ella se 

encuentre 11
• ( t) 

Asimismo, Roubier dice lo siguiente: 

"La marca de fAbrica consiste 

en un signo distintivo colocado 

sobre los productos, y destinado 

garantizar al público la 

procedencia de los productos 

Por consiguiente, ante todo, la 

marca tiende individual izar 

una mercancla". (2) 

De acuerdo con esta corriente, es Claro que toda 

( 1) RNIE. M:DINI\, David. T ratacb re l:e1Jctv "3rtilrio, Las Milrcas lrd.tstriales 
y Ca!m:iales en lt!xico. la. ediciál. 1900, Editorial Libros oo lt!xico, S.A., 
M!xico, D.F •• ~ico. Pag. 154 
(2) IUlllER, Pool. "Le Oroit ill la Prq>iete lrilist.rielle", Pag. 4a'!, (I>. Cit., 
R.INll.. IED!NI\, David, Pag. 155 
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marca indica que el producto o servicio proviene 

necesariamente de una fábrica, comercio 6 un prestador 

de servicios determinado. 

b) La marca como agente individualizador del 

producto. 

Esta postura considera a la marca como un 

agente que individualiza al producto mismo, es decir 

que permite al fabricante o comerciante o prestador 

de servicios distinguir sus productos o servicios de 

los de sus competidores. 

Por lo tanto, se le imprime a la marca un 

carácter personal que permite 

guir sus productos. 

su creador distin-

Al respecto el Dr. Ladas dice que la marca: 

"es fundamentalmente un signo, 

un s!mbolo, o emblema que señala, 
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distingue mercanc!as de un 

productor de las de otro". (3) 

e) Una corriente de car~cter mixto, es decir, que 

reune los rasgos distintivos de las dos primeras. 

Los partidarios de esta corriente de 

carActer mixto consideran como notas esenciales de 

la marca la procedencia y la distintividad y al 

respecto Ramella deflne a la marca como sigue: 

"La señal exterior escogida por 

un industrial o comerciante y 

empleada lo mismo que el propio 

nombre comercial para garantizar 

que los productos puestos bajo 

el la, por la cual se distinguen, 

provienen de su fAbrica o 

{3) P. l.Jll)\5, Steplrn. "lle lntematimal Protectim of lrdlstrial l'rqlerty", 
P~. 400, ()). Cit., 1Wm. 113JlW\, David. P~. 155 
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comercio y d!stlnguelas espe

cialmente de los productos que 

le hacen competencia". (4) 

Asimismo, agrega el maestro Sepulveda definiendo a 

la marca como sigue: 

"La marca es un signo para 

distinguir. Se emplea para 

señalar y caracterizar mercan

clas o productos de la industria, 

diferenciándolos de otros. 

Tiene por objeto la marca pro

teger mas mercaderlas ponién

dolas al abrigo de la competencia 

desleal mediante la identifica-

ci6n. EstAn destinadas a espe-

cializar los productos en que 

(4) RMWI, f4}1stln. ''TratilOO re la Pn:piedOO lrWstrial'', Pag. 419, Cl>. Cit., 
RNal.. HDUW'I, David. Pag. 156 
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se usan y a indicar y garantizar 

su procedencia". (5) 

d) Por Qltimo, otra mas también de car&cter mixto, 

pero que enfoca la e sene i a de 1 a marca 1 a 

el ientela. 

Por lo que respecta esta corriente, 

también de caracter mixto, pero que enfoca la 

esencia de la marca en función la clientela es 

pertinente mencionar la definición de marca que ha 

dado Tulio Aseare! l ! , el autor mas representativo 

de esta corriente, a saber: 

"La marca sirve para individua-

l izar el producto, también el la 

constituye un bien inmaterial, 

que se traduce materialmente en 

una contraseña puesta en las 

(5) Sf!'\LVID\, César. "El Sistam ~icav ~ f'rq>iedad lrwstrial", Pil!J. 63, 
11>. Cit., RNnl l'ElllM, David. Pag. 156 
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mercanc!as o en su emblemaje, y 

que sirve para indicar la proce-

dencia del producto de una 

hacienda determinada, atrayendo 

y conservando la clientela. 

El pQbl leo puede as! conocer 

la procedencia de la mercanc!a 

y cuidarse de las falsifica-

ciones y el que, gracias la 

bondad de su producto, ha sabido 

conquistar una clientela, puede 

conservarla, al quedar a cu

bierto del peligro de que, el 

público compre otros productos, 

creyéndolos suyos". (6) 

Dentro de esta corriente de pensamientos 

es importante considerar también la definición de 

(6) ~1 • .lllio. "Derero lm:antíl", Pag. 56, lb. Cit., RPKE. MDINA, David. 
Pag. 157 
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marca que da el maestro Justo Nava Negrete, quien la 

define como sigue: 

"Es todo signo o medio material 

que permite a cualquier persona 

flsica o jurldica distinguir los 

productos que elabora o expende, 

as! como aquel las actividades 

consistentes en servicios de 

otros iguales o similares cuya 

finalidad inmediata es 1 a de 

atraer la clientela y después 

conservarla y aumentarla". (7) 

Por último, se debe considerar dentro de 

este grupo a Yves Saint-Gal, quien define a la marca 

acertadamente pues reune las caracterlsticas o notas 

esenciales que atribuyen la misma las cuatro 

(7) NAVA IEGETE, .listo. i:mrlD ~ las Milrcds. 1a. edicirn. 1~. Editorial 
IUT(ja, S.A., 14\xico, D.F., 14\xico. Pag. 147 
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corrientes doctrinales a que se refiere el maestro 

Don David Rangel Medina. Este autor la define como: 

"Un signo distintivo que permite 

su titular (fabricante o 

comerciante) distinguir sus pro

ductos o servicios de los de 

competencia. La marca es pues 

un signo de adhesión de la 

clientela". (8) 

Este autor también define a Ja marca desde un punto 

de vista económico y establece que: 

"la marca puede ser definida como 

un signo que tiende pro por-

cionar a la el ientela una mer-

canela o un servicio cubierto 

publicamente con su garantla". (9) 

(8) ~INT ú'U., !ves. "Protectioo et Valorisation oos HarQRS oo Fabricp:! oo 
Comm:e ru oo Servioe" Pag. C2 y C3, Cb. Cit., HAVl'WA rEGlETE, .listo. Pag. 143 
(9) l<Bn. 
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Por último, es conveniente considerar el 

concepto legal de marca para finalizar este breve 

análisis de la institución del derecho de Propiedad 

Industrial que nos ocupa. 

La Ley de Invenciones y Marcas, vigente a 

la fecha de este trabajo, define la marca, en su 

articulo 87, como sigue: 

Esta ley reconoce las marcas de 

productos y las marcas de servi

cios. Las primeras se consti

tuyen por los signos que distin

guen a los articulas o productos 

de otros de su misma especie o 

clase. Las segundas, por los 

signos que distinguen un servicio 

de otros de su misma clase o 

especie. 

Este articulo nos indica que tanto las 

marcas de productos como las de servicios necesaria-
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mente deben constituirse por signos que sean distin

tivos, es decir que distingan los productos o ser

vicios de otros de su especie o clase. 

A mayor abundamiento, el articulo 90 del 

citado ordenamiento legal dice: 

Puede constituir una marca: 

l.- las denominaciones y signos 

visibles, suficientemente dis

tintivos y cualquier otro medio 

susceptible de identificar los 

productos o serv i e i os que se 

apliquen o traten de aplicarse, 

frente a 1 os de su misma especie 

o clase. 

Considerando lo anterior, se puede con

cluir que en nuestro derecho positivo la caracte

r!stica esencial de una marca es la distintividad 

y que satisfecha ésta caracter!stica tal marca es 

registrable siempre y cuando se reunan los otros 
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requisitos que exige la mencionada ley de Invenciones 

y Marcas. 

Ahora bien, trataremos de definir lo que 

es una marca para nosotros, antes de pasar al estudio 

de las diversas funciones que la Doctrina le ha 

atribuido a la misma. La marca es toda denominación 

signo o figura adoptada por los industriales o 

comerciantes para distinguir los productos que 

fabriquen o vendan y los servicios que presten, de 

otros de su misma clase. 

Para tener una idea completa de lo que es 

una marca es menester ahora considerar las funciones 

que los tratadistas le atribuyen. Consecuentemente 

para el estu·jio de este aspecto tomaremos como base 

la muy clara y completa clasificación sistematizada 

de las funciones de la marca del autor suizo Mart!n 

Achard, quien para formarla toma lo necesario de 

definiciones doctrinales y legales del concepto de 

marca, estableciendo las siguientes funciones: 
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1) la función de distinción. 

2) La función de protección. 

3) La función de indicación de procedencia. 

4) la función social o de garantfa de calidad. 

5) La función de propaganda. 

t) la función de distinción. 

Por lo que toca a la función de distinción 

se puede decir que el distinguir es parte intr!nseca 

de la marca, o sea que por naturaleza misma de la 

marca, ésta sirve, como dice Martln Achard: 

"para distinguir un producto de 

otro producto del mismo género, 

ya sea que este último lleve 

otra marca o que no lleve n1ngund" 

( 10) 

~lt>'I, David.~ Cit. Pag. 172 



17 

Es decir esta función hace que por medio 

de la marca se garantice una calidad en el producto, 

y en su caso, del servicio. Aunado a que adem~s se 

tenga también como objetivo mediato adquirir, con

servar y aumentar clientela por medio de esta calidad. 

2) Función de protección. 

Por otra parte, la función de protección 

es de suma importancia, por el simple hecho de que 

protege al titular de una marca de posibles terceros 

competidores que quieran usurparla. Es asl que 

tamblén ~'Sta funcion asegura la confianza del consu

midor en cuanto a su elección del producto o ser

vicio adquirido. 

3) La función de indicación de procedencia. 

La función de indicación de procedencia se 

consideró a principios de siglo como un certificado 

de origen de procedencia de los articulas o productos 
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fabricados por persona f!sica o moral determinada. 

En la actualidad esta idea subsiste ya que el indus-· 

tria! o comerciante debe indicar la procedencia de 

sus productos o servicios, considerando la marca 

en su función individualilizadora de distinción, con 

el objeto de que no se provoque confusión en los 

consumidores en relación con la procedencia de la 

mercancla o servicios. Adem~s la procedencia del 

producto asegura al el iente del control de calidad 

del mismo y los cuidados que se han tenido en su 

elaboración y a la vez beneficia a la clientela al 

poder reconocer ésta de donde procede la marca 

elegida. 

4) La función social o de garant!a de calidad. 

Esta cuarta función de la marca se basa en 

un uso y experiencia propia del consumidor, es decir 

actualmente al consumidor le importa mas volver 

encontrar en el mercado la mercancla o producto que 

le conviene, que saber el nombre y la indicación de 
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procedencia. Por eso actualmente lo que importa es 

cal !dad, aunque ésta calidad muchas veces puede ser 

eventual; por ejemplo: utilizar el medio de la 

publicidad incesantemente y con ésto lograr que se 

venda una marca sin que importe su calidad o costo. 

5) La función de propaganda. 

Esta función tiene por objeto el que por 

medio de una adecuada propaganda comercial la marca 

como medio identificador atraiga a clientela. Esta 

función esta predeterminada de ciertas caracterls

ticas con el objeto de que la marca llegue a tener 

éxito en el mercado, como es su originalidad, evoca

ción y la impresión que produzca. Más aún, se puede 

llegar a pensar que algunas marcas deben su fuerza 

dentro del comercio a la buena propaganda comercial 

que se les hizo con anterioridad a su comerciali

zación. 
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11. Requisitos esenciales de la marca. 

Para que las distintas funciones de la 

marca se cumplan el signo marcario debe cumplir con 

ciertas condiciones a fin de que pueda ser objeto de 

registro. Para los efectos de este trabajo, se 

seguir.! la clasificación que elaboró al respecto el 

maestro Rangel Medina, a saber: 

A) Requisitos de Fondo: 

B) 

1. - La marca debe ser distintiva. 

2.- La marca debe ser especial. 

3.- La marca debe ser novedosa. 

4.- La marca debe ser l 1 e ita. 

5.- La marca debe ser veraz. 

Requisitos de forma: 

1.- El uso de la marca es potestativo. 

2.- Lo innecesario de la adherencia. 

3.- La marca debe ser aparente. 

4.- El carácter individual del signo. 
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A.1 La marca debe ser distintiva. 

Definitivamente todos los autores en 

materia de Propiedad Industrial están de acuerdo en 

que la esencia de la marca estriba en su naturaleza 

distintiva. El ser distintiva significa que la 

marca debe de especializar, individual izar y singula

rizar; por eso distingue a un producto o servicio de 

otros productos o servicios de su misma especie. El 

maestro Rangel Medina atinadamente menciona en su 

obra ya citada, al referirse a este requisito, que 

la marca: 

"está destinada especializar 

el producto y indicar el 

origen o procedencia del mismo 

de manera de evitar toda confu· 

si6n con los otros productos 

similares". (11) 

( 11) lbi001l. P;,;¡. 1ffi 
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Siguiendo este orden de ideas, una marca 

en definitiva no puede carecer del carácter distin

tivo; sin éste no hay marca. De hecho todas las 

leyes del mundo relativas a la Propiedad Industrial, 

lo exigen de una u otra forma. Nuestra legislación 

sobre Propiedad Industrial asi lo reconoce y expresa

mente la Ley de Invenciones y Marcas vigente, en su 

articulo 90, que dice a la letra: 

Pueden 

l. - Las 

constituir una 

denominaciones o 

marca: 

signos 

visibles, suficientemente distin

tivos 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. 

A.2 La marca debe ser especial. 

La marca, para que cumpla con su función 
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diferenciadora, debe ser original, caracterlstica 

que la doctrina conoce como especialidd de la marca 

y al respecto dice Poui l let: 

"su naturaleza ha de ser tal que 

no se confunda con otra y pueda 

ser reconocida facilmente". (12) 

De lo anterior se desprende que la marca 

no debe ser de una simplicidad tal que no cumpla sus 

funciones, por ejemplo simples colores aislados. 

Sin embargo es muy 

la especialidad de una marca 

importante señalar que 

también significa que 

debe identificar a productos, generalmente aquellos 

para los que fué creada. En otras palabras este 

requisito limita la posibilidad de que una marca sea 

registrada para amparar toda clase de arttcuios 

indiscriminadamente. 

{ 12) Cfr. 16iii!n. Pag. l!Xl 
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La ley mexicana de la 

cuenta este requisito en cuanto a 

materia 

que si 

toma en 

la marca 

ca1·ecierá de capacidad distintiva dada una ausencia 

de especialidad la har!a que no fuera origin, l, pero 

ademas recoge también la segunda acerción de este 

concepto. 

Varios preceptos en dicha ley acogen el 

principio de la especialidad de la marca. El ar

ticulo 101 de la Ley de Invenciones y Marcas vigente 

dice lo siguiente: 

En Ja solicitud de registro de la 

marca, as! como en la descripción 

deber4n especificarse los produc-

tos o 

podr4 

para 

servicios que protegerá, 

sin embargo solicitarse 

t·•dos los productos o 

servicios de una clase. Cuando 

se trate de productos o servicios 
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no clasificados siempre deberAn 

especificarse. 

Aqul en este articulo, se entiende que 

cuando menciona "especificarse", la acción de la 

marca se limita a mercanc!as pertenecientes una 

clase determinada de la clasificación oficial, es 

decir al especificar no se podrA amparar en un solo 

registro articulas que pertenezcan otras clases. 

Es claro entonces que la Ley reconoce el carActer de 

especialidad de la marca. 

As! lo confirma el articulo 94 de la Ley 

de la materia que dice: 

Las marcas 

relación 

productos o 

se registrarán 

productos, clases 

con 

de 

servicios determi

la clasificación na dos, según 

que establece el reglamento. 
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A.3 La marca debe ser novedosa. 

La novedad es un requisito i nd i spensab 1 e 

que la marca debe satisfacer, ya que significa que 

el signo escogido para proteger los productos o 

servicios debe ser nuevo en relación con las demás 

marcas usadas o registradas. El titular de una 

marca que desee solicitar su registro, debe asegurar

se de que su marca no ha sido registrada por que si 

lo está, es que pertenece a otro titular (competidor) 

y por lo tanto el adoptarla ser!a no solo un acto de 

usurpación, sino también una acción impráctica desde 

un punto de vista comercial. 

En la actual id ad este requisito encuentra 

apoyo en la Ley de invenciones y Marcas actualmente 

vigente, en las fracciones XXI l' XXI 1 del articulo 

91, que se refiere a la no registrabi 1 idad de las 

marcas. 
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Una marca que sea 

otra, anteriormente 

y vigente, para 

mismos productos o 

servicios, aún cuando sea solici

tada por el titular de la regis

trada o con el consentimiento 

expreso de éste. 

Fracc. XX!!.- Una marca que sea 

semejante otra ya registrada 

y vigente, aplicada a los mismos 

o similares productos o servi

cios, en grado tal que pueda 

confundirse con la anterior, 

tom~ndola en su conjunto o aten

diendo a los elementos que hayan 

sido reservados. 

A mayor abundamiento la ley citada también 

se refiere a este requisito en su articulo 105 que 

dice a la letra: 
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Satisfechos los requisitos lega-

les se proceder~ efectuar el 

ex~men de novedad efecto de 

verificar si se pudiera afectar 

derechos adquiridos. 

Sin embargo, en nuestro Derecho Positivo 

el concepto de novedad tiene una excepción íntima

mente ligada al requisito de especialidad y puede 

decirse que: 

El ambi to de la protección jur!

dica otorgado a toda marca, in

dependientemente del principio 

de territorialidad, se encuentra 

limitado a productos o servicios 

determinados, particulares, sin

gulares a los cuales identifica 

o distingue. (13) 

~VAlmlETE • .listo. f.p. Cit. Pag. 18. 
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Podemos establecer que el principio de 

novedad, se sujeta a que la protección juridica de 

la marca se encuentra limitada a productos o servi

cios determinados. Como sabemos a esto último se le 

conoce como especialidad de la marca. 

A.4 La marca debe ser licita. 

Es indispensable y de lógica jur!dica que 

las marcas no sean contrarias a lo que dice la ley. 

El articulo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, 

que como ya se mencionó establece las hipótesis de 

no registrabilidad de las marcas, en su fracción 

XVIII, dice a la letra: 

todo lo que sea contrario a la 

moral, las buenas costumbres, 

al orden público y aquel lo que 

tienda 

personas. 

ridiculizar ideas o 
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Por lo tanto la ley reconoce expresamente 

este requisito. En este orden de ideas, debe men

cionarse que la licitud de la marca también es 

reconocido por el Convenio de Paris que al respecto 

dice lo siguiente: 

l\rticulo 6 quinquies sección B. 

Las marcas de f~brica o de comer

cio reguladas por el presente 

articulo no podr~n ser rehusadas 

para su registro ni invalidadas 

mas que en los casos siguientes: 

3. Cuando sean contrarias la 

moral, o el orden público y, en 

particular, cuando sean capaces 

de engañar al público ...... . 

Sin embargo, cabe señalar que este requi

sito de licitud se refiere unicamente a la marca en 

si y no debe aplicarse al producto que ésta distinga. 
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A.5 La marca debe ser veraz. 

Este requisito es muy importante ya que 

la marca para que tenga una eficaz protección legal 

no debe de contener indicaciones que vayan en contra 

de 1 a verdad, que induzcan al púb 1 i ca a error sobre 

el origen y calidad de los productos o servicios y 

también que el signo no sea engañoso porque si lo es 

constituirla un acto de competencia desleal. 

La marca para que cumpla con este requisito 

no se debe de apartar del principio de veracidad, el 

cual nuestra Ley de Invenciones y Marcas actualmente 

vigente lo recoge. Por ejemplo, el articulo 91 en 

su fracción XVI, establece que no ser~n registrables: 

''Las denominaciones, signos o 

figuras susceptibles de engañar 

al público o inducir a error en

tendiendose por tales, los que 

constituyan falsas indicaciones 
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sobre la naturaleza, origen, 

componentes o cualidades de los 

productos o servicios que pre

tendan amparar". 

B} Requisitos de forma: 

B1. El uso de la marca es potestativo. 

