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INTRODUCCION. 

. ·· ·.•· .El presente· trabajo pretende exponer den-
tro :·del :Perecho Internacional, el car!c·ter que tienen ..;_ 
las. Marcas; las Patentes e Invenciones, con respecto a -
laPropiedadinaa:terial, cuya importancia es pertecciona 
da por la llisma Propiedad Mate.rial. -

Aaimis110 se destaca la i•portancia del -
uso de.laa Marcaa, la direcci6n 11'8 6pti111a para el Regia 
tro de laa Patentes, fll tiempo de duraoi6n de una Inven'; 
ci6n; ta11bi&n las Instituciones que se crearon, de lae -

. , cuales basta hoy perduran, 6 ya se per.recoionaron, inte.e_ 
.. tandose .continuaaente definir su naturaleza y objetivo -
· de cada una de ellas, para lo cual ruaron creadas y la ~ 

funci6n que· deban cumplir. 

De igual modo, se consideran las cousecuen 
etas jurídicas que tienen aparejadas dichas tiguras comE 
nentes de la Propiedad Inmaterial, sus obli~aciones y de
rechos que de ellas se deriuan, incluy6ndose además, los 
supuestos que nuestra propia ley contemola, a rín de pro
picilll" la tutela necesaria que pret.enda · su seguridad ;jur{ 
dica en el uso de las marcas, patentes e.invenciones, por 
el ejercicio de las diversas acciones que se han expuesto 
en este sencillo trabajo. 

;' ·, 



CAPii'ULO PRIMBRO 

LA PROPIEDAD INlli'ERIAL 

l.- Ubicaci6n de las lflircas dentro del con
.. cepto Propiedad. In.material. 

· ·2.- Materias comprendidas dentro.de la pro
piedad inmaterial. 

).- Propiedad intelectual • derechos de au-
tor:·. · 

a).- Dertcho moral. 
b).- Derecho pecuniario. 

·. · 4.- Prepiedad Induatriala 

a).- Patentes.; 
b).- Certificados de invenci6n. 
c).- Dibujos industriales. 
d ).- ~1odeles induetrialea • 

. e).- 11'.arca. 
f).- El-nombre comercial. 
e).- El ayieo comercial. 
h).- Denominaci6n de Origen. 
i).- La Repreei&n de la Com~etencia Des-

leal. · 
j).- El traapaso de tecnología. 
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1.-· UBICACION DE LAS MARCAS DEHT.RO DEL CONCEPTO "PROPIEDAD INli1A 
TERIAL". 

Bl hombre ha sentido la necesidud de un reconocimiento 

de su obra, no e6lo en el pl¡:¡.no moral, sino tarnbién en el ámbi

to pecuniario, que se traduce en una compeneaci6n que da orí~en 

a que la propiedad tradicional111ente a¡lrecit.do., ex¡>crimente e.i-
roe para cubrir también lo it111aterial, i. intangible, lo incor

p6reo. Surge aai un nuevo tipo de propiedad que abarca.ya no -

s&lo los biene• oarpóreoe y 11ateriales, sino las ideas, las 

creaciones y el resultado de las mismas: surge la propiedad in-· 

material, la propiedad intelectual (1). 

A este tipo de ,propiedad se le ha denominado de diver

sas maneras, sin que exista en la actualidud un criterio unifo! 

me para desienar esta categoría de derechos. 

Francisco Cnrnelutti, en su intereeunte obra "Us.uca-

pion do la Propiedad Industrial", al referirse a la propiedad

inciateria.l ~os dice: ''Todoe están de acuérdo en incluir en 

ella los derechos que suelen llaCE.1.r, por una parte derechos de 

autor, y por otra, derecllo3 de patente; h&sta aqu:{ va bien, P.!. 
ro al agregar además el derech• a la marca y.a las otras deno-· 

minaciones industriales, y enseguida, sobre· la misma linea,ª.!! 

(1).- Hangel Ortíz, Horacio.~ El Uso .de la Marca y sus Efectos 
Jurídicos. ~esie Profesional, Universidad Iberoamericana 
México, 1980, p~. 4. · · 
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trc otros el derecho al secreto o a la reputuoi&n de la obra o

de la hacienda, el c1>ncevto se transfQrma de esta 1nsnera en una 

nebulosa" (2). 

El jurista belga Edmundo Pioard Prefirió el término -

derechos intelectuales, "para deeic;nar una nueva cateeer!a de -

derechos que son de naturaleza su1 generis y tienen per ebjete

las concepciones del espíritu, en oposición a los derechos rea

les cuyo objeto son las coeae 11ateriales. Loe derechos ·intele~ 

tunles, eetú.n Picard, son: 1). ·loa derechos sobre las obras l! 

terarias y artísticas; 2). los inventos; 3). loe modelos y di-

bujoe industriales; 4). las marcas de fábrica, y 5). las ense-

ñas 00111ercia.les 11 (3 ). 

Autores como Mouchet y Radaelli, "no obstante adherir

se a la doctrinü de Picard, lo hacen con la reserva de incluir

en la materia s6lamente los tres prillleros eru9oe de derechos -

que aquel autor menciona come divieienes del derecho intelec--

tual, y se excluyen las marcas de fábrica y las ensefiae oomer-

cial&s, porque a su juicio nada tienen que ver con la creaci6n

intelectual : son extrañas al régimen de los derechos inteleo-

tuales, puesto que, afirman, su fin ne es prCJteeer y re€Ular --

(2).- carnelutti, Pranceec•.- uaucapion de la J.'r•piedad Indus-
trial. Traducoi&n de Prancisco Apodaca· y Osuna, Editorial 

·P•rx·úa, S.A.,.Mbico, 1945, pága. JO y Jl. 

(3).- Picara, Edmond•- Efabryologie Juridique, citado per Carlos 
Mouohet y Sigfrid.• ,1.1. Radaelli, en lta Derechos del Escri 
tor y del Artista, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, = 
1953, pág. 22. . 
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lao cre:t,ciones intt; hctuule:s•• (4 }. 

Asimismo, ryodemos se:1~.lar t:'.ttorcs como Joao de Gamá -

Gerqueirn quo ad1Jpta la denoainaci6n prof.liedud inmutorinl; o -

bien, a Nicolu Stolfi quie:n bautiza como bie:nee juridicoE inma

terict.les, a los derechos de autor, dibujl)B y modelos de fábrica 

patentes de invenci6n ~ las marcas de fábrica y co~ercio (5). 

En vista. de lo anterior, y con el t?ro¡»Ssito de dar un,! 
dad y coherencia nl n<·nr:jo de conce¡,toi:. en este traba.ji), ei--.:.

guiendo las enseür:mzas del tu&.estro David Raneel l'f.e:dina, consid.!!, 

ro que el térnino más apropiado ea el ele ••Propie:dad Inmuterial" 

concepto que incluye tanto los dere:chos relativoE a las produc

ciones intelectuales del dominio literario, científico y artís

tico -propiedad intelectual o derechos de autor-, como los dere 

chos que ar: deriv&.n de las creaciones nuevas, los sienos distiE 

tivos, la ref.lresión de la co1Dpetencia desleal y l~ tecnolocía,

que juntos, confie,uran la proJiedad industrial. 

2 .- 1'.ATERIAS COft!:PREN!:'IDAS DE¡'lTRO DE LA i:'ROPIEDi•D INUATERIAL. 

"Loe divE:rBos institutos que. se encloban con lu e>:pre

si6n de propiedad inmaterial, forman dos crandes cru~os o ramas 

di.stintas de la rniernu disciplina: la primera coc_>rende las ---

(4) .- Móuchet;~arlos y Radaelli A., Siefrido.- Los Der€:chos del 
Escritor y del Artista, citudos ~or Baneel Medina, Op. -
Cit. ¡¡ár.. 90. 

(5).- ne.ncel Medina, Davicl, 09. Cit. pár. 89-90. 
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obri;,c; de la intelieencia y del inr.enio humnno r:ue De m<inifiea-

tlm en el co•1iio de le.o artes y de his c iencine, a eEJicnándose -

como !'ropicdi:.d intelectual o clerechos de autor; el segundo rru

po est& com1tituido por lus ~'roducciones que operEln en el campo 

industrial y comérciul y ee llama propiedad industrial" (6). 

3.- PROPIEDAD INTELEC~'LIAL O DERECHOS DE AUTOR. 

"El derecho de autor hu evoluciona.do a travás del tie.!!! 

po, siendo en lE. actualidad, un privilegio establecido en el ª!: 
tí.culo 28 Constitucional y reculado por medio de una Ley Fede-

rol que contiene las dispoeici~nes de fondo y de forma necesa-

rias ;¡uro. su implementa.ci6n 9ráctica. La Ley autoral se promu,! 

g6 el 21 de diciembre da 1963 (7). 

Los derechos de autor se subdividen a su vez, en: 

-Derech., l!.oral; y 

-Derecho pecuniario. 

''Antes de mostrar loe caracteres de cada uno de dichos 

as;.iectos del derecho de autor, conviene señalar que la distin--

(6).- Ranrel Medina, David, Op. Cit. páe. 91. 
(7).- Larrea Ricbarand, Gabriel Ernesto.- El Derecho de Autor y 

el Diseño, en Revista r.exic&na de la Propiedad Industrial 
y Artietica, No. 27-28, M¿xico, enero-diciembre, 1976, -
pág. 103. 
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ci6n derecho pecuniario -derecho morul, ea princi"inl:ncntc de -

naturaleza científica y didáctica, ya que en lt• re~:lidad el de

recho intelectual es indivisible y no ae trata de ln existencia 

de dos derechos, uno moral ,V otro pecuniario, sino de unu de -

las n:ianirestaciones que ern<·.nan del primero" (8). 

a).- Dere~ho Moral. 

"Ea el derecho que tiene el autor de crear, de 9reeen-

.. tar o no e11 crea.ci6n al pÚblic<> bajo una. forna elegida por él,

de dis ;oner de esa forma soberanamente, y ds exir ir de todo el

mundo el res~ieto de su pera()nalidad, en tanto que é.ota se halla 

unidc. a su calidad de autor" (:1). 

r.iouchet y Radaelli (10), dividen las faculto.des com---· 

prendidas en el derecho moral en doa frtt.JOS: 

.Pacultades exclusivas: 

l.- Derecho de crear; 

2 .... Derecllo de continuar y terminar la obra; 

(8).- Rangel Medina, navid,.- Op. Cit. Plle• 35. 
(9).- Rangel Ort!z, David.- ~rotecci6n del Diseño Industrial en 
· el Derecho Mexicano. Tesis ?rofeaional, Pacultad de Dere

cho, U.N.A.M., México, 1978, pág. 22. 
(10).-Mouchet, Carlos y Hadaelli A., Sie.frido, Op. Cit. ?ár. 27 

116, .citudos por Rangel Medina, Op. Cit. ~e. 98. 



18 

3.- Derecho de modi!icur o destruir la propia ~bra; 

4.- Derecha• de inédito; \ · 

5.- Derecho de ~ublicar la obra bajo el nombre del au~ 

tor, be.jo seudónimo o en furrna anóni::r.a; 

6.- Derecho de elerir las intérpretea de la pro~ia ---

obraJ 

1.- Derecho de retirar la ?bra del comercioJ 

·.Facultades concurrentes: 

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

la obra y su título; 

9.- Derecho de impedir la ¡>ublicaci6n o reproducci6n -

imperfecta de la obra. 

b).- Derecho pecuniario. 

11El aspecto pecuniario del derecho de autor se &.precia 

corao la facultad de percibir los·beneficioe que au utilizaci6n

en la industria y el comercio le re¡>orten, y resulta del hecho-. 

económico de poner en circulación las ~roducciones del espíritu 

a semejanza de los bienes ooteria],es" (ll ). 

Dichas facultades pueden resumirse en loE> sieuientes -

derechos: 

1.- Derecho de publicaci6n; 

(11).- Range.l Ort1.z, Horacio • ..:. Op. Cit. pile. 12. 
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2,- Derecho de re~roducci&n; 

3,- Derecho de trúllsfurnw.ci6n (traducción, adaptaci6n) 

4.- Derecho de colocaci&n de la obra en el comercio; 

5,- Derecho de registrar la obra para el ejercicio del 

dereóho pecuniario, y 

6,- Derecho de transmiei6n (12). 

"La dietinci6n entre derech•e morales y patrimonialee

ee im~ortunte, puesto oue en el.derecho de autor, no obstante -

que éste transmita a un tercero sus derechos patrimoniales, --

siempre conservará el derecho de reivindicar la paternidad de -

la obra, así como el derecho de oponerse contra. las deformaci•

nes o modificaciones que pretendan hacerse de su obra o a cual

quier atentado cc»ntra su honor o reputaci6n11 (13). 

4. - PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

"A fin de servir sus intereses económicos, el hombre -

inventa, crear, illllginr:t o utiliza diversas cosas. Inventa un -

producto nuevo o un nuevo ~rocedimiento de fabricación. Crea -

un dibujo o un modelo nuevos. Adopta ~ara sus productos una -

marca distinta o utiliza Wl nombre comercial, el nombre del lu

r,ar donde su negociación eet' ubicada, etc. Ee a todos estos -

aspectos de la actividad humana -afiraa Ladas- que el término -

(12) .- Mtuchet, Carlos y Radaelli A.· Sigfrj.do,- Op. Cit. pá(s.-
117-194, citádoe por Rangel Medina, Op. Cit. pág. 100, 

(13) .- Larrea Hichlrancl, Gabriel Brneeto, Op. Cit, pág, 105. 
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"prioridad induetr1Ell" se aplica, par lo que puede decirse que

la propiedad industrial está constituida por las ~rerror,ativas~ 

induotrialee ~ue aseguran a •u titular, frente a todo mundo, 

la exclusividad de la reproducci6n ya de una creaci6n nueva, 

bien de un siDlO distintivo" (14). 

La prepiedad industrial, segundo grup• de institutos -

que integran la propiedad illllaterial, ha evolucionado mucho en

lo que se refiere a su concepto y contenido. Sin embargo, ac-

tualmente se consideran co~o objetos econ6micos protegidos per

diversas categar!ae de la pr•piedad industrial estos cuatro g~ 

lo.- Las creaciones nuevas, que comprenden: 

.-Las p&.tentee1 

-Loa certificados de invenci6n; 

-Los dibujos industrihles; 

-Loe modelos industriales; 

-La.e variedades ve~etale•. 

2o~- LGs sif;noe distintivos, les cuales incluyen: 

-Marcas de ?roductoe; 

-Ma.rcas de servicios; 

-Nombre comercial; 

-Avi1• comercial; 

-Denominaciones de erígen 

(14).- Ranael Medina, David.- Op. Cit. páe. 102~ 
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3•·- La repreei6n de la competencia desleal, que trata 

de impedir ~1 desvie de la clientela mediante: 

-La CGnfusión de ~roductos; 

-La contusión de servicios¡ 

·-La confusi6n de establecimientos; 

-El descrédito entre los co1119etidores. 

4e.- La tecnología, que comprende: 

-El lmuw-how¡ 

-La asistencia t'crU.ca; 

-El traspaso de conocimientos (15). 

"La incorporaci6n de las novedades vecetalee y el know 

how en el campo de la propiedad industria.1, todavía es discuti

ble, ;¡1er-' ya ha sido ¡)ropuesta por la .\IPPI en recomendaci•mes

Y conclusiones a las que se ha llecado después de un detenido -

proceso de estudio y discusiones en sus diversos conrresl.ls 11 (l6) 

.Es conveniente recordar.que la ley nnterior de la m?-t! 

ria se: denominaba "Ley de Propiedad Industrial" y que el J,ic. -

José Ca1119illo Sáinz &.l hacer la ex!'osición de l!IOtivos de la nu! 

(15 ).- Raneel 1tedina, David.- .. La neela"nentación actual de la -
Propiedad Industrial en América Latina y su futuro desa
rrollo, en Revistu l.!exicanil de la Propiedad Induotrial,
número 27-28, M~xico, enerQ-diciombre. 1976, párs. 14 y-
15. 

(16).- Rancel Ortiz, Horacio.- Op. Cit. pág. 14. AIPPI; Asocia
ci6n Internacional para la protecci6n ae la propiedad in 
dustrie.l. -
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Vil ley i:u:te l:' Ctb~ra de Sen<idores del Conlreso de 11:1 Uni.Sn ex

~;resó: "• •• se ha su¿;erad.:i la denordnaci6n de Ley de Propiedad

Industrial y se hu o~tado por la de Ley que Regulu los Derechos 

de los invent¡)ros y el Uso de Sirnoe lf.<-rcarios {17), que res.PO,!! 

de en fl)rma más acertada a nuestros linearr.ientos constituciona

les, a l~ corriente internacion~l predo~inante, a su propio ee

~Íritu y a lu lll:iterih re(id&. El Artículo 28 constitucional -

oefiule o.ue los derechos de los inventares son wi privilegio que 

el Estado concede¡ en forma ale.una se entienden como un derecho 

de propiedad según lo concebí~ el liberúlismo. De ahí que se -

justifique plenamente la supresi5n del conce¡,>to 1lropiedad. Aai

:ds1:10, existen dentro él e la Ley numerl)sos :>receptos relaciona

di>s c.;in la activid&.d comercial que escapan al árnbito de la in-

dustria" (18). 

A pesar de lo anterior, considero o,ue la actual denom! 

m•ción tl":llnt;>OCO es 111uy precias., pues la nueva Ley de invenciones 

y llla.rcas (19) regula otras materias como los nombres y avisos -

comerci&les y denominaciones de or!ren, que caen fuera del áab! 

to del titulo de la misma Le1. 

{17).- La Ley de la Materia acab6 por denominarse Ley de Inven
ciones y Marcas, pero conservu esencialmente el miamo -
espíritu y co.ntenido que animaba la denomina.ci6n expres! 
d&. por el Lic. José Cm:i;>illo sáinz. . · 

(13).- Cam,;iillo Sáinz, José.- Exposici6n ante la Cámara de Sena 
dores del Con~reeo de la Uni6n, de fecha 23 de diciembre 
de 1975, verei6n mimeocráficu, pág. 11. 

(19) .- Bn vir.or a ¡mrtir del 11 de febrero de 1976. En adelante 
LIM. 
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A continuaci6n se húrá un brev& análisis del concepto

de los distintos comgonentes de la ~ro~iedüd industriala 

a).- Patentes. 

"En una obra reciente, la OM'rI ha definido a la paten

te como un documento. emitido, a solicitud, por una oficina eu-

bernamental (o una oficina ref.ional oue actúa para diversos PB! 
ses) que describe una invenci6n y crea una situaci6n jurídica -

en la que la invenci6n patentada puede normi.lmente ser explota

da (;fabricada, utilizade., vendida, im;ittrtada) c6lo con la auto

rizaói6n del .titular de la patente. La protecci6n que confiere 

la patente est~ limitada en el tiem}o (l.·eneral1nr,nte de 15 a 20-

. aflos ). 

La invenci6n sir,nifica una soluci6n a un problema con

creto en la esfera do la tecnoloeia, ciue puede referirse a un -

producto o a un procedimiento. Es patentable si se trata de -

una invención n1.teva, que envuelve unn actividad inventiva (es -

decir, que no es obvia) y que ee susceptible de aplicaci6n in-

dustr1a11• (20). 

Por lo que a M~xico se refiere, la L. I.M., "al ieual -

que su antecesora, no define lo que es la patente, aunque de lo 

establecido en su articulo 30., se pueden obtener las caracte-

r!atic&.s principa.lE:e de esta inetituci6n oue son el hecho de --

(20).- Alvarez Soberanie, Jaime.- La Regulaci6n de las Invericie 
nes 7 Marcas y de la Transferencik Tecnol6~ica, Edito--: 
rial P•rrúa, S.A., Máxico, 1979, pág. 45. OMPI; Orgo.niz!!_ 

· ci6n Mundial de la Propiedad Intelectual. 
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C1lle Cl)llotituye un privilegio que otorcn el. Estodo, que implica

i;l derecho exclusivo de explotar unr.t invención, 9ero que &l 

ejercicio de ·ese derecho, estú sujeto E>. .lus modalidades que di,2_ 

te el intcr6a público" (21). 

El ordenamiento vir.ente reconoce lns patentes de inve!.! 

ción y las putentea de mejora, concedi~ndoles un ~lazo de vire!,!. 

.· cia. por diez años no prorroga.bles, ·vencidos loa cuulee, el in-

vento pasará ul dominio p6blico. 

b).- Certif'icaclos de Inve11ci6n. 

Cuando una invención sea patentnble conforme a lo dis

puesto por 1<'1 LIM, el inventor o eu causahabiente podrán optar

por oolicit~r una patente u obtener un certificado de invención; 

Loe certificados de invenci6n constituyen una de las -

princi,ialea novedades de la ley frente a su ru1tecesora y alr,u-

noa autorea afiroan que tiene, como origen, la legialaci6n ao-

vihica. 

Por mi:dio del certificado de invención su tituler ten..; 

drá derecho, !lOl' un ~eríodo iin.;irorror,able de diez afioii, a reci

bir una rer,alia de cc.:.011 in~ereaado que ex9lote su invención. 

Sin ernbarr,o, a diferenciu de lo que ocurre con le.a pa-

(21) ~- /l.lvarez Soberanis, Jaime.- Op. Cit~ pár,. 48. 
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tentes, en las nue su titulP-r f<.>zu del óerccllo de GX.'lotnci5n -

exclusiva, yo aea por e! o por medio de licei~iatarios¡ en los

certificndoe de invenci6n la ex1'lotc:1ci~n del invento !)UedE lle.-

. varee a c&bo ;JOr su 1•ro1,io titulnr o .:ior cnulc¡u.i~r int6ru:;ndo -

que solicite efectuar dicha explotaci6n mediuutG el ~aro de re

gal!e.s. 

En cu.unto nl paeo de recnlíus y de;::áa conc1id.inefi per

tinentes a la explotación del invento, ln voluntnd del titular

del certificado es secundaria, ya que,. en caso dr. no .existir un 

acuerdo entre las ~~rtes, (eD decir, el intereoado en la explo-. 

taci6n y el titular del certificado) ea le autoridad quien 1~e-

diante resoluci.Sn dictada por la Dirección. Generí::l d~l '.?ecistro 

Uacional de Transferencia de TecnJlof ía., y previi~ audienc it. de

las partes, decide autorizar o no la explotnci6n, y en su c~so, 

fijar el paeo de las regalías y dern~e condici~nes que la reri-

rán. 

Por otro lad.,, cabe seiii..lnr nue n:ie:itrDn lr. 1,.:.tent6 E:S 

tá si.1jet::i. al cumplimiento de ciertos y det&rmint.dos reo.uisitos

de ex}llotación induetriul _¡¡<ira la conserv~ci,fo de su vieencia,

el certificado de invención tiene la ventu.ja de oue no está su

jeto a. ninr,ún reouiaito de ex~loteción induEtrial. 