El comerciante y fabricante tiene la 

libertad para escoger si identifica mediante una 

marca sus productos o servicios para distinguirlos 

de los demás; es decir el identificar un producto o 

servicio con una marca es :•otestativo; sin embargo 

la realidad es que la identificación de los productos 

o servicios por medio de las marcas ha llegado a ser 

muy necesario por el hecho de que la marca faci 1 ita 

el conocimiento de los productos o servicios en el 

comercio por parte del público consumidor. Es as 1 

qu'" es ya una necesidad identificar a los productos 

o servicios, ya que la marca constituye un auxiliar 

para el comerciante o fabricante que le ayudará a 
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lograr el éxito comercial deseado. 

Por otra parte también es potestativo el 

registrar o no una marca, es decir el obtener, por 

medio del registro otorgado por la Dirección de 

Desarrollo Tecnológico, el derecho al uso exclusivo 

de esta. La Ley de Invenciones y Marcas actualmente 

vigente reconoce este requisito de forma en su 

articulo B9, primer párrafo que dice a la letra: 

Toda persona que esté usando o 

quiera usar una marca para dis

tinguir los articulas que fabri

que o produzca, podrá adquirir 

el derecho exclusivo su uso, 

satisfaciendo las formalidades 

y requisitos que establecen esta 

ley y su reglamento. 

Al respecto, este articulo nos dice que el 

que esté usando o quiera usar una marca tiene el 
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libre arbitrio de tratar de obtener el registro, el 

cual otorgarA el derecho al uso exclusivo de ést ... 

Creemos que, aunque este derecho es potestativo es 

realmente necesario pues la marca registrada consti

tuirA una verdadera protección para el comerciante o 

fabricante que no solo faci 1 itarA el conocimiento de 

sus productos o servicios en el comercio, sino 

que además podrA impedir que otros usurpen su derecho 

al uso exclusivo de la misma. 

B2. Lo innecesario de la adherencia. 

En la Francia de finales del siglo pasado 

y principios de éste se exigla la adherencia de la 

marca al producto, pero conforme el tiempo fué 

pasando se fué presentando la imposibilidad de 

hacerlo por la naturaleza misma del producto, es 

decir, no siempre era posible adherir la marca a, 

por ejemplo, alfileres, liquidas, gases o polvos. 

Esta situación también se presenta en 
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tiempos actuales en cuanto al hecho de que es 

veces imposible fijar la marca sobre un gran número 

de productos como los antes mencionados. Nuestra 

ley de la materia se refiere a esta situación y en 

su articulo 122, dice a la letra: 

Las indicaciones a que se refie

ren los articulas anteriores, 

ademas de figurar en los produc

tos, deberan aparecer también en 

las etiquetas y en Jos empaques 

o envases en que se contengan al 

expenderse al públ leo, o sólo en 

est"s últimos cuando por la 

naturaleza de Jos productos no 

pudieran insertarse en el los. 

El articulo precedente, hace referencia 

articulas de la misma ley que se refieren al uso de 

leyendas obligatorias en las marcas; as! el art. 119 

de la ley citada dice que las marcas registradas en 
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México deberAn de llevar ostensiblemente la 

"MARCA REGISTRADA". Es decir esta leyenda 

leyenda 

deberá 

aparecer en los productos asi como en las etiquetas 

o empaques y envases, pero en la última parte del 

articulo, se contempla el caso de que por la natura

leza del producto no se pudiera insertar ni la 

leyend' obligatoria, y se presupone también la deno

minación (marca), solo se pondrA en los empaques 

o envases. 

As! tenemos que existe un carActer relativo 

de ubicación de la marca, es decir la marca no debe 

ser necesariamente adherente al producto cuando 

exista una imposibi 1 idad material para hacerlo. En 

el caso de las marcas de servicios, lo anterior es 

mas cierto y frecuente ya que los servicios son 

Intangibles en la mayoria de Jos casos y en esta 

situación la marca usualmente se usa en los medios 

en que pueda representarse graficamente y en los 

lugares en donde se presta el servicio. 
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03. La marca debe ser aparente. 

La marca debe ser aparente, es decir debe 

identificar y distinguir el producto o servicio a 

que se refiere en forma ostensible. Por nuestra 

parte, consideramos que la marca si debe ser aparen

te, y en algún caso especifico tener como excepción 

su uso oculto. Ya que no cabe duda de que cuando la 

marca es aparente cumple sus fines. 

En efecto, en el momento en que la marca 

es aparente cumplir~ con sus fines, es decir tendrá 

distintividad; indicará la procedencia de los pro

ductos lo cual permitirá reconocer la fábrica que lo 

hace, el comercio que lo vende, o el prestatario del 

servicio; y por último cumplirá con su función en 

relación la clientela, ya que al ser aparente 

tiene la posibilidad· de ser un signo de conservación 

de clientela. 
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84. El carácter individual del signo. 

La marca debe de ser individual porque 

está destinada proteger productos o 

determinados. La marca es individual en 

servicios 

tanto que 

es un signo distintivo el cual se crea o forma para 

que un productor, comerciante o prestatario de 

servicios distinga su mercanc!a de la de sus compe

tidores, logrando que sus productos o servicios sean 

estimados en el comercio y la vez sean buscados 

por la el ientela. Por lo tanto si la marca prote· 

giera a la vez productos de di fe rentes personas no 

cumplirla con la función ya expresada. 

Como regla general en el sistema legal 

mexicano tenemos que la marca debe ser individual, 

por lo tanto es menester mencionar un eJemplo, el 

art!culo 89 de la ley vigente, establece en su pri

mera linea lo siguiente: 

··¡ 
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Toda persona que esté usando 

o quiera usar una marca •.•.•..• 

Expl!citamente establece ésta primera 

1 !nea que un registro marcario solo puede ser expe

dido a una sola persona, sea f!sica o moral, pero 

sólo a una. 

Este car~cter individual de la marca, no 

es absoluto, es decir acepta excepciones, saber: 

La copropiedad. 

Las marcas colectivas que 

sindicatos, organismos profesionales 

sos; se puede decir que pertenecen a 

pertenecen 

grupos di ver

organ i smos de 

derecho públ leo o de derecho privado los cudles no 

ejercen en si mismos lo que es una actividad comer

cial o industrial y solamente estan destinados 

otorgar a los consumidores una garantta de calidad 

en el producto 6 servicio indicando asimismo la 

naturaleza o el origen del producto o serv1c10. 
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En nuestra legislación actualmente vigente 

las marcas colectivas no están reconocidas expresa

mente, solo impl!citamente; sin embargo el Convenio 

de Par!s expresamente en· su articulo 7 Bis otorga 

protección jur!dica a dichas marcas, y por lo tanto 

es aplicable nuestro pa!s por ser México pa!s 

signatario de dicho Convenio. 

un 

Otra excepción 

usuario autorizado de 

se presenta 

la marca; 

cuando existe 

situación que 

aparece en el momento en que exista una relación 

comercial o industrial entre dos o más personas 

mediante la cual el titular de la marca quiera 

autorizar un tercero usar su marca; en este 

caso, deberá formal izarse dicha autorización mediante 

un contrato de licencia de uso exclusivo o no 

exclusivo sobre la marca, que deberá registrarse 

ante las autoridades correspondientes. 
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111.- Antecedentes históricos y legales del concepto 
de marca y de uso como requisito para conservar 

su registro. 

La verdadera estimación autónoma de la 

marca no llega hasta e 1 momento en que se proclama 

y vive una libertad de industria y comercio, as! 

como también un régimen de libre competencia y de 

libertad de mercado. Es decir serla poco entendible 

el valor de las marcas en una sociedad en la que 

solo existe una pequeña competencia comercial. 

La marca actua como verdadero veh!culo por 

el que se canaliza la corriente de elección de los 

consumidores, y cuando nace un interés de diferencia

ción en los consumidores, es cuando se entiende que 

el Derecho considera a la marca como esa palabra o 

denominación, esa figura, esos trazos, ese elemento 

material designador de productos o de servicios, 

como un valor que debe ser protegido autonomamente y 

con respecto al cual ha de declararse la posibilidad 



42 

de una utilización que excluya todos los demas 

competidores. 

ciones de una 

En la antigüa Roma ya hay manifesta

tutela jurídica de las marcas, es 

decir, hubo en esa época una protección al comer

ciante contra la usurpación de la marca; probable

mente esta protección tenia como bien jur!dico 

protegido la fe pública, el que no se defraudara ni 

engai\ara al consumidor y público en general, pero no 

es claro que hubiera disposiciones relativas las 

sanciones, es decir: si estas se referian la 

violación de las otras marcas en cuanto la confu

sión de los productos, o bien a lo que se refiere a 

la competencia desleal por el hecho de usurpar 

clientela a los demAs. 

En la Edad Media hay un elemento claro, 

su organización social y económica, la cual diferen

cia ciertos signos mercantiles que se usaban en 

aquella época de los actuales, es decir existió el 

principio de reparto del mercado que se basa en que 

la producción de bienes se considera una actividad 
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destinada de modo directo a la satisfacción de nece

sidades b~sicas, es as! que no existió una lucha de 

atracción de compradores, pues la finalidad en esa 

época del comerciante era la de un funcionario ó 

agente de servicio. 

Por lo tanto habla prohibiciones en lo 

referente la pub! icidad, la uti l iz<lción de medios 

para atraer clientela se consideraba prohibida y Por 

ende condenable, por ejemplo se consideraba usurpador 

al que en sus tejidos pusiera un signo o marca 

diferente al de su propia ciudad. Entonces las 

funciones de la marca en esta época, era de que se 

tenian que atener a toda prescripción dictada, que 

éstas se cumplieran y que el producto estuviera 

sujeto a todas las normas de fabricación impuestas. 

El concepto moderno de marca encuentra, 

sin embargo, en la Edad Media algún atisbo, manifes

tado en la conciencia de que el signo pertenece a 

quien lo ha venido utilizando en su comercio y en 
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su profesi6n. 

Es decir hay una conciencia del derecho 

que corresponde al usuario del signo a impedir que 

los demás uti 1 icen elementos materiales distintivos 

análogos; aunque esta convicci6n se encuentra estre

chamente ligada la regulaci6n bajo la cual está 

sometida la producci6n y la industria en esa época. 

Tocante a las disposiciones sobre esta 

materia, en México en la época prehispánica, no se 

tiene noticia alguna de la existencia de alguna 

disposici6n relativa signos distintivos. Esta 

inexistencia de marcas encuentra su explicaci6n en 

que las transacciones mercantiles se efectuaban por 

medio de géneros, por lo que se especificaba, indivi

dual izaba e indicaba el origen de las mercaderias 

para distinguirlas. 

Sin embargo, se sabe que los habitantes 

del AnAhuac emplearon algunos medios materiales para 
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individualizar su condición 6 clase social; como un 

ejemplo tenemos que la collera que servia para 

identificar al mal esclavo y al respecto nos relata 

el maestro Nava Negrete: 

"Los compradores de esclavos de 

collera se informaban del número 

de ventas por que habla pasado, 

y si llespués de cuatro todav!a 

no se encomendaban, podlan ya 

ser vendidos para el sacri-

ficio" ( 14) 

En este ejemplo se puede uno percatar que 

et uso de algún medio de distinción aunque rudimenta

rio, si servia de identificación, aún cuando en este 

caso fuera de personas y no de mercanc!as. 

(14) lbuhñ. P~. 4. 
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Importante es, señalar, como huella prehis

pAnica de las marcas la existencia de los sellos o 

también llamados pintaderas, utilizados para servir 

como instrumentos para decorar con pinturas la 

superficie de la piel humana, posiblemente con una 

idea ceremonial o religiosa, 6 también para estampar 

dibujos en los tejidos. 

Definitivamente, no se puede asignar a los 

sel los o pintaderas el carActer de marcas de produc

tos, pero s! atribuirles 6 reconocerlos como antece

dente remoto del término marca, pues de acuerdo a sus 

finalidades, seguramente pudieran constituir un 

antecedente de las marcas de control o sellos. 

Por lo que respecta al estado que se vivió 

en Ja etapa colonial, relativo a las marcas, hubo 

una falta casi total de estas y por ende también una 

ausencia de un sistema jur!dico regulador de la 

materia tal y como en nuestros d!as lo tenemos. La 
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razón de esto es que siendo la industria y el comer

cio factores esenciales para la existencia de marcas, 

en esa época las puertas de la Nueva España estuvie-

ron sujetas las transacciones domésticas entre 

dos pueblos. 

Es decir, se ejercio un Monopolio sobre la 

Nueva España donde no llegaron mas que productos 

espanoles y por ende nó llegó a existir un verdadero 

comercio sino un circulo vicioso, doméstico que no 

exigió la existencia de principios jur!dicos muy 

complicados. Sin embargo es prudente senalar datos 

de disposiciones de marcas, que tuvieron limitaciones 

en sus funciones comparando las con la marca 

contemporAnea. 

Existen noticias de que en esa época hubo 

ciertos estimulas en el trabajo en las minas 

indios, negros, españoles para trabajarlas. Pronto 

fué tal la demanda por los metales que l leg6 a tener 
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renombre universal, especialmente en el ramo de la 

plata y oro, que precisó de una reglamentación con 

el objeto de garantizar un control de pago. 

Dentro de estas reglamentaciones tenemos 

a las "Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de 

Ja platerla" por el Marquéz de Cadereyta, de 20 de 

octubre de 1638. Dentro de este ordenamiento es 

interesante mencionar que los plateros de oro y 

plata para identificar las piezas que labraban 

tenlan que tener una marca y señal, para que después 

se registrara ante el Escribano Público del Cabi Ido 

de la ciudad de México, ya que sin estos dos pasos 

anteriores no se podlan vender piezas, porque habla 

sanciones. 

La Cédula Real del 1• de octubre de 1773, 

establecla que cuando una pieza estuviera acabada, 

los plateros deberlan llevarla con los oficiales 

reales para que la quintaran, para que después la 

pieza la reconociera el ensayador mayor. y la marcara 
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con la marca de su nombre. 

Es decir, los plateros de la ciudad de 

México no pod!an vender alhaja alguna de plata sin 

que estuviera marcada conforme lo dispuesto por 

las leyes. Es Interesante señalar que en ésta época 

también se empezaran a usar marcas de fuego en los 

l lbros, las cuales eran hechas en hierro o en bronce 

y se aplicaban en los cortes superior e inferior de 

dichos libros. El objeto fué dar a conocer la 

procedencia de un libro, as! corno para buscar un 

distintivo de la biblioteca a la que pertenecfan que 

fuese mAs eficaz que un sel lo. También se usaron 

marcas de fuego en los ganados; era una obl igaci6n 

en aquel la época para los propietarios de ganado 

tener hierro y marcar su ganado para que después los 

registraran ante el escribano del cabildo, bajo la 

Ordenanza 26 del año de 1525, dictada por 

HernAn Cortés. 
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Es importante hacer notar que las "marcas" 

en esa época puedan considerarse como un antecedente 

del concepto moderno de marca. ya que por ejemplo, 

indicaban tanto la procedencia del producto como su 

origen, y su finalidad era la de servir de control, 

seguridad y garantla. Pero la historia nos indica 

que hubo una pobre protección legislativa del Oerecho 

de marcas durante la época colonial. 

MEXICO INDEPENDIENTE 

Ante la ausencia de una codificación 

protectora del derecho marcario, sol amente encontra

mos en diferentes ordenamientos legales una inquietud 

por parte de nuestros legisladores de castigar actos 

que afectaran derechos marcarios. que se encuentran 

plasmadas parte en el Código Penal y parte en el 

de Comercio que se promulgaron en este tiempo. Es 

en 1890 cuando entra en vigor en México el primer 

cuerpo legislativo especializado en derecho marcarlo, 

pero para poder conocer cuando aparecen en el derecho 
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Mexicano las primeras disposiciones legales que 

establecen el concepto de marca y el uso de las 

marcas como requisito para conservar su registro 

creemos conveniente hacer un estudio retrospectivo 

de nuestras legislaciones anteriores, a partir del 

Código de Comercio de 16 mayo de 1854 hasta Ja ley 

de la Propiedad Industrial de 1942. 

A) Código de Comercio de México de 16 de mayo de 

1854. 

Este primer Código Nacional de Comercio 

fué promulgado por la administración de Don Antonio 

López de Santa Anna, y en ninguno de sus capitulas 

establece reglamentación relativa instituciones 

marcarias, pero en apartados preceptos hay ar-

tlculos que hacen referencia a éstos. 

Según el c'bntenido de estos art!culos, se 

reconoce la existencia y función de las marcas en su 

aspecto esencial, el de la distintividad. 
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Adem~s las marcas servlan como medio de 

prueba para acreditar la calidad de propietarios 

de sus mercanclas, aunque importante es senalar que 

como no habla aún en la República Mexicana una 

legislación especial sobre marcas, éstas se reglan 

por los preceptos de la Propiedad Literaria y Artls

tica, por el hecho de tener una gran analogla. 

Asimismo, el empleo de las marcas llegó a 

constituir un verdadero medio de control y garantla 

en la circulación de éstas en el comercio. 

Por último, y con respecto al uso de las 

marcas para conservar su registro, todavla no habla 

disposición alguna que aludiera a ésto. 

B) Código Civil de 1870. 

En este Código Civil, no existió disposi-

ción alguna con respecto al 

uso. Sin embargo y como 

concepto de marca y su 

dice el maestro David 
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Rangel al respecto en su obra antes citada: 

"Al amparo de las disposiciones 

de este Código Civi 1 llega en 

la prActica rendirse una 

auténtica protección legal al 

derecho exclusivo sobre las 

marcas; cuando menos en lo que 

atañe las figurativas. Los 

archivos de la época demuestran 

que los interesados obtenlan el 

derecho exclusivo a la reproduc

ción de sus marcas de fAbricas, 

travéz de las disposiciones 

que garantizaban la propiedad 

artlstica de los signos o graba

dos destinados fungir como 

marcas" (15) 

\~IWI, David.~. Cit. Pag. 14 
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De acuerdo con este ordenamiento legal, 

una vez presentada solicitud ante la Secretarla de 

Estado y del Despacho de Justicia e Institución 

Pública por parte de algún interesado (fabricante} 

que hubiese adoptado como marca algún diseño ó 

dibujo con aspecto art!stico, pod!a obtener la 

"propiedad art!stica" de los dibujos que como signo 

distintivo lleváran sus mercanc!as. 

C) Código Penal de 1871. 

Este código no instituye nada todav!a 

relacionado con el concepto y uso de marcas. 

O) Código de Comercio de 1884. 

Este código de Comercio de car~cter federal 

tuvo un significado progresista respecto al anterior 

de 1854, por el hecho de que trató materias que no 

fueron previstas por este último. 
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Por lo que respecta al derecho marcario 

incluye nuevas disposiciones de las que ya se hablan 

previsto en el código de 1854. Una de las mas 

importantes es un capitulo titulado "De la Propiedad 

Mercantil". en el cual estableció por primera vez en 

México la regulación de las marcas de fábrica. Las 

cuales se regulaban en e 1 T !tu 1 o Segundo del libro 

Cuarto titulado de la Propiedad Mercantil; concreta

mente en su articulo 1418 que dice como sigue: 

Todo e 1 fabricante tiene el 

derecho de poner a sus productos, 

para distinguirlos de otros, una 

marca especial; as! también se 

indica que ésta puede constitu

irse por el nombre del fabricante 

o el de su razón social, el 

nombre de su establecimiento, 

de la ciudad o local id ad en que 

se haga la fabricación, o en 
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iniciales, cifras, letras, 

divisas, dibujos, cubiertas, 

contraseñas o envases. 

De acuerdo con este articulo la marca debe 

distinguir productos de los dern~s. ·es decir debe de 

ser distintiva. Esto es importante ya que en la 

actualidad, una de las principales caracterlsticas, 

corno función de la marca, es la distintividad. 

Ahora bien, este Código de Comercio también 

establece en sus disposiciones un principio impor

tante; que es el de la forma de adquirir la propiedad 

de las marcas. 

El articulo 1419 de este ordenamiento 

legal reconoce para el comerciante y fabricante la 

propiedad en sus marcas. Asimismo, el articulo 1422 

establece que para adquirir dicha propiedad era 

necesario depositarla ante la Secretaria de Fomento, 

y por consiguiente se conced 1 a 1 a propiedad con 1 a 
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salvedad de que no se hubiera usado antes por otra 

persona, y también que no fuera semejante. 

Por último, y con respecto al uso como 

requisito para conservar su registro; este Código 

Civil todav!a no prevee disposición alguna. 

E) Ley de 11 de Diciembre de 1885. 

De acuerdo con esta ley se creo un Registro 

de Comercio en el cual todos los comerciantes debian 

de matricularse. As! tenemos que en su articulo J• 

establecla la obligación de anotar en la hoja de 

cada comerciante matriculado los t!tulos de Propiedad 

industrial, patentes de invención y marcas de fAbrica. 

Si los comerciantes no cumplian con esa 

obligación no podlan ejercer sus derechos en contra 

de terceros. Asimismo y en relación con !as marcas, 

ei documento expedido por la Secretarla de Fomento 
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el cual concedla la propiedad al titular de la marca 

producla sus efectos legales desde el momento de la 

i nscr i pe i ón, y ya hecho e 1 registro, e 1 documento se 

devolvla con la anotación de inscripción al que lo 

hubiera solicitado. De acuerdo con lo anterior es 

importante seiialar que es un antecedente de nuestro 

registro de marcas en su función como medio para 

acreditar desde cuando se tiene el derecho usar 

la marca exclusivamente. 

F) Código de Comercio de 1889. 

Es en el aiio de 1889 cuando se promulgó 

el actual Código de Comercio Mexicano, vigente desde 

el 1• de enero de 1890 y, el cual aGn no ha sido 

abrogado, pero si derogado muchos de sus preceptos. 

Por lo que se refiere al derecho marcarlo 

no se incluyeron en este código disposiciones que 

regularan de una forma especial a las marcas, ya que 
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al mismo tiempo entraron en vigor este código y la 

ley de marcas de fábrica de 1889. 

El artículo 4• de este código derogó las 

leyes mercantiles preexistentes, pero conservó la 

obligación de inscribir en el Registro de Comercio 

los titulas de marcas. Asimismo estableció en su 

articulo 26 que a falta de registro los documentos 

no producirlan efectos contra terceros. 

Por lo que respecta al concepto de marca y 

su uso para conservar su registro no se estableció 

disposición alguna. 

En realidad 

siglo XX se da yá un 

partir de que empieza el 

tratamiento especifico a las 

marcas, es decir disposiciones agrupadas en un 

ordenamiento especial el cual rompe con el modelo 

legislativo de la legislación mercantil y penal que 

ya han sido comentadas en páginas precedentes. 
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As! que consideramos prudente mencionar a 

continuación las disposiciones más importantes 

relativas al concepto de marca y al uso de esta como 

requisito para conservar su registro contenidas en 

todas las leyes sobre propiedad industrial hasta la 

promulgación de la Ley de la Propiedad Industrial 

de 1942. 

A) Ley de Marcas de FAbrica de 28 de noviembre de 

1889. 

Este primer ordenamiento especlf ico en 

materia marcaría entró en vigor el 1• de enero de 

1890 y, vino a ser un primer esfuerzo, intento y 

ensayo del legislador para regular las marcas en una 

ley especial; impuesta por la exigencia de un pro

greso industrial y comercial el cual tiene impor

tantes relaciones con el derecho marcaría. 

Es asl que, en su articulo 1• establece la 

definición de marca como sigue: 
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Se considera como marca de 

fábrica cualquier signo determi

nante de la especialidad para 

el comercio de un producto in

dustrial. 

Si bien es cierto que esta definición es 

incipiente e incompleta no deja de ser Importante 

por ser el primer intento y esfuerzo del legislador 

de regular a las marcas en una ley especial. Por lo 

tanto de acuerdo a esta definición la marca debe ser 

original, diferenciadora de otras. ademAs también 

que identifique a los productos para lo que fué 

creada. 

Con respecto a la obligación de usar las 

marcas se establece por primera vez en el articulo 

12• Jo siguiente: 

La duración de la propiedad de 

las marcas de fAbrica es indefi-
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nlda; pero se entender~ abando

nada por la e 1 ausura o falta de 

produce ión y por mas de un año, 

del establecimiento, fabrica o 

negociación que la haya empleado. 

Primeramente el legislador establece que 

la vigencia de las marcas es indefinida, y seguida

mente indica que si se clausura o no se produce el 

producto en el establecimiento comercial, f~brica o 

negociación que la emplee, se tendra por abandonada. 

Es as! que, por primera vez en la historia 

de nuestro derecho marcarlo, la ley de Marcas de 

F~brica de 28 de noviembre de 1889 establece como 

obligación el uso comercial de la marca para con

servar su propiedad. 

Cabe señalar algunos preceptos impor-

tantes que estableció este ordenamiento legal, como 

es cuando el que pretenda adquirir la propiedad 
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de una marca, solo podrA hacerlo cuando hübiese 

hecho uso de ella legalmente. 

As! como también la adquisición sobre la 

propiedad de la marca se obtenla mediante la decla

ración hecha por la Secretarla de Fomento. 

Importante es mencionar que continuaron 

vigente los preceptos que sobre la materia de marcas 

consignaba el Código de Comercio entonces vigente, 

los cuales eran relativos a la inscripción de los 

titulas de marcas en el registro de Comercio. 

B) Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 
de Agosto de 1903. 

La ley de Marcas Industriales y de Comercio 

del 25 de agosto de 1903 nos define a la marca en su 

articulo 1• como sigue: 
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Marca es el signo o denominación 

caracterlstico y peculiar usado 

por el industrial, agricultor o 

comerciante en los artlculos que 

produce o expende con el fin de 

singularizarlos y denotar su 

procedencia. 

Este articulo establece que la marca es 

un signo distintivo que ampara los productos que un 

comerciante fabrique o venda, indicando el origen 

u procedencia del producto. 

Desde Juego puede afirmarse que es una 

definición más completa de la marca, a diferencia de 

Ja ley de 1889, y cumple con dos de las corrientes 

doctrinales analizadas al principio de este capitulo, 

Ja distintividad y Ja indicación de procedencia del 

producto. 

Respecto a el uso de explotación comercial 

de la marca sigue los mismos lineamientos de Ja ley 



65 

de Marcas de Fábrica de 1889, es decir se sigue 

estableciendo la obligación de explotar Ja marca por 

lo menos un año continuamente para que no se tuviere 

como abandonada. Aunque hay una excepción y es en 

cuanto la vigencia del registro de la marca esta 

sigue siendo indefinida pero tendrá que renovarse 

cada veinte años. 

A continuación se hará mención varios 

preceptos establecidos en esta ley Jos cuales son 

dignos de citarse por la trascendencia que han 

tenido en nuestra materia (derecho marcario). 

Primeramente, el registro de marca se 

tramitó ante la oficina especializada (Oficina de 

Patentes y Marcas) por primera vez, tal y como 

existe en la actualidad. Asimismo éste registro 

comenzaba surtir efectos legales partir de la 

fecha de presentación de la solicitud; tal y como Jo 

prevee nuestra actual ley. 
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Con respecto a la obligación que existió 

de inscribir en el registro de comercio los certifi-

cados de marcas, como lo establece el Código de 

Comercio, dejó de ser aplicable; ya que a partir de 

esta ley es en la Oficina de marcas donde se llevaba 

a cabo el registro. 

C) Ley de Marcas y De Avisos Comerciales de 26 de 
Junio de 1928. Junto con su Reglamento del 11 

de Diciembre de 1928. 

Habiendo sido la ley anterior de 1903 un 

trabajo legislativo sin ya alguna adecuación al 

medio marcario de esa época, y según el maestro 

Justo Nava Negrete "una legislación, imprecisa, 

incompleta y deficiente" se hace necesario el derogar 

la primera ley de 1903 y consecuentemente ddr paso a 

esta nueva ley, con los siguientes comentarios 

relativos al concepto de marca y al uso comercial 

de esta como requisito para conservar su registro. 
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Esta ley de Marcas, de Avisos y Nombres 

Comerciales de 26 de junio de 1928, la cual entró en 

vigor el 1• de enero de 1929, 

de la marca, sin embargo el 

nó da una definición 

maestro Justo Nava 

Negrete expresa el siguiente concepto relativo 

esta ley: 

"La marca es el signo o medio 

material distintivo 

usando o quiera usar 

ciante, industrial o 

para distinguir y 

que esté 

un comer

agricu l tor 

denotar la 

procedencia de los articulas que 

expende, fabrique o produzca" 

( 16) 

Siguiendo esta definición, claramente 

establece lo mismo que en la definición de la legis-

~"lmlnE, .Alsto. ~. Cit. Pay. 76 
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!ación anterior de la Ley de Marcas industriales y 

de Comercio del 25 de agosto de 1903. Es decir la 

marca debe de cumplir con los elementos de distinti

vidad e indicación de procedencia de los productos. 

Por 1 o que respecta a i 

para conservar su registro esta 

capitulo Cuarto, establece en 

obligación de explotar la marca 

siguientes términos: 

uso como requisito 

i ey de 1928 en e 1 

su articulo 40, la 

registrada en los 

"El registro de una marca se 

extingue; cuando se suspenda la 

explotación de la marca por mAs 

de cinco anos consecutivos; 

menos que se renueve en la forma 

que disponga el reglamento de 

esta ley" 

El reglamento de la ley, de 11 de Oiciembre 

de 1928, en su Capitulo 111, al establecer en su 
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articulo 60, la renovación especial del registro de 

la marca, expresa: 

En el caso previsto por el 

articulo 40 de la ley, para con

servar los derechos del registro 

de una marca que no haya podido 

explotarse, se presentar~ al 

Departamento de la Propiedad 

Industrial una manifestación 

exponiendo esta circunstancia, 

antes de que concluya el periodo 

de 5 años desde el d!a en que 

suspenda la expl o tac i6n, con la 

manifestación se enterar~n de

rechos por valor de cinco pesos". 

Por lo tanto, el articulo 40 instituye la 

extinción de la marca por falta de explotación en un 

lapso de cinco años consecutivos, pero el articulo 
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60 del Reglamento dice que para conservar los dere

chos del registro de una marca, la cual no haya 

podido explotarse podr~ ser renovada antes de que 

concluyera un periodo de 5 años, debiendo manifestar 

el titular de la marca la imposibilidad de no poder 

efectuar la explotación. 

D) Ley de la Propiedad Industrial de 1942. 

La ley de la Propiedad Industrial empieza 

a regir desde el i• de enero de 1943. Esta ley 

conserva en general los sistemas as! como principios 

fundamentales de las leyes anteriores, pero circuns

cribimos su estudio en este trabajo al concepto de 

marca y al uso como requisito indispensable para 

conservar su registro. 

En cuanto la definición de la marca, 

practicamente es idéntica a la de la ley de 1928. 
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Por lo que respecta al uso como requisito 

indispensable para conservar su registro se puede 

decir primeramente que la vigencia de una marca sera 

de 10 años contados partir de la fecha de la 

presentación de la solicitud (fecha legal), y debera 

renovarse también cada 10 años, con objeto de que 

nó caducara. Sin embargo, por lo que toca al "uso", 

éste sigue siendo no obligatorio para conservar su 

registro. Es decir las marcas no tienen que usarse 

comercialmente para conservar su vigencia según !a 

Ley del 42. Pero, hay una salvedad, la cual se 

encuentra conformada en varias disposiciones de la 

ley, que establee.en que las marcas tienen que usarse 

para conservar su registro. 

Primeramente el articulo 156 de esta ley nos dice a 

la letra: 

"Si se suspende por mas de 

años consecutivos la explotación 

de una marca registrada, se ex-
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tinguirán los efectos del regis-

tro, 

la 

el 

a menos que 

forma espec 1 al 

articulo 171 

se renueve en 

que previene 

de esta ley" 

En éste articulo encontramos el antecedente 

de que la marca si se tiene que usar para conservar 

su registro. Y además dentro del periodo de 10 años 

de vigencia de una marca éste articulo 156 no espe

cifica si el no uso es ·de los primeros cinco años, 

o últimos años, sino mas bien que se cumplan cinco 

años consecutivos sin explotarla. 

Ahora, por lo que toca 

según la ley, ésta nos dice en 

siguiente: 

la explotación 

su art. 157 lo 

"Se presume que se ha suspendido 

la explotación de una marca 

cuando el establecimiento con el 

cual estaba relacionada, ha 
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desaparecido del lugar en que 

estuvo ubicado. Sin que se hu-

biere registrado el cambio en 

la Secretarla de 1 a Economla 

Nacional". 

En realidad la explotación se relacionaba 

nada mas con el establecimiento comercial o indus

trial en el cual la marca se vendiera o fabricara, 

y por lo tanto si no se avisaba a la Secretarla del 

cambio de domicilio, se presumla que no se segula 

explotando la marca. 

Estos dos 

relacionarse con el 

siguiente: 

artlculos el 156 

articulo 171; el 

y 157 deben 

cual dice lo 

"La solicitud de renovación, por 

falta de uso, que se refiere 

el articulo 156 de esta ley, 

para conservar la vigencia de 
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una marca que no se haya expl a

tado, deberá presentarse a la 

Secretarla antes de que concluya 

el periodo de cinco años, desde 

el d!a en que se suspenda la 

explotación. Esta renovación 

especial por falta de u so y los 

derechos fiscales Que por ella 

se caucen, serán sin perjuicio 

de !o dispuesto por el articulo 

168 acere a de la renovación 

periódica de !as marcas• 

Oe acuerdo con el articulo 156 que si se 

suspende por más de cinco años consecutivos la 

explotación de una marca, para que no se caducara 

era necesario renovarla en forma especial, la cual 

estaba plasmada en el articulo 171. Este articulo 

nos da pauta del tiempo en que se debe presentar 

la solicitud de renovación "por no uso•, que fué 



75 

desde el dla antes de que concluyera el periodo 

de cinco años. 

Lo importante es, señalar que esta renova

ción especlal "por no uso" era independlente de la 

renovación periódica de diez años dlspuesto en el 

articulo 168. Es decir, la obligación de renovar la 

marca según el articulo 168 era independiente de la 

renovaclón especial "por no uso". 

Habiendo considerado el tratamiento que al 

uso de las marcas da la ley de 1942, puede afirmarse 

que sigue siendo no obligatorio el uso de las marcas 

para conservar su registro, aunque, como ya se dijo, 

sl se suspendla la explotación de la marca por un 

perlado de cinco años consecutivos, la consecuencia 

era la extinción de la marca, menos de que se 

sol lcitara una renovación especial "por no uso", 

Independiente de la renovación ordinaria. As!, 

puede conclul rse que bajo la ley en estudio, las 
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marcas deb!an usarse para conservar su registro, 

pero mediante la figura jur!dica de la renovaci6n 

"por no uso" se pod!a conservar su registro aOn 

cuando no se usara la marca. Por lo tanto es claro 

que la falta de uso de una marca registrada no 

necesariamente tra!a como consecuencia la extinci6n 

de su registro, si el titular ten!a el cuidado de 

solicitar las renovaciones especiales "por no uso" 

que fueren necesarias. 
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l. Antecedentes de 1 a Ley de lnvenc iones y Marcas de 
1976. 

Después de haber estudiado en el primer capi

tulo de este trabajo que la obligación de usar las 

marcas en todas las legislaciones anteriores a nuestra 

actual ley vigente nunca fue requisito esencial para 

conservar su registro ni para obtenerlo, es menester 

pasar al estudio de nuestra Ley de Invenciones y Marcas 

vigente, especlficamente al tema de los efectos del uso 

de la marca para conservar su registro y como fuente de 

derechos. 

Antes de empezar el estudio de este tema central 

de este trabajo, es conveniente considerar la referencia 

que al uso de las marcas se hizo en la Exposición de 

Motivos de la Ley de Invenciones y Marcas de 10 de 

febrero de 1976. 

Es preciso mencionar que gracias a que se tuvo 

acceso a el documento que contiene la exposición que el 
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entonces Secretario de Industria y de Comercio, Lic. 

José Campi 1 lo Sainz, hizo el 23 de diciembre de 1975 

ante la CAmara de Senadores para explicar la iniciativa 

de Ley propuesta por el Ejecutivo Federal, es posible 

entender cual fué el Motivo del legislador de abrogar 

la antigua ley de la Propiedad Industrial de 1942. 

Importante mencionar también el hecho de que 

nunca ha sido publicada la mencionada Exposición de 

Motivos, lo cual nos parece paradójico si fué el funda

mento que se dió a la CAmara de Senadores para abrogar 

la antigua Ley. 

Es interesante mencionar algunas de las consi

deraciones que contiene la nunca pub\ icada Exposición de 

Motivos. En el la se trató de eliminar obstAculos que 

para nuestro desarrollo derivan de un inadecuado régimen 

tradicional de propiedad industrial; mAs adelante se 

asienta que el uso de marcas extranjeras en los paises 

de menor desarrollo constituye para el los un nuevo 
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vinculo de subordinación y un instrumento de colonización 

no sólo económico sino también social y cultura!. 

el lo, en la iniciativa se introduce una "novedad 

Por 

digna 

de destacarse"; la institución de "vinculación de 

marcas", la cual nunca se ha aplicado en nuestra prlctica 

y cuyo cumplimiento se postergó porque el mismo hubiera 

sido verdaderamente negativo, en nuestro proceso de 

desarrollo. Podemos afirmar que el hecho de usar una 

marca de origen extranjero vinculada una originaria

mente registrada en México va en contra de ias caracte

r!sticas y funciones de la marca as! como también res

tringe ei derecho que se tiene sobre ella. 

Por lo que respecta al uso de ias marcas en la 

exposición del Secretario de ia entonces Secretarla de 

Industria y Comercio se establece que teniendo como fin 

el de evitar el registro de marcas que no se utilicen 

y tengan como propósito el de impedir que otros ias 

usen, el proyecto de ley dispone que serl obligación del 

titular de un registro marcario usar efectivamente el 
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signo distintivo que hubiere sido registrado en los 

productos o servicios que fabrique o preste. 

Se desprende de este p~rrafo que el legislador 

justifica la obligación de usar la marca para impedir 

la existencia de las marcas defensivas o protectoras que 

son las que prestan semejanza a la vista o al oido, las 

cuales una vez obtenido el registro de varias de el las 

la intención no era usar todas, sino solo una y as! se 

impedia que terceros usaran o registraran una marca 

similar susceptible de causar confusión con la marca 

en uso. 

Estimamos que en parte el legislador tiene 

razón ya que en base a la enorme multiplicación de 

Industrias y productos y el gran uso de marcas los 

registros de tipo defensivo pueden restringuir seriamente 

el volúmen de marcas registrables. Pero por otra parte 

no creemos que la competencia legítima sea tan afectada 

por el registro de marcas que no se usen, ni que se 

restrinja injustamente el campo de los signos elegibles. 
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Creemos que las posibi 1 idades en relación con 

esto son infinitas s! tomamos en cuenta la liberalidad 

que se admite para la constitución de una marca. 

I I. El uso de las marcas bajo la Ley de Invenciones y 

Marcas de 1976. 

El uso de las marcas bajo nuestra actual Ley 

de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976 como lo 

podemos ver en las l !neas precedentes ha tomado un cauce 

totalmente distinto a lo establecido en nuestras ante-

riores legislaciones marcarías ya que por primera vez se 

contempla la obligación de usar la marca para conservar 

su registro. 

As! se tiene que el uso de las marcas juega un 

papel de fundamental importancia en todo lo relativo a 

los derechos marcarios ya que existen diferencias con

ceptuales importantes en relación con los efectos que le 

son atribuidos al uso de la marca. 
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A) Por fines de método el uso de las marcas puede 
estudiarse desde dos puntos de vista: 

1) Efectos del uso de las marcas previo a su registro. 

2) Efectos del uso posterior al registro. 

En este trabajo se examinar~n los dos aspectos antes 

citados. 

t)· Efectos del uso de las marcas previo a su registro. 

En el sistema legal mexicano debe hacerse una 

distinción entre el uso de las marcas registradas y el 

uso de las que no lo estan. 

El articulo 88 de la Ley de Invenciones y 

Marcas establece que el derecho al uso exclusivo de una 

marca se obtiene mediante un registro otorgado por la 

Dirección General de Desarrollo Tecnológico, pero este 

ordenamiento también establece en su articulo 89, 

pArrafo primero y parte del segundo lo siguiente: 
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Toda persona que este usando o 

quiera usar una marca para distinguir 

los articulas que fabrique o pro-

duzca, podrá adquirir el derec110 

exclusivo su uso, satisfaciendo 

las formalidades y requisitos que 

establecen esta ley y su reglamento. 

Igual derecho tendrán los comer

ciantes y prestadores de servicios 

debidamente establecidos, respecto 

los articulas que vendan o los 

servicios que presten en el terri

torio nacional y de los cuales 

quieran indicar su procedencia •.•... 