Por Último, diremos (1Ue la Ley de la 1rn.-.terü. determinu 

en qué cusos uni.:. invención no patente.ble es f¡rotecible a través 

de los certificados (artículo 65). 
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c).-.Dibujoe Industrinlee. 

El articulo 82 de LIM define los dibujos industrioles

como 11t oda e ombinación de ficurue, linei.-.s o c JlJres que "e in-

oorporen a un producto industri~l con fines de ornament~ci6n y

que le den un aspecto peculiar y ~ro 9io". 

A le anterier defínici6n.legal debe uñadiroe un elemen 

to, que eo el de "novedad". 

La· Ley de ?ro _;¡iedt.d Industrial ubrorÜdu .Jor la vigen-

cia LIM, conoedia protección u loe modelos y dibujos industria

les por medio de patentes,, a diferenci~ de lo que ocurre en ln

nueva Ley rue loe protece a truvés de un reciatro que otorea a

eu titulRr el derecho de uso exclusivo por el tármino de cinco

effos contados a pnrtir de su otorenoiento. 

d}.- Modelos Industriales. 

El articulo a3 de la LIM define al modelo industrial -

como 11toda f'or11a plástica que sirva de ti~Jo o molde pa~ la fa-. 

bricación de un producto industrial, que le efe apa.riencia espe

cinl en cuanto no irnplioue efectos técnicos". 

También debemos agreear a la anterior definici6n el -

elemento novedad. 

Aei, la diferencia que exiete entre el dibujo y el ~o

delo industrial es que el primero· se plusmu en lineas y superf! 
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oiea, mientri..s que el flf:f1Jndo se plnmm;, o rei.)r0rC:nt;... E:ll for:::ia -

<le volwnen o tridirnt:usiomüea. 

Por ultimo, convit:nc sciklr.r OUf. be.jo el rubro d(; ''di

seiíos induntriltles 11 , se encuatlran tunto los modelos cono los d! 

bujos industriules, 

e). - Mítrca. 

Ln murcu. es "un signo diatiutivo í)Ue ,¡ermite a su tit,!! 

lf.r ( fr1bricr1nte o cor.ierc iunte), d if>tinruir suc ,n:0duct'.>t 0 stm

se:rvicios c1e los de la cor.i¡:;etencfo 11 • (22) 

En vista de que el c.mce¡;to, funci6n, c•~r~cterfoticr:.s -

y r&rir.::en jurídico uctutil de h:s incircas será er.tt:di<.ido m6.s a -

fondo en eu oportwiidc.td, ya oue ¡>recisamente sobrll las marca.e y 

USQ ile:c:al, tr1..tu. l;..1 ~reaei1te rn:mocrefih, sÓlC1: 1ent t:: hr.-!bre:mos de 

mencionar breve:1~e.11te en estC:: BíJF•rtado h~s ra.z.onEs por las que -

se incluye; fL las m&rcas cor:io unu rri11i:. más de le ,)ro!iiedEtd inoo-

terial. 

Reoorder.Ú>s qui; ü~<tort:e como f.iouchet y :tudaclli (23), -

e >ns id oran 0Ue lae. m::.rcns de fábrica y lRs ense;'.r.12 c.::i·.iercfo.les, 

no dElbe.n incluirae dentro de la .;iro,tiiedad intelectual, o inmat_!!. 

ri.lü, pues ll su juicio n:,dn tiennn (lUe ver con le creación inte 

(22).- Op.Oit. ~ár,. 54. 
(23).- J;:ouchet y Radnelli .tt. Siffrido, 09. Cit. 9ác. 25, cita-

d.:is t>or .:tanr&l Medina, David. 1.crutudo de •••• , pá¡z, 90. 
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l&ctmil, i:i.c;1dJ e:xtrh.1t.s h este ré[imen, ;iuerto qut: 1 1.'.!firmi::n, -

e:,; fin no f•S ,,rotercr :r re{ •.:l.: r crtuci;)nes inte.ltictuules. 

Sin éi:.b1;1.rg·J 1 "lhs dü_:0rüc:i0nt& rclz.tivas a la. :;iroi:)ie

d:.;.d industrifil protece.n y defienden lai:.. conce.;cion&s o cre~1cio

n¡,v intelectualGS de l"s inveiitoree, y ~ún cunndo en el caoo de 

laa marcas, o de los uvisos y nombree comerciuleo, frecuenteme_!l 

te nci se ·est~ ante ve.rdt\deri.s o !}ro~ia.s crn;:ici.-mE:a intelectua-

les, 6ston sicnoe tieuden en reiüiclod a defencJE:r los resultados 

e.e ir, Mtividt.td industrial del productor, i111;;1idienc:lo lus confu

siones. Ln prot&cci6n c·:>ncedida Ltl aic:no y c1.msistente en el -

de.racho exclusivo de colocarlo en la.s mercuncfos i;ropilts 1 rar~ 

tiza del pelifro de eme otros _¡iuedun usurparlo· y bfifLn aparecer 

f~,h:bi.-.ente deterrdnt1dos 8rticulos como provenientes de una. pi:r

trnna nue ha. acr&dita.dv los productos de eu trnba.jo; es decir, -

los derechos oue e:e conceden '"- los poseedores de tales ei{nos -

clistintivoc no difier&n, en cuHnto ;:... su finhlid••d, de los co!?l-

~ren<lid.Jo en el c0ncc.tito de derecho de aut.-r•• (24). 

Por otra parte, 11d&be recordarse c;ue no e E la cre::::ci6n 

en 
, 

:niarr.a, ni la. labJr inf eilio:;ú. o 'intelectual lo l"U& juetif.!, f.ll 

cu lt: :JrOtécci6n r:ue: la prv,,iüd:.i.d in:m:. t erfo l concedE: ~ las mar-
c<,i;;, sino que E:Ei esa concepci6n de la intelirenc:f.a y del traba

jo intelectu~l, c1>ntemplados desde E:l f •. s¡,>E:cto del ¡irovecho mat! 

ric.1 aue dto ellos puede resultar, lo CJUe .:1:erita QUE: lE. :iropie

ci:..d inr:t!:'.teri~l t.coja cin su seno EL estE: ti.:>o d¡;, crcaciones"(25 ). 

(24 ).- Bx¡..ósición de Ií.otivos de la Ley de la .?ro¿iedud Indus--
triül publicuda en el Diario Ofici~l de Jl de diciE:~bre
de 1942. 

(25).- Ranrel Ortíz, Horucio.- Op. Cit. i;i{t.c. 17. 
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hhorEI s.Jlo convie11& 1.1r;nci~·m.tr ciue ''úunqui; no tcn¡;t.n el 

mismo orícen ni puedan conaiderurse cre~cionec inteltctuel~s, -

las P.Jh.rc:..s y otrr's aicnl)s distintiv:>e co::io el nombre c":~.erc:iul

:,• el nvi::io comerciul tfl'nbión encuentrnn clu.sifict..ci~n :.,dccuc.:.da

en el cuadro de la. ?ropied::.d in:~r~terial, ¡:iui:ato que loe dere--

chos que lee s.,n relutivos rect~en, i€ualmente, s•>brc objct1.1s i!! 

mutcrie.:les" (26 ). 

f).- El Nornbre Comercial. 

Alvarez Soberanis define el nombre comercial co:ao ---

aquel que "está constituído,en las sociedndea, por su ruz6n so

ci:.l o denominación y en las empresas :> ner,ociuciones, ,;;or lc.s

pnlabras y cifnoe diatintiYos utilizc.dos :i1;.ra c:1eaicn1.1rlE•s, cuyo 

titular en &.1abÜ.EJ hip6tesis, tif:ne el derecho exclusivo de su -

uso, en los cneoa y con l&s limit!i.ciones previstos en la ley" -

(27). 

La L!M al ifu&l :'!UC su antecesora, no d6fine i;l no1abre 

comercial, pero de lú lecturi:. de ou c .. rtículo ld3, se d<:sgrende

oue el nombre comercial deoe contener ela.:1ent<Js ~lle hllgnn die-

tineuir a la empresa o entablccimient0 de; ~ue ec trutc, de ---

otros de su g¿neru" (28). Por lo tunto, lu ,finnlidncl del nombre 

cor:lercfol os diferenciF.r sociedades, eint:resus o nerociuci~nes~ 

Pnrú ubtener el derecho ttl uso c:xclucivu dt-l no.~bre co 

(26 ).- aanfel i.iediné:., DE:.viu .- ~~ratudo de ••• :1-:..t. ~O. 

(27).- Alvar&z Soberania, Jnirne.- Op. Uit. ~~f. 74. 
(28).- Idern. Pfi.r,. 72. 
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ine:rcii:..l, no se requiere de nincún reeistro o de_p6aito; el s6lo

uso efectivo del cismo,·. es suficiente iJ&ra goear de la protec-

ci6n. Sin embargo, debemos mencionar que dicha grotecci6n ee -

limita a la zona ceorráficr.i. que abarque la clientela efectiva -

ele la ern~resa o eetableoirdento a que se aplique. 

Ahora bien, quien est& usando un nombre comercial po-

dr~ Dolicitar la publicaci6n del mismo en la Gaceta de Invenci! 

· nes y Marcas. La publicaci6n d'e &ete, producirá el efecto de -

eatableqer la buena fe en la adopci6n 1 uso del mismo. 

Finalmente, diremos que la mencionada LIM, establece -

en su articulo lo7 que el nombre comercial se regirá, ·en~l• que 

sea aplicable, ~or lue reglas es~ablecidae con relaci6n a las -

:na.reas. 

g).- El Avi•o Comercial. 

El aviso comercial es un signo distintivo que tiene ~

como finalidad anunciar al plÍblico un comercio, una. negociaci6n 

o determinados 9roductos. 

~a1nbi6n se puede obtener el derecho al uso exclusivo -

·de .los avisos comerciales, siempre y cuando~ 6stos tencan sefia

lada originalidad que los distinga fácilmente de los de su esp.! 

cie, y se obtenga el registro c'orreapond.iente. 

El reeistro mencionado tiene una vieencia de diez aflos 
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i1u¡.irorrocubles, ya que transcurrido dicho tlrmino, enero de 1Jl~ 

no dere:cho ba,jo el dominio público, :JOr lo que no podrá vr)lver

a ser reristrudo como aviso. 

h).- Denominaciones de Oríben. 

El Arreglo de Lisboa de 1958, concerniente a l~s deno

minaciones de orír.en y su retistro ~nternacionnl, fue firmado y 

ratificado en 1962 por ubico y contif.n1:. en su i..rticulo seeundo 

la eieuiente definioi6n: 

••se entiende ¡,>or denomi.J1e.ci6n de ·oríren, en 'el eentid<>

del presente Arrerlo, l&. denomim>ci6n reor:ráficu de uh país, de 

una regi6n o de una localidad ciue sirve !)ara distinruir un pro• 

dueto que es orie;ino.l de él 1 cuya calidad o ce..racterec se de-~ 

ben exclusiva o esencir.lmente al medio eeorráfico, co1:;irendien

do los factores natural&s y loe factores humanos•• (2:J). 

Así puea, este _sifnO distintivo tiene wia doble proteE_ 

ci6n: la que deriv&. del Tratado Internacional, y la que rccibe

de la Ley Nacional. Actualmente la única denominaci6n de ori-

fen Bexicu.no· c'IUe h&. obt&nido el recistro internacional, y por -

tanto esta doble protecci6n, es· el producto deno1ninudo "TG.oui--

(29).- ?laisant, Robert.- La Protecci6n Internacional de las D! 
nominaciones de Oricen, en Revista W.exic~n~ d& la :ropie 
dad Induetrial Y Artístico., ni1m&.ro especial, 21-22, ¡.:éxi' 
co, enero-diciembre, 1973, pác. 296. 
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lla 11 • (30) 

La LIM dedica todo un capitulo ~ara la rer,ulaci6n de -

esta uiuteria. Establece que la protecci6n a las uenominncionel!I 

dé or{r,en, se obtiene por medio de una declaraci6n emitida por

la Secretar:fo de Patrimonio 1 l'ol!ento Induatria.l, la cual ten-

drn como plazo de vigencia aquel en ·que subeistan las condicio

nes determinantes que la motivaron. 

i).- La Represi6n de la Competencia.Desleal. 

Lo. oompetencit. desleal no cuenta con una reglamenta--- .. 

oi6n específica en nuestro· derecho, .1 en la mayoría de los ca-

sos, las violaciones de los derechos de propiedad industrial 

constituyen al mismo tiempo, un aot.o de oompetcnoi~ desleal, X'! 
z6n por la que atinadar.sente se. incluye como un elemento más de

la propiedad industrial. 

:rranoesoo carnelutti, refiri¿ndoso a la co~petenoia -

entre los comerciantes nos dices "El juego ea le1;1.l, en tanto -

cada uno se sirve, para adelantar a los demás~ de eus propias -

fuerzas; cuundo se hc:..ce l:.l.sÍ, el derec.no asiste impasible a la. -

competencia, 001110 los jueces a una· carrera. Pero el derecho no 

permite que alguno de los concurreritea impida a otro servirae -

de sus propias fuerzas ni menos que trate de utilizar las fuer

zas de ~l; por ejem~lo, cuundo se trate de una carrera de caba-

(30).- Ranr,el Ortiz, David.- Op. Cit. págs. 29 y 30. 



lloe, que lo encoja o le cambia la cubalr.adura" (31). 

En nuestro derecho existe un concepto genérico del ac• 

to deeleul, establecido en el articulo 10 bis dol Convenio de -

París parn la protecci6n de la Propiedad industrial. suscrito -

por lr.bico en 1955. (32) El 11e:1cionado r.<.rtÍCltlo dia)•)ne lo ai-

euiente: 

1).- Loa ;.id.cos de le Cni6n et•tt:n oblitncl,:io n fJeecur-.tr 

a los naciona.les de .los ¡iaises de la. Uni6n una protecci6n e:f'i-

caz contru lt1 com¡>etonciti deelrnl. 

2 ).- Constituye r1cto de competenciú cleslúnl todo acto

de cor.i:,:.etencia oi>ntr;:,.rio a los ueoe hon&stos &n ::iateric1 indu.s-

trinl o cornerciul. 

3).- En particular deberi~n ~rohibirsEi: 

-cualouic:r acto caj,le.z de cre:t:.r une confuoión, .por cua! 

quier múdio ~ue cea, resJecto del establecimiento, los produc-~ 

tos o lu nctividE;.d industrinJ.· o comercial de un competidor; 

-JAlS aaeve:rt:cionee :fEilsas, en e:l i:jercicio del comer-

cio, capt·.ces de dúfl1=.cre.ditti.r el e~t~olecimiento, los groductos

o .lt:. r-ctiviclad industrkl o cor.ie:rciel de un comyc.tidor; 

(31).- Carnelutti, Francesco.- o~. Cit. 1J6.¡:. 41. 
(32).- Diario Oficiél,de 27 de julio de 1~76 que publica la &1-

ti!!lt~ revisi6n del convenio hecha en Estooolmo el.14 de -
julio de l.~67. 
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-Lua indicaciones o aseveruciones cuyo e1:i.,,lco, en el -

t,jercinio clcl 001:1ercio, .;iuuic-rLJi incluci?' al ¡11~.blico e. error so

bre lr. naturalezh, el modo de :f'abricuciSn, laa cn.rc..cter!sticas, 

lu !:cptitud en el en:pleo o lu CMtidE.d de,·los ¡,.>rodoctos. 

Por Último, cabe aefil:tl:.r que le. LIM ae:~,: lt• en su a.rtí

culo 210, inciso "B y fracci6n X, los uctoe que a 111. luz de nue!. 

tro réti~en interno, son considerados como actos de competencia 

déalenl. 

El inciso B eei~ala que son infracciones administrati-

vue: "La reelizaci6n de actos relacionadoa con lu tiderir.. ()ue

eot<,1 ley reculu, e ontrurios a los buenos usos y coatnmbrea en -

11:. induotrh~, comercio y servicios que im:iliC!ue com~·etencir. des 

leal". 

Lu fracci&n X dia¡•One que son infruccionec l:'.dministra

tiv~.s: "Efectuur, en el ejercicio de.actividades industriales

·o mercantiles, uctos que causen o induzcan c.l p{wlico i::. c.>nfu-

si6n, error o enf,f!ño, ~or hacer creer o. suponer infundadamente: 

A).- La txietencfo de una relación o asocieci6n entre

un c;r:tElblecir::iC;nto y ol de un tercero. 

B).- ~ue se fubricfl.n productos bajo normas, licenci&s

o autoriz~ci6n do un tercero; 

O).- que se prebtan Dervicioe o se venden productos -

bo.jo autorizaoi6n, licenciua o normas de.un tercero. 
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j ).- El Truo¡mso de Tecnolor:tu. 

"La Chi>acidud humrina ,1nr1:1 creur nuevr.s tecnolocius y -

cm tn.ru:::forr::;,ci.Sr1 en 111erci:..nc í~s, ha v.:.nido 11 sei;l:_li.,r E:ll nues--

troa tie1:1pos el diferente c:rado de desarrollo entre los pueblos 

al extrerr.o de 1nedirse el udelanto o el utr.iso econ6r:tico de los

mismos por el número de ~atentes y certificudori de inventor que 

en ell&.s se expiden para proterer las invenciones" (33 ). 

"Por tc.cnoloría ae entiende el con.iunto muy nmrylio y -

vt-.riado df. conocimientos reoucridoa p1~r1~ cierta ,.roducción o --

. servicio industrial, y riue van desde los estudios de me.rcado y

de f&ctibilid&d busta los ajuutee de o.peraciones y puestu n PU!! 

to de lE-. ~.roducci6n, ~>acando por etapa.e que. ce. rel<-.c io:mn ·con -

conocimientos r~uy es¡iecinlizados Cvmo el examen y selección d&

los k>rocesos, looalizu.ci6n, proyecto definitivo, contri.:tnci6n -

de equipoc e inatnlaci6n, etc". ( 34) 

"Una !_)ropied!l.d t:ser1cial de la tecnvlorír1 es su trans1u_! 

sibilidad, es decir, la circunstancia de que, ouien la posee, -

puedh trui,sferirla e otra persona. LU oircunst<.inci~ de o.ue la

tecnolotíi:: sen euaceµtible de. ser tresfericlo, la ru. conv6rtido

en un objc"&o de_ comercio, es decir, en una mercancfo. y corno ---

(33).- Raneel !1'.edina, David.- ta ~er-l11.r.1entaci6n actual .da le. -
:Jropiedad industrial.,, o;i. Cit • .tács. 15 y 16. 

(34) .- '.'r'i tker, Jorp;e .- Bases Jurídicas d& la Transferencü1 de -
TecnoloF,Ía en América Latina, en Estudios de Derecho Eco 
n6mico 1, Instituto de Inveetieac,ionris Jurídicas, F~xico 
1977' ¡iár.. 157. 
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tnl, se vende y se oom¡>ra en el mercaclo" (35).· 

"Lae diS¡>O&icionea leealeli que regulan el traapásO de.;:, 

tecnoloe!a en Mhico, están contenidas en la Ley sobre el R~t;i!. 

tro de la Transferencia d! Tecnolocia 1 el Uso y Bxplotaci6n de 

Patentes y Marcna, que entr6 en.viE:or el 29 de enero de 1973 • .:. 

también han sido incorporádaa nomas eepecf.ficae sob~. la mate-. 
ria en la nueva Ley de btvenciones que entr6 en vicor el ii .de-·. 

febrero de 1976" (36). 

(35).- Alvarez Soberanis, Jaime.- Op. cit. pág. 15. 
(36).- Rangel Medina, nav'id • .;. t.a Reglamentaéi6n actual ••• , pág. 

22. 
' . .'. 
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l.- BL USO DB LAS MARCAS 'A !RAVBS DEL TIEMPO. 

"La coatuabre de marcar artículos con el objeto de ind.! 

oar au propiedad o sus care.cteriaticaa, tiene una larga historia 

Sus origenee ee remontan a loe eelloa que aa utilizaban en sau
ria para la firma. Los paatorea arcaban el ganado para poder -

identificarlo en caao de robo" (1). 

"Se dice que le.e marca.a. sobre la cerámica crieea eran -

auricitintea para iientificar no a6lo el lugar de fabricaci6n, si . . •' ~ :.. -
no tamb16n el artesano párticular responsa.ble de la producc:l.6n -

del articulo. !aabi6n exi.stla .un registro oficial para tales .... 

raarcas. La.a sandalias rollallaa se 11arcaban con palabra.a o dibu-

jos para identificar au·oricen exacto. Recientemente en :tnclat! 

rra se han cleaenterrado al.runas sandalias ro11e.na1 en buenas con~ 

•1c1ones, ostentando J1B.rcas de comercio que consisten en una ho

ja de roble y un uanojo de maiz. Hace dos mil afloa el público -

pudo hab.er eabido exactamente cloncle ir a fin de obtener sanda--

lias de estilo 1 calidad similar, 1 aún en nuestros dias, el --

origen de tales articulos puede conocerse a pasar de que el lu-

ga.r de fabricaci6n haya deaaparecido desde hace mucho titapo.-

Bsas eran 1111.rcas de la úxima claridad y aigniticaci6n" (2). 

(1).- Surendra J. Patel.- Laa 1111rcaa registradas y el Tercer -
Mundo, en ReYiata "Comercio Exterior", VolU11en 29, No. 12, 
•'xico, dicieabre 4e 1979, p4g. 1323. 

(2).- Geoffrey w. ~ookey.- Adelantos Modernos en el Derecho y -
uso de las Marcas, en Revista Mexicana de la Propiedad In
dustrial y Artiatica, Número E•pecial 21-22, lbico, enero 
diciembre, 1973, p'c.:;415. · 

. ·'< 
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"Ln función orit;im>-1 de las ma.rcus ere. indic:.:.r su ori-

c:en. En la Edc.d Media hubia dos clEwes ftUldfü1ent<1lec de r.iLrcas, 

lt.s de los comerciantes, c¡ue eotablecfon la pro.í.-'iedud de los --

biéneu h los cu<'.les se fij:.i.ban, y las de groducci6n, cuyo objeto 

era indicnr fuente u orícen. Lna carcus de loe coruerciontcs 

ere.n, ectrict&1.1ente, marcas de propiedad, y e.sa er:~ su ünica fU!! 

oi6n. Lua de ~roducci6n eran utilizadas por los gremioo para C! 

rcu1tizar deterwinada calidad y yara controlar el inereso a cier

trte Hotiviclades. Su ui:¡o eri:. oblieatorio; pue.de coneiderc..rse que 

constituían una desventaja para el productor, puesto que pod!en

servir pu.rn ubicnr el artesa.no qqe hnbia fabricado o vendido un

artículo defectuoso. 