Este articulo establece que el que este usando 

o ~quiera usar una marca para distinguir los productos 

que fabrique o produzca podrá adquirir el derecho exclu

sivo a su uso cumpliendo con los requisitos de la ley 

y su reglamento. Así mismo tendrán el mismo derecho 
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los comerciantes y prestadores de servicios. 

Importante mencionar que el articulo 89 esta

blece también el sistema registra! que se usa en México: 

el mixto, que se aplica en base a dos hipótesis: la 

primera es cuando se conceden derechos marcarios por un 

uso previo; la segunda hipótesis se da cuando se conceden 

derechos marcarios {registro) sin que exista un uso 

previo. Es así que el artículo 89 establece el recono

cimiento de derechos de un usuario {sin registro) en la 

ausencia de un registro marcario. 

Para confirmar esta hipótesis tendremos que 

estudiar también el articulo 93 de la ley de Invenciones 

y Marcas, el cual reconoce derechos derivados de un uso 

previo, lo cual es muy importante para efectos de este 

trabajo porque a 1 reconocer el pr i ne i pi o de que el uso 

es generador de derechos para obtener un registro se 

convierte éste (el uso) en fuente de derechos, particu

larmente para obtener un registro y, por otra parte, para 
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que un registro existente no pueda ser oponible a quien 

usaba una marca igual o si mi lar a la registrada, con 

anterioridad a la existencia de tal registro. 

También es importante éste articulo porque 

vuelve a prever lo que ya el articulo 89 ha establecido: 

el sistema registra! mixto. Creemos prudente ahondar 

m~s sobre éste tema cuando se estudie el articulo 100 de 

nuestra ley. 

Es as! que estudiaremos el articulo 93 en base 

a dos hipótesis: antes y después de las reformas de 

que fué objeto la ley actualmente vigente, el 29 de 

diciembre de 1986, publ !cadas en el Diario Oficial de 

16 de enero de 1987. 

Antes de las reformas a la ley el artículo 93 

decía como sigue: 

El derecho al uso 

obtenido mediante su 

de una marca 

registro, no 
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que explotaba en 
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contra un tercero 

la República la 

misma marca otra semejante en 

grado de confusión, para los mismos 

o similares articules o servicios, 

siempre y cuando el tercero hubiere 

empezado a usar la marca con más de 

un año de anterioridad la fecha 

legal de su registro. El tercero 

tendrá derecho de solicitar el 

registro de la marca dentro del año 

siguiente al dla que fuere publicado 

el registro vigente en cuyo caso se 

tramitará la nulidad de este. 

Analizaremos este articulo en lo relativo 

el uso previo de una marca que no tenla registro y los 

derechos que esto le conferla. Estos derect1os se obte

nian comprobando que la marca se habla usado con un año 

de anterioridad la fecha legal del registro vigente 

sobre la marca en cuestión. 
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Una vez probado el uso anterior de Ja marca ---

sin registro en el procedimiento administrativo corres-

pendiente (nulidad del registro existente), el tercero 

pod!a obtener el registro de su marca, si dentro del año 

siguiente al d!a que hubiese sido publicado el registro 

vigente en la Gaceta de Invenciones y Marcas hubiese 

presentado solicitud para registrar su marca. 

Siendo el uso de la marca fuente de derechos 

para la obtención del registro, el legislador se dió 

cuenta que el primer p~rrafo de este articulo tend!a 

muchas veces a ser ineficaz. Es decir algunas veces 

el uso previo de una marca sin registro habia sido de 

mala fe, contrario los buenos usos en el comercio. 
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Por lo tanto la finalidad de este primer párrafo era 

desvirtuada en muchas ocaciones. 

En las reformas publicadas en el Diario Oficial 

de 1987, el legislador incluye en este articulo 93 

acertada y de manera expresa e 1 ca 1 i f i cat i vo de "buena 

fe" para que solo el uso previo de una marca sin registro 

con honradez y sin enganos fuera generador de derechos y 

as! los efectos jurldicos generador de éste fueran 

verdaderos y conforme a los buenos usos en ef comercio. 

Creemos prudente explicar brevemente el signi

ficado de la buena fe. 

"Es un principio fundamental ef cual 

se debe de fundamentar en la hones-

tidad, honradez y lealtad en cuanto 

lleven impl !cito la plena conciencia 

de no engañar". ( 17) 

(17) Eíi1cl~ia .b'ldica IHBA. Za. a:licirn, I~. Editorial !Xeskill, S.A. Tam 
11, llJms Aires, ~illil. Pag. 407 
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El calificativo de buena fe, que se le añadió 

al uso en estas últimas reformas, trae consigo que la 

intención del legislador cumpla con los resultados que 

en un principio (antes de las reformas a la ley) preten

dió atribuirsele al texto de este articulo. 

Otra reforma acertada que tuvo este primer 

párrafo es la relativa a que el que usaba la marca sin 

registro, puede probar que su uso es anterior a la fecha 

del primer uso del registrante y ya no unicamente ante

rior a la de la fecha legal. Este supuesto fué acertado 

ya que los efectos jur!dicos producidos por una y otra 

fecha son diferentes y determinantes para decidir quien 

de los dos ya sea el registrante o el que usaba la misma 

marca o semejante sin registro, es el que tiene un mejor 

derecho sobre la marca en cuestión. 

Una vez analizado el primer párrafo del citado 

articulo 93 antes y después de las reformas a la Ley de 

Invenciones y Marcas del 29 de diciembre de 1986, es 

importante pasar al estudio del segundo párrafo también 
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antes y después de la mencionada reforma 

Invenciones y Marcas. 

la Ley de 

Prudente recordar que el segundo pArrafo del 

citado articulo 93 decla antes de ser reformado que el 

tercero tenla derecho solicitar el registro de la 

marca dentro del año siguiente al dla en que se hubiere 

publicado el registro vigente, en cuyo caso se tramitarla 

la nulidad de éste. 

En el texto del segundo pArrafo de este ar

ticulo reformado que practicamente quedo idéntico con 

excepción de las últimas dos lineas, las cuales se 

agregó el "deberA", que se refiere a la obligación que 

tiene el 

ante la 

que usaba la marca sin 

autoridad la nulidad del 

registro de tramitar 

registro existente y 

una vez resuelta ésta en forma favorable al solicitante 

se podrla obtener el registro a favor de quien demostró 

tener un uso previo de buena fé. 
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Este articulo puede relacionarse con el ar

ticulo 147 que establece los supuestos de nulidad de 

los registros marcarios. En su fracción 11 establece la 

nulidad de un registro cuando se haya probado un uso 

previo ininterrumpido, es decir quien haya hecho valer 

un mejor derecho por uso anterior de una marca igual o 

similar a la registrada, antes de la fecha legal del 

registro existente o en su caso también antes de la 

fecha de primer uso declarada por el titular de tal 

registro, tendrA un año para solicitar la nulidad de tal 

registro existente. 

lPorqué dentro del año para ejercer ésta 

acción? creernos que el legislador establece éste plazo 

por seguridad jurldica ya que se deben proteger también 

los derechos adquiridos del titular de un registro 

marcario. 

Por último, en la última linea de este segundo 

pArrafo del articulo 93 se anadió lo siguiente: que la 
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autoridad tendrá que resolver la nulidad que se tramite 

por el tercero, antes de que se le otorgue el registro. 

Por lo tanto, el articulo 93, después de las reformas de 

1967 quedó como sigue: 

El derecho al uso de una marca, 

obtenido mediante su registro, no 

producirá efecto contra un tercero 

que, de buena fe, explotaba en la 

República, la misma marca otra 

semejante en grado de confusión, 

para los mismos o similares productos 

o servicios, siempre y cuando el 

tercero hubiese empezado usar 1 a 

marca con más de un año de anterio

ridad a la fecha legal de su regis

tro, o del primer uso declarado, que 

deberla comprobar en su oportunidad. 

El tercero tendrá derecho a solicitar 

el registro de la marca, dentro del 
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año siguiente al dla en que fuere 

publicado el registro vigente, en 

cuyo caso deberl tramitarse por el 

interesado y revolverse previamente, 

la nulidad de éste. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, relativo a 

los efectos del uso de las marcas previo a su registro, 

es necesario estudiar en la Ley actualmente vigente de 

Invenciones y Marcas, en su Capitulo 11 titulado "Trlmite 

del Registro de Marcas". el primer plrrafo del articulo 

100. 

El art!culo 100 de la ley, junto con el ar

ticulo 76 del Reglamento de la Ley establecen los requi

sitos con los que debe cumplir la solicitud de una 

marca, con el objeto de tratar de obtener el registro de 

ésta. 

Dentro de estas especificaciones, el primer 

párrafo hace mención de que se debe de hacer constar la 
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declaración de la fecha en que se principió a usar la 

marca, la que no podrA ser modificada ulteriormente. 

Nuestro punto de vista en relación con esta 

indicación exigida por la ley de la materia y su regla

mento es el siguiente: 

Creemos que serla recomendable que la ley 

permitira cambiar la fecha de primer uso por lo menos 

durante la tramitación de registro de marca, ya que en 

la prActica muchas veces es dificil poder establecer una 

fecha exacta. Es decir al interesado le puede ser 

problematico dar una fecha exacta por ejemplo, tratAndose 

de una marca con muchos anos en uso el probar con exac

titud la fecha de primer uso que hubiese manifestado 

en su solicitud. 

Si no fuera posible el modificar la fecha de 

primer uso en el transcurso del trAmite de la marca, se 

podria permitir entonces, senalar nó una fecha exacta, 

sino mas bien una fecha que permita decir por lo menos 
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desde cuando se ha usado la marca. El Jo sugiere una 

flexibilidad y facilidad por ejemplo, en el momento de 

tener que probar en un litigio la fecha de primer uso. 

Por último, hay que agregar, que dada la 

importancia de los efectos del uso de las marcas previo 

a su registro, creemos que lo anteriormente expuesto 

ayudarla a establecer mejor los efectos jur!dicos del 

uso previo en las marcas. 

Siendo lo anteriormente expuesto, el último 

punto a tratar en relación a los efectos del uso de las 

marcas previo su registro, es conveniente ahora 

comentar el sistema registra! que se usa en México: el 

mixto, l \amado as! por que concede derechos por la 

existencia de un uso previo y también concede el regís-

tro sin que haya uso. Ahora bien, pasaremos a tratar 

de definir este sistema. 

En México, el derecho exclusivo al uso de una 

marca se obtiene por medio de su registro, el cual es 
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expedido por la Dirección General de Desarrollo Tecno

lógico, cumpliéndose con las formalidades que establece 

la Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento. Tenemos 

bajo esta hipótesis la concesión de un registro sin que 

exista un uso previo. 

Ahora bien, dicho registro no producira 

efecto alguno contra un tercero que explotaba de buena 

fe en la República la misma marca u otra semejante en 

grado de confusión para los mismos o similares productos 

o servicios, siempre cuando dicho tercero hubiere 

empezado a usar la marca con mas de un año de anteriori

dad a la fecha legal de su registro, o la del primer 

uso declarado. 

Podemos decir que el sistema registra! mixto 

usado en México combina el derecho nacido por uso 

previo con el derecho nacido por el registro, es decir, 

el derec110 al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante 

su registro, pero se puede reconocer como prioritario 

el uso previo de una marca por un tercero si prueba que 
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ya usaba de buena fe dicha marca, con mAs de un año de 

anterioridad. 

Siguiendo el Método establecido principios 

de este capitulo relativo a los efectos del uso de las 

marcas, pasaremos el estudio del punto b), que se 

refiere a los efectos del uso de las marcas posterior al 

registro. 

2) Efectos del uso de las marcas posterior al registro. 

Como ya se ha dicho en lineas precedentes, en 

México el derecho al uso exclusivo de una marca se 

obtiene según el articulo 88 de la Ley de Invenciones y 

Marcas vigente mediante su registro. Es partir del 

registro, que la marca empezarA generar derechos 

para conservarlos deben cumplirse determinadas obliga

ciones, particularmente la de usar la marca registrada 

dentro de la República Mexicana, por lo que estudiaremos 

ahora los efectos de las marcas posteriores su 

registro. 
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Por lo anterior, es necesario ahora pasar al 

estudio del Capitulo lV de la Ley de Invenciones 

Marcas actualmente vigente, que se refiere al uso de las 

marcas. 

La marca debe usarse tal y como fué registrada, 

esta obligación se encuentra consignada en el articulo 

115 de la Ley de Invenciones y Marcas, conforme al cual: 

La marca debe usarse tal y como fue 

registrada. Su uso en forma distin-

ta, traer~ como consecuencia la 

extinción del registro, previa la 

declaratoria correspondiente. 

Toda modificación ser~ motivo de una 

nueva solicitud de registro salvo 

que ella solo se refiera las 

dimensiones o la materia en la 

cual esté impresa, grabada o repro

ducida Ja marca. 
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Como vemos, la obligación de usar la marca 

tal y como fué registrada es terminante y solo tiene 

dos excepciones: variantes en las dimensiones de la 

marca y variantes en la materia en la cual estA impresa, 

grabada o reproducida. 

Cualquier otra modificación o variante que se 

haga de 1 a marca al usar! a est~ sujeta una nueva 

protección jur!dica mediante un nuevo registro sobre 

tal variante o modificación. 

Estimamos que esta disposición tan estricta 

es muchas veces inconveniente en cuanto a la práctica; 

por ejemplo si a una marca registrada nominativa se le 

agrega un guión; esto no quiere decir que se esté 

usando en forma distinta, ni que haya cambiado la 

identidad de la marca, es decir, su esencia misma. 

En la marca nominativa, también conocida como 

verbal no hay que tener en cuenta la forma especial de 

las letras sino el sonido de la palabra, el cual queda 
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protegido sin tener en cuenta en que caracteres viene 

escrita. 

Atendiendo a este principio del derecho mar

carlo los efectos sancionadores del articulo 115, ante 

una modificación, que se presenta en el tipo de letra en 

que se registró una marca, no deben de operar. 

Podemos sostener que una marca nominativa 

registrada se encuentra en la posibilidad de ser usada 

en todos 1 os ti pos de letra, que pueden ser tantos como 

la imaginación lo permita, todos ellos distintos al 

tipo en que la marca fue registrada y que esto no debe 

traer como consecuencia su extinción. 

Bajo este supuesto se recomienda que no con

viene en la solicitud del registro de una marca hacer 

descripción alguna cuando se trata de marcas nominativas. 

Por último, 

dicción que tiene el 

es necesario comentar 

articulo 115 de la tey 

la contra

de 1 nven-
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cienes y Marcas actualmente vigente con el articulo 

5-apartado C) pArrafo 2) del Convenio de Par!s para la 

Protección de la Propiedad Industrial, el cual dice: 

El empleo de una marca de fábrica 

o de comercio por el propietario, 

bajo una forma que di fiera por ele

mentos que no alteren el carActer 

distintivo de la marca en la forma 

en que ésta ha sido registrada en 

uno de los paises de la Unión, no 

ocasionará la invalidación del re

gistro, ni disminuirá la protección 

concedida a la marca. 

Como vemos, este articulo del Convenio de 

Par!s, establece que si se aceptaran modificaciones con 

tal de que no se afecte el carácter distintivo de la 

marca, es decir el articulo 115 de la Ley de Invenciones 

y Marcas y este articulo del Convenio ya citado se 

contradicen al n6 aceptar el articulo 115 de la ley que 
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se realice alguna modificación a la marca, y si se hace 

perderA el registro, salvo las dos excepciones que da el 

citado articulo. Ahora bien, el articulo 5-apartado C) 

pArrafo 2) del Convenio de Par!s si acepta modificaciones 

realizadas posteriormente al registro, con la salvedad 

de que no alteren el carActer distintivo de la marca en 

la forma en que fue registrada. 

Como vemos, existe una contradicción entre los 

dos articulas en cuestión que es trascendente por el 

hecho de que si un titular de una marca quiere modificar 

su marca sin desvirtuar su carActer distintivo y la Ley 

de Invenciones y Marcas no se lo permita y el Convenio 

de Parls si. lPuede invocar el titular de la marca el 

citado Convenio de Parls? Respuesta que trataremos de 

encontrar en el siguiente y último capitulo de este 

trabajo. 

Ahora, pasaremos a estudiar el articulo 117 de 

nuestra Ley de Invenciones y Marcas actualmente vigente. 
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La Ley de Invenciones y Marcas de 1976 intro

duce la obl igaci6n de usar la marca registrada, debiendo 

comprobar su uso en dos ocaciones: 

Dentro de los tres anos de haber sido expedido el 

registro, y 

- al momento de solicitar la renovación del requisito. 

La demostraci6n del uso de la marca dentro de 

los tres años siguientes a la expedición del registro se 

encuentra establecida en el articulo 117 de la Ley de 

Invenciones y Marcas, el cual dice que el titular de una 

marca tendrá que demostrar a satisfacci6n de la Direcci6n 

General de Desarrollo Tecnológico el uso efectivo de la 

marca, por lo menos en alguna de las clases en que se 

encuentre registrada, dentro de los tres años siguientes 

a su registro. De no demostrarlo, se considerarA extin

guido de pleno derecho el registro correspondiente. 
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Para poder demostrar el uso efectivo hay que 

saber primero que se entiende por tal concepto. El uso 

efectivo del articulo 117 se debe de entender por la 

comercialización del producto o servicio que protege, én 

volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva 

explotación comercial dentro de la República Mexicana y 

a juicio de la Dirección General de Desarrollo Tecnoló

gico, como lo dispone el articulo 118 de la Ley de 

Invenciones y Marcas. 

Por lo tanto, tenemos que para satisfacer este 

requisito es necesario que se presenten los siguientes 

elementos: 

Comercialización de productos o servicios. 

Vo i úmenes y condiciones que correspondan a una 

efectiva explotación comercial. 

Interpretar esta regia no es fAcii, 

comercialización de productos o servicios, 

ya que la 

como los 

volúmenes y condiciones que corresponden a una efectiva 
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explotación varían de caso en caso. 

Es as! que, no es posible seguir u obtener una 

regla general que sea aplicable la gran cantidad de 

casos que se presentan en la práctica en relación con 

este articulo en cuestión. La Ley, no aporta criterios 

especlficos a seguir para establecer de manera indubi

table lo que la Dirección General de Desarrollo Tecnoló

gico espera. Aparentemente creemos que el esp!ritu de 

esta disposición descansa en el impedir que se cumpla 

con los requisitos de uso por medio de usos esporádicos 

o aislados. 

El titular de un registro marcario, para 

cumplir con esta obl igaci6n debe de probar que ha usado 

efectivamente su marca. Deber ofrecer la Dirección 

pruebas, las cuales comprobarán que la marca ha estado 

en uso efectivo. Tenemos que la venta de los productos 

es virtualmente la ilnica prueba admitida por la ley. 

Pero es díf!cil establecer lo que será considerado como 

uso efectivo para cada uno de los casos, ya que existen 
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diferentes tipos de marcas en el sentido de que protegen 

y distinguen productos de diferente especie y calidad. 

Es decir el caso de ciertos productos como el calzado, 

pinturas, dulces que requieren de un cierto volúmen de 

ventas para cumplir con el requisito de uso efectivo. 

Por otra parte, existen productos de compleja extructura 

y costosa adquisición los cuales son vendidos no muy 

seguido. Tenemos como ejemplo una turbina hidroeléc

trica, la cual una venta de este producto dentro del 

plazo de tres años pudiera considerarse como un uso 

efectivo de la marca. 

Siguiendo disposiciones que regulan la prueba 

en el procedimiento civil, podemos establecer que una 

certi ficaci6n notarial en relación con una marca que se 

esta explotando comercialmente podría servir con el 

requisito de uso efectivo. As! también otro tipo de 

pruebas podrían ser facturas que muestren la venta de 

productos o en su caso servicios al amparo de una deter

minada marca. Teniendo en cuenta que la marca en cues

tión apareciera en Ja propia factura. 
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Estos ejemplos nos ilustran mas no nos limitan, 

pues hay otras formas de probar el uso efectivo. Concre

tamente los estudiaremos m~s adelante al estudiar el 

articulo 118 de la Ley de Invenciones y Marcas. 

En e 1 mí smo orden de ideas, el 

se ha de afectar establece 

numerosos 

también que 

titulares, al no tener en uso 

articulo 117 

derechos de 

las marcas 

respectivas, 

que establece 

situación que 

la Exposición 

nos 

de 

recuerda 

Motivos 

el 

de 

fundamento 

la Ley de 

Invenciones y Marcas en el sentido de tratar de acabar 

con las marcas defensivas o de protección que son regis

tradas con el fin de no usarlas, sino con la intención 

de usar solo una de el las, y con el objeto de impedir 

que algún tercero trate de usar o registrar una marca 

idéntica o semejante que cause confusión con la que si 

esta us~ndose. 

Ahora, siguiendo esta misma idea y de la 

intención mencionada, la obligación de probar el uso 

hubiera terminado por acabar con todos estos registros 
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marcarios. As! que creemos que el legislador reflexionó 

sobre dichos efectos en el sentido de que la obligación 

se limita a comprobar el uso de la marca cuando menos en 

alguna de las clases en que se hubiere registrado. 

Entonces si una marca se encuentra regí strada en una 

clase, y es precisamente en ésta donde se usa efectiva

mente, solamente tendra que comprobar el uso en esa 

clase apara que se tenga también demostrado el uso de la 

misma en otras clases. Creemos que lo establee ido por 

el legislador en relación con lo anteriormente expuesto 

es razonable. 

Si dentro de los tres años siguientes su 

registro la marca no se usa, es decir no demuestra 

satisfacción de la Dirección General de Desarrollo 

Tecnológico el uso efectivo, se considerará extinguido 

de pleno derecho el registro de marca, sin necesidad de 

que se emita una declaración de la autoridad (D.G.D. T.) 

en este sentido. Ante esta situación hay que aclarar 

que una vez extinguido el registro no existe posibilidad 

alguna de salvarlo, con la salvedad de que puede ser 
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registrada por el titular dentro del periodo de un año 

de ocurrida dicha extinción, de conformidad con lo que 

dispone el articulo 99 de la Ley, situación que se 

estudiará más adelante en este mismo capítulo. 

Si bien es cierto que si no se demuestra el 

uso efectivo de una marca dentro de los tres a1ios 

siguientes a su registro traerá como consecuencia la 

extinción de su registro, también lo es que la Ley de 

Invenciones y Marcas asi como su Reglamento, no otorgan 

al titular de una marca la facultad de justificar las 

causas de la falta de uso de la misma. 

ción, creemos contradice nuevamente el 

París, particularmente su articulo 5, 

Dicha sltua

Convenio de 

apartado e, 
número que dice: 

Si en un país fuese obl lgatorlo la 

utilización de la marca registrada, 

el registro no podr& ser anulado 

sino después de un plazo equitativo 

y si el interesado no justifica 

las causas de su inacción. 
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Se desprende de ésta disposición que se puede 

invocar alguna causa justificativa por falta de uso y 

lograr que no sea anulado el registro. Creemos que ésto 

es totalmente vAl ido por la razón de que México es un 

pals Unionista e invocar el Convenio de Parls constituye 

ley fundamental, sin embargo, en la prActica lo anterior 

no es tan fAcil como pudiera parecer pues la Dirección 

General de Desarrollo Tecnológico solo aplica el articulo 

117 de la ley Mexicana de la materia, lo cual provoca un 

conflicto cuyo planteamiento y desarrollo habremos de 

estudiar en el siguiente capitulo de este trabajo. 

Serla importante y conveniente que la misma 

Ley de Invenciones y Marcas diera la 

invocar causas justificadas por falta 

posibilidad de 

de uso, con el 

objeto de evitar la contradicción comentada 

lineas precedentes. 

en las 

El articulo 118 de la ley actualmente vigente 

establece y define como uso efectivo de la marca la 

fabricacion, puesta en venta y comercialización del 
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producto o servicio que proteja, en volúmenes y condi-

ciones que correspondan una efectiva explotación 

comercial en la República Mexicana. Asimismo la 

Dirección General de Desarrollo Tecnológico podr~ 

requerir al titular del registro la información que 

considere necesaria para cersiorarse de la efectiva 

explotación. 

Como se mencionó en p~rrafos precedentes, el 

articulo 117 de la Ley de Invenciones y Marcas establece 

que el uso efectivo de una marca debe demostrarse 

satisfacción de la Dirección General de Desarrollo 

Tecnológico. Para satisfacer ese requisito, se deben 

dar las condiciones que establece el articulo 118 de 

dicha ley. 

Esas condiciones son la comercialización de 

productos o servicios en volúmenes y condiciones que 

correspondan una efectiva explotación comercial. 

Creemos que tales condiciones som imprecisas y no faciles 

de interpretar, pero resulta aparente que se trata de 
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impedir que se cumpla con los requisitos de uso por 

medio de usos esporádicos o aisla dos de los productos o 

servicios. 

Para la Dirección General de Desarrollo 

Tecnológico el uso efectivo es la comercialización de 

los productos o servicios en cualquier momento dentro de 

los tres aiios establecidos en el articulo 117 de la Ley 

actualmente vigente. 

Nuestra Ley, creemos no deja lugar a dudas en 

relación al criterio de Ja comercialización efectiva del 

producto o servicio, y ademAs la Dirección General de 

Desarrollo Tecnológico puede requerir al titular de la 

marca información que a su criterio necesite para cer-

siorarse de la efectiva explotación. Pero, aún mas de 

acuerdo con el articulo 83 de su Reglamento la mencionada 

dependencia oficial puede: 

Para 

una 

comprobar 

marca el 

e 1 uso efectivo de 

interesado deberA 
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proporcionar la Secretarla, bajo 

protesta de decir verdad, los datos 

e información que ésta requiere. 

La Secretarla en cualquier tiempo 

podrá hacer las inspecciones que 

juzgue conveniente para comprobar el 

uso efectivo de la marca de que se 

trate. 

Al resolver sobre la uti 1 ización y 

efectiva explotación de las marcas, 

la Secretarla tendrá en cuenta la 

naturaleza de los productos y servi

cios, la temporalidad o periodicidad 

de su demanda as! como 

rlsticas del mercado 

las caracte

respecto de 

tales productos o servicios. 

Creemos que las facultades concedidas en éste 

articulo son definitivamente excesivas, e incluso incons

titucionales por la razón de que el Reglamento va más 

allá de la ley; es decir el Reglamento siempre deberá 
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estar limitado los alcances de la ley, la cual es 

norma ordinaria. En rigor podemos establecer que toda 

norma subordinada (Reglamento de Ja Ley en este caso) o 

otra (Ley de Invenciones y Marcas) aplica o reglamenta 

ésta en algún sentido, pero nunca podrá ir más allá de 

ésta (ley). 

En nuestra actual Ley de Invenciones y Marcas 

el registro de una marca tiene duración o vigencia de 

cinco años, contados partir de la fecha legal, es 

decir, a partir de Ja fecha de presentación de la soli

citud para registro. Este periodo de vigencia puede ser 

renovado por periodos de igual duración, aunque ésta 

renovación debe hacerse antes del vencimiento de cada 

periodo de cinco años o dentro de un plazo de gracia de 

seis meses posteriores esa fecha (art. 139 Ley de 

Invenciones y Marcas). Si dicho periodo transcurre y no 

se solicitó la renovación, el registro de la marca 

caducará de pleno derecho sin necesidad de una resolución 

ó declaración especifica por parte de la Dirección 

General de Desarrollo Tecnológico. 
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El articulo 140 de la Ley vigente establece 

como condición para que proceda la renovación del regis

tro de una marca, el comprobar que la marca ha sido 

usada efectiva e ininterrumpidamente. 

Al referirse este articulo la necesidad de 

comprobar el uso como elemento necesario para cumplir 

con la renovación, no se limita a senalar que se tiene 

que acreditar un uso efectivo, como ya lo consigna el 

articulo 117, sino que el articulo 140 agrega que el uso 

además tiene que ser continuo e ininterrumpido. Por lo 

tanto es necesario acreditar un uso efectivo y continuo 

para que se acepte la renovación del registro de una 

marca. 

Como ya hemos establecido en lineas precedentes 

el concepto de uso en nuestra ley es algo vago e impre

ciso. Por lo mismo la Dirección General de Desarrollo 

Tecnológico ha seguido el siguiente criterio en relación 

con este articulo, y en particular con la interpretación 

del uso continuo. El uso efectivo ha sido interpretado 
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en su significado literal. Sin embargo, los problemas 

se presentan con el concepto ~e uso continuo. En efecto, 

existen productos o servicios que por su misma natura

leza. no es necesariamente requieren de ventas constantes 

para determinar que si han vendido en forma continua. 

Por ejemplo, el concepto de uso continuo puede variar si 

nos referimos a una locomotora o a un reactor nuclear en 

oposici6n a bebidas sin alcohol y a herramientas, sin la 

necesidad de establecer que las cantidades envueltas en 

las transacciones son completamente diferentes para 

cumplir con el concepto de uso continuo. En otras 

palabras, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico 

puede aceptar como uso continuo la venta en la República 

Mexicana de por lo menos 1D locomotoras, pero puede no 

aceptar como uso continuo la venta en la República 

Mexicana de 10 cajas de equis bebida sin alcohol. 

De lo anteriormente expuesto, es de comprender 

que en teorla la venta de productos o servicios amparados 

por un registro marcario se deben de efectuar en base a 

una base comercial, es decir sujetar la interpretación 
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del vo!Omen dependiendo de los productos o servicios. 

Por último, y en relación con este articulo 

140 de nuestra Ley es importante anotar que si una misma 

marca se encuentra registrada en dos o más clases de 

productos o servicios, bastará que se use en alguna de 

las clases en que esta registrada para que se tenga por 

demostrado el uso de la misma en todas las demás clases, 

aOn cuando en esas otras clases no se use la marca 

realmente. 

Efectivamente lo anterior lo viene a corroborar 

el articulo 88 del Reglam•nto que dice: 

Cuando el titular de una marca regis 

trada en varias clases de productos 

o servicios, demuestre el uso efec

tivo de la misma en una sola de 

el las, deberá presentar por cada una 

de las demas clases una declaración 

donde mencione la clase en la cual 
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fue demostrado el uso, 

pagar, para tener derecho a 

debiendo 

1 a pro-

tección en las demAs clases, los de-

rechos correspondientes 

de el las. 

cada una 

Siguiendo con el tema de la renovación es 

necesario e interesante co~entar el tema que aborda y ha 

venido a resolver el articulo 84 del Reglamento de la 

ley actualmente vigente que dice como sigue: 

Cuando por alguna causa el otorga

miento del registro de una marca 

lleve más de 5 años contados 

partir de la fecha legal de la soli

citud, su renovación deberá presen

tarse dentro del año siguiente de la 

fecha de expedición del titulo. En 

este caso, no será necesario acredi

tar el uso de la marca pero respecto 
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de su comprobación se estarA lo 

previsto por el articulo 117 de la 

ley. 

Este articulo antes de las enmiendas que tuvo 

el Reglamento no exist!a y por lo tanto en la pr~ctica 

se segu!an teorias que eran aceptadas por la Dirección 

General de Desarrollo Tecnológico. 

Una de las teorias consist!a en que una vez 

transcurridos cinco años contados a partir de la solici

tud y el registro no era concedido hasta después de 

estos primeros cinco años se empezaban 

cinco años partir del vencimiento de 

contar otros 

los primeros 

cinco años y al término de esos segundos cinco años se 

solicitaba la renovación siempre y cuando ya se hubiera 

concedido el registro. 

Creemos lógica esta teor!a ya que solo se 

puede solicitar una renovación una vez adquiridos dere-
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chos exclusivos al uso de la marca, es decir, a partir 

de la concesión del registro correspondiente. 

Una segunda teor!a, con la cual no estamos 

totalmente de acuerdo es la que se refiere a que después 

de transcurridos los primeros cinco años a partir de la 

presentación de la solicitud, y se concediera el regis

tro, en ese momento solicitar la renovación. No compar

timos esta postura por el hecho de que la renovación 

solo puede solicitarse antes de que haya transcurrido el 

término legal de vigencia de un registro de acuerdo con 

el artículo 140 de la Ley de Invenciones y Marcas, y en 

el caso de esta teor!a aún no ha comenzado a correr la 

vigencia del registro cuando ya se esta solicitando su 

renovación. 

Es as!, que el articulo 84 viene a resolver 

estos problemas y establecer que si el registro de una 

marca se lleva de tiempo mAs de cinco ai\os, contados a 

partir de la fecha de presentación ele su solicitud, 
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necesariamente la renovación se debera de presentar 

dentro del año siguiente a la fecha de expedición del 

t!tulo. Adem~s. en esta renovación nó se tendr~ que 

comprobar el uso efectivo y continuo como lo dispone el 

articulo 140 de la ley, sino que será una renovación sin 

tener que comprobar el uso. Por lo que se refiere a la 

comprobación de uso, esta se estará a lo previsto por el 

articulo 117 de la ley de la materia. 

Aunque este articulo 84 viene resolver las 

teortas que hemos comentado, creemos que es inconstitu

cional por el hecho de estar en el Reglamento y por lo 

tanto sobrepasa los alcances de la ley. Por lo mismo 

serla prudente que se modificara la Ley de Invenciones y 

Marcas para incorporar el articulo 84 a la propia ley. 

La Ley de Invenciones y Marcas como ya lo 

estudiamos en este mismo capitulo establece que para 

mantener vigente el registro de una marca hay que compro

bar el uso efectivo en un tiempo, y renovar en otro, lo 
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anterior viene a ser muchas ocasiones un tanto incon

gruente ya que los plazos para cumplir con cada una de 

estas obligaciones se pueden traslapar en el tiempo. 

Por ejemplo en un momento se presenta la solicitud con 

fecha legal de 23 de abril de 1990 y el registro se 

concede el 15 de ¡unio de 1992. Tenemos que se 

tendr~ que renovar el registro en o antes del 23 de 

abrí l de 1995 y asimismo se tendr~ que comprobar el uso 

antes o el 15 de junio de 1995. 

Creemos que cuando se presenta esta situación 

es ilógico que se cumplan con las dos obligaciones ya 

que en la renovación también se debe de comprobar el uso 

efectivo, ademAs del continuo. 

Se sugiere, por ser conveniente que se modifi

cara la ley en el sentido de que desapareciera la compro

bación de uso requerida por el articulo 117 de la Ley de 

Invenciones y Marcas y nada mas existiera la renovación 

del registro marcario conteniendo la obligación de 

comprobar el uso de la marca amparada por dicho registro. 
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111. llrt!culo 99 de la ley. 

El articulo 99 de la Ley de Invenciones y 

Marcas que fué reformado por virtud de las enmiendas a 

la Ley mencionada de 29 de diciembre de 19B6, publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 

19B7, ha sido motivo de controversia y su valor prActico 

ha sido cuestionado. Esta disposición legal parece 

contradecir el principio que introdujo el Legislador de 

la Ley de 1976 relativo a la necesidad de usar una marca 

en México para conservar el registro de la misma y tal 

parece que representa un intento para que pueda conser

varse una protección jurídica aún cuando una marca 

registrada no se use en México; sin embargo, tal fina

lidad no se ha logrado plenamente como veremos a conti

nuación. 

En la actualidad el articulo 99 dice la 

letra: 
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Las marcas que hayan caducado por 

falta de renovación, se hayan extin

guido por falta de explotación, o se 

hubieren cancelado voluntariamente, 

podrAn ser sol !citadas por cualquier 

persona, 

partir de 

transcurrido 

la fecha de 

un año 

caducidad, 

extinción o cancelación voluntaria. 

Las sol ic i tu des presentadas antes de 

ese plazo serán improcedentes. El 

plazo a que se refiere este articulo 

no serA aplicable al titular de la 

marca caduca, extinguida o cancelada 

voluntariamente, quien podrá solici

tarla de nuevo cualquier tiempo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior 

no exime al solicitan te del exámen 

previsto en el articulo 103 de esta 

Ley, ni obliga la autoridad 

conceder la marca. 
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En primer término, procede hacer notar que 

el articulo en estudio concede el derecho preferencial 

al titular de un registro marcario que haya caducado, 

extinguido o cancelado voluntariamente, consistente en 

poder solicitar nuevamente el registro de la marca que 

se quedó sin protección jurldica registra! inmediJta

mente después de que el registro que caducó, se extin

guió ó fué cancelado voluntariamente, haya dejado de 

surtir sus efectos jurldicos, pudiendo hacer valer 

este derecho preferencial durante el transcurso de un 

ano, contado a partir de que se perdió la protección 

jurldica exitente. Los terceros no podrAn solicitar 

el registro de la marca cuya protección jurldica se 

perdió si no hasta después de haber transcurrido el 

plazo de un año con que cuenta el titular del registro 

preexistente para obtener nuevamente protección jur!

dica. Sin embargo, este derecho preferencial se ha 

visto mermado por dos razones principales. 

1.- El articulo 99 no garantiza al titular del registro 

caduco, extinguido o cancelado voluntariamente que 
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la autoridad le conceda el registro nuevamente soli

citado. 

2.- La Autoridad Fiscal ha fijado los Derechos que se 

pagan. a 1 gobierno por la concesión de este tipo de 

registros en una cantidad muy superior y totalmente 

desproporcionada a los derechos que por concesión de 

registro se pagan con respecto a solicitudes presen

tadas en términos normales, es decir sin el beneficio 

del derecho preferencial del articulo 99. 

Aún cuando el citado articulo 99 establece 

literalmente que en las nuevas solicitudes presentadas 

bajo sus términos no se exime al solicitante de lo 

dispuesto en el articulo 103 de la ley de la materia, 

que se refiere únicamente al exAmen administrativo de 

las solicitudes, en la práctica la Dirección General de 

Desarrollo Tecnológico también realiza el examen de 

novedad con respecto a este tipo de solicitudes, esta

blecido en el articulo 106 de la propia ley; de lo 

anterior resulta que tal Dependencia puede citar regis-
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tros marcarios como obstáculos para conceder el registro 

solicitado en los términos del articulo 99 y, en su 

caso, puede negar tal registro, basfodose en la dispo

sición expresa del articulo 99 en el sentido de que la 

Autoridad no está obl ig;da a conceder 1 a marca solicitada 

en los términos del citado articulo 99. 

Si a lo anterior, agregamos e 1 monto despropor-

cionado de los derechos que se pagan a 1 Gobierno por 1 a 

concesión del registro en el caso de .,o¡ i e i tudes bajo el 

articulo 99, puede concluirse que 1 a intención del 

legislador antes apuntada no ha sido una realidad. Por 

el contrario, este articulo ha sido causa de confusión 

y de inequidad en el aspecto fiscal. A la fecha de este 

traba~o los derechos que se causan en el caso de sol ici

tudes presentadas bajo el amparo del articulo 99 aselen-

den a la cantidad de 3'431,000.00, mientras que Jos 

derechos por registro en las solicitudes normales aselen-

den en la actualidad la cantidad de 103,000.0•). 



129 

Por otra parte , vale la pena referirnos a la 

evolución que se ha tenido este articulo hasta la fecha 

de este trabajo. Originalmente, no incluia la hipótesis 

de la cancelación voluntaria ni establec!a que eran 

improcedentes las solicitudes de terceros presentadas 

dentro del ai'lo que establece para que los titulares de 

los registros anteriores puedan ejercer el derecho pre

ferencial de volver a solicitar el registro. La intro

ducción a este articulo de la cancelación voluntaria se 

originó por la pr~ctica de los solicitantes, seguida con 

objeto de no incurrí r en el pago de los derechos exor

bitantes por registro, de cancelar voluntariamente el 

registro existente antes del término para probar su uso 

o para renovar el registro. De esta manera se podrla 

presentar una nueva solicitud sin caer dentro de las 

hipótesis del articulo 99. La Autoridad se dió cuenta 

de esta situación y en las enmiendas la ley de 

diciembre de 1986 incluyó la hipótesis de la cancelación 

voluntaria. Asimismo y con mas fortuna que la enmienda 

anterior incluyó en dichas enmiendas el texto necesario 

para no aceptar solicitudes presentadas por terceros 
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dentro del plazo preferencial que tienen los titulares 

de los registros que se perdieron, y esta situación ha 

ayudado a resolver problemas que se presentaban con 

frecuencia y que trataremos a continuación. 