La transici6n de la marca rer:lamentnria típica de la 

Edud t:edia a 11:1. node.rni:.. marca recist~da, llev6 varios sirlos 

y fue resultado de inmensas transformaciones en el funcion~mien

to del oistornt:. econÓIJ1ico. El marco dentro del cul:l ocurri6 aba!: 

CL! el de&i:rrollo del couercio nncion1;1.l e internacionr::.l, la Revo

luci6n industrial y los cambios en lLL estructtll"'c. de ,i)roducci6n y 

distribuci.Sn de bienes y servicios en los Úl~itios Ei[los" (3). 

Sin embarco, 11111 lerislaci6n sobre marcas es relativa-

mente reciente. La mayoría de las leyes de marcas se ~ron:ulea

ron en ln segunda r:iitad de.l sir,lo XIX. En 19001 todos los &ctu! 

les .países deoarrollados de economiu de me.rea.do, todos los que. ~ 

cihora aon pafoes socüüist!!s y yrácticumente todos los p!iÍf;es de 

(3).- Surendra J. Patel.- Op, Cit. Pk• 1324. 
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Ain&ricu Latina, ten!an ya. lt:yes du ese ti:JO" (4.). 

Como puede observE:.rse, lu mnrca como tal, ee us6 desde

tiam,t>oa remotos, pero no ee sino hFq:itu. el eiclo XIX cuando oe -

inicia su recla:11entaci6n jurídica. 

El auge que la industria,. el comercio y la tecnoloeíá 

desarrollaron a partir de la Revoluci6:i Industrial, eefio.li:ron la 

pauta que dió a lue W:&rcus su importancia actufal • 

. Hoy en día, la i~~ortanci~ de las murena es incuestiona 
,.. .. . -

ble. La niayor!a de los productos que a diario usarnos o consu:ni-

i:os, exhiben un1:t marct·.. Sería difícil conce:bir el cor.11.::rcio sin

lei existencie. de lae llllirci.:.s. La !ntimu. relaci6n entre el Sifno

marcario y la publicidud nos hhce recordar las enormes inversio

nes ~ue esta Última ocasiona, y loe costos sociules que provoca

cuando no ea informativa y educativa; o al Menos veraz. Aai, --

. le. irJ9ortancia de las marcas eatá latente en loe cr.i.:,;oe jur{di-

cos, 13con6micos y sociales de los ?Ueblos donde prevnlcce el si! 

tema de la "libre competencia", y aún en los pueblos con siste11&. 

eocinliAtas. 

(4).- Conferenciu de las Nuciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo (UNC!AD): Efectos de las marcas sobre el proceso de 
desarrollo de los 9a!ses en deaurrollo, informe de la se-
cretar!n de la UNCTAD. Documento TD/BC.3/3 de 29 de junio
de 1977. La Reyista "Comercio Exterior". Ob. Cit. reprodu• 
oe · la Tercera purte del Documento citado, bnjo el t!tuló·
Efectos de l~s llll•rcas en loe países en deearrollo, pág. --
1345. 
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2.- ANTECEDBNTES NACIONALES .. 

Sefinla Rang&-1 Meáina que, en lo tocante al derecho so

bre las 11iarcas, nuestroa antepasados aztecas, no ten!an ninguna 

disposici6n directa o indirecta, y que no hay datos que permi-

tan su~oner la existencia de laa llBrcas en su ace~ci6n jur!di--

ca. 

En la Epoca Colonial, tam~oco existen datos que permi

tan su¡,¡oner la existencia de marca• propiamente dich&e, y por -

la misma rnz6n, .hay ausencia de llOl'llaB jur!aicas protectoras -

del derecho a la llEiroa, tal y como en nuestros die.e lo entende-

Jl\OIJ • 

Sin embargo, el autor que venimos siguiendo, señala -

que debido al auge que tuvo en la Nueva Espaf'la la industria del 

oro y la plata, ee dictaron disposiciones relativas a lo que ~ 

hoy conocemos como "marcas oblieatorias 11 , es decir, normas so-

bre marcas de control estatal, dictadas con el objeto de.garan

tizar un e..ficaz control ~el paeo de loe reales derechos. 

El antecedente nacional más iruaediato al conce~>to mo•

derno de la funci6n mercaría, son las "marcas de ·fuego", usadas 

en el eitrlo XVIII, hechas en hierro o en l>ronoe calentado al r~ 

jo vivo ~hra aplicarlas en loe cortes superior e inferior dé 

loa libros, con lo que ya no s6lo se sefíalaba la procedencia 

del Convento o Escuela h que el libro pertenecía, sino también-
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indicnban el orícen de su fabricac16n. (5) 

No fue sino.hasta la presidencia de Don Porfirio Díaz, 

cu.ando r:e promul¡6 la primera ley que de modo específico y di-

recto fue elaborada para regular los derechos sobre las marcas, 

denominada Ley de l'liarcas.de Fábrica de 28 de noviembre de 188,; 

posteriormente el 25 de acosto de 1903, ee promul¡;:6 la Ley de -

Marcas Industriales y de Comercio que estuvo en vicor hastu ser 

deroc,ada por la Ley de Marcas y Avisos 1 Nombres Comerciales de 

techa 26 de junio de 1928, que a su vez, fue abrocada por la 

Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942_, antece

dente inmediato de nuestra legielaci6n viGente (6). 

M~xico en realidad llega tarde a la rer;ulnci6n jurídi

ca de las marcas, pues est& se 9roduce en el mundo, medio siclo 

atrás. No obstante esta demora, el interés oue uéxico ha mos-

trado por el tenm., se hace patente al observar la leE,islaci6n -

naoional·~ue en 90 affoe ha producido cinco leyes que rer,ulan e! 

pecíficarnente a las marcas. Esto Último podría hncernos pensar 

que no son deae.siados ca111bios en tan breve lapso, pero cierta-

mente, el comercio y la economía también han canbindo mucho, y

es en esas áreas donde la marca tiene vida, por lo que ee ha t! 

nido que adecuar su repulaci6n jurídica a los rápidos carabios -

habidos en las áreas comerciales y econ6micae. 

(5).- Ranccl N.edina, David.- Tratado de Derecho Marcario, op. -
cit. p&e,s. 11 y 12. 

(6).- Paru un estudio -'e a fondo sobre este tema, v'aee la re
sefia hiet6ric~ que realiza David Rangel Medina.en su Tra

.. tado de Derecho Marcario, p4¡a. 33 a 86. 
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3.- CüNCSPTO DOCTRINARIO Y LSGAL DE LA MARCA. 

-Conce~to doctrinario. 

Existe en la doctrina tal cantidad· de definioiones,de

las lllhrcas, que Rancel Medina (7) las clasifica en los siGuien

tes cuatro gru~os: 

Primer r.rupo: las que señalan a las marcas un papel de 

Si~no indicador del lugar.de prooedenoia de la mercancía. 

Armengaud Aine define a l~s l!lllrcas de fábrica o de co

mercio como "un sir.no cualquiera aplicado a un producto 7 que -

;_)ermite reconocer la fábrica de que proviene o la casa comer--

cinl que lo vende" (8). 

Segundo erupo: Aquellas que consideran a las llElrcaa co 

mo ~gente individunliza.dor del producto aismo. 

Para Stepehen P. Ladas, la marca "es fundamentalmente-

un signo, un si111bolc, o emblellll que señala, distingue las mer-- · 

canciue de Wl productor de las de otro" (9). 

(7).- Idem, pá~. 154. 
(8).- Armenr,a.ud Aine. Traid Practique des Marques de Pabrique

et de Co!lllleroe, ~arís, 1898, pág. 3. citado por ~aneel M! 
dina, Tratado ••• , pdr. 154. 

l9).- Stephen P. Ladas.- The International Protection of Indus
trial Property, Harvard University Presa. Cambridge• 1930 
páe,s. ll y 12, citado por Rangel Medina, Tratado ••• , pág. 
155. 
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Tercer Grupo: Aquí se toman en cuenta l~e doa notas -

sobresalit:.ntes de loe grupos anteriores. 

Joaquín Rodr!cuez Rodríguez, nos dice que la marca es-

.. "La aeiial externa. que ee usada !)or un comerciante para distin-

euir los productoe por él elaborados, vendidos o diatribuidoa,

de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia 

y el coof:rciante o.uecl& u sulvo de loe efectos de la cor:19etencia. 

- deslc·c:l r,uo le hicieren 10:3 que llretendir:sen ntilü:nr el ,ireat!, 

e:io y J.~ aolvenciu de ac¡u61, para colocu.r productoo inferiOres

o no acreditados~ •. (10) 

CUL\rto crupo: 1idopt11ndo la tt:isis i~ixta ;w inclict1cl11, -

onfocn la esencin de la muren en f\.l.llci•~n ele 11'. clir;ntc,ln. 

Tullio Ascurelli bu er.itido su conce}to de marca di--

ciendo: "!A :~arcu tiirvc; p;;.rr. indivitluc-lh<ir r.l ~rodt~ct-i, trim-

bién elh. constituye un bien innaterial, que oe trL.duce mrtte--

rinlrnente en una contrasefil=> :?uesta e:n les morc;;..ncíns o en su ª!! 

b<"laje, ;,· que sirve 9.:..ra indicar la tirocedenci~, tlel ¡Jroducto de 

una hncie11dn deterr.iim1.da, atrayendo y conservando li:t client&la'' 

(11}. 

LU LIM no contien& ninru.na definici6n tle l~e m~rc&s, -

pe~o i:.l~;lÍc itr.r.'.ente os :iosible construir el conce_;to lefHl ei -. 

(lo).- Rociricuez Rodrir.uez, Joaquín.- Curso de Derecho ~.:ercnn-
til, Tomo I. Edito)rio.l Porrúi;i., S.A., ;c.bicci, 1974, iJde.-
425. ' 

(11).- ascarelli; TUJ.io.- Derecho Mercantil, Trnducci6n de Feli 
pe de J. T1wa. Notas de Joaquín Rodrieuez sobre el Dere: 
ello 11'.exicnno, r:.bico 1940 ¡_.¡ár. 58. 
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1m1üüuinos los nrt!culos que indicun la finalidad y oaracter!s

tici:;s de cate aieuo distintivo. 

El art!c1llo 87 establece: "Esta Ley reconoce li::.s mar

cee: de productos y 11·.s marcas de Servicios. La.a primeras se -

cvnctituyen por los sicnos que distineuen a los artículos o -

¡.¡roductos de otros de su inislllU especie o clase ••• ". 

Por su ~u.rte:, el c.rticulo 83 dispone: "Toda persona -

que ect6 usE:.ndo o ~uie1.oa ua~r Wla marca para distinr.uir los ar
tículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho ex-

elusivo a su uso, satisfaciendo las formüidades y requisitos -

i:ue eatr1blecen estu ley y su reilamento. 

tcuul derecho tendrán loe comerciantes y prestadores -

de servicios debidamente establecidos, respecto a los artículos 

que vendan o los servicios que presten en el territorio nacio-~ 

m:l y de los cu~•les r¡uieran indicar su procedencia. ••• " 

!i'imümente, el urticulo-90 se:1t..ln. que pueden consti--

tnir una rnnrca: "Li:.s de.nominaciones ¡ sirnos visibles, sufi_,;.

c ient&u:ente distintivos y cualquier otro medio susceptible de -

identificar los prodi.tctos o servicios a que se apliquen o tra

ten do.uplicnroe, frente a los de au misma esJecie o cllise 11 • 

De lo anterior, f:lOdemos a!ireciar que la Ley e.tiende 

,.rir.~ordiulincnte las funciones distintivas y de indicaci6n de 

¡;rocedencia en lao mnroa.s, por lo que se puede concluir ~ue el

conceJ,ito lee11.l de r.inrca es ubicüble dentro del tercer fru:Jo de

o efinicionea clE1sific&.dae por Ranrel Mcdin::.. 
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Considero que nuestra J,e,y se u·~)ic~: en lu corricnto 

lldecuadn yH que la funci6n distintivr.. es, desdo mi i>unto de vis 

ta, la funci6n eoencinl y rnz6n de ssr del sir,no murcario. J,a

clientela eEJ 1 en cambio, un us¡iecto raáe bien secnnuurio en el -

uso de la.e 1m1rcue, que si acaso viene u constituir un vcti vo i!!_ 

tane;ible e important!sir:io de lá empreeu, no lo es sino hm:ta 

que lu marca ha cumplido cabalmE:nte eu funci6n distizitiva. Ade

uiáe, la corriente en oue se ubicn nuestra leciolaci6n no olvida 

la irn;:iortancia, aunquei menor en nuestr()s dí~, de indicar la -

procedencin de los product.os. 
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l.- FUKGIONES DE IJ• MARCA. 

"Según sea. el carácter esenciel que del sirno marcnrio

se udopte, as! será la funoi6n que se le aaiene" (1). Es decir, 

lr.s funciones de la marca derivan dé su misr.ia definición, 

Autores nacionales y extranjorúe, con ciertas diferen~ 

oias insir,nificantes, otorean a las marcas las aicuientes funoi~ 

nes: 

A).- Pu.nci6n de distinci6n• 

B).- ?unci6n de protecoi6n. 

C).- Punción de indioaoi6n de procedencia. 

D).- Funoi6n de ~étrantfo de calidad constr,nte. 

E).- Punci6n publicitaria. 

a).-Punoi6n de distinción. 

Esta función deriva de la naturaleza misma de le me.roa. 

Burrera Graf define: ~ la marca como el ''sicno distintivo de las

nercanc!as que wiá eM;ree:a el1:.bora. o eXilendo." (2). 

w.c. Howarth o..;;ina que "Msicarnente las marcas son para. 

(1).-Rane:el .Medina, David. Tratado •• Op. Cit. pá€,. 171. 

(2).-l3'1.rrera Graf, Jorae. Tratado de Derecho Eeroantil. Generali 
dudes y Derecho Industrial, Editorial _::orrúa, S.A., f.11Sxico-;· 

. .r :~ 

1957, pág. 28-3. '·:.~. 
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los bieues, lo que loa nombres son a las personas. Ellus 9ermi

ten a. la cente distinguir "A" de "B" sin tener que enumerar e -

inspeccionar todas sus cnracteristic&s físicas peculiares; ellas 

permiten introducir o presentar a "A" a lne gentes y que "A'' sen 

identificado en una ee¡;.unda y subsecuentes ocasiones•• (3). 

Considero que la o~ini6n de Howarth es muy atinada. La~ 

met~tora de comparar las marcas con loa nombres de las personas-
' ee vnlederél.. La 1aaroa representa el nombre de loa J.)roduotoá, lo 

c11al permite al consum:i,dor identificarlos, provcca.'ldo la foriDll-

ci6n de clientela eri torno de la marca. cuando el producto o ser-

· vicio es de buena y constante calidad. 

''Es la marca la que da u l~ J:1ercancía su individualiz~

oi6n; permite reconocerla entre milla.rea de otras análogas o se

mejantes. Cuando mi!e estimada es la mercancía, más valor tiene

la marca •••• "(4) 

r.a funci6n distintiva de las marcas se hace ma.nifiesta

en la LI1rl, al 'establecer su articulo 87 que las marcas de produ~ 

tos y las marcas de aervicioe son aquellos sienas que distincuen 

los productos y artículos o servicios de otros de su mieme. es~e-

(3).- w.c. Howarth.- ¿are trademarks n&cessary? The Trademurk -
Reporter,· Orc1mo de la Asociaci6n de rriarcus de los Estados 
·unidos, Vol. 60, No. 2, Marzo-abril de 1970, 2ác. 229. Ci
tado y traduoic.o en h. cita por Alvarez Soberanis, Jaime.
La Regulaci6n de las Invenciones y L1arcaa y de la Tranate
rencin Tecnol6gica, Op. Cit. páe. 58. 

(4).- E. Pouillet, Tru.ité des Marques de Pa.brioue et de la Ccncu 
rrence Deloyale, 6a. Edici6n. París, 1~12, pág. 13, citado 
por Rangel Medina, Tratado ••• pág. 172~ 
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cie o clase. También se apreciu esta !unci6n en el artículo 90-

fracci6n r, que establece que puede~ constituir una 11arca lne d! 

nominaciones y aignoe visiblee, suficientemente distintivos y 

cunlc¡uier otro medio susceptible de identificar los productos O·· 

servicioa a PUe se apliquen. 

b).- P\lnci6n de Protecci6n. 

Las marcas ~roteeen al titular de la misma y al p~blico 

consumidor. 

"Desde el punto de vista del titular de la marca, ~sta

tiene por objeto protegerlo contra. sus competidores. Blla pera! . 

te al productor que sus productos •iean en el mercado y que pue

du controlar su difusi6n". (5) 

Desde el punto de vista del consumidor las m11rcas son -

ncce,;arias a fin de protegerlo contra el engaño y el fraude. "Si 

loa productores fuesen liores de illitú.r li::.s na.rcfas, i:tiquetas, -

&i:volturi:.s :r yroductos de otros, nineuno tendrÍ<• incentivo aJ.gu

no ~w.ra 1fünte:ner la c&lidad de flUS bienei.¡, l'uesto que é:;tos ine

vi tr-..ble1\1ente se verían imi tud os ?Or productos inferiores a pre-

c i,1E' r:en)res que, sin embarco, tendrían idéntica .n¡,ariencia" ( 6) 

,Tur{dicnme:nte esta doble funci6n es bien ir.:yortante. La 

tLttelLi que otorc:a el Esti;.do al sirno marcc.rio atiende intereses-

(~).- Ra.nrel Medina, David,- Tratado, •• 1-~ál, l'/2. 
(6).- Dourl~s P. Greer.- Los beneficios y coctos econó~icos de

lus nt,rc-.•s, I,ecciones paru los 9afoes en deFJarrollo, en. R,! 
vida "Comercio Exterior", Oi>• cit. P~G• 1310, 
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privuctos (los del titular de lti m:•rca), e inti;rGr.Eo LJÚblioos ,.._ 

(los del titulur de la marca), e inter&ses pt\blicoe: (loa dol 

p&blico consumidor en ten eral). Si tan solo se 11retendiera pr.2 

ter:er los intereses del tit:..il:.r de-. la z:mrc:,, el conmu~idor se -

vería f'.fectado en su. econom:fo al confunci ir productos do distin

ta calidad e id&ntico precio. También sería injusto des!.irote-

r.er a~ titular de una marcu ~u.e con su. trabo.jo y esfuerzo se ha 

sabido gunur una clientela EJ.l mantGner el niv&l de culidrdl de -

su .)roducto, nue es identificfidO fNz.cilz.s a l~ mt.rca. 

Los interesos groteridos 110 son en r6alidud a.ntag6ni-

cos. Conficuran h:s ªºª car:.J.s a·e ln 1:1iS~1 "lO!lOÓtz., ya que nn llJ!! 

boo ce.sos lo que se ~;rotende es que exist::. orden En c:l comercio 

que no se enp:iíie al consumidor, y C?Ue el titular de una l!ILJ.rca -

se encuentre ~roteeido. 

c).- :Punci6n de indicaci6n de yrocedei1cia •. 

"La rns.rcu se or:j.cina hist6ricr1"1ente ,:;::ira identificar 

el or:!cen de los productos, es decir, lu Jerr;onu. :'licr:;o; clel fa-

bricr!nte: o :1roductor, o sea oue aya.re:ce fundr .. ::entE.ln&nt6 co.Jr.io -

un indicado.Jr de: proveniencia" ( 7). 

''La re¡:¡reei6n de ci&rtos rlelitoe contra. la propiedud 
. . 

industritz.l y lu de v<:.rfod"-c forrnüfl de le:: cou .. etcncia dealür.<l¡ -

lo mismo que el rechazo de murcas i::ütndor~e o la nuliducl de --

(7).- Alvúrez Soberanis, Jni1le.- .La Reculaci6n óe ••• up. Cit. -
Pár. 61. 
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lo¡¡ rocistros otorcaclos invadiendo ,por imitcici6n, derechos ele -

torce:ro, tiem;n cMo ex9licaci6n funtluinentc:l el im¡iedir.·la con

fuoi6n ~ue los sirnos imitadores i;roducen ncercc de la :,>rocede.!! 

cia do lus mercancías" (8). 

No obstante, 11esta :f'unci6n de ln lllL"rcu como sicno dis

tintivo de la empresa. que fübricu los ~reductos, ha ido verdie!! 

do imriortancia, debido J:. que vivimos en un mundo com,.lejo, en -

el que existen miles de ¡;irod:i.ctos diferenciudvs a. travéo de ma,:: 

cas y muchHs E:ir.!)resaa y· resultaría poco práctico trutar de que

el consumidor mr::::iorizara, además de aquellas, los nombres de és 
. -

·fos 11 ( 9 ). En efecto, "según la Conferencia de las Naciones Un,! 

dal:l oobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en 1974 había unos -

cuatro millones de marcas virentes en sl mundo. En ese mismo -

nilo se re¡dstraron 325 000 marcas nuevas: 70% en países desurrE_ 

lladoc de econo~ía de. mercaclo, 27'!. en países en desarrollo y 

3;~ en las naciones socialistas de Europa Oriental" (10). 

Aón cuando las marcas ya no cumplen literalmente con -

la :f'unci6n de indicaci6n de procedenciu, 4sta continúa niendo 

una de sus finalidades raús im_ilortuntes. La LIM admite eeta fu:! 

ci6n en l.as marcns al rE:oonocer en su artículo 89 la funci6n de 

indicaci6n de procedencia en las marcas oomercialee y de servi

cio. 

(a).- Rangel Medina, David.- T1•ata00 •• op. Oit. 1'i!r. 1'16. 
· (9).- Alvarez Soberanis, Jaillle.- La Recrule.ci6n de ••• op. ci~. ·-

pá¡;:• 62. 
· (10).-Revista. ••comercio Exterior", op. cit., Presentaci6n. 



53 

d).- Pt.mci6n de rc·.rantfo de cc.liur;tl constt1.nt.e. 

"En nueatroe díus, lon uutures de modo rcne1•01 admiten 

esta funci6n re.rantizadoru de la marca, en la que no se había -

insistido hasta fines del sir.lo XIX poroue los autores eotaban

como ofuscados }Or la función de oricen, y no hablan notado que 

al gÚblioo le import~ menos conocer el nombre y oríren del co-

rnerciante oue volver ::.. encontr4r 'ia r.torcancia que le conviene"-

(ll). 