Es también muy conveniente referirse en este 

estudio a los alcances de la protección que otorga el 

multicitado articulo 99 para prevenir que terceros 

puedan registrar marcas iguales o similares aquellas 

que perdieron su registro. Al respecto, debe hacerse 

notar que el texto del articulo 99 literalmente sólo se 

refiere al derecho de volver a solicitar protección 

legal para la misma marca cuyo registro se ha perdido, 

pero textualmente no cubre la posibi 1 idad de evitar que 

terceros soliciten en cualquier tiempo el registro de 

marcas parecidas o similares en grado de confusión con 

la marca que ha perdido su registro. Esta situación dió 

origen a que se pudieran presentar solicitudes para 

registrar este tipo de marcas, muchas veces antes de que 

el titular del derecho preferencial lo hubiera ejercido 
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presentando una solicitud dentro del año establecido en 

el articulo 99. Esta situación dió origen a juicios de 

amparo en contra de resoluciones de la Dirección General 

de Desarrollo Tecnológico que negaban con fundamento en 

el articulo 99 la concesión de un registro relativo a 

una marca parecida o similar en grado de confusión a la 

marca que estuvo registrada. Al respecto se transcriben 

continuación dos ejecutorias de nuestros Tribunales 

Colegiados en materia administrativa que por si solas se 

expl lean. 

Ejecutoria emitida el 19 de marzo de 1981 por 

el _segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Primer Circui_to __ _!i_e ___ amparo en revisión RA.1_338/80 

()UEJOSA: LEVl _ST_RAUSS & CO., en la que se sostuvo lo 

siguiente: 

" .•.•. Ciertamente, una interpretªción 

corr~_!:ta, lógica y armónica del 

citado numeral 99, est_abJece. la con

vicción de ~ue dicho dispositivo, 



132 

señala implicitamente, que existe la 

imposibilidad jurldica de __ re9istrar 

una denominación marcaria cuando no 

haya transcurrido un año desde la 

fecha de caducidad o extinc_i~ 

otra mar_c:_a, salv_p_qu.e Jo solicite el 

!!_nterior_~i tul ar, independientemente 

de que_ambos titulas (denominaciones) 

marcarlas sean idénticas o semejantes 

~n _______ 9_rado de confusión, ya que el 

mencionado dispositivo, en la es

pecie, debe_ ser _j_~_~pretado no en 

forma literal y aislada _ _cQ_m_o __ lo hizo 

el juez de_dLl._t__r_i_to, sino en rela

f_ión con el articulo 91 fracción 

XVI l ! de la Le)' __ de Invenciones y 

Marcas, toda vez que ambos preceptos 

i_Qrman parte de un mismo cuerpo 

jur!dico. 

La interpretación relativa al ar

ticulo 99 de la Ley de Invenciones 
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y Marcas, analizada en relación con 

el articulo 91 fracción XVIII del 

propio ordenamiento, consiste en 

que, para la procedencia del registro 

de una marca idéntica o semejante en 

grado de confusión otra que ha 

caducado o se ha extinguido, se hace 

necesario que haya transcurrido un 

año a partir de la respectiva fecha 

de caducidad o extinción, sin que 

sea v~lido concluir que por el sólo 

hecho de caducar o extinguirse una 

marca pueda lograrse el registro de 

una idéntica o slml lar el la en 

grado de confusión, pues de ser as!, 

no tendr!a sentido el plazo de un 

año que el articulo 99 de la ley 

citada, otorga los titulares de 

las marcas que caducan o se 

extinguen" ..... 
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En idénticos términos y por ejecutoria del 9 

de diciembre de 1982, res u e 1 ta por e 1 Tercer Tri bu na 1 

Colegiado en Mateda A_dmI_n_istrativa del Primer Circuito 

en el juicio de_ amparo en revisión RA.-1193/82 QUEJOSA 

RAILROAD F~ICTJON PRODUCTS CORPORATlON, se sostuvo lo 

siguiente: 

1111 ••• La disposición contenida en el 

articulo 91' fracción XVI 11, de 1 a 

Ley de Invenciones y Marcas, no se 

debe tomar en forma aislada, sino 

con relación 1 as demás disposi-

ciones establecidas en la propia ley 

y su reglamento. 

Respecto de la vigencia de la marca, 

~-rt!culo 91, fracción XVI 11, se 

_c!_ebe_ i!!.!-.E!!P!etar conjuntamen1~~ 

lo establecido en el art_[c_ulo 99 de 

la misma ley. 

Este último precepto señala que las 

marcas que hayan caducado por falta 
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de renovación o se hayan extinguido 

por falta de explotación, podran ser 

solicitadas por cualquier persona, 

transcurrido un año a partir de la 

fecha de caducidad o de extinción. 

Que el plazo de un año no ser~ apli

cado al titular de la marca caduca 

o extinguida, quien podra solicitarla 

de nuevo en cualquier término.--

Ahora bien, interpretando en forma 

conjunta y armónica el contenido de 

los art!culos 91 fracción XVIII ~ 

~ 1 a !,~y __ --~~-ve _n c i o_n_e_s_~_M_a_r_c_a_s~, 

_s_e ___ consi_d~ra gue el segundo de los 

artrculos señal_a un ca_s_Q_Q_~_ excepción 

~a_r:_acter!gJ_f_~e __ vigencia que 

debe te~r_ _la marca regi~--~a_d~ 

1l_Qteriorida~_ que se considere 

semej an~~_grado _ _d_e __ c:_~t:_us i 6n con 

!_¡¡___que se pretende registrar, pues 
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dentro del plazo de un año, contado 

partir de la fecha en que una 

marca haya caducado o se haya extin

guido, no -~e puede solicitar por un 

te.rt:er_o_ distinto al titular d.~ 

marca, el r~_t,,r:c:> de una marca que 

~_emejante _e.':l..._J)_rado de _ _sonfusi6n 

co.~ _.!Ji~ca o extin\!_u_!da, _ya que 

dentro de ese pl.azo, el titu.~ 

la marca t:aduca __ ()_ __ extinguida puede 

_so_l icit2r en exclusiva nuevamente el 

registro de su marca.--- Lo anterior 

se explica pues en caso de que, den

tro del plazo de un año antes seiia

lado, se otorgara el registro de una 

marca que fuera semejante en grado 

de confusión con otra ya registrada, 

pero caduca o extinguida, se 1 legarla 

~tremo d_e~~n _el momento de 

que et titular de la marca caduca o 
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extinta solicitara, dentro de ese 

año, nuevamente el registro de su 

marca se le tendrla que negar dicho 

registro por ser semejante en grado 

de confusión con otra marca que ya 

se hubiera registrado; y con el lo 

serla nugatorio lo dispuesto por el 

segundo pi\rrafo del articulo 99 de 

la Ley de invenciones y Marcas lo 

que evidentemente no entró en el 

Animo del legislador de dicho 

ordenamiento legal"" ...•.•. 

Existen otras ejecutorias también de los 

Tribunales Colegiados que establecen un criterio 

distinto las ejecutorias antes transcritas y se 

basan en una interpretación literal del articulo 99. 

Creemos que el criterio sustentado por los Tribunales 

cuyas tesis han quedado transcritas con anterioridad 

reflejan una interpretación correcta del articulo 99. 
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Afortunadamente, la Oirección General de 

Oesarrol lo Tecnológico ha seguido el criterio de los 

Tribunales Colegiados que ·le dan mayores alcances al 

articulo 99 que aquel los que aquel que sostiene una 

estricta aplicación literal del mismo, contribuyendo as! 

a dar una mayor seguridad a aquellas personas que quieren 

prevalecerse del derecho preferencial del articulo 99. 

No obstante lo anterior y debido los inconvenientes 

que presenta y que antes fueron mencionados, pensamos 

que este articulo debe modificarse para establecer 

expresamente que las solicitudes de esta naturaleza no 

deben ser objeto del exámen de novedad establecido en el 

articulo 106 de la ley de la materia. También pensamos 

que el monto de los derechos que ahora se pagan por este 

tipo de solicitudes, que son inequitativos y despropor

cionados, debe modificarse y establecerse en cantidades 

iguales a las solicitudes presentadas normalmente. 

IV. Modalidades al uso de las marcas. 

Como ú 1 timo i ne i so de este cap!tu 1 o nos refe

riremos a lo que hemos llamado "Modalidades al uso de 
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las marcas", en el sentido de que trataremos de estudiar 

condiciones especificas, derivadas del uso de las marcas. 

El primer caso lo contempla el articulo 125 de 

nuestra ley, el cual fué reformado por el decreto de 29 

de diciembre de 1986, y pub! icado en el Diario Oficial 

de 16 de enero de 1987. 

En este articulo se conceden facultades la 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial para declarar 

que se registre y se use determinada marca, as! como 

también prohibir el uso de marcas, registradas o no en 

cualquier producto o servicio. 

De acuerdo con lo anterior la Autoridad que 

en este caso es la Dirección General de Desarrollo 

Tecnológico tiene la facultad de declarar, por razones 

de interés público, el registro y uso obligatorio de 

marcas en cualquier producto o servicio, como por ejemplo 

el Decreto que declara el uso de marcas para todos los 

articulas de plata labrada, plateados o de alpaca 
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publicado en el Diario Oficial de 29 de noviembre de 

1952, que se elaboren en la Repúb\ ica o que se pongan a 

la venta en ella. Esta medida tiende proteger al 

consumidor por el hecho de que se controle la calidad en 

un producto como es la plata. Asimismo tenemos otro 

ejemplo; El Decreto que declara obligatorio el uso de 

las marcas para las prendas de vestir, publicado en el 

Diario Oficial el 21 de octubre de 1952. Lo cual creemos 

que se refiere esta obligación al igual que la anterior 

al control de calidad de estos productos para protección 

del consumidor, en el sentido de que se establezca una 

diferenciación de estos articules. 

La segunda situación que presenta este articulo 

es la que se refiere las facultades que se le dan a la 

Dirección General de Desarrollo Tecnológico de poder 

prohibir el uso de marcas, registradas o no, en cualquier 

producto o servicios. 

Esta medida creemos que no esta bien encaminada 

ya que atenta definitivamente contra los derechos del ---
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libre comercio y mas aOn contra el derecho del comer

ciante a usar una marca. 

una 

de 

1 a 

de 1 as 

este ar

prActica 

Tenemos que aunque se presente 

situaciones previstas en los tres incisos 

tlculo no es motivo de alarm~ ya que en 

cotidiana de la Propiedad Industrial se ha vivido una 

inacción de esta medida. 

Necesario recordar que al principio de este 

segundo capitulo se hizo mención a la 

introdujo en la Ley de Invenciones 

relativa la vinculación de marcas, 

articulas 127 y 128 de la misma Ley. 

innovación que se 

y Marcas de 1976 

contenido en los 

Estos dos articules fueron reformados por el 

decreto de 29 de Diciembre de 1986, publicado en el 

Diario Oficial de 16 de Enero de 1987. Al respecto 

podemos decir que el legislador pretendió fundar estas 

disposiciones en motivos extra-jurldicos que hizo consis

tir en que el empleo de marcas extranjeras por usuarios 
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mexicanos se traduce en una dependencia peligrosa, que 

el de una marca extranjera significa una sangrfa de 

capital, adem~s de que el uso de marcas extranjeras son 

un peligro para el crecimiento de nuestra economía y en 

muchos casos expresión residual de una mentalidad 

colonialista. 

No comulgamos con los anteriores fundamentos 

por lo siguiente: Primeramente fué postergada la aplic~ 

ci6n de esta "innovación", hasta que fué reformado el 

articulo 127 en 1966, el cual ya no obliga vincular 

las marcas; razón palpable de que todas las considera

ciones que motivaron estos dos artfculos no fueran 

ciertas, por ir en contra de las caracter!sticas y 

funciones de la marca, así como también restringe el 

derecho que se tiene sobre de ella. 

El articulo 132 de nuestra Ley se refiere al 

otorgamiento de licencias obligatorias en materia de 

marcas, las cuales se podr~n conceder por la autoridad, 

en este caso la Dirección General de Desarrollo 

Tecnológico, cuando: 
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"La finalidad que se persigue con 

esta medida es la de evitar los abu

sos o los inconvenientes para la 

econom!a del pa!s que podr!an derivar 

del derecho exclusivo para el uso de 

una marca" (18) 

Situación, que no tiene precedentes en nuestro 

derecho marcarlo, adem~s nos deja asombrados porque se 

afectan los derechos derivados de un registro de marca; 

es decir la exclusividad al uso de una marca. 

Es importante referirnos como último inciso de 

este segundo capitulo al uso autorizado de la marca, es 

decir al uso de una marca hecho por persona distinta del 

propietario, pero con autorización de éste. Ahora bien, 

para explotar una marca bajo estas condiciones se deben 

(18) !iA.VA IEGSE, JJsto. ~- Cit. Pag. 552 
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cumplir determinados requisitos con el objeto de que 

el licenciante como el licenciatario esten bajo una 

protección jurldica y el de evitar engaño al público 

consumidor. 

Primeramente se debe de inscribir ante el 

Registro Nacional de Transferencia de Tecnologla el 

contrato en el que conste la licencia y su naturaleza, 

es decir sí es exclusiva o nó, as! como el monto de 

regallas, si las hubiere y los demAs objetos previstos 

en la licencia. Una vez obtenida la inscripción en el 

Registro Nacional de Transferencia de Tecnologla, se 

tiene que solicitar inscripción la 1 icencia en la 

Oirección General de Oesarrollo Tecnológico, en el 

cual se debe manifestar el nombre, domicilio y ubicación 

del establecimiento del usuario, los productos o ser

vicios que se 1 icencien en su caso, y la duración del 

uso autorizado. 

E 1 articulo 137 de 1 a Ley vigente de 

Invenciones y Marcas establece que los productos que se 
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vendan, as! como los servicios que se presten por parte 

del usuario, deberán de tener y ser de calidad, forma y 

naturaleza idéntica los fabricados o prestados por 

parte del l icenciante. Además de indicar en los 

productos o en el servicio que se preste el nombre del 

usuario y el lugar donde son producidos o fabricados. 

También el articulo 138 nos da la forma en la 

que se puede cancelar la inscripción del usuario, los 

cuales pueden ocurrir cuando sea cancelado por el 

Registro Nacional de Transferencia de Tecnolog!a, por 

mandato judicial o por voluntad de las partes. 

Por último, y muy importante señalar es que el 

uso de una marca real izada por un usuario, equivale para 

todos los efectos legales al uso hecho por el propietario 

mismo y por lo tanto tendré el licenciatario acción para 

perseguir a quien la use ilegalmente, imite o falsifique. 
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!.- Naturaleza Jur!dica del Tratado. 

Debemos de entender que cuando se realizan 

negociaciones jurldicas internacionales entre Estados 

éstas dan como resultado una norma jurldica, la cual 

puede adoptar formas muy variadas, y las principales 

son: Congresos y Conferencias, Declaraciones, Renuncias, 

Protestas, y, la que estudiaremos continuación para 

efectos de este trabajo, el tratado. 

El tratado simple llanamente significa un 

acuerdo de voluntades, que es por excelencia la manifes

tación mas objetiva de la vida de la relación entre los 

miembros de la comunidad internacional. Pueden defi

nirse, según establece el maestro César Sepúlveda, como 

sigue: 

"Son los acuerdos entre dos o m&s 

Estados soberanos para crear, para 
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modificar o para extinguir una 

relaci6n jurídica entre ellos" (19) 

Asimismo, el Maestro Ignacio Burgoa define a 

los tratados como sigue: 

"Los tratados internacionales son 

convenios o convenciones que suelen 

celebrar entre si dos o m~s países 

sobre diferentes cuestiones y 

materias" (20) 

La Convención de Viena sobre el derecho de los 

tratados de 1969, establece en el articulo 2•, lo que es 

un tratado: 

Se entiende por tratado un acuerdo 

internacional celebrado por escrito 

\T9) SEP\LVID'\, Cesar. lleredu lnteira::icml. 1Sa edicim. 1!85, Edit.orial Porrúa, 
S.A., ~ico, O.F., l'EXICO. Pag. 120 
(20) IUGYI, lgiacio. Diccicmrio de !Je1WD Cmstitu:icml, G.lrant!as y ~ro. la. 
ediclm. 1!m. Edit.orial Pon'ú<l, S.A., ~ico, D.F. JllXICO. Pag. 431 
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entre estados y regido por el derecho 

internacional, ya conste en un ins

trumento único o en dos o m~s instru

mentos conexos y cualquiera que sea 

su denominación particular. 

Podemos decir que se esta de acuerdo con estas 

dos definiciones transcritas por el hecho de ser un acto 

jur!dlco bilateral. es decir una manifestación de la 

voluntad con consecuencias jurídicas que crean, trans

miten, modifican o extinguen derechos y obligaciones. 

El haber definido al tratado como un convenio, 

trae como consecuencia que entonces deba de reunir 

ciertas cualidades; es decir reunir ciertos elementos 

para que tenga una validez debida. En general son los 

siguientes: 

a) Capacidad 

b) Consentimiento 
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c) Objeto 

d) Causa 

a) La capacidad se refiere a la que tienen las partes 

para concertar tratados. 

soberanta; por lo tanto 

pueden concertar tratados. 

Es un atributo propio de la 

sólo los Estados soberanos 

b) Por lo que toca al consentimiento, éste debe de ser 

manifestado por los órganos representantes del Estado, 

es decir, debe ser expresado legalmente. Asimismo el 

Jus_ repI_esenta~_!onis emana del derecho interno de los 

Estados. 

Es as! que en México, en nuestra Constitución 

Polltica, y específicamente el articulo 89 otorga esta 

facultad al Presidente de Ja República; que dice: 

Las facultades y obligaciones del 

Presidente son las siguientes ...•. X 

Dirigir las negociaciones diplo-
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máticas y celebrar tratados con las 

potencias extranjeras, sometiéndolas 

la ratificación del Congreso 

Federal; 

Por lo tanto, si un pacto internacional es 

concertado por un 6rgano sin facultades 6 no competente, 

carecera de toda validez por la fa 1 ta de consentimiento 

expresado legalmente. 

Asimismo, tenemos que si un 6rgano no compe

tente va más allá de sus facultades provocarfa la inva

lidez del tratado por la falta de un consentimiento 

adecuado. 

Ahora, por lo que se refiere al punto de 

"vicios del consentimiento", es muy remoto el hecho de 

que sea factor para que se invalide un tratado; ya que 

se pone tanto cuidado en las negociaciones y conclusión 

por parte de las personas (plenopotenciarias), que no 

resulta admisible un error. Pero si en un momento dado 



152 

se diera, las partes podrán enmendarlo posteriormente, 

por medio de otro tratado subsecuente. 

c) El objeto debe 

bastante importante 

de ser licito, 

como elemento 

y 

de 

juega 

los 

un papel 

tratados. 

La licitud se debe de referir tanto al derecho 

internacional como al derecho interno de cada Estado. 

Serla ilegal suscribir un pacto que tuviera como objeto 

la pirater!a, la cual violarla totalmente una norma de 

derecho internacional; asimismo, serta igualmente ilegal 

el suscribir un tratado el cual tuviera como fin el de

sintegrar alguna norma de derecho interno como el su

prlmir alguna de las libertades individuales establecidas 

en la Constitución. 

d) La causa; como último elemento reunir para la 

validez jurldica de los tratados es el elemento con el 

cual se justifica la obligación. Por lo tanto, todo 

tratado debe de tener una causa, si no, serla inválido. 



153 

La forma. 

De acuerdo a la doctrina general aceptada en 

nuestros tiempos el tratado debe revestir siempre una 

forma escrita; ésto es totalmente lógico, por el hecho 

de que de otra manera no podrl an precisarse, mucho 

menos exigirse, las obligaciones que resultaran de los 

pactos. 

También, en la misma doctrina general, se 

conoce que los tratados pueden tener la caracterlstica 

de verbales, de palabra. Pero, creemos que actualmente 

no cabe justificación alguna, ni técnica ni legal que 

pueda sostener tal afirmación, ya que si existen dificul

tades de interpretación en los tratados internacionales 

redactados cuidadosamente, hay que pensar entonces, qué 

pasarla con los tratados verbales. 

Negociación, Conclusión y Ratificación de los Tratados. 

Existen tratados bilaterales y multilaterales, 
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los cuales tienen cada uno diferentes procedimientos 

para real izarse, que comprenden variados pasos y por lo 

mismo cada caso es diferente. 

Primeramente estudiaremos el procedimiento que 

comprende el tratado bilateral. Escogido anticipadamente 

un pa!s y a la vez un lugar, se ! levan a cabo conversa

ciones, as! como intercambio de notas con el objeto de 

llegar a un pacto sobre determinadas materias. 

cabo por 

p~rrafo 

lo 

se 

Las discusiones que se ! levan 

general son lentas, ya que cada término, 

examinan con mucha acuosidad, y hay veces que se 1 legan 

consultas con a detener las discusiones para real izar 

los órganos superiores del Estado. 