Esta es una de lus funciones más Útiles de ln marca, -

t~1to desde el .fltmto de viatu individuo.l, como c•.:>hctivo. En -

efecto, "la t,aruntie. oue 11roduce la :ru::..rct1 de fábrica .. no es sólo 

en provecho del fabric¡mte o co¡;¡erci<.nt&, oino también en bene

ficio del consumidor, que puede, por lo tanto, escoeer entre 

ruerc••ncias aemejantes la que ;,1¡{a le ae.rúd&, sin necesidrid de 

ulteriores ~ru<:bas, y tambi6n en provecho del público en eene-

rnl, en relrición, sobre todop opn la hitiene JÚblicn, lo cual -

viene ci ex;;ilici>r las sanciones penales ,tior violnciones de mar-

cas y t.>. demostrar eme la instituci6n de ltio murc¡;a de fábrica -

.siüe del cu11po del interés purunente privado ,?ara entn1r en la

cutegoría de las instituciones de orden ~6blico 11 (12). 

A ¡,iesar de lo anterior, debe1nos recordar ciue ''debido -

c.l roll m1:1ni;ulttdor C)Uí: juoe:~ la ..-ro;iuc.«ndci. en la sociedad con-

{11).- Rancel Modin&, David.- Trl!tudo ••• , O;J. cit. pác. 177 •. 
(12).- Ramelln, ·Agustín.~ Trütado de la ~ro~iedad Industrial,-

Traducci6n de la Revista General de Ler.isluci6n y Juris
prudencia. Madrid, 1913. Tomo Se€undo, No. 419, v'ff • 2,
citndo por Ranrel Medina, Tratado •• , p~¡. 178. 
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tem~1oráneb nl "tribuir cualidades ficticfoe a lon ¡iroductos o -

~orvicios, o orear necesidades artificialeo que ee satisfacen -

medü1.n.t& bi&nes inútiles, se deterioz:a la funci6n de earant:l.a -

en la calidad oue debe deeemgeñar la marca" (13). 

e).- Punci6n Publicitaria. 

En opinión de Daniel Ohudnovsky (14) "una marca es un

activo en la medida en que su propietario caste en publicidad -

para de.aarrollar un a,pego a ella entre los consumidores". Est~ 

ufir1.i1ci6n, tal vez un poco exa¡;erada, nos muestra sin embargo~ 

la importancia de la funci6n publicitaria en las marcas. · 

"Sin el derecho de hacerle publicidad a la me.rea y en ... 

se1i1:1.rla, el derecho a usarla tendrá escaso o nulo valor". {15) 

"La comercializaci6n se realiza a trav6e de la public;!, 

dad que se hace respecto de las lllllrcas de los productos y serv;!, 

cios, ~ues estas permiten su identificaci6n 11 (16). 

Ahora bien, "en .estricto sentido, la publicidad no de-

(13).- Alvarez Sober~nia, Jaime.- La Reculaoi6n de •••• , op. cit 
¡iág. 63. 

(14).- Chudnovsky, Daniel.- Laa marcas extranjeras en los pa:l.-
sea en desarrollo, en Revista "Comercio Exterior"·, op. -
cit. ¡;~. 1335. 

(15).- Alvarez Soberania, Jaime.- La Regulación de ••• , op. cit 
gáii. 65. 

(16).- Idem., pá.,, 65. 
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pende do lu existenoil;l. previu de las marctdl, puesto riuo no neo! 

cith referirse específicamente u ellas. A pesur de eso, la ma

yor parte de l.a. publicidad es especifica en cuanto a marco.a, de 

manera que ~etas y aquéllu están eatrecha:nente vincult'.das: a m! 

nudo hay oposici6n a les marcas con el areumento de que su exi!_ 

tencia pe:rmite o. estimula la mala -"ublicidad" (17). 

"La publicidad tiene un enorme costo, sin que hhsta -

ahora hayu sido objeto de critic&. el r,asto publici turio que re!! 

lizan las empresas, ~arque el comun de la f.ente Qienaa que esos 

castos los abáorben ellas, cuando esto ea rndic~lmente falso, -

pues esos gastos se le transfieren al oonsum~dor que es quien -

finalmente los pagt., sufriendo así una saneria.. oculta pero no -

por ello inenos real'' (18). 

Así, los recursos invertidos dan una idea del total de 

los gastos de publicidad efectuados en los países en desarrollo 

que se calcula que en 1972 "se elevaron a 4000 millones de d61! 

res, o sea, o.a~ a,¡.1roximadamente del .Jroducto nacional bruto de 

esos paises. En mercado contraste, loe eustos nacionales de i~ 

veoticaoi6n.y desarrollo efectuudos en esos paises re~reaentan

tan solo la mitad del total de suE rostos de 9ublioidad" (19). 

(17).-

(18 ).

(¡19).-

Guido di Tella.- The Manipulation of Demand: The problem 
ot Ti'udemarks, en la Revista '.'/orld Dovelop111ent, noviem-
bre de 1:173, pár,s. 35-42, citttdo por Dou;lae P, Gre.er. -
Los b&n~ficios y costos econ61ücos tle lus m~rcL:o, Revis
tu "Comercio Exterior", op. cit. pár. 1311. 
Alvarez ,Soberanía, ,fü.i::ie,- Lü Hotulaci6n tle •••• , op. cit 
pác. 66. 
Conferenci1:1. de las Naciones Unitlue sobre Couercio ~l Desa 
rroJ.lo (U!'lCT.hn): Efectos de las mt:.rcas ••• º.?• cit .• pár.: 
1346. . . 
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Indudublernente lu m1rca re:o.lizu las funcioneo i::eñela-

das por loo n1~ores. Trutbi~n ea cierto que ol consuui¿or no se 

percata de alr,wu.1s de eete.s funciones. 

En realidad, conaiclero Nte oi el consunidor advierte -

nlrumis de li::..o funciones distintivas y ;;iubliqite.ric... Son éstae 

las funcioneo m<te im.1,>ortantes dese1~1ienndns )Or el sirno ~rca-

rio hoy en díu. Dados los uctualea medioc de diftrni6n, el con-, 

sumicl:.ir ct>nter.i~;oráneo se ve bombnrdet:do de anw1cios ~mhlicita-

rios en torno a le.a .marco.a c¡ue lo inducen a conprar productos -

i::ue clistiurue de otroo de su r:1ism11 es.•ecie, r.r-.:.icü1s '' lt. ¡;;c;.rca. 

2, - CA~C!i'E~S DE LA ?'16R.CA, 

Rnnr.:el !.:eclina, ,:.-rirtiendo de lo irJvortunciu do cada una 

ele las curr.cterísticas del sirno !~úrcr.trio he.ce lu oifui&nte el! 

sificaci6n: 

A).- Caracteres eoenoic:les: 

-cur(,cter distintivo, 

-Es ,;ec ialidad • 

..:novedad. 

-Licitud, 

-ven..cit:c.d cel dcno. 

B).- Gar' .... ctere.s secundr.rioa.: 

-Car;~cter fa.cult~tivo. 
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-Lo inneceohrio d& 1~1 ndherenciú. 

-La a~J<.riúncit.o, 

-C~rdctEr individuul del sirno. (20) 

A continue.ci6n ex~:nim.ro:-.os breve: ;ent& i.-,o ci:..rr·.oterie;;,;. 

tic!:i.s mencion&d<:•S. 

A).- Co.ruct&rar, Eoencifdeo, 

a).- La r'ttrca debC: ser distintiva. 

l.a esen<..111 de le.' :narci:.. estriba en :m nntur<;l&zn cietiE, 

tiv:., lo cu~.l sip1ificu quE: 1.::. r.mrcu debe &S)eCii:tlizc;.r, indivi

~1 ue.lir,ar y sinl•1¡;I..:.ri?.i:,r ( 21). 

Roñrícuez ~0drícuez 09ina que le marcu, ya?"'~ ser die-~ 

tintivr..., ''~reci::iu reunir &1 d•JblG requisito de lu noved::::d y de-

12 es_,eciE.liclttd" {2?.) los cur-.l&n serán f.nali:>.advs 1mfo c.ueJ.c:.nte • 

.Por otro ~1úrte, "la ti!·ificución de w•Ílti,ües fir:ure.s

delictivc.s cctentutoriiin contr;~ k _;ropiedc..cl induotriE:.l que deri 

ve~ de lo. r:m.rca re¡;istrmla, e.sí cor!lo h' determinaci6n ciue :}revi!! 

:~ente le:. ~1utoridad ac.i;.;inistr.:i.tivi.. debe hacer de le. existencia -

de dichos ele:.1entvs de usur;;hci6n; el ejercicio de lc~a acciones 

(20),- rtaneal 1:edini:t, David.- Tr1;..tr:.do .... , ·i&.r. 184. 
(21).- Ider.t,, i.JÚ(, 185. 
(22),- Rodrícuez Rodríc,1lez, JoaQuín, op, oit, :pár;. 427. 



civi.les y penales que pucdr.n e j1;rc i tarse para re !.)rimir la lesión 

de w1 i':ran sector do los derechos exclusivos que otor,;a el re¡i! 

tro y en fin, el estudio y decisión de conflictos sobre compete~ 

e fo deoleal; 'oori toduo ellus niateriae ctue for1nan la colUl!l?ln ve!_ 

teb~l ael Derecho J,!urcurio y ciue se i::uatenten sobre el onrt1cter 

diatintivo de ln Jlla.rca 11 (23). 

b).- La Marca debo ser especial. 
. . 

Ltl lllE!rca debe ·cllm¡>lir .su 1"imci6ri diferenciadora, la ---
¡ . . - " . 

·cual a su vez, e6lo podrá realiz~rse ei la l!llirca es .. lo suficion-

temertte original para lla~r ia atenci6n d~l com9rador. A esta 

oondici6n esencial del. sie:no se le dea:l.tna. co!AO espeoia.lidad de

lu raarca. ( 24) 

La marca debe eer oricinal •ilaitica que "su naturaleza 

ha de ser tal que no se confunda con .otra y pueda ser reconocida 

fácilmente" (25 ) .. 

Desde otro punto de vista~ debe decirse· c¡uc la marca -

en aspeciul, en ~l sentido do que ••scSlo se aplicu a la categoría 

de productos para loei que hU sido oreada" (26). En este senti-

d o, ln Lrn, en su artículo 94 establece lo sicuiente: "Las mar--

(23).- Ranc;el Medina, David.- Tratado •••• , op. cit .. páe. 1.85. 
(24).- !dom., !.)ág. 190. . 
(25) .. - B .. Pouillet, op .. cit •. oit&do por nangel .Medina, David, --

. Tratado .... , o¡>. cit. p&g. 190. · 

(26).- Iden •. Pá¡;. 21 ... 
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cae se registrar!S.n con reli:i.ci6n a productos o aervioioe determi

nados, ae~ún la clasificnci6n que establezc~ el reclrunento ••• " -

Así., la marca •6lo prot.ege a los art:!oulos y servicios ~ara. las

que hn sido creada. 

Sin embarco, el principio de la espeoialid~id entendido

en la iltima signifionci6n expuesta, no es absoluto. En efecto, 

las "marcas not6ria!llente conocidas" {27) gozan de un tratamiento 

especial que impide sean uaadue, de manera ir,uul o garecida, en-

' productos o servicios no previatos orifinslmente al momento de -

. su cre¡¡.ci6n o re¿tistro. 

e).- Le. Novedad. 

"UD si¡no s6lo puede ser distintivo en tanto que no ha

sido em9leado o rer,istrado nWi, pues de lo contrario, no cumpli

rá su funci6n esencial y antes bien su uso provocarín confusio-

nes. La novedad, como la especialidud, es un atributo sin el 

cual no hay marca" (28). 

11No obstante, a dii'erencii:.., por ejemplo, de la .;iro.;iie-

dad literaria o artística, la ."ropiedad iI111aterial derivada de ~ 

una. lll.U.rca. no eatá lirotecidr.. de toda usn-guci6n o imitaci6n, siso 

s6lode aquellas que tiendan a utilizar el mismo sieno o uno si-
milar, en loe miemos ¡¡roductoe o en ~reductos semejantes que el-

(27).- Yves Saint~ Gal, en su articulo La protecci6n de lac mar 
cae notorias en derecho comparado, publicado por ln Re-: 
vista Mexicuna de la Propiedad Industrial y Art!stica, -
Número Es9ecial 21-22, Mhico, enero-diciembre, '1973, -
pág. 390. 

(28).- Rangel Medina, Dllvid.-Tratndo •••• , op. cit. 1i~g. 193. 

;: 
· ..... .. . :. 

.. , ~ 
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titular de la marca se hubiere reservado al registrarla." (29). 

La. novedad as! considerada, no es absoluta sino relati

va, lo cual permite afiriuar que la marca, para que sea vllidn, -

"no es preciso gue el 11igno que la constituye fatalmente sea ima 

~inado o creado_ por la fantasía para cubrir determinados produc

tos, sino que es suficiente que la marca -no novedosa porque ye.

está a.?lice.da a ,otros productos-, sea adoptada para cosas del 

todo dive~eas" (30}. 

Por 11ltimo, cube seflalar que ''no puede adoptarse como -

maroa el nombre :comercial ajeno, ni el· aviso comercial de un te_!: 

cero, por(!Ue constituyendo también sicnoe distintivos del cooer

ciante, su uso por parte de otro como contraseña de las marcan-

oías provoca inevitablemente confusi6n ••• •1 (31). 

d).- La Licitud. 

"La. marca debe ser licita, es decir, debe constituirse

con indicaciones y datos que no_ estén _prohibidos por disposicio

nes del ordenamiento jurídico, ni sean contrarius a la moral y -

a las buenas costW1bres" (32). 

"La licitud de la palabra, fi¡;ura o &i(!lO que se adopta 

. (29).- _Barrera Graf, J:oree.- Op. Cit. p4r,. 295. 
(30).- Rangel Medina, David.- Tratado ••• , op. cit. pá{;. 194. 
(31).-.Idem., pdg. 195. · 
(32).- Barrera Grs.t, Jorce.- Op. Cit. pág. 293. 
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corao :nnrca, obedece al princi¡tio e:eneral de c¡ue el derecho al -

uso he. de ser compatible con el derecho de los demás, ad. como -

a la im~osible coexistencia de loo derechos sobre el mismo obje

to en virtud de títulos que se excluyan mutuarnente'' (33). 

Barrera Gra.f nos dice que aquella.a m.arcae contrarias al 

orden público, a las buenas coatuabres, a la moral, o a.las le~-. ,,.. ... ., 

yes prohibitivas serían ilÍOitae por.lesionar un inter's públioo 

y en cambio, serian ilícitas por leaionar un 1nter4s privado, ;._ 

las marcas usurpadus o.falsificadas, o aquellas que utilizaran~ 

otros si€noa distintivos ajenos, o el no~bre civil de una pereo

na sin el consentimiento de ella o te auai;herederoe, (artículo ..; 

91 fra.cci6n XI LIM, que tambi&n comprende el uso de la firma, el 

sello y el retrato) así como el nombre propio, si se trata de ~ 

wi hom6nimo ya usado como maroa para un producto semejante, ain

agregarle algÚn elemento de distinc16n, etc (34). 

e).- La veraoidacl del signo. 

1'odas las indicaciones contenidas en la marca deben 

ser conforme a la verdad. 

"Si la marca ea engañosa, no s6lo quede fuera de la -

protecci6n le,al, •ino o,ue su uso es reprimido por la ley por - · 

cr.umto que el empleo del sirno erl4:aflad or constituye un acto de

competencin desleal reprimido por normas de orden pÚblico"(35). 

(34).- Barrera Graf, Jorge.- Op. Cit. pág. 294. 
(35).- Rancel Medina, David.- Tratado •••• , Op. Cit. pág. 197. 
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Q1lie11 uae una marott con indi~acione. taleaa o e~afloeas 

comete una infracci6n adminietrativn prevista expresQmente en el 
articulo 210 de la LIM. Lo anterior eerat estudiado mde a fonclo-. 

en el capítulo respectivo del presente trabajo. 

· B).- Caraoterea Seowtdarioe.· · 

t) .- Caráchr facultatiw. · 

Bn el uei> de la· .arca ea ·potestativo. .Lo B11hrior e1til.: 
... ,• . . . 

expresamente reconocido por la LIM, al establecer en au.art:íoulo 

89 que: 11~0da !Jersona que esté usando O quiera usar UllR marca -

para distinguir los artículos que fabrique o produzca, 11odrá ad

quirir el derecho exclusivo a eu ueo, satisfaciendo las formali

dades y requisitos que establecen esta ley y BU reglamento"• 

· "El motiYo funda11ental de esta dÍepoeioi6n~ •• debe ·bus

carse en el. hecho de que la marca constituye un auxiliar.~ra el. 

comerciante; un elemento del que 'uede disponer para fa.oilite.r -

el conociaiento de sus Mercancías. Libre él, entonces, de util! 

zar o·no ese medio .de::identificaci6M. (36): .. 

Bste princi~io tiene, sin embargo, su exoepci6n cuando-

(36).- Breuer Jtoreno, Pedro.- Tratado de Marcus de Pábrica y de
Comercio, 2a. Edición, Editori~l Robis, Buenos Aires, ---
1946, ¡_;áe. 13, cita.do pqr Raneel Modinrt, Da.vid en Trata-
do •• • ••• , Op. Oit. !>ác. 199_. 
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la misma LIM dis;one &n au nrt!culo 125 que lé1 secrr.tar!u do Pa

trimónio y Pomento Induatri1.ol 11 podrá declaror por rc.zonee de in

terés ·público, el ·reeistro y uso oblicatorio de niarcQG en cual-

quier l:roducto o servicio". 

e).- La adherenci~ no es·neceearia. 

11La evoluci6n de la industrü• y el comercio, el r-rocre

so de los sistemas de venta y el poderoso clesarrollo alcanzado -

por .los medios de publicidad, han determinado un r.re.duul cambio

en la ooncepci6n de la mnrca, Que va desde sostener que la mar

ca para desempefiar las funciones de tal, debe estar E!dheridc: ma-. 

terialmonte al producto que distincue hastu considerar cono mar

ca e.1 sicno que no está ¡iuesto aobre mercunc:Cas" (37). 

Nuestra legislaci6n no exiee oue la marca sea adherente 

al producto. Esto se desprende del~ lectura del ert{culo'90 de 

la Lm que dis 1;one que .t;>uede constituir una marca cualc;uiér me-

dio susceptible de identificar los productos o servicios a que -

se apliciuen. 

~).- La Apariencia. 

Ra.n¡;el .Medinu dice C'!UO "si los compradores no pueden •

apercibirse a primera vistli de la narca, mal ¡,iuede decirse que -

(37).- Raneel Ifli;dina, David.- Tri::.tado •••• , Op. Cit. páe. 201~ 
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éata en rei:.lidud cuin;Jlo flUe fines'' (38). En Gfecto, recorcle:nos

r:ue la esenciu de la. raarc11. eo individualizer, ee,>ecio.lizer o si_!! 

iulnrizar un ¿roducto o servicio, y que una de sue c~ructer!eti

cao eser'.cialea es lA. de distinci6n. Si la marca. está oculta. an

te loe ojos del consumidor, no es O..fltn •>arn realizar ninfunl:l. de

las funciones que se ~n :r.encionado y curece de le. curacteríati

cu esenciE1l de diatinci6n. 

La LI?'. no regula. ex_yresamente esta. cuesti6n, sin embar

ro, el artículo 119 establece que loe productos. nacionules prot! 

c.idos por murcas recistradas en Mbioo, deberán. llevar ootenoi-

blomente la leyenda "maroe. registrada••; el articulo 121 dispone 

que los }roductae nacionales deberán ostentar en form6 clara y -

visible la leyenda "Hecho en r.1~x.ico 11 • Haciendo una intor1)reta

ci6n GXtensiva de estas. d is1iosiciones, podemos a.firmar, si¡;uien

do a a&ne;el Medina, que la exieenciu de claridad y ostentaci6n -

relativa a dioba.s:indicacioneo, debe entenderse aplicada también 

a la marca misma (39), por lo que ésta deberá ser avarente. 

1).- Carácter individual del signo. 

La marca dice C&ear Se~úlveda, debe ser u~adn ~or una -

sola persona o sociedad. Debe ser individual. No puede amparar 

n la vez loe productos o servicios de diversa.e LJersonue, porque~ 

(38).- Idem. pár,. 207. 

(39).- Idem. pág. 208. 
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frncfumrfo en la finulidad de deter1uinur la procedcncic de los -

artículos o servicioo (40). 

"El carácter individuul co1110 condici6n de forn:t: };i:trn la. 

validez del signo marcnrio no es absoluto, admite alcww.s exceiJ

ciones, las cuales ee presentan cuando la Ley realrunentu la~ mu! 

cas comunes, en el oaao de los usuarios autorizados de murc~e, y 

en las marcas colectivas" (41). A las anteriores exceµciones -

i'rovistr>s en el articulo 134, de barloa aerer,ar le.a lic enciúe oblJ:. 

r.~torias para el uso de ma.rcas re~istrad~c, una de lns ~rincipa

les innovi:..ciones de la LIM, prevista .en su artículo 132. 

3 •• REGDilEN JURIDICO.ACTUAL DE LAS MARCAS EN MEXICO. 

s_a.beznos que "la marca constituye otra de las instituci.2 

nes clásicas del sistema de propiedad industriul y como tal ha -

sido objeto de análisis en la Ci6ncia Jurídica•• (42). 

"El 'úso de las 11a.rcus se encuentre, retlhi~entad o en to-

das las lefielacionee de ~ro.piedcd .. industrial C1ue existen'' (43). 

(40).- Sep1~lveda, char.~ El sistema mexicano de propiedad indue: 
triul. rr.éxico, 1955, ~c. 65, citado por Ro.nr.el ort!z Ha:: 
racio, 09. cit. ,pag. 57. 

(41).- Rf;l.Ilc:el Medina, David.- ~·rc.tado ••• , Op. Cit. ~B• 210. 
(42).- Alvarez Soberunia, Juime.- La Heeule:.ci6n de •••• , op. oit • 

. pá¡;. 52. 
(43).- Idem, ;iág. 69. 
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En nuestro paie lus lllElroas ·~ eno11entran re¡larnentadas..: 
" 

por la Ley de Invenciones y Marcas, cuyo antecedente :!.ÍÍlledia.to -
~. , -

es la Ley de Propiedad Indu.etrial. 

La Ley de Propiedad Industrial de 1942 eeguia. ''Los ü;.:.:. . ' 

neamientos ideol6¡icos del liberaíismo burcuh del aiclo ,paaSdo" 
' ' 

qua co~o coment6 el Sr. Lic. José Oaapillo S'1nz, ltya no :i"eeul:i.- · . . ' . . ' ' . ' ' 

tan valederoe, por ello, era necesario expedir un nuevo ordena-' . . . 
miento que reeulara loe derechos de los inventores y el uso de -

las marcas de acuerdo con el orden p6blico y atendiendÓ al inte.~ 

rés social." (44)., 

"Por otra parte era necesario hacer congruente la le~i! 

laci6n de propiedad industrial con la de transterenc.iá. de teono• 

.10~1a y la de invereione~ extranjeras" (45), cerránllose asf el.

ciclo que .en materia de.1olitica eoon6mica·~'CicS la pasada adJI.! 

nistraoi6n mexicana (1970-1976). 

La Nueva Ley de Invenciones y Mareas, no se aparta dia

metralmente de su antecedente.inllediato,.ain e11bargo, en ma.teria 
• . . ... ', .· ··~; ... . ;<(· , . '. 

de marcas presenta ale;unas innovaciones clie,riae de mencionar: 

(44).- Camtillo s4inz, Jos¿.- Expoeioi6n ante la Cámara de sena
dores . del Co114rea·o de la Un:l6n, d~ fecha 23 de. dio iemb;r-e
de 1975, versi6n mimeoc~tica, pág. 11~ 

(45).- Alvarez Soberanis, Jaime.- La Rogulaoi6n de •••• , Op. Cit 
páe;. 39. 
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-La ley de ~ropiedad InduGtrial de 1~42 s6lainente reco

noc:f.a lao raaróae de productos. La nueva -Ley, r~conoce en su ar

·U.oulo 87 la proteooi6n de las marcas de eervicioa y productos. 

· ' ·· -."La innovaoi6n más importante que pueda encontrarse en 

la 18;y oonsi'ste en ln nueva orientaci6n de contenido s1>cial que

enoierra y que tra~a.de destruir loe eeque1111e nentales de oolo-

nial:Í.~110 proptc-i~d~e al amparo de la ley anterior; dotando al E!, 

tado Méxioano de inetrW1entoe juridiooe para perl!litir el uso de

~ marca º~º lo reclame el intertSs. p6blico y 'ei titular de -

la miema •e niegue a .concederlo •••• "(46) in' efécto, el articulo 

125 otorp a~,pliaa · facultades al 6rcano administrativo oorrespog ·· ' 

· dierite, para deolarer, por razones de interés público, el recia-

tro. ;y uso oblicatorio de marca• en cualquier producto· o servicioq 

'tBmbi.Sn por razones de inter&s pdblico, la secretaria de Patri•.,2 

nio_7 roaento Industrial podrá prohibir el uao de marcas, reeis

tradas o no, en. detor~ado ,t»roducto de cl.18lquier. rar.ia de ln ac

tividad econ611ioa. 

Aei11is110, el articulo 132 de la nueva le7 dispone qúe - . 

por causas de utilidad pliblica la 11iema Secretaria de Patrimonio 

7 Pomento Industrial po•rá. otorgar licencias obliptoriso !)ara -

el uso de marcae registradas, fijando las regal!as oue correspon . -
dan al titulaJ:' de la marca, previa audiencia de las partee. 

(46).- Pigueroa BJ:'ito, Enrique.- Orientaci6n de la Ley Mexicana.
de InYencionee 1 Marcaa, en ReYieta Mexice.na de Propiedad 
Industrial y Artística, nÚllero 27-28. enero-diciembre, ~ 
197,6,. Paico 253. 

' ' 

,·.: 



-otra innovaci6n illportante de la nueva ley e• oin duda 

la elillinaci6n dela llallle.da 11renovaci6n u~ecial de aaroas que

no se usan", estableciendo,_ en 0'1Ylbio, la oblieaci6n de ueo de -

toda marca recietrada. 
-:/' 

JU artículo 112 de la nun.a Ley· eilte.bleoe que. ío• et'ec- ' 
' . .,_,· : ·{ .: .' .. · :', 

to.• de' recistro de una marca tenclntn ua v1pnqi'( O oinóo ~fioa~ 

"Al .rupecto, cabe recordar que el .plazo de vigencia. en la ley .. 

ie 1942 era de 10 afloa. El plazo de cinco a.t'ios ser' prorro¡able 
- ' ' . . '.,· '• ' 

indetinidEl.lllente por 14ualea dnltnoa con4.ic:J,o.nado a que .la •re• 
' . . 

se encuentre en explotación 1or."io que'··.1 t:i.'túiar de un d~o .,:_ 
. ' ~· . . . 

~rcario deberi comprobar ••• el "uso efectivo de su marca dentro~ . . . 

de los tres afioe siguientes a su recistro. · .. D~ D(). demoatrarlo, .., . 

se considerar'- extincuido de pleno derecho,· el re~iatro corree-~ 
. 1 .• - . • ·' ' ·. . '.·-.\·l.;, . . ~- ' 

pondi;tlnte" (47). .. ., 
•,:, :., .. 

· En ·virtud de lo anterior, "las marcas que hayan ceduca

do por t'alta .de renovaci6n o me huY<'.n exting~ido por falta de -~ · 
. .-,·. 1 .. ' ' • 

e:x}lotaci6n, podrcm eer solicitadas )Or cualquier peraona., des.:.

pu~e de h-E1nscurrido un aíio a partir de la techa. de caducidad· o-
... ' 1 ' • • ... 

extinci6n, secún eea el caso, Bl .Pl&IO ant~rior no se aplicara

al titul~r de la murca caduca o extinta, quien 9odrá solicitarla 

ae nuevo en cualquier tiempo" (~8)~· 

(47 ).- Ga.rc!a. Moreno, Víctor Cnrloe y Rodr.í¿:uez Sánchez Epigme-
nio. Los aicnos marcnrioa extranjeros en la Ley df: Inven
ciones y Marcás, en Revista Mexico.na de la Propiédad In-
dustrfr,l y Art:!stica, número. 27-28, enero-cliciembr~, 1976 
páa-. 127. 

(48) ,- ldem. pág.- 128 •. · 
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\'irt•Jr: de na& dicha firnr;;. fue, oojGto de abuso ,ior los titular&e 

:· l•:. h«':iÍan utilizado no como W1 medio diotintivo, sino co:no fo! 

:·¡:, uc, hlot:uc·o 11n ol Jl'.61',:::c:o. 

-:!i'Jitrc" los ;1ri;ce ;tos novr,c!osos r•ue contien(· este rE-cien 

te Urue:..i:,1;nic:nto, ficurr"- en el cé..¡;iítulo rel11tivo a las mercas, la· 

llt,:.1adt1 ''Vinculación oe M::i.rchs", ~ue se cor1sucr1.:. en los nrtícu-

los ·127 y 123 de la :iro}iR Ley. 

Lu f'itura de vincul•"ción m.urcuriu, de acuerdo a la GX?,2 

sición de motivos de le-. LIM, trata. de evitc.::r lo siruiE:nte: "para 

los ú~·.1w.rion ele nni:. mhrca extr1:n·:j"eru, repres61lt(;l un vínculo cre

cir:nte;. ::e de ,enci.1::ncil'. nue C·n1;>rvinete a ou ;iroAr. ttotivid.t:d empr! 

si..rü.l. Con el ptq·o de ref:..lLs y la ;iublicidr1d !"UC desr,rrollEi., 

fortalecen una situación de 1.end i&nt& y se tr¡·.duce en cor.i.::ietencia 

;1: .. r-... lt.n :ar.rc:::..t nt:xlc;,..m~s. 3n el :nomen to en ouc l& es rE:tir¡;¡d o

el m.10 de unu marcm r;xtrt1njerr., i:e colocü en un:-.1 sitm~ci6n orít,! . 

et• r•ue finalmente: lo ¡Juode llevr,r ul bord.e de 11J. quiebra o el -

fr •. ca.so" (4'.J). 

Ahora bien, en ,irimc;r 'tÚrr.dno, enc:ontrt.":OS eme €>1 w--- -

tíc üo 12'! ele la Ln~, el iE:!:onE <;'JC: to(li-.. ~ttrcr. de o:dre:n extr¡_nje

ro Q cuyl~ titule:ricl1>t] corren ion<':::. <~ uni:.. ;iersont:. fÍriict. u ,,,oral 

e:;:t?'!m~úrt. que esté <lestinadn' ::: a.m::iu.rnr artfo•lloi.:: fi1bricados o -

.• rod1J.ddos en territo.rio naciont•l, deoer{. ucr:rsG ''inculada u una 

:-::,.ru~. ori{ ir:·- ri:•::iente recistr•1da en h~éxico. 

(49)~- Camt:.illo Sá.inz, José.- Ex:,ooiciÓn cito.da. pág. 24. 
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.?or su p!:!rt1;, el r;..rtículo 12-:l del mir~o Inntru~·;e:nt·o !,e

ral pcrce)tÚa c¡ue lor, 1::ctos, conveni'Js o contrat1)!J nur f'O rúali

cen o celebren ·con motivo de lr. concesi6n del uoo 011crot10 o r.ra.

tuito de u.na murcu regintrud~: orir,inarinmente en el extrcnjero,

o cuyo titular oc;n unu persorm fisicü o morul cxtrunjcra, debe--

ri;n cimtener lu oblieaci6n de otie dicha mr..rca se rise vincul::.cJo. a 

uni:.. marc« orif.im.1.ri1;11itente reliistrodu en ft.éxico y (1UG sea pro!)ie

dad del Licenciatario. Si rio se cumple con dich~, obli{t·cióú el

c..cto, convenio o contr<'lto que.dará sj.n efecto. 

Lo. vinculaci6n de li:.s marcus en un~ maneri.:. de rcpr...rtir

lott beneficios de 1& cref!ci6n del predi{ io comeroiC"1l c.ntrc. li-

c ene iunte y licencintr!rio. 

Par<1 los efectos de los a.rtíc,.lloo· 127 y 12:3, el cilrác-

ter c1e n:exicnno o extr-..-.njero se detor:nim"rñ de ~cuerdo con lo -

dis)ufsto ;JOr lEi Ley ~ra Promover lt'- Ir.versión Fiexicann y Rer.u..: 

ler la Inversión Extranjeru. 

C1:tbe menciom ... r que: el 14 de oct.uorc de 1':176, se ,:1ublic6 

en el Diario Oficif.l· de la Federr:ción, c:l T!eflamento ele ls. J,cy -

de Invenciones 7 Mnrcae en materia de Tr<!nflfc:rencia do !Cecnolo-

r.ía y Vincultici6n de 1,:r:..:rcnc, determim1nc!o la formu en c:uc ér?tn -

debe, veriffoarse; así1~isL'lo excluye lEt vinculación a las r.:urcas -

de servicio, _¡;recis¡jnclose fint:.1l!!1ente 11ue laF.J .'?l::\rt:ae: :oin dimoi!lin~ 

ción ,meden aer us¡;;o:.;.a sin necesidad de vincularoe. 



'71 

L6ricameute existen otrus innovc.ciones en la Ley reape!?_ 

to a.la regulaci6n jurídica dellas lllC.roas, pero conoidero baber

mencionndo, a6.n .cuando fui§ brevemente, lo.e más importantes. 

4,- BL USO DE LAS~CAS, 

Estimo necesario hacer un breve repaso de las cuestio-

nes más relevantes en cuanto al 11ueo 11 de las 1narcae que es tema.

central de este traba;i°o recepcional, con la .finalidad de lo¡:rar

un entendimiento ádecuado de.esta cuesti6n y llegar al estudio:. 

de los delitos e 'infracciones relativo& a las marcas, con un ,pa

.norama. más cÓmpleto. Nuestro pro,¡¡6sito es pues, repuoar, a6n -

cuando sea,. J>revemente, lo que debemos entender por 1 "uso" y laa-
•' 

im9licaciones jurídicas que acarrea el uso del signo marcario. 

Sectht:~~ Diccionario de la Real Academia. Española, la -

palabra 11uso" proviene del latín ueus, que si¡;nifica ejercicio o 

practica general de una cosa·. El mismo Diccionario dice que la.

palabra "usar" significa hacer servir una cosa para alr.-o, o bien 

disfrut~r uno alguna cosa, sea o no duefto de ella. 

Desde el punto de vista doctrinario,· debemos entender -

por ueo de marca, cualquier aplicaci6n o referencia que se ha€a

de la misma. con ·fines coaercialea en forma escrita,. oral o gráf! 

co.. 

En nuestra legisle.ci6n lfl. LIM emplea el concepto de --~ 

"uao et'ectiv~". PC?r "uso efectivo"< se entenderá, seg-6.n el art!CJ! 

lo 118 del l.llielllO Ordenamiento, ' "la. comeroializaci6n del produc-
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to o servicio ciue proteju (lu 111arca}, en volÚJlenes y condicione• 

nue correspondlill a una efectiva. ex¡ilotaci6n comercial a juicio -

de ln Secretaría de Industria y Comercio". 

Respecto i... lf,s ilt¡¡licacionee jur{dicas que acarren el -

uso de l&.s marcas, poderaoa afirmar que lae leeislac!ones sobre -

~ro~iedad industrial Viientes en el mundo, se cl~sitican en tres 

fr<4nd es ~poe: 

1).- Aquellos pa{see en los que el derecho e•clusivo a

una marca se adquiere mediante su uso, siendo el caso de muchos

,i)llÍses que aplican el derecho consuetudinario; 

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

~úe registre la marca; y 

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

al ?rimero que la rer.istre, pero reconociendo ciertos efectos -

jurídicos al uso de marcas no registradas. 

Podemos ubicar a México dentro del tercer grupo de paí

ses mencionados. En efecto, el art{culo 86 de la LIM, dispone-

lo sit;tüente: "El derecho de uso exclusivo de una marca, se ob

t ieue mediante BU re~ietro en l& Secretaría de Industria y Come_!: 

cio". 

El car~cter atributivo del re«istro se ve moderado·a -

través del artículo 93 del mismo orden&miento que establece: --

"El derecho al uso de una 11arca obtenido mediEmte BU registro, -

no ~roducirá efecto contl'G- un tercero ~ue explotabli en la Repú--
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blica 11:4 iaislli;I. 11arca u otrlL ae1Aejanto en r,rúdo de confusi6n, --

para loe miemos o ai111ilares artículos o servicios, siempre Y --

cuando el tercero hubiere em~ezado a us11.r la l!IElrca con más de un 

afio de anterioridad a lEi. fecha leca! de 11u re¡;ietrtl. !L'arnbién p~ 

demos mencionar el articulo 147, fracción II de la LIM, que pre

Yee la nulidad del reeietro de \lila llb.rca cuando: ••la marca eea

id.~ntica o ae111e;fante en grado de confusión a otrtt oue ht1ya eido

usada en el paÍó con anterioridad a la fecha lepal de la :marca -

reeistrnda, aplicada a los MiBlllOl!I O aimilaree productos O SeJ'Vi

Ci081 siempre que quien ha~a valer el mejor derecho de uso coa-

pruebe haber usado su marca ininterru11pida1aente en el país con -

anterioridad a la techa de uso declarado por el que la reeietr6 11 

De la lectura de estos preceptos, conclui~oe que la le

cislaci6n 11exicana, a1U1qaae establee.e el retietro como fuente del 

•erecho excluai~o al uao de las marcae, reconoce la exieten~1a·

de ciertos derechos deriTedoe del uso previo del eir,no marcario

en el mercado. 

ID la le7 anterior, podía 11antenerse vieente el reeia-

tro de una llllrca, de m!illera indefinida, sin im?ortar si la 1111rca 

e'-'8 o no 1111ada o ai éeta ee d6jubll de .explotar· por laysos ~rolo~ 

pdos, ¡racias a la fi.rura deno•inuda 11renovaci6n eayecial" o -

"renovaoi6n ¡or falta de uao••. 

· L& LII 11upri11i6 eeli eepecial renovaci6n. Bl artíclllo -

117 de la LIM diapone que: "el tit~l&r de una 11arca deberá demo! 

tl'f!r a satiefacci6n de la Secretaria de IndQstria y Comercio, -

el uso etectiYo ·ae la mieaa, cuando menos en al.cuna de las ola--
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i.r;f> en n.ue ae encuentre retietr1.1.d1.1.,· dentro de los trb& &iios 6i-

f. :tientt.a a su reeietro. De no demoEtrnrlo, se considerará exti,!! 

cuido de r;leno derecho el rer,ietro corres)Ondfonte''• Por 6U par

to, el 1.;.rtfoulo 140 de ln LIM, establece oue ''ln renovación .del.

recistro de una murcú sólo :prooedert. si el interesado com¡;ruebu

en forma fehac.ientt': au uso efectivo y continuo, es decir, no in

terrumpido en eu aplicaci6n a los prodtlcto~ o servioioe que aml>! 

Así, la coi:a9roba.ci6n de uso ··efectivo de unu :nnrca de.be• 

rü. realizare: e ante la Direco i6n General de !nvencione.s y ~larcaa, · 

('DGW), en dos ocasiones: 

-dentro de loe tree a~os de h.-..ber sido e:x)edioo el re-

eistro (artículo 117 de la LIM); y 

-«l momento de solicitur ltt renovaci6ri del rGfietro --

(ürtículo 140 de l.a Lnr.). 

Ahor"4 bien, el u.so no· :>t.ted.e :c-ealiz¡¡¡,rae ni ncr&cóit~1rse ... 

~¡or cui..l~uür .ir:raom.. Solwnent& poclr,tn hacerlo el tituli::.r· del

r<::r,ir,trJ nmrcario, o bit:n, el ••usuurio «utorizado" de lr1 mttrcú,

br.jo lt:t condioi6n de rincontrerse, éste iltimo, reristr1.c10 tanto

!..n el Recistro Nccional de Inversiones Extrunjer;;.s y Tro.naferen

di. do Tecnoloeía, cor.10 en· 1a DlHM. 

El inoun;limiento del requisito oua nos ocu~ú' se ~n;.-

uuc:e en lu extinci6n o cttéuciducl del reciE>tro. La extinci6n OP,!!. 

r~·rl Gn la hip6teui6 ;>revista en el articulo 117 cíe 16l 11111 1 mie~ 

trar: ~ti.& la cr.ducidoa tendrt ef'.ectos en nl º"'.'-'º ¡lreviato ,ior el-

1 

1 
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urticulo 140 d& la !llisnw. r,n'.. 

!:'or otru l'a.rtG, cu be sefialar que no existe en la LIY. 1 -

o en alpma otrt• rec:lamentt.ci.Sn .Joati:rior, nincunu c1 is :?Ofdci6n -

que fije las formalidndee o linea:nientos que ·oe han de secuir -

i;)úr<:t clur cwa:ilimiento u lu o'olitución de co1~;irobl1r el ueo de la

rnarcE<. En virtud de lo anterior, la Asociaüi6n Me:x:ic::.n:·: c1 e la -

Propieo1:1d Industrial (MriPI), elabor6 una "for111t1 de: deeli,rhci6n 11 , 

¡;¡c.ra que el titular ele la marcri o au re~•rera;nti:.nte, _írogorc.iom~

ra ::. lu DGIM los datos suficientes .!)lira cointirobnr t;l uso del nit 

no. 

La 11for1.1a" en cuesti.Sn fue étiJrobti.dti ;;or la r:Gn.'., el -

lo. de junio de l:na, :t a pHrtir de; entonctt: ce mi. venido usundo 

con resultados iJOsitivos. Dichb. ••formi:. 11 contiene inform<o.ción f.'! 

ner~l; una sección deetinadu n datos económicos sobre ln lllhrc1:1.;

Y re!1erE.i.lment& un anexo para prof)orcionur ejem¡il<:<re~ de como se

eetá us~ndo la ~~rea. 

En cuanto ~luso de la llllrca.y la conservación del de-

recho exclnsiV·o, el artículo 115 de la L!M i:;,:;irea q11e, ••la marca 

d 6 be usarse h.1 y como fu~ refiBtraclE:. Su uso en i'orm1:1. d is tinte• 

traer& como consecuencia ln extinción del re,istro, previa la -

declar~toria correspondiente. 

Toda motttficución será motivo de unu nusva solicitud -

de rc¡;:iatro aalvo q1.1e &llu sólo se refiere o. las di:nf:ndones o -. 

1:... ltt llll:.te.riu en la. cual est.á irapres<i, {;ruoudu o rE: ,•r..iducidu la -

marca''. 



76 

Atendiendo al uso de lo marca y el ejercicio del dero-. 

ello,. el .artfoulo 119. de la LIM eetl1blece: 111,os productos naci_2 

nales !)rote(.idoe por 1:1arcus reristrudae en lt:~xico, deberán lle

var oi::te:nsiblemente la leyenda "?larca Registrada••, su abrevia

tura "mar, ref'•"• o las sielas ''.N.R.". 

La omiei6n de dicha leyenda no.afectard. la validez de

la marca; sin embargo, mientras la omisi6n eubsistú, no podrá -

ejerc itaree nincilna-acc:i,6n civil o· penal ••••• "• 

El articulo l20·de la LIM estableoe la obUeaci6n de -

indicar lu ubioaci6n de la :t!brica o lugar de producci6n en loa 

jroductos de elaboraci6n nacional. fa.Jlbién debemoe mencionar -

aquí, el nrticulo 121 LIM, que dis11one que "los productos naci.2, 

ne.les en los que se utilicen marcas reeistradae o no, deberán -

ostentar en for11a clara y visible la leyendá. ''Hecha· en México" 

Los procluct.os de ex¡.1ortaci6n deberen ostentar, &demáe

ln contraseua f'ijwla i>Or la autoridad. La 011isi6n. de la leye.!! 

da y cont?'beefü.1 mencionadt:.s, r:.111eritan1 las aanciones correspon

dientes". A pesar de lt.. forma en que está redact1:1da la pt.rte -

fin~l del articulo &nterior, en nuestro estudio de l~ LIM no -

se encontr6 nin€una disposici6n que sancionara expresamente la

omiei6n de la leyenda y contraseña c·orreepondientee a los pro-

duo.tos de exportación. No obstante, d.ebemoa !!leftalar el artícu

lo siete de la Le:r· Jederal de 1'rotecci6n al ConeU11idor co111ple-

mentH léi reculaoi6n de la leyenda y contrase:111 mencionaóas, al

establecer lo siguiente: "En todos los caeos, los datos que oe 

tenten los prod1.1ctos· y au_s etiqueta13, envr1sea, empaques y la P! 

blicidad res1ectiva estarán en idioma espaiíol, en términos oorn-
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1:1re:nsibles y le¡;ibli:.s y conforme ul sisteinn r.eneral de unidudes 

de medida, )ero tratándose de 1.>roductos destinados a la e.x.:iort!_ 

ci6n, previ~ autorizaci6n de la secretaría de Industria y Come! 

cio, .tJOdrán usarse el idioma y el siste1Ra d.; unidudos do medida 

del país al que se destinen". 

Por Último, recordemos que el titular de una marca ti! 

ne el derecho de autorizar a una o ª'ª personas como usuarios -

del sir.no l!l&.rcario. Ad, sec6n el artículo 136 de la Lill!, el -

uso autorizado de una marca viene a equipararse al efectuado 

9or el Titular de la misma. para todos loe efectos a que haya lu 

Ifual11ente, el usuario rer.istrudo puede: to!!ll.ir lus med! 

das tendientes a impedir l& faleifio~ci6n, iillitaci6n o uso ile

gal de lh ·marca. Por exceder loe lÍOitee de este trabajo, s61!_ 

mente afiadir~ qcie las licencias de llbrcus se encuentran regla-

mentadas tanto en la LIM como en la Ley sobre el Re~istro de l~ 

Transferencia de Tecnolo,!a y e.l Uso y Explotaci6n de Patentee

Y Marcas. 