Para estas discusiones se nombran por cada 

parte, los llamados plenipotenciarios; tienen este 

nombre porque reciben lo que se llama "pleno poder". 

Los pleno poderes son titulas escritos, en los cuales 

consta la autorización que se les da por parte del jefe 
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del Ejecutivo de un Estado para negociar y firmar 

tratados. 

La autorización es la misión del agente, es 

decir para lo que est~ autorizado. En la actualidad 

ya no se le autoriza para que realice la ratificación de 

los tratados, por estar sujeta en nuestros días a requi

sitos constitucionales. 

Ya final izadas las discusiones, el texto es 

aprobado por la canci l lerla de cada país para que se 

suscriba por los plenipotenciarios e inmediatamente se 

procede a la firma del documento, que se celebra con 

solemnidad y siguiendo el sistema del ceremonial diplo

m~tico, llamado alternat. 

Ahora bien, en el caso de los pactos mul ti la

terales una vez llegado y logrado el texto definitivo, 

se procede al mismo tiempo a la firma por parte de los 

plenipotenciarios en tantos ejemplares como paises estén 

represent~ndose. Asimismo, para la firma se seguir~ 
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cualquiera de los sistemas del ceremonial diplom~tico 

(alternat, pele mele, etc.). 

La ratificación del Convenio. 

El significado literal de ratificación es 

confirmación. La ratificación de Jos tratados es la 

aprobación dada al tratado por los órganos competentes 

del Estado, que hace que éste quede obligado por tal 

tratado. En los sistemas constitucionales de los pafses 

no existen normas que regulen la ratificación de los 

pactos, pero si existe una pr~ctica de la que pueden 

inferirse reglas generales. 

"En México, especificamente en 

nuestro derecho Constitucional el 

Presidente de la República no puede 

llevar cabo la ratificación del 

tratado, sin La previa aprobación de 

éste por el Senado. Por lo tanto, 

el acto de derecho interno como la 
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aprobación del Senado, es un acto 

intermedio entre otros dos actos 

pertenecientes al derecho interna

cional, como lo son la conclusión 

del tratado por parte de los pleni-

potenciarios y su ratificación por 

parte del Presidente de la Repú-

b 1 i ca". ( 21) 

Hemos de comentar que el precepto del articulo 

76, fracción de nuestra Constitución Polltica no 

parece ser n!tido. Señala que son facultades exclusivas 

del Senado aprobar los tratados convenciones diplom~-

ticas que celebre el Presidente de la Repúbl tea con las 

potencias extranjeras. Pero encontramos una aparente 

antonomla en el articulo 89, fracción X, de nuestra 

misma Carta Magna, ya que establece que son facultades 

del Presidente de la República dirigir las negociaciones 

(21) Cfr. n:Nl\ IW!lllEZ, Felipe. Deredn cmstitu:imal ~icaru. 18a. ediciál. 
l'lll, Editorial Pon'Úil, S.A., ~ico, D.F., loEXICO. Pag. 413-414 
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diplom~ticas y celebrar tratados con las potencias 

extranjeras sometiéndolos a la r.atificación del Congreso 

Federal. 

Debe mencionarse que la aprobación de los 

tratados no corresponde al Congreso en el sentido de 

ratificar o confirmar, sino aprobar palabra que debe 

entenderse en el sentido de autorizar al Presidente de 

la República a llevar a cabo la ratificación, pero no lo 

obliga a hacerlo. Es decir, la voluntad del Presidente 

queda 1 ibre de actuar en el plano internacional, la 

cual pertenece la ratificación de los tratados. 

siguiente: 

El maestro César Sepúlveda menciona 

"que ni la ratificación es función 

legislativa, ni la aprobación, en su 

caso corresponde al Congreso" (22) 

(22) SEPlLVID\, Cesar.~'· Cit. Pag. 12'J-13l 

lo 
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y que el articulo 133 Constitucional corrige en parte la 

contradicción a que nos estamos refiriendo al prescribir 

que los tratados-----celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado---. 

Es decir, el citado articulo claramente establece que 

los tratados los celebra el Presidente de la República y 

cuando cuentan con la aprobación del Senado seran ley en 

nuestro pals. 

El efecto que tiene la ratificación es el de 

hacer nacer, es decir, hace del tratado un instrumento 

valido legalmente. Debemos de señalar que la ratifica

ción es la fecha en que comienza la vigencia ó validez y 

la promulgación o publicación es el medio por el cual se 

da a conocer a los habitantes del pals. 

En cuanto a la figura jurldica de la adhesión, 

la cual, por ejemplo, se encuentra contemplada en el 

articulo 2• del Convenio de Par!s, consiste en terceros 

Estados, que no fueron parte de un pacto, puedan llegar 
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a participar del mismo cumpliendo y poniéndose bajo el 

imperio de sus estipulaciones, es decir manifiestan su 

voluntad de incorporarse al pacto depositando su 

adhesi6n. 

11.- Naturaleza Jurfdica de la Ley Federal. 

La Ley es una norma jur!dica obligatoria y 

general, dictada por un poder legitimo, que en México es 

el Congreso de ia Uni6n, para poder regular la conducta 

de los hombres. 

Simple y senci ! lamente la iey es derecho, pero 

no todo el derecho, sino una parte de él, aunque es ia 

de mayor importancia en ios sistemas jur!dicos modernos. 

La iey es la primera y principal fuente del derecho. 

Pero eso sin duda se llega a confundir con el derecho; 

pero como hemos dicho es una parte, m~s no todo el 

derecho. 

Los maestros Rafael de Pina y Rafael de Pina 
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Vara definen a la ley como sigue: 

"La Ley es una norma nacional, no 

arbitraria ni caprichosa; encaminada 

a 1 bien general, no a 1 provecho ex

clusivo de una persona o de un grupo 

determinado de personas, más o menos 

amplio; y dictada por autoridad le

gitima, no por un poder incompe-

tente" (23) 

La ley como hemos dicho es la fuente directa 

principal del derecho. Es necesario que la Ley tenga o 

cumpla con caracteres que Jos tratadistas le atribuyen, 

como son: la generalidad, la obligatoriedad y Ja irre-

troactividad. 

Ahora bien, para poder establecer la naturaleza 

jurídica de la ley federal debemos considerar que el 

123) OC Plr.'I, Rafael, OC PIN'\ VPAA, Rafael, Diccimario <E Derecro, 12a. edicim. 
1!114, Editorial Ponúa, S.A., lt!xiro, D.F., IEXiCO. Pag "S37 
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legislador debe de atenerse al ordenamiento iur!dico el 

cual contiene los grados del orden jurldico normativo. 

Es decir en que grado entra o se encuentra la Ley federal 

y porque. 

Todo precepto de derecho pertenece a un sistema 

normativo. Tal pertenencia da la posibilidad de que se 

refiera directa o indirectamente la norma en cuestión a 

otra u otras de superior jerarqu!a y, como última instan

cia, una norma suprema, como lo es en nuestro caso a 

la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es ·as! que todos los preceptos que se encuen

tren mediata o inmediatamente subordinados nuestra 

Constitución Pol!tica, forman parte de nuestro sistema 

Jurldico. Estos preceptos pueden ser del mismo o diverso 

rango, es decir del mismo rango serla una relación de 

coordinación y de diverso, serla, un nexo de supra o 

subordinación. 
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El ordenamiento jurtdico tiene un l fmite 

superior y otro inferior. Al nivel superior se le deno

minará norma fundamental o en nuestro caso la Consti

tución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, y el 

nivel inferior se integra por los actos finales de 

ejecución, los cuales ya no son susceptibles de provocar 

ulteriores consecuencias. 

El orden jur!dico normativo de cada sistema de 

derecho se compone de los siguientes grados: 

A. Normas Conslitucionales 

B. Normas Ordinarias 

C. Normas Reglamentarias 

O. Normas Individualizadas 

Podemos establecer que toda norma es condicio

cionante para que se derive un acto de aplicación. Es 

decir: 
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"El proceso de aplicación es una 

larga serie de situaciones que se 

escalonan en orden de generalidad 

decreciente•. (24) 

Por lo tanto tenemos que las leyes ordinarias 

representan un acto de aplicación ele preceptos constitu-

cionales. Asimismo, las normas reglamentarias estan 

condicionadas por las normas ordinarias. 

Ahora bien, dentro del orden jerárquico norma

tivo de nuestro derecho mexicano la Constitución Polltica 

de Jos Estados Unidos Mexicanos tiene primada sobre 

todas las demás leyes; lo anterior encuentra fundamento 

en el articulo 133 de este mismo ordenamiento, el cual 

será estudiado en el siguiente inciso de este capitulo. 

Las leyes ordinarias son todas las que aprueba 

el Congreso de la Unión en ejercicio de sus facultades 

"C24nwtiA-ifll1fS, fd.Jant>. IRtmU:cim al Estulio reI IlerechJ. 33a. Edicioo. 
1!8!, fditorial l'lrn'.ia, S.A., lt\xico, D.F., IEXICO. Pag. 84 
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legislativas. Conforme a la fracción X del articulo 

73 constitucional, el Congreso tiene la facultad .••.. 

para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, 

miner!a, industria cinematografica, comerc10, juegos 

con apuetstas y sorteos, servicios de banca y crédito, 

energ!a eléctrica y nuclear, para establecer el llaneo 

de Emisión Unico en los términos del articulo 28 y 

para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del 

articulo 123. 

Es as[ que, las leyes aprobadas por el 

Congreso de la Unión, en uso de la facultad concedida 

por esta fracción, serán leyes ordinarias de ámbito 

espacial federal. 

El fundamento de nuestra Ley de Invenciones 

y Marcas se encuentra en el articulo 73 fracción X, 

as[ como también tiene apoyo constituciónal en los 

articulas 28 y 29 fracción XV. 

Siguiendo el orden jerárquico normativo del 

derecho mexicano es preciso mene i onar que en cuanto 
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las normas reglamentarias, éstas representan un acto 

de aplicación condicionado por las ordinarias, las 

individual izadas por normas de fndole general. 

!!I.-!ncorporación a la Constitución de los Tratados y 
Leyes federales en los Términos del articulo 133 
de nuestra constitución Polltica. 

El articulo 133 Constitucional dice a la letra: 

Esta Constitución, las leyes del 

Congreso de 1 a Unión que emanan de 

e 11 a y todos los tratados que estén 

de acuerdo con 1 a misma, celebrados 

y que se celebren por el Presidente 

de 1 a República, con ! a aprnbac ión 

del Senado, ser~n 1 a Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada 

Estado se arreglaran a dicha Consti-

tución, leyes y tratados, pesar 

de las disposiciones en contrario 

que pueda haber en las Constitu-

ciones o leyes de los ~stados. 



167 

Este articulo enuncia el principio de suprema

cia constitucional, el cual significa que la Constitución 

es la Ley suprema; es decir la norma cúspide de todo 

nuestro orden jurldlco. 

La supremacla constituciona 1 representa la 

unidad de un sistema normativo, ya que da a los hombres 

una seguridad en el sentido de que ninguna ley o acto 

deben restrinj ir los derechos conferidos en la Carta 

Magna, si tal cosa aconteciera existe un medio reparador 

de la arbitrariedad. 

Como antecedente histórico de este principio, 

podemos citar el que encontramos en la Edad Media. La 

existencia del derecho natural como el orden superior al 

derecho positivo. Por tanto este segundo ordenamiento 

no podla contrariar el contenido del derecho natural. 

ocupa en 

que han 

Asimismo, encontramos este 

las diversas Constituciones 

regido la vida de México. 

se consignó: 

principio 

o Leyes 

Este 

que nos 

supremas 

principio 
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a) en el articulo 237 del Decreto de ApatzingAn. 

b) en el articulo 24 del Acta Const l tu tí va de 

1 a Federación Mexicana. 

c) en e 1 articulo 161-111 de la Constitución de 

1824. 

d) en el articulo 30 del Acta de Reforma de 184 7. 

e) en e 1 articulo 126 de 1 a Constitución de 1857. 

f) en e 1 articulo 133 de 1 a Constitución de 1917. 

reformado en 1934. 

Importante mencionar que la reforma que sufrió 

el articulo 133 en 1934 no modificó ni su sentido ni su 

alcance pero precisó algo muy importante: los tratados 

para ser ley suprema de la Unión tienen que estar de 

acuerdo con la Constitución. Creemos que esta reforma 

precisó algo que ya se encontraba establecido en el 

articulo. Asimismo, en esta misma reforma se precisó 

que la competencia para la aprobación de los tratados le 

corresponde al Senado y no al Congreso de la Unión. 

Siguiendo Kelsen, autor de la teor!a pura 
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del derecho, encontramos una magnifica exposición del 

principio de supremac!a constitucional. 

11 Kelsen declara que el derecho 

regula su propia creación. O sea 

que una norma pauta la creación de 

otra y la relación que existe entre 

la norma creadora y la creada no es 

de coordinación sino de supra y 

subordinación. As!, la norma creado-

ra es superior a la creada". (25) 

Ahora bien, una vez establecido el significado 

de supremac!a constitucional, entraremos al estudio de 

jerarquizar la Constitución, especificamente el articulo 

133 y los Tratados y Leyes Federales. 

El maestro Garc!a MAynez real izó una magnifica 

clasificación de las normas del orden Jur!dico mexicano. 

·~-;-by!. Estu:lios Cmstitocicnales. 2a. Ediciál. 1!m, La Gran Erciclcr 
¡nlia ""icaia, ~iCD, O.F., 16lffi. Pag. 10 
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Primeramente colocó en la cúspide de un supuesto trián

gu 1 o 1 a Cons ti tuc i6n Federa 1, 1 as 1 eyes feden I es y 

los tratados internacionales. Por tanto, de acuerdo con 

este criterio tienen exactamente el mismo rango. 

Con base en lo anterior puede decirse que el 

articulo 133 constitucional no establece ninguna prefe

rencia entre las leyes que emanan del Congreso de la 

Unión y los tratados celebrados y ratificados por el 

Presidente de la República, con la aprobación del 

Senado. Dicho articulo no establece expresamente ninguna 

supremac!a del derecho internacional sobre el derecho 

interno; m~s bien adopta la regla de que el derecho 

internacional es parte del derecho nacional, pero al 

mismo tiempo reconoce la obligatoriedad de los tratados, 

m~s no dá a estos un rango superior a 1 as 1 eyes fede

rales, sino que confiere un rango igual tanto los 

tratados como a las leyes federales. 

Esto último, creemos son los términos en que 

se incorporan al articulo 133 Constitucional los tratados 
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internacionales y las Leyes federales. 

IV.-Convenio de Parts. 

El Convenio de Parts para la Protección de la 

Propiedad Industrial surg!o hace ya m~s de un siglo. Su 

centenario se conmemoró el 20 de marzo de 1983. 

Podemos constatar que con el paso del tiempo 

la importancia y trascendencia de dicho Convenio se ha 

acrecentado; las revisiones que se han hecho de éste, lo 

confirman. A partir de 1884, el Convenio ha sido some

tido a 6 revisiones: Bruselas, 1900; Washington, 1911; 

La Haya, 1925; Londres, 1934; Lisboa, 1958; y la última 

que se verificó en Estocolmo en el año de 1967. Con 

esto constatamos que dichas revisiones se deben a que en 

cada ocasión hay mayor vigor para actual Izarlo y ade

cuarlo a las condiciones imperantes en un mundo que cada 

vez se ve m~s influido e Incluso determinado por la 

Industria, el comercio y la tecnolog!a. 
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Es menester antes de seguir adelante establecer 

que el Convenio de Par! s es un tratado que se destina 

a la Protección de la Propiedad Industrial, entendiendo 

como tal las invenciones, las marcas de fábrica o de 

comercio, los dibujos y modelos industriales y la repre

sión de la competencia desleal. Es as! que su protección 

estA dirigida a los derechos exclusivos de uso y explota-

ción de las marcas y 

mente los actos de 

las patentes y a sancionar civil-

competencia contrarios los usos 

honestos de la industria y del comercio. 

Creemos que su propósito es muy claro: proteger 

los derechos de Propiedad Intelectual para que no sean 

objeto de pirater!a internacional. 

La importancia que reviste este Convenio 

radica en un factor determinante: procura fomentar el 

desarrollo tecnológico de los paises miembros o signa

tarios evitando que entren en conflicto respecto a las 

invenciones de sus nacionales y a la vez los protege de 

la pirater!a. 
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El objetivo del presente trabajo no es el 

de realzar los beneficios, ventajas, virtudes y 

aportaciones del Convenio de Parls; por lo tanto no 

nos referiremos a dichos aspectos. Por el contrario 

debemos dar paso al cuestionamiento presentado en 

este tema; o sea el del conflicto de leyes, entre el 

tratado internacional, que en este caso es el 

Convenio de Par!s y la Ley Federal, que es la Ley de 

Invenciones y Marcas. 

V.- Conflicto entre el Convenio de Par!s y La Ley de 
Invenciones y Marcas. 

A fin de introducir debidamente la temática 

de este capitulo tomaremos como Punto de partida el 

.;rt!culo 25 del Convenio de Parls, según texto del 

Acta de Estocolmo. 

Articulo 25 (Aplicación del Convenio en 

el plano nacional): 

1) Todo pa!s que forme parte del presente 
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Convenio se compromete a adoptar, de con-

formidad con su Constitución, 

necesarias para asegurar la 

del presente Convenio. 

las medidas 

aplicación 

2) Se entiende que en el momento en que 

un pa!s deposita su instrumento de rati-

ficación o de adhesión, se halla en 

condiciones, conforme su legislación 

interna, de aplicar las disposiciones del 

presente Convenio. 

Con el objeto de poder plantear adecuada

mente los conflictos que son objeto del presente 

estudio, nos referiremos a las dos fracciones del 

articulo 25 del Convenio por separado. 

La primera fracción de dicho articulo se 

refiere a los paises que son signatarios de dicho 

Convenio, los cuales se comprometen aceptar las 

partes del Convenio, y a adoptar las medidas nece

sarias para su aplicación; en el caso de México, 
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conforme a su Constitución Pol!tica, con el objeto 

de asegurar la aplicación del Convenio. 

La Constitución 

Un idos Mexicanos, en su 

aplicación del Convenio, 

Pol !tica de 

articulo 133, 

ya que los 

los Estados 

asegura la 

tratados que 

estén de acuerdo con nuestra Constitución, celebrados 

y que se celebran por el Presidente de la República 

y aprobados por el Senado, tendrAn el car.\cter de 

Ley Suprema de toda la Unión. 

Importante es mencionar que dicho articulo 

no establece preferencia alguna entre las leyes que 

emanan del Congreso de la Unión, ni de los tratados 

que es ten de acuerdo con la misma. Es decir, no se 

encuentra ni se propúgna por una supuesta supremac!a 

del derecho internacional por sobre el derecho 

interno. sino que se adopta la regla de que el 

derecho internacional es parte del derecho nacional. 

Asimismo reconoce la fuerza obligatoria de los 

tratados mAs no dA a estos un rango superior a las 
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leyes del Congreso de la Unión, sino que el rango 

que les confiere a uno y a los otros es el mismo. 

Hay que señalar, este respecto, que el 

Senado aprobó el acta de Estocolmo el 11 de septiem

bre de 1975, y el Presidente de la República promulgó 

dicha revisión mediante decreto del 27 de julio de 

1976. 

De acuerdo a lo anterior, la Constitución 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos establece 

las medidas necesarias para asegurar la aplicación 

del Convenio de Parls. por lo tanto se satisface la 

condición establecida en la primera fracción del 

articulo 25 de dicho Convenio. 

Pasemos ahora Ja segunda fracción del 

precepto mencionado, misma que establece nuestro 

entendimiento que al momento en que un pals deposita 

su instrumento de ratificación o adhesión conforme 

a su legislación interna, puede aplicar las disposi-
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ciones del Convenio de Parls. 

Creemos que este es el punto d partir del 

cual se dan los confl icLos entre el Convenio de 

Parls y nuestra Ley de Invenciones y Marcas. Pruden

te es revisar los antecedentes de nuestra Ley de 

Invenciones y Marcas (derecho interno), con el objeto 

de poder analizar los conflictos en particular. 