CAPITULO CUARTO 

INFRACCIONES ADlt!INIS'l'BATIVAS COME!IDAS BN 
EL yso DE LAS MARCAS .• 

l.- Su re¡ulaoicSn en la Ley b invenciones 7 -
aarcas. 

2.- Interpretaci'n del articule 210 •e la Le1-
Ae lnYenci•ne• y Maro••· 
a).- Use •e marca fareci•a en ~re.do •e ºº!! 

tuai,n. 
b).- Ue• de JIQrca coso nembre comercial. · 
e),- La competencia 4ealeal 1 el u•o de -

las niaroae .• 
4).- Uaar una marca ind.ioan•• falsamente -

que ••t' regi•trad.a, 
e).- UH de cierta• denea:Lnaoionea, •itnos, 

dr;lae e inulgenea ooru marcaa: 

1).- Bepreducciéri • iaitación d.e escu -dos, banderas y embleraaa.· 
2),- Be1reduoción • illitaoión de aig

n•• • 1un~one• otioialea, 
3),- ·aeproducci6n • imitación de mena 

das e billetea u otros medios -: 
etioiale• de pa,o. 

4).- Reproducci6n • imitaci6n de con
decoraciones~ medallas u etrae -
presas. . 

5).- Usar come marcae,nembree 1 seudó
nimos, fin1:1.a, sellos y retratos 
de terceros •in eu ceneentimien
te. 

6l.- Usar cgmo marca Titulos de obras 
· literarias, artiaticae o cienti

ficae y personajes ficticios • -
eirlb&licoa. 

7).- usar 001110 marca palabras d.e len-. 
twis vivas extranjeras. 

8).- Indicaciones :talaae ree9ecto al
eriien, componentes o cualidades 
de loe produotoa o servicios. 

9).- Sienoa contnlrioa a la moral, a
las buenas costumbres • al orden. 
público. ' 

.3. ~ sano :lones. 78 
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1.- SU REGULAOION BN LA LIM. 

Las infracciones adminietrutiv&s coaetidaa en el uso de 

lar; 111arca111, están previstas en el articulo 210 de la LIM. Dicho 

precepto eatablece lo aieuienter 

~ARTICULO 210.- Son intraocione• e.dJainietrativas: 

A).- Las Yiolaciones a las dis~osiciones de esta ley y

lae que de ella deriven. 

B).- La realizaci6n de ~otos relacionados con la máte-

ria que eeta ley regula, contrarios a los buenlla ns.;s y costum-

bres en la industria, comercio y servicios aue im~lique compete!!_ 

oia desleal. 

De manera enunciativa se consideran infracciones au~i-

nistrativas las siguientes: 

l.- Bl lu:.cer a!'arecer como productos patentados aque.--

lloa que no lo esUn. Si la .~atente ha cud•.icado o fue nulifica

da, se incurrirá en la infracci6n óespu~s óe un afü;> de la :t'echa

de cadocidad o en su caso, de la tech8. en oue ha~a quedado firme 

la resoluci6n de nulidad. 

II.- Usar una marca parecida, en Frado de·confur.i6n a -

otra registrada, si dichu confusión ha sido decllirudu por _la Se

crett~ría de Industria:.. y Oo111ercio para aru,iarar los miemos o simi

lares ~roductoa o servicios que los proteeidoe por la registrada 



Bó 

III.- Usar, ein conoentimiento de su titular, una aarca 

rer,iatrada como elemento de un nombre comercial o de una denoai

naci6n eocinl, •iempre q1u1 dichoa nombres esdn relaciona.cloe con 

eetubleci111ientos que operen con loe productos o eervicioc ,prote

gidos por la llllrca. 

IV.- U1ar, clentro de la' zona· geográfica en. q11e resida -

la clientela efectiva, un noabre ooaeroial •emejante en er~do de 

oontusi6n con otro que ~a eat6 siendo usado por un tercero, para 

amvarar un establecimiento induatriul, comercial o de servicio,

del mismo o •imilar giro. 

v.- Poner en Yenta o en circulaci6n productos u ofrecer 

servicios, indioando·que est'-n protegidoa por una -.e.rcaregietr! 

da sin que lo est~n. Cuando el regi1tro be.,a quedado definiti'Y!, 

mente anulado, revooaio, cancelado, oai.uc&do o extin¡uido, se i!! 

ourrir4 en la infracci6n deepu~s de un aí'ío de que haya causado -

estado la reeoluci6n corrH•JOndiente o que baya operado la cs.du

cidud, .cancelaci6n o extinci6n. 

VI.- Hacer aparecer como de ~rocedencia extranjera 

i.1roduc_tos de fabricación nacional. 

VII.- Utilizar o fijur en eroduotos o en anuncios de -

servicios, indicacionee falsas sobre premioo, aedallas, certifi

caciones, oondecoracione• u otras preseas de cualquier índole. 

VIII.- Usar como aarcas lae denominaciones, sir.noe o 

sirlas a que se refieren las fracciones VII, VIII,, IX, X, XI, 

XII, XIII, XX y XXII dei artículo 91 de eeta iéy. ·. 
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IX.- Intentar u lograr el pro¡16e_ito do decuureclitar loa 

productos, los servicios o el establecimiento de otro. -

x.- Efectuar, en 61 ejercicio d-E: actividades inclustria

lea o aercantileu, actos que ca•aen o induzcan al p&blico a ~on

fuei6n, error o engafl.o, por hacer crear o eu~oner infundadamen-

te: 

a).- La existencia de una relaci6n o asociaci6n entre

un eetableci11iento 1 el de un tercero. 

b) ... Que se fabrioan productoé bajo noraue, licencias o 

autorizaci6n de un tercero. 

e).- Que se ¡>restan servicios o se vendan productos ba

jo autorizaci6n, licenciae o nor11&s de un tercero". 

2.- INTERPRBTACION DEL ARTICULO 210 DE LA L.I.M. 

Podemos apreciar que el articulo reproducido contiene-

en su parte inicial, dos supuestos básicos o 1::erióricos, a aaber: 

A}.- Las violaciones a le:..s dis;>osiciones de esta ley. y

laa oue de ella deriven. 

B).- Lit realizaci6n de actos relf~cionados con la .mate-

ria au.e esta ley regul&, oontr&rios a 101 buenos usos y coatu•-

bres en la induatriu, coMercio y servicios que implique oompete,e 
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El articulo continúa haciendo una enl.llleraci6n no taxat! 

va, de le.e conductas que se consideran infraco.ionH ad•1niatrat! 

vas, las cuales, realizan aleuna lie ltlfl tio• hi.116tesi11 ó tipo• b! 

sicos a que hicimoa referencia. Aai, podemos afirmar que la• -

fracciones I, II, III, V y VIII reali~ preferentemen~e la hip.§. 

tesis .11revista en el inciso AH y las fraccione• IV, VI, VII, IX, 

y X, ae adeoúan fundamentalmente a la deacripci6n ie la conducta 

indicada en el inciso B (1). 

. . 

A continuaci6n, eatudiare•oe laa infraccionea que por -

utentar contra las 11&rcaa 1 son de inter~• para este trabajo. 

a).- Uso de 11&.rca ,arecida en grado de confuei6n. 

"ARTICULO 210.- Son infracciones adminiatrativasr 

.Pracci6n II.- Usar \Ul& 11arca parecida, en grado de con

!usi6n a otra registrada, ai dicha confuei6n ha ·sido declaraaa -

por la Secretaria de IndWltrie. y Oo11Grcio ,para amparar loe mi•-
mos o similares tJroi.ucto•". 

El antecedente inaediato de esta dispoeici6n lo encon--

(1).- Esteban Righi y Pederico Canovas Theriot,- El sistema de -
reacciones !)enalea de la Ley de invenciones y Marca.e, pu-
blicado en "Serie de Ensa,voa 11 ,1or la E11c:uela Nacional de -
Estudios Profesionales ACM'LAN-UNAM, Mbicor D.1., pilgo.-
64 Y 65. e 

', _,. 
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tramos en el hrtÍ.Culo 255 de la Ley de la .l'rO[iiedeici Industrial -

(2), el cual dis1onit.. que &quel que "11onr.a a eue efectos, una -

l!IQrca qpe sea imitaci6n de la ler,almente rer,ietrada, será sanci~ 

nado con vrisi6n de tres aíue a dos afios y multa de diez a dos -

mil peeoa, o una aola de estas .11enaB a juicio del juez. 

N6te~e que la le1 W}terior ti~ificaba la 1~itQci6n de -

las marcas co•o delito, mientras que la legialaci6n vigente san

cion<.:. lli. aisma conducta co.110 infracci6n administrutiva. 

Lo anterior obedece u que de esta forma, una vez deter-

111inada la comisi6n de la infracci6n, la secretaría de Patrimonio 

y Pouento Industrial ~roceder' en forma expedita a la aplicación 

de las sanciones ad11inistrativa.s corres~ondientes, con lo que se 

"evita trabajo imítil al costoso a9úrato judicial y tiene r.1áe 

efectividad, pues entre s11 coaprobaoi6n y su ejecuc16n media po:.. 
co tiemfJO" (3}. Co1:Jo verGmoe en el transcurso de este trttoajo,

la LIM,'sieuiendo las tendencias de la penolo~ia ~oderna de dee-

1enalizar el mayor número de conductas de la pena 9rivativa de -

libertad, eetableci6 una serie de sanciones. administrativas en -

(2).- La LIM, abroga la I,ey de la Propiedad Industrial de 31 de
dicieiabré de 1942, publicada en el Diario Oficial de li.. Fe 
deraci6n de la misma fecha. Para aayor coaodidad se le di 
nominará en adelante L.P.I. 

(3).- Vela Hernández, Carolina.- ]As dis~ouiciones pena~ea sobr6 
propiedat indastrial en el Derecho Mexicu.no, en Revista re 
xican<;. de la Propiedad Induotrial y Artietica, Nw11ero 2·1-= 
28, enero-dicie11bre de 1976, Mbico, D.P., ,~. 194. 
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1~ueti'tuci6n de l&.a de~·6ar4.cter 1ena1, lo q11e indudablemente re

dundari en beneficio de la juetici~ que podrá aer pronta y expe

dita, pueo s6lo aquellos caeos de mayor 9eli¡-rosidad, deede el -

~unto de vista criminol6gico, llegarán a las penitenciaría• (4). 

Ahora bien, al anali~r eata infracción, enoontraao• ~~· 

.los ei¡uientes ele•entos conetitatiToas 

l).- Usar 'llna marca ,areoida en grado de confusión a·-
otra repietrada; 

· 2).-: Que dicha confuei6n hayá sido declaraia 1~r la se-· 
oret~r!a de Pa.trillonio y !omento Industrial; y 

3).- Para a.aparar los aiaaoa o siailares productos o -
servicios. protegidos por la aréa ya reeistrada. 

Atendienño al ~rimero de loa elementos, debemos recor--

. dar que por "uso de JJarcae" entendel'IOI! en términos ~enerales, -

cualquier aplicaci6n o referencia que.se haga. te la misisa. con -

fines comerciales en form~ oral, eso~ita o gráfica, y !16.s concr! 

tamente, la aplicaci6n de la marca en los 1roductos o eervioioa, 

sin que se requiera oue se transmitan loe ·productos o sei-ticios, 

y ni siquiera, que se pongan a la. venta. 

En cuanto al grado de confl18i6n que debe existir eritre

lae marcas p~ra que ae configi.tre la infraoci6n, será la Direc---

(4 ),- I<ieia •. "'~ 195~ 

,·; 
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ci6n General de Invenciones y Marcas, quien lo deterrrlne de man! 

ra subjetiva. "Sin e•bar1:v, la deterrünac16n .acerca de si una -
.11arca imita a otra ya protegida, no puede quedar en forl!IEt. abso~u 

. -
ta al &roitrio del funcionario administrutivo o judicial" (5). 

En efecto, sobre el ~rticular la Suprema Corte de Jus

ticia ha deter111inedo lo siguiente: "El criterio subjetivo de -

lue autoridades administrativas correspondientes, con respecto a 

semejanza de marcas, aunque tal eemejanz& constituya un problema 

t~cnico y no j11r!dico, debe descansar en razonamientos 16gicos -

para que se considere conetitucional•ente motivado y fundad.o. Si 

aai no.fuera, ocurriría que con el pretexto de a~licar dicho cr! 

terio subjetivo, se dictariwi resol.uciones caprichosas con vuln.2_ 

raci6n de nuestro aietemu.constitucional oue, por cuttnto a pote!. 

tQd de las autoridades, sienta un r¿giaen de facultades expresas 

y lillitadas" (6) •. 

La doctrina y la jurieprudenc.ia hun elaborado un lllÍniino 

de r(!flas que deben ser atendidas cuando se juzgue la seMejll?lza

de las marcas. Carlos E. Mascareñae ~enciona cuatro reclae fun
damentales en esta lll:iteria que, a continuaci6n comentaremos en -

lo individual: (7 ). 

(5).- Rangel Medina, David.- Principios Fundamentales para Juz-
r.ar la. Imitüci6n de .Marca1,en .Revietü Mexicana.de la Pro-
piedad Induatrial 1 Artística, Julio-diciembre de 1966, M4 
xico,. D.P., pl.g. 243. · . -

(6).- Jurisprudencia Ap~ndice 1917-1975, Se~unda Sala, Sexta E10 
ca, Tercera Parte: Vol. II, ,á~. 80. A.R. 6199/56. Destile 

. ría Pra.ncesa, S.da R.L. 5 'f'Otoa. .. · -
(7).- Masoareñae E. Carl.os.- ·Loa Delitos Contra la Propiedad In

dustrial. Librería. Boach,· Barcelona, Be9alia, 1953, páes. -
·. 153 a 157. · · · 
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·¡.- La i~itaoi6n debe a~reciarse teniendo en cuenta -
las semejanzas 1 no l.aa di~erencias. 

Efeotivar.1ente, "la e1ai.litud entre dos marcas no depen

de de los elementos diotintoe que aparezcl:l.ll en ·ellas, sino de -

los elementos semejantes. Por tanto, el juzgador ead. oblieado a 
dar más ntenci6n a loe elementos do semejanza que a loe de dife

renoiaci6n; a guiarse 1or las semejanzas que constituyen la mar
ca y no por las dieorepanciua que sua diversos detalles pQdieran 

ofrecer seJ!aradallente" (8). 

2.·- La imitaci6n debe a11reciaree considerando la marca

en su conjunto. 

En relaci6n con esta re~l~, la Supre~ Corte de Jueti-

c iu hFi ex11reaado: "Cuando se trata de determinar si dos marcae

son semejantes en grado de conf1.1si6n ••• debe atenderse no solo. -. 
a un análisis rainucioeo de eua eleinentos gráficos, fonhicoa e -

ideol6cicoa (ea decir, a las ideus que sugieren), examinando lae 

surcas ~~rte por parte, eino que tambi'n debe atenderse a su co!! 

;!unto, es decir, i:.:1 efecto de que puedan producir en el p1~blico-

cons~~idor al ~rimer golpe de vista, o al ser oídas cuundo son -

~ro~unci&das rápidamente, pues no es de euponeree que dicho pd-
blico. conswaidor haca siem~re un an'lisis ainucioao y detallado-

(6).- Rangel r.edina, David.- Principios lundamentales ••• , op. 
oit. pdg. 243 y 244 •. 

- ~' . 
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de las llUircaa de los ,iroductos que adquiere" ( '.:J). 

3.- La 1•1taci6n debe a¡reciaree por irapresi6n, es de-

cir, viendo dternativa.nente las marcas y no co111,11arándolas una· -

al lado de la otra. 

"No se deben presentar o colocar lae dos marcas Wla ~-

frente u la otra, para más f4cilaente descubrir, mediante una 

ooaparaci6n atenta, las diferencias de a1~bas, sino indar.nr si 

entre ellas existen analogías talea que, colocadas se 1iaradamente 

puedan ori¡inar oonfusi6n. Siendo el ,Qbli~o distraído ~or nat~ 
. . . 

raleza, si los elementos de una Jl8.rca no le producen una impre--

ei6n netamente dietintu de aquell• que le interesa y de la que -

e61o conserva un recuerdo en la ae11oriu, puede fácilmenté con1'1J!! 

dirlas,. ya que ~or lo r,eneral no encontrará la oportunidad de -

comparar objetivamente ww. marca con la otra. Recomiénduae, 1or 

lo mism.:>, que quien esté· ll1:uando a decidir si hay posibilidad -

de confusi6n no someta a las marcas en conflicto a un análisis -

anat6aico y si111altáneo, 11ino !)Ue juzgue de la posibilidad de --

confusión -valorando las Jlal'cas a través del tiem~o, por ser eeto 

lo que sucede en la práctica, en que el coneu:nidor adquiere el -

producto invitl:i.do 'ºr el recuerdo que conservo. del signo y no -

por virtud de valoraciones comparativas''· (10) 

(9).- Infor1De de la Corte.- !rribunalee Colegia.dos de Circuitos.-
1<.J77. Teeia 13; pág. 34. Am¡»aro en revisión, 52'7 /74 Henkel 
Cie. Gillbh Unani•idad de.votos. 

(10).- Rl:Ulirel Medina, David.- Princi.Pios "Pundai;ientales ••• , Op•:..-
cit. ,á¡. 244. · . · · 

•··¿ 
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4.- La imitaciSn debe h~reciarae suponiendo oue la con

fusi6n !1Uede autrirla una persona ••'ia.na•ente inteligente 1 nue 

~rest~ lú atenc16n oo•IÍn y ordinar!~. 

a~rloe E. Magcarerlas-al·comentur euta rer,la sostiene 

~ue la atenci6n común y ordinaria no aerá lu misnu. al adquirir -

un l11J&.rato de rayos X oue al udq1.11rir un librito de pElf>Eil de fu

mar por lo que ser.ún sea lu naturaleza del producto, he.brá que -

tí:nei•ae í:n cuanta ai los compradores son el público en feneral,

o una clientelu ee¡¡ec-ializada, 001110 industriales o conu:.rciales -

de un ra1no deteruinti.do (11). 

Volviendo ul análisin de la fracci6n quo nos ocupa, ob

::.'c•rvi:.1::ou que li:i r.fürca. que se cvneidere violada en sus derechos -

:ior hub1::r sido imitll.da, deberá estar reciotrudu. Lo anterior, -

cin 9erjuicio ele lo establecido por el artículo 119 de la miema

Lit.'! nue dis)one ouG los productos nucionc..les prote¡;idos por lí14r

cas reristrEtdas 6n M~xico, d6berún liev<J.r ostensiblemente lu le

yenda "marca ree:istruda••, su ubrevii.t~ra 11111ar, rer.." o las si--

fks "M.R. "; y que mientras la ordsi6n de diche. leyenda subsista 

JJO yodrti E:,ierciti.rse ninr·um1 !icci6n civil o pc.:nul. 

El ser•mdo cle::;ento constitutivo de la infracci6n, es -

decir, que 11:1 confusión entre lao marcas haya sido declurada ¡Jor 

la ai~toridad administrittiva, constituye un requisito de procedi

í.:iilidaci, sin 61 cuul no 9rocede la sanci6n corres¡ioncliente. Esta 

úccle::.l'e.ción debe. ser, ~or tanto, eolicitadu u la Direcci6n Gene-

(11).- 1.luscnreñao E. Carlos.- Loe Delitoo contra ••• , op. cit., -
ti(.{'. 158 y 159. 
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ral de InvGnciones y ft!are<iB en loa términoo del urt!culo l'.:l3 ---

LIM. 

·La fracoi6n II termina diciendo: ''para eur.11urar los mis

füOB o simili:tres productos o eervicioc. que los protec:idos ,ior la

reeistrada11. Indudable11ente estan:os aquí en presencia de una -

de las caracter!st.icas esenciales del signo marcario, que conoi.!!. 

te en su "eegeciulidad" (supra ·nÚll, 3.2.2,); previsto expresamo!! 

te en el articulo 94 LIM. En relaci6n con lo anterior, la Supr! 

ma corte. de Justiciu decl1:1r6: "Para que una marca no deba red.!!. 

trarsc::.,. se requiere f!Ue loe artículos amparados l>or ambu.s mar

cas ten¡:;an caraoterieticas semejantes. De manera que si se tra

ta de artículos que no tianen mayor relaci6n entre sí, ~or su -

naturaleza. y Stl uso, o ~or las tiendas &n que se venden, no ha,y

inconveniente en uat:tr marcas que podrfan confundirse, cu~.ndo no

hay la menor posibilidi..d de confusi6n entre los productos, o de

competencia desleal entre loa productores,,." (12). 

Por último cabe seña.lar oue no es necesario comprobar-

que se h~ causado dafio al titul~r de la marca legalmente rer,is-

trada, pueu basta el hecho de que lu marca usur?adora se aplique 

·a los .productos o efectos, ~ara que se lesionen potencialmente -

los derechos de uso del titular mencionado. 

(12).- In~orme de la Corte, 1~77. Tribunales Oolefiados ue Oir-
cuitu. Tesis 12 JJhf.. 32. A11.oaro en revisi6n, 527/74, 16 
de marzo de 1~76 .Johnaon & Johneon. Unanimidad de votoo. 
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b).- Uso do la ~arcu co•o noabre coabrcial. 

PRACCION III.- "Usar, ain coneentilliento de su titular, 

~a marca registrada CONO elemento de an noabre comercial o de -

una deno11inaci6n social, siempre que dichos nombres estén reJ.a-.

cionados con establecimientos que O?eren con los productos o se! 

vic ioe protegidos (tor la marca". 

El antecedente de esta·disposición lo-encontramos di•-

perso en los artículos 97, 112, 214, 215 7 224 de la LPI. 