México ratificó por medio del Presidente 

de la República la revisión de Estocolmo del Convenio 

de Parls el dla 21 de abril de 1976, y mas adelante 

el Presidente promulgó dicho convenio mediante decre

to del 27 de julio de 1976, como antes se estableció 

en este trabajo. Previo todo esto, el Senado 

habla aprobado el convertirse en signatario del 

Convenio el 11 de septiembre de 1975, según decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

dla 5 de marzo de 1976. Importante mencionar que 

para 

Ley de 

1976. 

estas fechas 

Invenciones y 

se encontraba ya en vigor la 

Marcas de 10 de Febrero de 
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Ahora bien, a sabiendas de estas considera

ciones, la legislación interna de nuestro país, es 

decir nuestra Ley de Invenciones y Marcas no esta 

acorde can algunas de las disposiciones contenidas 

en el Convenio de Parls. De esta manera no se cumple 

la condición establecida por la fracción segunda del 

articulo 25 del Convenio óe París. 

Es menester pasar ahora al estudio en 

forma concreta de las disposiciones establecidas 

tanto en 1 a Ley de l nvenc iones y Marcas y en el 

Convenio de París que entran en conflicto, particu

larmente en materia de marcas. 

Una vez estudiadas estas disposiciones y 

las conflictos entre ellas, trataremos de estabelcer 

una solución a el los para una mejor apl 1cación, 

nuestro entender, del derecho de Propiedad Industrial 

en México. 

Un primer conflicto importante surge en 

relacion con los efectos jurldicos de las marcas 
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posterior a su registro. De conformidad con la Ley 

de Invenciones y Marcas la marca debe usarse tal 

como fué registrada. Esta obligación se establece 

en el articulo 115 de dicha ley. Además, el articulo 

añade que si se usa en forma distinta, traerá como 

consecuencia la extinción del registro, previa una 

resolución declaratoria. Por último, el mismo ar

ticulo en su último párrafo solo permite dos excep

ciones en el sentido de que se presente alguna modi

ficación, es decir; que la variante se refiera a las 

dimensiones o a la materia en la cual esté impresa, 

grabada o reproducida la marca. 

Por otra parte, al analizar la disposición 

sobre el mismo tema contenida en el texto de la 

última revisión al Convenio de Par!s, encontraremos 

la evidente existencia de contradicción entre los 

dos instrumentos bajo estudio. 

As!, por ejemplo no puede armonizarse la 

aplicación del articulo 115 de la Ley de Invenciones 
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y Marcas con el articulo 5, apartado C-párrafo 2) 

del Convenio de Parls, pues el primero establece 

como ya se mencionó que toda modificación de la 

marca será motivo de una nueva solicitud salvo que 

sólo se refiera a las dimensiones o a la materia en 

Ja cual está impresa, grabada o reproducida la marca. 

Por su parte el articulo 5, apartado e-párrafo 2) 

del Convenio de Parls está en contradicción con la 

legislación interna mexicana al establecer lo si

guiente: 

"El empleo de una marca de fábrica 

o de comercio por el propietario, 

bajo una forma que difiera por 

elementos que no alteren el ca-

rá c ter distintivo de 1 a marca en 

1 a forma en que ésta ha sido re-

gistrada en uno de los pa 1 ses de 

1 a Unión, no ocasionará 1 a in va-

1 i dac i ón del registro, ni dismi-

nuirá la protección concedida 

Ja marca" 
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En nuestra opinión la no armonización entre 

los dos articulas de los dos ordenamientos es total

mente palpable. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas 

no acepta ninguna modificación a la marca registrada 

salvo las dos excepciones ya mencionadas. Por 

contrario el Convenio de Parls, si permite que la 

marca se modifique después de obtenido el registro 

con la salvedad de que no altere su sentido distin

tivo, es decir su individualidad, su identidad ide

ológica, o lo que la hace distinta a otras. 

Frente este conflicto, nos preguntamos 

lque legislación es la que se debe de aplicar?. 

Solución de derecho que trataremos de exponer después 

de haber analizado los conflictos expuestos en éste 

capitulo. 

Estudiaremos ahora lo referente al comprobar 

el uso efectivo de una marca, y observamos que el 

Convenio de Parls, en su articulo 5, apartado c. 

número 1, establece que cuando en un pals sea obliga-
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torio el uso de una marca registrada. el registro no 

puede ser anulado sino después de un plazo equitativo 

y si el interesado no justifica las causas de su 

inacción. 

A diferencia de lo anterior, la legislación 

interna mexicana sobre propiedad industrial establece, 

en los términos del articulo 117 de la Ley de la 

materia, lo siguiente: 

El titular de una marca deberA 

demostrar satisfacción de la 

Secretarla de Comercio y Fomento 

Industrial, el uso efectivo de la 

misma, cuando menos en alguna de 

las clases en que se encuentre 

registrada, dentro de los tres 

anos siguientes su re~\stro. 

De no demostrarlo, se conside

rar~ extinguido de pleno derecho 

el registro correspondiente• 
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De nuevo, se reconoce Ja imposibilidad de 

armonizar Ja aplicación del articulo 117 de Ja Ley de 

Invenciones y Marcas con relación al articulo 5, 

apartado c. número del Convenio de Par!s, en 

materia de marcas. 

La imposibilidad de armonizar estos dos 

articules antes mencionados, se debe a que la Ley de 

Invenciones y Marcas no acepta causas justificadas 

por Ja falta de uso efectivo de la marca. A dife

rencia de que el Convenio de Par[ s si acepta justi

ficar las causas del no uso de la marca, y no acarrear 

la extinción de ésta. 

Los conflictos aqu[ presentados 

legislación interna mexicana en cuanto 

entre la 

Propiedad 

Industrial, por una parte, y el acta de Estocolmo del 

Convenio de Parls, por su parte, plantea una interro-

gante, lcomo resolver la controversia?. Nuestra 

opinión al respecto, como primera solución al 

problema, es la de que se deben de lomar las medidas 
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pertinentes fin de 

especificamente en los 

expuestos, la Ley de 

objeto de adecuar la 

modificar, en 

dos conflictos 

1 o necesario, 

anteriormente 

acta de Estocolmo del 

Invenciones y Marcas con el 

legislación interna mexicana al 

Convenio de Par!s, y de esta 

manera permitir realmente 

diciones necesarias para 

Convenio en los Estados 

la existencia de las con

la aplicación del citado 

Unidos Mexicanos en los 

términos de la segunda fracción del articulo 25 del 

citado Convenio. 

Las reformas la ley interna que nos 

parecen pertinentes con respecto al caso del articulo 

115 de la Ley de Invenciones y Marcas en relación con 

su armonización con el articulo 5, apartado C-p~rrafo 

2) del Convenio de Par!s, son las siguientes. 

Conviene hacer notar los cambios que nuestra 

actual ley introdujo respecto del texto similar de la 

antigüa Ley de la Propiedad lndustr1al. En el 

articulo 140 de dicha ley se establece que la marca 
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deberla usarse tal y como habla sido registrada y que 

toda modificación de sus elementos constitutivos 

serla motivo de una nueva solicitud de registro, 

pero, sigue diciendo, se exceptuaban de lo dispuesto 

en dicho articulo, las modificaciones que no alteraran 

o afectaran la identidad de la marca, o que sólo se 

refirieran a las dimensiones o a la materia sobre la 

cual estaba impresa, grabada o reproducida. 

Paradójico resulta que este articulo 140 de 

la antigüa Ley de la Propiedad Industrial s( armoni

zaba con el articulo 5, apartado C-parrafo 2) del 

Convenio de Par!s. El texto vigente de nuestra Ley 

de Invenciones y Marcas ha eliminado la excepción que 

se refiere las modificaciones que no alteren o 

afecten la identidad de la marca. 

En realidad no encontramos ninguna razón 

que justifique esta supresión ya que lo único que ha 

logrado es desarmonizar lo establecido en la actual 

ley y el Convenio. Ademas, el articulo 115 de nuestra 
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actual Ley puede derivar en consecuencias arbitrarias 

contrarias a los principios generales de derecho, y 

específicamente con respecto a las marcas nominativas, 

que también se conocen como verbales, fonéticas o de 

p.11 abra. En esta c 1 ase de marcas no se toma en 

cuenta la forma de letras sino el sonido de la 

palabra, Siguiendo los efectos sancionadores del 

articulo 115. ante 1 a modificación que se presente en 

el tipo de 1 etra en que se registró 1 a marca, no 

debe operar. Pero, en 1 a práctica, por lo genera 1 si 

opera 1 a sanción. Cuestión con 1 a cual nó estamos de 

acuerdo. 

Por lo tanto, en relación con este conflicto 

en especial, la Ley de Invenciones y Marcas debe de 

reformarse para ai'ladir a la disposición relativa que 

las modificaciones que no afecten o alteren la 

identidad de la marca no serán motivo de una nueva 

solicitud y, mas importante, que no ocasionarán la 

extinción del registro marcario. 
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Ahora bien, en cuanto las reformas que 

deben real izarse al articulo 117 de nuestra actual 

ley vigente de lnvenciones y Marcas proponemos la 

siguiente, con el objeto de que armonice con el 

articulo 5, apartado C-1) del Convenio de Paris. 

Serla conveniente que el citado articulo de 

la ley de Invenciones y Marcas expresara la posibi-

1 idad de invocar causas justificativas por la falta 

de uso, ya que con ésto se adecuaría a lo establecido 

en 'i!l Convenio de Paris, y se lograrla la armoniza

ción entre las dos leyes. 

En la doctrina y en la jurisprudencia en 

general han establecido, entre otras causas que 

pueden justificar la falta de uso de la marca, las 

siguientes: la fuerza mdyor, la guerra, catAstrofes 

naturales como terremotos, fuego, inundación, etc. 

Asimismo, por disposición legal podemos señalar como 

ejemplo el cierre de la empresa del titular de la 

marca; la prohibición de fabricar o vender los 
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articulas identificados con una marca, etc. Sobre el 

mismo tema, el autor francés Albert Chauvanne seiiala 

lo siguiente: 

"En cuanto a las excusas legitimas 

que el titular de la marca podr~ 

invocar para liberarse de la 

caducidad, será necesario un obs

t~culo serlo, vecino de la fuerza 

mayor, imposibi 1 idad de procu

rarse las materias primas, enfer

medad del titular de la marca que 

lo imposibi 1 i te de llevar a cabo 

su explotación 

para las marcas 

(26) 

(especialmente 

de servicio)" 

Esta propuesta la sustentamos en el concepto 

de que los tratados deben tener primacía con respecto 

{26T1'\VAN'.GltTE, .AlstD. ~. Cit. Pag. 544 
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a las leyes federales ordinarias. 

Ya hemos mencionado en este capítulo que el 

articulo 133 constitucional parece establecer un 

rango de igualdad entre los tratados y las leyes que 

emanen del Congreso de la Unión, por lo que es con

veniente considerar las opiniones de algunos trata

distas que favorecen la postura de la supremacía de 

los tratados sobre las leyes federales. 

El maestro Justo Nava Negrete al referirse 

al conflicto que se presenta entre la ley de 

Invenciones y Marcas y la Convención de Par!s 

texto del articulo 117 de la primera de las 

por el 

leyes 

citadas al cual ya nos hemos referido en este 

capitulo, manifiesta que tal contradicción: 

"es irrelevante jurídicamente, ya 

que, en ningún caso puede consti

tuir algún obstáculo para cual

quier titular de una marca, por 
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la sencilla razón de que nuestro 

pa!s es unionista y constituir 

dicho instrumento internacional 

ley fundamental" (27) 

Interesante afirmación del maestro Justo 

Nava Negrete, con la cual estamos totalmente de 

acuerdo, ya que el maestro Nava Negrete se inclina a 

favor de la primac!a de los tratados sobre el derecho 

interno. 

En efecto, en primer término pensamos que 

el articulo 133 constitucional es un tanto confuso en 

relación con el punto de referencia a la igualdad de 

los tratados respecto de las leyes que emanen de 

nuestra con~titución. 

El hecho es que en nuestro caso particular, 

lo que es la materia de Propiedad Industrial. se da 

(27) 1diiíí. 
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el caso de que nuestra ley no se armoniza en varias 

situaciones previstas en el Convenio de Par!s y por 

lo tanto siguiendo el texto de nuestro articulo 133 

de nuestra Constitución, éste no da una 

cuanto al surgimiento de contradicciones 

dos leyes mencionadas. 

solución en 

entre las 

Es as! que pugnamos por una jerarqu!a 

superior del tratado internacional sobre la ley 

ordinaria federal, confirmando lo que establece el 

maestro Justo Nava Negrete en lineas precedentes. 

Siguiendo esta postura, el maestro Ramón 

Solorzano establece: 

"que es una regla jur!dica, 

admitida en toda América Ibera y 

en gran parte de toda Europa, que 

ya ratificados los tratados in-

ternacionales por los órganos 
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poi! tic os correspondientes, cons

tituyen una ley interna del pa!s, 

1 a cua 1 es superi ar 

otra ordinaria". (28) 

cualquier 

La ley interna es un mandato que el Estado 

en su calidad de soberano, crea y deroga de acuerdo 

con las necesidades internas del momento, mientras 

que un tratado, como hemos establecido con anterio-

ridad es un contrato entre dos o mAs estados por el 

que se obligan a hacer o no hacer actos determinados. 

Su carActer de convenio impide a cualquiera de las 

partes contratantes modificarlo sin el consentimiento 

previo de la otra. Siendo esto as! como puede una 

una ley ordinaria emitida solo por una de las partes 

contratantes modificar lo estipulado en un tratado? 

Ahora bien, si el tratado resultase lesivo 

\2S~ RaiOO. "La Cooven:im re Paris para la Proteccim re la 1'rr4liruid 
lró.Jstrial fraite a las Leyes lnterrus re los paises sigiatarios re ella". 
Revista re DeredlJ ~rcantil. Marzo..Abri 1 de 1952. No. 38, Vol. XIII. Kldrid, 
ESPAAll. Pp. '57 
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con el tiempo, la única solución serta denunciarlo, 

mas nó infringirlo dando leyes contrarias a su letra 

y esptritu. 

S! una ley ordinaria de nuestra mdteria de 

Propiedad Industrial se opusiera a los preceptos en 

este caso del Convenio de Parts debe de ser inapli

cable, y las futuras objetables. 

En relación con esto el maestro Solorzano 

establece lo siguiente: 

"Esto no significa que esas leyes 

quedan derogadas "i pso facto", 

sino que su inaplicación podrh 

ser invocada por ser contraria al 

tratado internacional respectivo. 

Mhs si no se impugna en tiempo, 

la ley interna contraria al t1·a-

tado, tendr~ toda su fuerza 



expuesto 

194 

legal, ya que es 

todos estan en la 

obedecerlo". (29) 

un manda to que 

obligación de 

En la prActica profesional 

por el maestro Solorzano 

lo anteriormente 

se traduce en lo 

siguiente. Si un interesado, titular de una marca le 

llega el momento de probar el uso de su marca según 

el articulo 117 de la Ley de Invenciones y Marcas y, 

este, nó puede, pero s! puede justificar el no uso en 

base al articulo 5 apartado C, numero del Convenio 

de Parls. PodrA solicitar ante la autoridad adminis

trativa, en este caso la Dirección General de 

Desarrollo Tecnológico la inaplicación de la ley 

ordinaria y que por ende fundamentarse en el precepto 

del Convenio de Parls. 

Ahora bien, la Dirección General de De

sarrollo Tecnológico resolvera en base a la Jurispru-

T29l tfüCBíí. Pag. 258 
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ciencia emitida por la Suprema Corte de Justicia la 

cual ha sostenido que la autoridad administrativa 

debe actuar dentro del marco legal de la ley. Es 

decir, la autoridad administrativa resolverA siempre 

en base a la ley ordinaria. 

En virtud de lo anterior, en la prActica se 

resolverA siempre en base a la ley, y por lo tanto 

siguiendo con el eJemplo del uso el titular tendrA 

que impugnar la vla de amparo con el objeto de que 

los tribunales decidan sobre la primacla o no del 

tratado internacional sobre de la ley ordinaria. 

El principio de aplicación de la primacla 

del tratado sobre las leyes ordinarias estA vigente 

en varias constituciones modernas. Por ejemplo, la 

Constitución de Francia, en su articulo 55, ordena 

que: 

Los tratados o acuerdos regular

mente ratificados o aprobados, 
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tienen desde su publicación una 

autoridad superior la de las 

leyes, bajo reserva, para cada 

acuerdo o tratado de su apl 1cación 

por la otra parte. (30) 

Asimismo, la Constitución de la República 

Federal Alemana, en su articulo 25, establece: 

Las normas generales del derecho 

internacional público son parte 

integrante del derecho Federal. 

Estas normas tienen primac!a ante 

las leyes y constituyen fuentes 

directas de derechos y obliga

ciones para los habitantes del 

territorio federal. (31) 

AdemAs, la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de 1969, presenta la tendencia 

(30) IDmlll PlM}ITEL, ~aro. "lntro:lucclón al Juicio de /ifparu". 2a. Edición 
arpl iada, 1989, Editorial Porrúa, S.A., M!!xico, D.F. lol:XlCO. Pag.78 
(31) l00n, Pag. 78 
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contraria al texto de nuestro articulo 133 constitu

cional, porque se pronuncia a favor de Ja primacla 

de Jos tratados sobre las leyes emanadas de la 

Constitución. En especial, el articulo 27 señala: 

Una parte no podrá invocar las 

disposiciones de su derecho 

interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado. (32) 

(32) Jdan. 
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1.- El comercio y la industria han sido 

actividades que el hombre ha desarrollado través 

de la historia en su afán de satisfacer sus necesi

dades y aquellas de la colectividad en que vive. 

Destaca de una manera prominente en las actividades 

comerciales e industriales la figura jur!dica de la 

marca, signo distintivo que adoptan los comerciantes 

y los industriales para identificar sus productos, 

distinguirlos de otros de su misma especie e indicar 

al público consumidor la procedencia, origen de los 

articulas que fabrican o venden o de los servicios 

que prestan. 

2.- La marca 

ficar un producto ha 

como elemento para 

sido protegida en 

jur!dico especial 

identi

México 

por lo ·Tiediante un ordenamiento 

menos desde 1889, 

el siglo XX que 

sistema registra!. 

pero es partir de 

la marca se protege 

Sin embar.go, hasta 

que empieza 

mediante un 

la Ley de 

Invenciones y Marcas de 1976 se requirió el uso real 
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y verdadero para conservar el registro correspon

diente. 

J.- La Ley de Invenciones y Marcds adopta 

un sistema mixto con respecto a tos derechos que 

pueden derivarse del uso de las marcas. Por una 

parte, el uso continuo de una marca produce efectos 

jur!dicos aún cuando no se 11ubiese registrado; por 

otra parte el registro de la marca es el único medio 

para adquirir el derecho al uso exclusivo de la 

marca. 

4.- La Ley 

requisita· sine qua non 

jur!dicos que produce 

antes citada requiere como 

para conservar los efectos 

el registro, el uso de la 

misma en forma efectiva en primer término, y en 

forma continua para poder obtener la renovación del 

registro y prolongar asi los efectos del registro de 

una marca. Sin embargo, la vaguedad del concepto 

legal de uso de una marca y las deficiencias de 
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técnica jur!dica de que adolece la Ley antes 

inseguridad mencionada. han provocado confusión e 

jur!dica en los titulares de registros 

Por ello, se recomienda modificar la 

materia en lo que respecta al concepto de 

marcarios. 

Ley de 1 a 

uso a fin 

de definirlo con claridad. Se piensa que el uso de 

una marca debe probarse una sola vez antes de la 

renovación de un registro marcaría. 

5.- México es un pa!s miembro del Convenio 

de Par!s para la Protección de la Propiedad 

Industrial desde 1929. En la actualidad rige en 

México el texto de dicha Convención según su última 

revisión en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Atento 

a lo dispuesto en el articulo 133 de la Constitución 

Federal de los Estados Unidos Mexicanos la Conven

ción de Par!s tiene el carActer de ley en México. 

6.- La Ley de Invenciones Marcas de 

1976, vigente en la actualidad presenta cierta 
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contradicción con el Convenio citado. Por lo tanto 

se propone se enmiende 1 a Ley de 1 nvenc iones 

Marcas por cuanto los articulas que estAn en 

conflicto con la Convención de Parls, particular

mente en materia de marcas, Jos articulas 115 y 117 

de )a Ley nacional. 

con la obligación 

De esta manera México cumplirA 

que contrajo al adllerirse a la 

Convención de Parls en los términos de lo dispuesto 

en su articulo 25. 
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