Atendiendo a los eleaentos constitutivos de esta infrao 

ción, recorde11os que el nombre ooraeroial es 11el signo- adof)tado -

;JOr industriales, productores y comerci&ntes, sean personas fís! 

cae, sean personas 11c¡rules, i>'1ra distinl~uir sus negocios de los

demla que se dedican a una actividad 11ercEllltil del mismo género" 

(13) La marca, . .,>or su parte, "es un signo que sirve pE:.ra dietin

tinr.uir en foraa directa a los productos, y en forl!lll indirecta. -

a la ne~ociaci6n o em1.resa que l.os fabrique o que loe venda, de

donde el uso co~o ~arca de un nombre comercial, puede atribuir -

err•Ínet:mente el ¡1roducto que lo lleva a la emilresa titular de -

áicho nombre, a menos que esta se dedique a la ~roducci6n o ven

ta. de artícv.los cOm.LJletlirnente distintos". (14) 

La propiedad éle unli marca tiende, esenciall!1c.nte, a pro

te~er el presti~io de los ~rJductos de moüo que otros no pueden-

(13)~-_-·.Pioresc:macho, carlon.- .Nombre Co11ercial, en Revistt:1 l\le
xicRna de la Pro;iedad. Industrial y drtística, nÚJt1. 27-2~ 

enero-dicie1abre: de 1976 1 México, D.P., pág. 288. 
(14 ),- Barrera Gra:t', Jorge.- Trutudo de Derecho Jr.ercantil. Gene

ralidadeE y Derecho Industrial, Editorial Porráa, S.A.,-
l'r!~xico, 1957, !''ll· 303, 
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aJrovecharse indebi~&mente cie eac prestigio usurpando o i~itando 

el eir:no, ni p~edan contundir a los consU111idoree, lo cu&l justi

fica la prohibiciQn contenida en esta fracción, yn que, induda-

blemente, quien con su trabajo h~ dudo re~utaci6n a una marca, -

se vería a:fectalio en .. au1 intereses al Yer que la 11ie111a. es usada

~or un ooagetidor 1ara distinguir su ne~ociaci6n, confundiendo, 

1or lo tanto, al ,úblico conaumidor en cu&nto ül orí¡en de los -

productos. 

Ahora bien, ~ra deterninar la existencik de la infrac

ción oue nos ocu,S., es necesario que el titular de 11:1. 11arca no -

)laya otorgado au coneentiaiento ,~ra que otro use la misma como

elG111ent o de un no•bre comercial o de una denominación social, ya 

que el consentimiento dÉll titular excluye lu w:1tijuridicid&d. No 

obstante, también debe tenerse en cuenta oue,.aún en el cuso de

tenGr uutorizaci6n del titular, 9uede coneteree ésta, .u otra in

fracci6n o delit·J, cuundo ee uee la llli:.rca fuera de lon límites -

establecidos en el contrato. 

Por·otra parte,. no es necesario que el uso indebido de

la 11arc~, como nombre c:omerci4l, sea el resultado de una co!)ia -

idéntica del si{;!lo marce.río, ylJ. que la misl!I~ LIM dis ;>one que ba! 

ta con que se use aquella 00110 "eleaento•• del nombre co11ercial. 

La 11 eepecialidad 11 , nue es uni.. característica esencial -

del signo marcarh>, a,¡arece nuevamente en esta fracción, ,ya ~ue

Gs una condici6n inóisJensable que el nombre comercial o áenoni

nación social estén relacion11dos con Gutablecimientoe ouEo OtJeren 

con loe . ..iroductos o servicios protec.idos por lu marca, .i:.ara así, 

confir.urar el ilícito. Conforme a lo anterior, la Direcci6n Ge-
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ner~l de Invencionee 1 Marcas, decret6 la nulidad del nombre --
~··. . 

co111eroial Prodllctos C~BBo, C\qll ,11°ublic~oidn~~e hizo des1ut!a del;_ 
·, ' ' .· :. · .... ;. :\" ,. . ' . 

re¡istro de la raarca. Cae e o, 1or · ooneid.erar, qu~. "sin cillda a1eu.na, 

debe oomgrenderne que existe aiempre 'la 9oaibilidad de confusi6n 

entre lae mie111&.s deno•inacione~, tenga o no 1r.ilabra& secundaria• 

sobre todo cuando se tratá de .· ~rtíouloe cie la a:i~~a oí,aee 7 es

ta COQfusi6n 88 manifiesta .fOrqlle ~l fÚbliOO OQD8UJRidor ignora -. . . . .. . . 

cuál ee el orígen o la 1roceciencia lie loa 1roductoe que e~ qllie-

ren distinguir 1or esa aeno11inaci6n 7 aunque loa productos que -

elabora la fábrica que lleva' el nombre co•ercial Productos Caeao 

no tienen el nombre en c1.1eati6n, ein embargo, ·.fU.ra e.l público 

existe esa confusi6n por la d11da acerca d.e ai se trata !le '1oa 

productos a11fJaradoe 11or la marca o.nterior" (15) • 

. Podemos advert.ir que la Llll frevee 7 manciona ex,Pree.i.-

mente los caeos en q11e una l'lllJ'O~ reeietrada H uaaiia ci>ao ele••!! 

to de un nombre coaeroi•l sin el oonaentimiento iel titular ael

eicno marca.rio. Sin e11bareo, no aucede lo mismo en el caao d.e 

la hi,p6teeia oguesta, es decir, .cuando el nombre comercial que -

v1ene usando un ne¡ooia.nte es 11aur,ado 1or W1 tercero ,para apro

vecharlo como eicno aarcario. "El no•bre comercial resulta.a.fe~ 

~ado cuando, sin la autorizaoi6n de au. ,ro1iet&rio, Wl. tercero -

lo em~lea a titulo de marca, para distinguir artículos del mismo 

cénero oue loe que son objeto de la actividad •ercantil del e&t,! 

blecimiento deaignaao con el no•bre comercial. La usur,paoi6n se 

(15).- Gaceta de la l'ropied.ad Induatrbl, 1940, ,'e. 1043. Res.
No. 217 de 28-X-940, citado por Rangel Medina, DaYid. --
~rata.do ••• º'· cit. págs. 406 1 407. 

- ' .-1 
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produce independientemente de que el nombre comercial esté o no-. ~ ' . . 

publ:l.cado, pues el. i~recho exclusivo al nolllibre Óolleroi¡¿l sur~e -

por· el aolo hecho de au u•o, no. estando eubord_inada su protec--

ci6n a Ílin&ún re,i&:tro o publicaoi6n. Por -tanto_, se juetificar4 

el derecho d.e oponer'ae úl e111ttleo 'c1e1 noabre, a dtnio ele 11arca -

si, además de las cirounatanciae apwttadas, existe el uso ante-

rior. del nombre qoae~cial" (16). 
. 1 

El ~rtículo 91 fracción XIX de la LIM, dispone que no -

es l'EiCistrable como marca, aQuella q~e "sea idéntica o eerAejW'.lte 

en grado de contuei6n a un no11bre 0011erciul .;. licado a los 111is-

lltOS o si.dlare's Hrvicios que se presten en el e'stablecimiento -

º111'º nombre comercial se haya llSado con anterioridad ". !io obe-

tante, la ~rotecci6n jurídica que merece el nombre comercial no-· 

es tan enéraica coao es deseable, ya que el artículo 210 de la -

LIM, donde ee 'preve en la•·: intraccfones, .o el 211 de la Lll que -

tipifica loe delitos, no contienen disposici6n expresa que ean-

cione el uso de una denominaci6n con las características mencio- . 

nadas. En consecuencia, el titular del noabre comercial ante~

rior a la aarca y r.d'ect!::<lo en aue derechoa, e.e ve oblitrado a ac.!! 

dir al terreno de lae nulidade•, con ª'º'º en lo diet)Uf:ato 'ºr -
la fracci6n. I del artículo 147 de iu LIM, o bien, ~cudir a lEi.s -

reglas de la competencia desleal, oue en nuestro derecho, care-

cen de una reglumentación es[JeCÍfica, por lo que son varias las·· 

normhs que aluden a ella . .tteira 1rohibir deteninadae ~rácticas y

distintas las fuentes que hay que consultar para obtener una vi

sión com¡;¡leta y sistemática de la inetit.uci6n denoainada "compe

tenc i& desleal''• 

(16).- Rangel Jil&dina, DaYid.- Tratado ••• op. cit. pág. 405. 
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e).- La ·11 competencia desletü" y el uso do marcas. 

Hay que tr:ner \lreaente que la ucci6n de cvrn¡>1";tencia de.! 

lenl a6lo procede cuanoo la ler,ielttción vipmte no !)revé l&. re-

glamentaci6n que corresponde a actos oue pudieran considerarse -

ilícitos o atentatorios contra la propiedad industrU.l, flucliendo 

por tanto, afectar ta.J1bi6n al signo maroario; por lo tanto, no -

está de r.iás, plwihlir aq1.d, brevemente, ciGrtos principioo rect.2_ 

res de tal instituci6n. 

Recordemos que el blrtfoulo 10 bis de.l Convenio de París 

para la Protecci6n de la .?~ot;)iede:td Industrial, suscrito por Kéx_! 

co en 1955, establece el conce9to genérico .del acto desleal. Di

cho artículo dispone: 

1).- Los 1aíses de l~ Uni6n están oblir,adoa a asegurar

a los nacionales de loa ~~ís&s de la Uni6n, una protecci6n efi-~ 

caz contra la competencia desleal • 

.. 2J.- Constituye ttoto de com1ietencin desleal todo acto -

de competencia contrario li loe usos honestos en m~teria indus--

trial o comercial. 

3).- En particular deberán ~rohibi~se: 

a).- Cualquier acto ca¡¡az d& crear una confusión, :•or -

cUa.lquier medio que sea, respecto del estableci11iento, los pro

ductos o l~ actividad industrial o comercial de un competidor; 

b).- Las asever1:1ciones falsas en el ejercicio del cu111e.!: 



95 

ciu, c~paces de deBucreditur el establecimiento, los ~roductos 

o la actividad industriul o comercial de un oomgetidor: 

c).- Las indicaciones o ueeveracionee cuyo empleo, en -

el ejercicio del comercio, pudieren inducir al 9úblico a error -

sobre la naturaleza, el modo de tabrioaci6n, las características 

la aptitud en el empleo o la cantidad de loe ~roductos~ 

Joaquín RodrÍGuéz Rodrír.uez, noa dice que la construo-

ci6n de los actos desleales 9odría lw.cerse teniendo en cuenta 

lo& siguientes conce~tos1 

lo.- La decluraci6n general de res~onsabilidad µor los

h1::chos ilícitos (artículo 19101 C6digo Civil !*ra .el Distrito -

Federal). 

2o.- La doctrina del "abuso de. derechott (artic11lo 16, -

Có~ir.o Civil pura el Distrito Federal). 

Jo.- P~otecci6n Civil y penal contra ciertos actos de -

com~etenci~ deeleul, ex~ressmente ~revistos en la tey de rropie

dad Industrial, {que actualmente correspondería a la Ley·de ··rn-
venc iones y Marcas), 

'10.- Protecci6n en contra de lilgunoa casos de análoga -

naturaleza medil:mte norllé&s d&l C6digo Penal del Distrito F&de--

ral (17). 

(17 ).- Rodríguez Rodrígur::z, Joa(1uin.- Curso de Derecho Mercantil 
Tvmo I, Editorial Porrúa, S.A., D4oi.111:1. _llrimera edici6n, -
México, D.l., 1974 1 ''"· 441. 



Al analizar los puntos ex.?reeudos J?Or el autor arriba-

;;.cncionad o, nos percata.moa que cuando babl.a del artículo 1910 -

del C6dir:o Civil .para el Distri'!;o Pederal, el cual dispone que -

''el que obrLcndo ilÍcita111ente o contra las buenas costW!lbres cau

se daño a otro, eetá oblif;ado a rei.iurarlo •• •"• hace referencia a 

l~ res~oneabilidad extracontraotual-aquiliana, pudiendo ser apl! 

cable dicho art íc'ulo. judicialmente a casos de cora.\>etencia des-

leal no tipificados en el ordenamiento ~ositivo, siempre que 

ellos estén ~rohibidos por la costumbre o la moral. 

Por lo que hace al pMto nó.rnero 2 mencionado por Rodrí

piez Rodríguez, al artículo 16 dei C6dig.o Civil para el Distrito· 

Federal, dispone: "Los habitantes del Distrito Federal tienen ~ 

oblir,aci6n de ej6rcer sus actividades y de usar y die.Poner de 

sus bienes en forr!IE:L que no gerjudique a la colectividad, bajo 

las sanciones eata't;>lecidaá en este c61iigo y en las ll:re• relat! 

vas". En rea:).idad, este articulo está vinculado Íntimamente con 

el r:-.rtículo 640 del mie.110 C6dir,-o Civil que establece: "No es l,! 

cito &jercitar el derecho de pro9iedad de manera oue su ejerci-

cio no dé otro resultado que cu.usar perjuicios a un te.rearo, sin 

utilidad ,Phra el gro!üeta.rio". 

ASÍ p11ee, quién ejerza sus actividi:.des o use y disponta 

de sus bienes en form~ perjudicial a la colectividad, o a aluien 

en r.iarticular, comet.e a.otos ilícitos. y, por lo tanto, también -,... 

son aplicabl&s judicif1laente estos artículos a Cf:<SOS de COllltiete_a 

cia desleal. 

En el punto nW.ero 31 Rodr!cuu Dodr!ruez hace referen

cia 1.1 la-Le;y de Pro,iedad Industrial, actualmente abror,ada: pero 
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la. LIM, conserva en lo eeencihl lti definición de comt,lctenc:ia de! 

leal conforae a lo establecido por el inciao B del c..rtículo 210, 

y ~or lu fracción X del miHo articulo. 

Por lo 0ue buce a las dis~osicionee contenidas en el --

06dir.o Penal, éat~s eer'n revisudae m~s adelante al estudiarse -

loe aelitoe cometidos en el uso de las 1narcae. 

d).- Usar wia marca indicando faleamente que está re¡i! 
tre.da. 

"PRACCION v.- Poner en nnta. o. en circW.aci6n .!)roduc-

tos u ofrecer aervicio1:1, indicando ou«: están protegidos por une.

aarca reGistrada, ain que lo estén. Cuando el rer.istro hnya qu! 

da.do definitivamente a.nulado, revocado, c&.ncelt:t.do, caducado, o -

extin¡;uido, ee inc'1rrirá en la infracción después de un ano de -

que hf1ya causado. estado la resoluci6n correepondintei' o que haya

o_perado la caducidad, cancelaci6n o extincfi6n "• 

El antecedente de esta die1oaici6n lo encontramos en el 

artículo 262 de la LPI, que establecí.:. lo si{.;ui~nte: "Se i111pon

dr' ¡1risi6n de tres días a un año y 11ulta de diez a mil pesos, o 

una sola de estaa penas, a juicio del juez, al oue use una marca 

con la indicaci6n de hallarse registrada sin estarlo realmente". 

00110 podemos obsenar, la ley anterior tit'ificabe. como

·. delito la hip6tesie contenida en la !racci6n que ahora estudia-

. mos, mientras que la leftielaci6n vigente, considera la misma cou 

· ductn, coiao infracoi6n administrativa. Ya hemos indicado las· ra--
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zonee de este procecler, que a mi juicio, son 'poeitiyas. 
,,,.· 

Ahora bien, la trace i6n que' rioa oou,a. coneaera directa.:. 

mente el principio de veracidat •: indirectauenie. el principio ele 

especialidad. del signo marcario. •,., 

·, 

BD eteoto,. "cl:l&lquiere: cj~~'::•e¡¡ el< si¡nf) ·ele¡ido,;:aeri ·.~ 
·! . .- ·1.1. •';. ' -

'marca si no contiene indicaciones contrarias a la verd84, que _.,¡ 

puedan inducir ai l'Úblioo en' e
0

rror sobre el ori(en y caÍiaaci' de-

1.ás mercan~!aa .o q~e de ~uaiquier···~odo .oonstit;an actos ~"'e ~~ 
' ' . : . 

€8.Jl incurrir en e124:affo en la eelf:i!co i6n 'de los 1roductoa" .(16) ~ • 

Por lo que hace al 1rinci!lio de eapecialiiacl, es. eYide~ 

te que quien ha¡a aparecer que una 11arca all~ara cleterqina4os p~ 

ñuctos, cuando no ~sd reeistr&aa ,ara ~atoe, eae t-b1'n en la

ht,6teeis prevista en l~ frac~Í:6n v~· coneagránd~se a~í el prinó! 

;Jio de es!;ecialidad. 

Por otra ~arte, nos podríamos precuntar cual es el obj!_ 

to de la obligaci6n de eapleur en los 1roductos la leyenda "mar

ca registrclda" y la: fimüidad de establecer 'tina sanci6n a. quien

haga uso indebido de dicha leyenda. Para RME:el Medina, 11la ra

z6n de e.er de este req1lisito se .!'uede encontrar en el !)ro,6sito

de que los terceros tomen conocimiento de que determinada marca• 

,t.ior el hecho de r.ncontrarse 'registrada, no está, en el do1ainio -

público, sino que exi¡e su respe'to por tocio. el mundo e incurre -

en usurpitci6n quien la illi te o re1r?Guzca sin permiso de su dttti 

{18).- Rangel' Medin'a, David.- Trataii'o ••••• , O.P• o,it. ' pág 197. 
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ft.0 11 (19). 

A lo anterior ~odriamos affadir que el ueo de la loyenda ~· 

''marce. re¡::ietrada" es un medio de control yor parte .del Estado,

que debe procurar el orden interno de la sociedad y que, adem~e, 

·puede ao:I. controlar.el pago de los.derechos que causa el titular 

del ei¡no, sin olyidür qu& todo lo ,que e.a .cont~ario a la verdad, 

de un modo u otro·~·· habr6. d~ perjucUc~r a ,aJ.euieii ·, enriquecer in 
·~ . . .· . -

debidwn.ente a un tercero. 

La segunda !'&rte de la f~cci6n V, dispone que se incu

rrirá en la intraoci6n cuando habiendo Quedado .el registro marc~ 

ri~ de:f'initivan1ente anulado, revocado, cancelado, caducado o ex

tingtlido, se baga uso de la marca indicando que está reyistrada, 

despuiSs de. haber transcurrido un r.ti'í.o de c¡ue hi:l;ya causado eetado

la resolución correspondiente o que haya o!)erado la caduoidad,-

cancelaci6n o extinoi6n. 

En relación con la nulidad del signo rnarcario, la LIM,
en su artículo 147 dispone lo siguiente: 

"El re¡istro de unu 11arca es nulo: 

1.- Cuando ee haya otorcado en contravenci6n a las dis

posiciones de esta ley o de la vigente en la épooa de su regie-

tro. 

(19).- Ra.ngel Mediñ1::., Da.vid.- Las marcas y sus leyendas obligato 
·riaa, Talleres de Imi>reeos de Lujo, S.A.,·• Primera Edici6ñ 
.Mbico, D.P., 1958, 1ága. 16 y 17. 
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II.- cu~ndo la marca sea idéntica o semejante en ¡rndo

de confuei6n a otra que hayn sido usada en 61 país con anterior.!_ 

.dad a la fecha legal de la marca regis·trada, aplicada a loe 11.ie

moe o similares productos o.servicios, siem9re que quion hn~a 

valer el mejor derecho de uao compruebe haber usado eu marca 

ininterru12pidamente. en el país oon anterioridad a la fecha de 

uso declarado ~or .el ·que la reeiatr6. 

III.- Cuando la marca se ha venido usando con anterior,! 

ciad en el extrwijero, en la misma hil'6tesis de la fracción ante- .· 

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

cidad al respecto. 

IV.- Cuando la etiqueta, en que aparezca la ma1'Ca con-

tenga indicaciones falsbs respecto a la procedenci~ de los pro-~ 

4uctoa o sel'Vicios que a11.pare, ubicaci6n del establec.imiento in

dustrial o coaeroial del titular de la raarca o con respecto a 11.!_ 

dall~s, diplollaS, premios o recompeneaa. 

V.- Cuando el re¡istro se hubiera otorgado con base en

declaraciones falsas o inexactas. 

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

apreciaci6n, se haya otorgado el reeistro existiendo en Yigor -

otro que ee considere in•udido, por tratarse de una marc~ que -

aea igual o semejante en tracio de oonfusi6n y que se refiera a -

servicios o productos i{;Ualea o aimilaree. 

VII.- Cuando el a¡,ente o el re?resentante del titular -
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de una marca .registrada en el extranje:i'o, solicite y obten¡a el

registro de ~eta a su noabre, si~ el o~~ilentim:lento expreso ciel-
•• ' • !, 

titular de la urca ext'ranjera. Bn este caso el registro se re-

puturá COlllO o:titenido de 11t1la feo 

La aéci6n d.e nulidad t'undáda en las fraccionee_ .I' V y -
'f·, ' .,. - ' .. ' 

VII, podriS. intentarse en cualq11br tie11t10: 
•• 1 .. 

la fundada . en la. ...;. 

f'racc iones IV 7 VI, en lDl plazo ele · treri ai'los; la ·fundada ~n la ~ · 

f'racci6n II, en un plazo de ·un afio '1 la fundada. en la fracci6n -

III, en un plazo de aeia aesea. 

Los plazos Mencionados •• computarán a partir de la 1u
bliaac i6n del registl'O en la Gaceta de Invenciones y 118.rcaa". 

Por lo que hace a la caducidad del sir.no aarcario, esta 

o~erará de pleno derecho cuando loa re¡istros de ·laa !laroas "no

se renueven" en loa términos del capitulo VI del !l!Ítulo Cuarto -

de la LIM (artículos 139 y 140). 

La ex~inci6n del registro de las 11a.rcaa está previsto -

en el articulo 149 LIM, que establece que 9rooederá la extinci6n 

cuando el titular del signo marcario "ha groyocado o tolerado 

que ae transforme en denominación gemfrica la que corresponde a

una o vario& de los ~roductos o aervicio~ tara los cuales ae re

r, iatr6, de tal modo que an lo• medios comerciales y en el uso -

~enerulizado de dicha deno11inaci6n por el·páblico, la míama ha7a 

perdido au eignificaéi6n diatintha, como medio te identificar-. 

el correlativo producto o aerYioio·a que se aplique. 
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Al efecto se observará el procedimiento marcado en el -

t ítu1o octavo de la LIM y la deno11inaci6n de que se trate pasará 

<•l dominio público, a partir de la fecha en que ee publique en -

el Diario O:f'ici11.l de ln Federaci6n la declaratoria correspondi!:l.!! 

te". 

Asimismo ae extingue el registro cuando lo.. marca, una _. 

vez re&istrada, se usa con modificaciones que no son las que to

lera lu ley (artículo 115 LIM). 

Por otra parte, el titular de una na.r.ca registrada po~ 

drá solicite.r gor escrito, en cualquier tiempo, J.a oancelaoi6n -

de su rer.istro. Ui. autoridad administrativa responsable podrá -

requerir la ratificaci6nde la firma si lo considera necesario. 

El registro de una 11&rca taabi6n podrá ser cancelado ai 

el titular de la misma hace uso indebido o especula en el 1>recio 

o calidad de un producto o servicio amparado por la marca en de

trimento del ~Úblico o de la economía del país (artículo 150 -~ 

LIM). 

Por Último cabe se1í&lar oue léi declaraci6n de nulidad

º extinci6n del registro de una marca, en los caeos en oue se r!_ 

quiera, se hará adminiotrativamente por la Secretaría de Patri•,2. 

nio y Pomento Industrial, de oficio, a ,etici6n de parte o del -

Ministerio Público Federal, cuando tenga algún inte.rée la Peder! 

ción. 
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e).- uso de ciertas denominacionee,aignos, siglas o im! 
,enes como .arcas. 

"PHACCION VII.- Uekr coao marcua las denominacion&s, -

signos o eie-lae a que se refieren la¡¡¡ tracciones VII, VIII, IX,

X, XI, XII, XIII, XX, 7 XXII del articulo 91 de uta ley". 

Como ~odemos apreciar, esta disposici6n contiene en re!, 

-lidad., las hi~6tesis de nueve ti~os distintos de infracciones -

administrativas • 

. El artículo 91, al cual nos remite la fracci6n oue -Elho

ra examinamos, contiene 23 fracciones en las que se prevean los

caepa en que ciertos nombres, objetos, siglas o phlabraa no ~ue

den eer materia de registro Dllircario. Acto seeuido, estudiare-

moa aquellas, que gor constituir WlE:l iniracci6n administrativa -

en contra del uso de las marcas, son de interés ~arü el gres~nte 

trabajo. 

1).- Re.;iroducci6n o imitación de estml-.os, banderas y -
e11ble11ae. 

"PRACCiúll VII.- Las oue reproduzcan o imiten sin autor,;_ 

zación escudos, banderas .Y e:mblemus de cualquier .uo.ís, Estudo, -

L!unicii,1io o divifüoner. polítiCéJ.S similtires; así cor:10 las donomi

nhciones y aiglaa de orr,anizaciones internacionales, rub~rnamen

tales, int erguu1::rné..~nent1-.1lt:B, no f·uberuamental&s, o de cualquier.:. 

otra orf.anizaci6n rúconocid1-.1 oficialmente; así como la desir,na-

ci6n verbal d& loe misiaos·•. 

. ·~ . ,., 
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En :f.n'tillll rel~ción con la pro.hibioi6n anterior, se en--. ~ . . . 

cuentra en vi¡or se.gún Decreto _eiublioado en el Diario Oficial --

de la Pcderaci6n ·el día 27 de julio de 19~6,· el Convenio de Pa-

-ris 9ara la Protecci6n de la Propiedad Industrial que dispone en 

su articulo 60~ Ter, en su '61rte conducente, lo siguientes 

a)•"". ~ª .. ·paises de lü lJl116n ao,Lte.rdj.fl rehusar o ·anular -

el registro y prohibir, con medidaé apropiadas, la.util1zao16n,

- sin pet-miso dé la.e autoridades coia;letentee, bien sea como murcas 

de :fi{brica o de comercio, bien como· .elementos de las referidaÉ -
.. 

marcas, de los escudos de armúa, bándera~ 1 otros _emblemas de --
.--

Estado de los paises de la Uni6n. •. -

b).-· Lae diegosiciones que f'.iguran •en°' la letra a) que -

antecede se aplican igualmente. a los escudos de armas, banderas

y otros emblemas, siglas o denominaciones de las, organizacionoa

internacionales, intergubernamentaiés de las cuales uno o varioo

paises ele. :ia Uni6n sean lliembro~, con exceJ'ci6n de loa escudo!'! -

de armas, banderas y otros emblemas, siclüs o denominaciones que 

hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destina-

dos a aseturar SLl protocci6n. 

c ).- Ningún f:)ais de la Uni6n podrá ser oblir:ado a alili

car l~s disposiciones que fir,uran en.la letra B) que antecede en 

perjuicio de los Útulares de derechos ad(!Uiridoa de buena fe 

i:Llltes de 11.l. entradu en vicor, en ese paaíe, del presente convenio 

Los paises de la Uni6n no están obligados a aplicar dichas dis-

µosiciones cuando la utilizaci6n o el registro considerado en la 

letra a) ql,\e antecede no sea de. naturaleza. tal que haea sucerir, 
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en el es11Íritu del pÚblioo, un vinculo entre la oraanizaci6n de 

que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas

º denominaciones, o si esta utilizaci6n o recistro no es ferosí

milrnente de naturaleza tal que·;haga inducir a error al público -

·sobre la existencia de un vínculo ontre quien lo utiliza y la o,:: 

ganizaoi6n. 

·Para la e.plicaci6n de estas die~osicionee, los phÍSes -

de la Uni6n l;lcuerdan comunicarse rec!procaraente por mediaci6n de 

la Oficina Internacionul, la lista de los e11blerr.aá de Estados ••• 

que desean o desearán colocur, de aanera a~soluta o dentro de -

cierto•. lílli~ea, bajo la. protecci6n del ¡iresente a'rticulo, así -

co•o todas las !lodificaciones ulteriores introducidas en est& -

lista. Cada ,t.aÍs de la UI1i6n ponci:i'á a die)osici6n del f.!Úblico,.;... 

en tiempo hábil, las listas notificadas. 

Sin embareo, esta notificación no es oblic.atoria en lo

que se refiere a las banderas de loa Estados. 

Para las banderas de Estado, las medidas previstas en -

el párrafo 1) arriba mencionado, se a~licarán sÓlamantG a laa --

111Brcas registrádas des~u~s del 6 de noviembre de 1925. 

En el caso de .malit f&, los ~u.íses tendrán la fuculta.d-

.de hacer anular incluso las marcas registradas antes del 6 de n.2_ 

viembre de 1925 que contengan emblemas de Estado sicnos y punzo.;.. 

nes. 

Los nacioni.ües de ce.d~ país que estuviesen autorizados

para usur los emblemas de Esta.do, sirnosy punzones de su pa!e,-
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podr6.n utilizurlos aunque exista ae1:1ejanza con loa de otro país. 

Loe pa!eee de la Uni6n se coMprometen a prohibir el uso 

no autorizado on el cornercio, de los escudos de armas de Esto.do

de loa otros paises de la Uni6n, cuando este uso sen de natural.! 

za tal que induzca a error sobre el orígon de los productos. 

El CÓdie;o ?enal para el Distrito .Pederal com¡ilenenta 

las dispoeiciones mencionadas, al expresar en sus artículos 191-

Y 192 lo siguiente: 

ARTICULO 191.- Al que ultraje el eacudo de la Re1ú~lica 

o el ~abell6n nacional, se lé aplicarán de seis mesea a C\lBtro -

anos de priei6n o multa.de cincuenta a tres mil pesos o embae -

sanciones a juicio del juez. 

A~ICULO 192.- Al que baga uso indebido del escudo, in-
- ' 1 

signia o hinno nacional,. se le aplicarán de tres días a un año -

de prisi6n o multa de ve!.riticinco a mil pesos. 

- "Las características y el uso de la bandera nacional y

su e~cudo, fue re~lamentado set,Ún el.Decreto del 23 de·diciembre 

de 1:167 publicado en el Diario Oficial del 17 de agosto de 1968-

Y reforl!llido por Decreto del 21 de diciembre de 1974 (D.o. 23 de

diciembre 1973), que se refiere a los símbolos Fatrios· que en -

sus articulos del 2o. al 70. reclumenta las ca:ra.cterísticas del

escutlo nacional y lus norma.e a el relativas. Del artíolllo 80.-

ál 36 eotablece l~s c~racterísticas y lae normas para el uso de

lu bandera nacional; y del artículo 37 en adelante lo relativo -

al himno nacional. Compete a la Secreturia de Gobernaci6n vigi-
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lar el cumplimiento de l~ Ley y en esa runci6n serán auxiliares

todae les autoridudes del país. Queda a cargo de la Socretaría

de Eduoaci6n Pública, vigilar su cwaplirliento'.en· los "'l¡;nteles -

educativos (art. 50)" (20) 

Aeí, podernos observar que loe emblemas nacionales se 

encuentran amj)liamente prote¡idoe, ya que, co110 seiiala Rangel 

Medina, 116stos repreaontan la dignidad 1 1ersonalidad del Estado 

de sus elorias y tradiciones. y en tanto que dichos atributos· -

simbolizan la soberanía nacional, no pueden ser objeto de una -

vulgarizaoi6n industrial y mercantil que lesionaría los senti--

mientoe que inter~retan. Las otras razones es~ecíficas de orden 

público que'fundamentan la prohibioi6n ••• pueden·concretarse en

que,.por una parte, la ley se ha propuesto evitar que alcán pro

ductor o oomerciwtte, mediante el registro de esos símbolos, se

los apropiase pare amparar sua actividades industriales y haoer

que eus productos o mercancías adquiriesen con lu imposici6n de

la marca un sello oficial QUe en verdad no tendrían. Por otra -

parte, una marca así torlllida induce f4cilraente a engaHo, porque

da luear a su~oner que su titular goza de especiales privile&ioa 

o que elabora el producto bajo la vigilancia del Estado, o que-

ee trata de establecimientos oue foX'!lan parte de la Adminietra-

ci6n Pública. En fin, de no existir la nol'Jla 1rohibitiva, tam-

poco se impediría la posible confusi6n de los objetos o produc-

tos oficiales con loe de fabricaci6n o !)ropiedad privada"(21). 

(20).- González de la Vega, Prnncisco.- El O&ii•o Pen~l Comenta
do, Editorial Porrúa, S.A., Tercera edici6n, M6xico, D.P. 
1976, 1ái;. 275. 

(21).- Rancel Medina, DaYid.- !rratado ••• op. cit. pág. 371. 
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Bn cuanto ~ la prohibici6n de usar como sicnos marca•-

rioe lae denominaciones 1 sirlae de or¡anizacion~a intet"nhciona

les, gubernamentales, intergube1'tlamentales, no gubernamentales o 

de cualquie1• otni. organizuci6n reconocida o:f'icialmonte, podemos

afiX'llllir que dicho impedimento se funda~enta en doa principios -

eeencinlos del propio signo marcario: el de licitud y el de ve

racidud. 

La 11arca constituida bajo loa supuestos anteriormente -

mencionados, ataca uerechoe ujenos, ya que lae or¡anizacionea 

inencionadas gozan de ~rerrocu.tivae sobre .sus deno111nacionee y si .- -
glas; estando expre.samente preYisto dicho impedimento en la ley, 

por lo que la aa.rca as{ formada es ilícita. !aabi&n seria con-

tr~ria al principio de veracidad por hacer suponer encañoeaaente 

un vinculo que no existe, con las or~anizacionea afectad.as~ 

2).- Reproducci6n o i11itaoi6n de aicnos o punzoneE ofi
cia.lee. 

PRACCION VIII.- "LH que reprod•zcan o imiten sir.nos o

punzunEi& .:ifici:lle:.; de control y ~rant{a a.dogtado ¡Jor un Estado 

Rin autorizaci6n de lt. t..utoridúd competente". 

Debemos tener yreoente que lo que se sanciona en este -

caso, es el uso como 111nrca de los sir.nos o punzones ofiqiales -

de .control 'N garantía ri.doptlidos por un Eatudo, sin la autoriza-

ción corre·apondiente. La anterior aclaraci6n es im!->Ortante, ya.

r.ue el articulo 241, fracciones I y. III del C6diro Pennl ~are t::l 

DiF.trito Jedoral, sanciona oon prieión de cuktro a nueve ai'ios y-
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multa de cuatrocientoe ü dos mil peeoe; ul quu falaifi~u~ los -

sellos o JJ1Urc~o oficiales; al ~ue f~lsifique loe cuiios o troque

les destiné>.dos ~n1ra fabricar r.noneda o el sello, marca o contrae! 

i'la quG alr.una uutoriclL.d u:.;o.re ¡mrc. idt:ntificur cualquier objeto

º para aser.1.trar el pago de algún ~l!lpuesto. 

Los signos o punzones oficiales de control y rare.ntía -

adoptados por loe estados, sirven por lo ceneral, ~ara dar aut é_!! 

tic:idad a ciertos documentos; o ¡>ara COl!lf:lroonr el ;¿ar-o de un im

puesto o servicio, o bien, para identificar o ins~eccionur cier

tos objetos. Cuando l;,,. reproducci6n de los sicnos o punzones 

oficiales se h"'°a·con el prop6sito de diferenciur productos o 

servicios, es decir, }ara usarl~a como inurca, se comete la. in---· 

fracci6n que nos ocupa; i1ero si _la revroducci6n del siena o ¡iun

z6ri. oficial se realiz¡¡, para dar autenticidad a docurn&ntos a.p6cr,! 

fos, o para dar por inspeccionados ciertos objetos, o por pagado 

al~ún imguGsto, se c&e en el su~uesto ~revisto yor el C6digo Pe
nal. 

Por su ~arte, el articulo 60. Ter d~l ConvGnio de París 

para lú ?rotecci6n de la Pro9iedad Industriul, dispone lo ei---

f:Ui&nte: "Loe países de la Uni6n hcuercl1:1.11 rGhusar o anular el -

ref.:istro ~, .\)rohibir, con medidas aoroyiaclüs, lh utilización, sin 

i>erniso de 11>.s autorid1:tdes com,n;te:ntea, bien sea como marcas de

ft..brica. o de comercio, bien corno elementos de las referidas mar

cas •••• , sicnos y l!unzo11es oficial ea de control y de r.arantía •• " 

.... 
.', 
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3).- Ro~roducci6n o imitaci6n de monedas o billetes u -
otros medios oficiales de pa¡o. 

:FRACCION IX.- Las que reproduzcan o imiten monedas, bi

lletes de banco y otros medios oficiales de pago na~ional o ex".""" 

tranjeros o las mon,!!das conmemorativas. 

,,,··,. 
. . . . . 

. Debemos reproducir las coneideracion&s hechas a.l. exami.:_ 

nar la fracci6n anterior, en .el sentido de_ que lo sancionab~e, ~ 

en este caso, ea la re1roducci6n o 111itaci6n de 11.oneda9,· :bille.;'- .. 

tes de banco u otros medios oficiales de pf1€o nacionales o ex..:.--

tranjeroa para usarlos como signo marcario. 

La re yroducc16n d.e dichos: billete.a y monedas con el pr_2 

p6si to de hacerlos valer como instrumentos de pa¡o, _configura el 

O.eli to de falsifioaci6n previsto en los artículos 238 y 239 y . ..:.-

240 del C6diro Pena.l pura ei Distrito :Pederal. 

4).":" Reproducci6n o illitaci6n de condec~raciones., meda
llas u otras ¡>reseas. 

PRACCION x.- "Las que re~roduzcan o imiten condecora--~ 

ciones, medallb.s u otros eremios obtenidos en· exposiciones, fe-

rins, congresos, eventos cultura1ea o deportivos reconocidos ofi 

cinlmente ". 

Es conveniente seftalar nue existe la tendencia a con--

í'undir los elera&ntos constitutivos de la· lll8rca pro9ia~ente dicha 

con sir.nos, deno111inaciones y leyendas anexas oo~mplementariae .. 
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de la marca que suelen a~arecer a su lado. 

La nmrcu no puede er,tnr co!lstituídn simplemente de la -

reproducci6n aue :resultt:i de los ealurdonoA rnencion1:1dos, pero es

tos, sí pueden ser un elemento ;;,.dicional del sir.no marcario, 

siemf)re y cuando los productores o comerciantes efectivwnente se. 

hf~yan hecho acreedores ul premio, y lli ll!b.rcfi no pierda por este

motivo sua requisitos esenciales y siga cumpliendo con su fun--

oi6n diferenciadora. 

Recordemos que dichos ~ramios raon concedidos ceneralmea 

te en ferias, exposiciones y certámenes industrilües, comercia-

les y aericola.6, tanto nacionales como interna.cionul.es y en ---

atenci6n a la buena calidad cie los articulas exhibidos, lo._que -

deter111ina para tSstoa, mayor aceptaci6n y prestigio ontre el 11ú-

blico, por lo que considero es enteramente justo que, quien ~ra

ciae a h. calidad de sus artículos ha obtenido un pr&mio, tenga

derecho a aprovecharlo y explotarlo dentro de loa límites y mod! 

lidades mencionados anteriol'J'lente. 

5).- Usar como marcas nombres, seud6nimos, firmas, se-
llos y retratos de terceros sin su consentimiento • 

.PRACCION XI.- 111.os nombres, eeud6ni111oe, f'irm~¡s, sellos

Y retratos de personas~ sin consentimiento de los intereaél.dos o, 

si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado -

tiés pr6ximo 11 • 

El antecedente de esta dieposici6n lo encontramoG en --
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los artículon 105 fracci6n IX y 252 de la LPI. El vrim&ro de -

elloa establece que no se admitirá 00110 registro marcario, 1110•

nombrea, fi~ma.8, sellog y retratos, sin la autorizaci6n de los -

interesados, o ai han fallecido de sue herederoe o parientes.--

hasta el tercer grado''. El articulo 252 sancionaba pen.almente --· 

con priei6n de tres días a dos años y multa de diez a dos mil -

peeoc, o una sola de estas _penas a juicio del juez, 11111 que uti'."' 

lioe, sin consentimiento de loe interesados, ya sea como marca -

no registrada, o ya como elemento de ~sta, los nombres, firmas,~ 

sellos y retratos a que se refiere la prohibici~n contenida en -

la fracci6n IX del articulo 105 de este ordenamiento". 

Nuevamente la ley anterior ti9ificaba como delito.lo~

que la legial.aci6n actual sanciona como infracci6n administrati-

va. 

La disposici6n que ahora examinamos, ¡:irotec:e varios el! 

mentos, a saber: 

-el nombre; 

-el seud6nimo; 

-las firmas; 

.:.1oe sellos y 

-los retratos. 

El nombre a que hace aluai6n la fracci6n XI del artícu

lo 91 LIM, es el que conocemos con el atributo de "civil". Com-

rrende conjuntamonte el nombre (nombre de µila o nombre propio), 
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y el apellido (22). 

''La persona hU111ana, colllo unidad de la vida social y ju

rídica, tiene derecho de afirmar su pro~ia individualid~d distirr 

cuiéndose de loo otros sujetos. Goza del privilegio de ln iden

tidad, el cual conoiste ~recisamente en la facultad de distin--

guirae en sus relaciones socililea, de las otras personas. El m! 

dio general del lenguaje hablado o escrito por el que inmediata

mente y con plena claridad el sujeto es desi(;llado por loe dernáe, 

haciendo posible su identiticaci6n, es el nombre. Se coneidera

que el derecho al nombre ee una facultad jurídica de carácter ª.! 

trapatri111onia.l ••• frente a este derecho subjetivo existe el de-

ber general para reep.etar el nombre. Su uso indebido está aan-

cionudo, ya que neces_aria11ente se traduce en la invasi6n de ---

otros derechos del sujeto, Cuando alp,uien se pretende atribuir

un nombre que no le corresponde, eeneral1nente es pr.ira ejercer -

un derecho ajeno., •• 11 (23) 

La infraooi6n que examinamos s6lo se confieura cu~do -

haJ coneentimiento del interesado o de sus descendientes o aseen 

dientes en grado más pr6xi110 si &quel ya falleci6, a diferencia

de lo que ocurría.en el texto anterior, en el que, habiendo de

saparecido el interesado, sus herederos o parientes hasta el te! 

cer ¡rado, podían otorgar el consentimiento para que el nombre,

eeud6nimo, fil'Illa, sello o retrato de la person~ deeavarecida ~-

fuera usado como marca. Considero J1áe atinado el texto vigente, 

que reduce, en realidad, las posibilidades de que se otorgue a -

(22).- Idem, pá¡. 385. 

(23).- Idem. @áv. 385. 
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lt:.. ligera la autorizaoi6n [>ara que ae explote .001nercia.l111&nte lo.-

1118.gen de alcuien que ya falleci6, puee solamente sus parientes

uuie cercanos tendrán dicha facultad, y la posibilidad de vicilar 

o explotar la imagen de aquél, mejorándose usí, la f)rotecci6n de 

los "derechos de la _!2ereonalidad". 

"Como dueilo o titu.lar de su nonbre, cualquiera persona.

puede disyoner de 'l en la forma más amplia para constituir una

l.1nrca, pero siem~re con las siguientes limitaciones: En primer

lugar, la transrnilili6n operada a favor de un em9reoario impide la 

en~jenaci6n posterior E1 favor de otro que comercie en urtículos

que el ,¡rimero hubierG reservo.do al uso de tal mnrca. Dicha --

transmisi6n imyide al titular del nombre civil el uaarlo corno -

mu.rea, respecto a dicnos artículos reservaüos, aDÍ como respecto 

a loe aeraejantes. 

En segundo lugur, el titular de un nombre civil no pue

de usar éste o transr.dtirlo cuando exista un hom6nimo que ya ee

ti§ siendo usado .;>ara· los mismos productos ••• 11 (24) 

"El seud6nino es el nombre euvuesto er.iL,leaclo por una -

¡>ersom: .. ,)c..ra ocultar el su.yo verdt.dero" (25 ). 

A diferenci& de lo oue ocurre con el nombre civil que -

noru.r.lmente se hdc!lliere !Jor nucilniento o vor obtímerse un deter-

1::im:.cio r:sté:l.do civil {cas:.:.miento o udo9ci6n), el seuJ6ni:no es una. 

crehci6n libre de lu ,Jerson!:l. que lo udoi'tú. Sin emburro, la 

(24).- Buneru Grai', Joree.- Tratado de Derecho ••• , o~. ?it. pá~ 
302. 

(25 ).- Rungt:il 1/ir:dina, David. Tratado •••• , º:J• cit. 1)áe. 387 
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~1ecc16n úol sued6nimo no debe atucar derechos ajenoG, por lo 

r:ue éste no podrá ser ir,ual al que viene ue1;1.nd~ un tercero, o 

icual al nombre civil de otro. 

Por otra parte, al igual que el nombre civil, el titu~ 

lar <.le un eeud6nimo arnpliamente conocido o registrado, puede di! 

l:JOnGr de él en lu forma más am,tilia para constituir una marca, -

con las mismas limitaciones Mencionadas en relaci6n con el nom-

bre. Lo anterior podría ejemplificarse con el fumoso 11cantin--

flus11 seucl6nimo de Don Mario Moreno, que bien podría usarse como 

sirno marcario. 

A :;iesar de que ni en el C6dico Civil ,iara el Distrito -

llederal, ni en la LPI, el seud6nimo alcanza una ;:irotecci6n ex--

preoa, el artículo 17 de la Ley .Federal de Derechos de Autor, -

reconoce la legitimidad en cuanto al uso del "seud6nimo11 , al eE

tablccer que "la persone. cuyo nombre o seud6nimo conocido o re-

cistrado esté como ~utor en una obra, será considerado como tal, 

oalvo :)ruaba en contrario, y en consecuencia., se admitirán por-

los tribuna.les competentes lus acciones !!Ue a.e establecen por -

transeresiones a su derecho. 

Respecto de lu.e obras firmadas bajo seudónimo o cuyos -

autores no se hayan dado a conocer, dichas accionvs correa1,onde

rt.n al editor de ellns, 01.üen tendrá las rea'.Jonaabilidb.des de un 

f;estor, ,>ero cesarl lu. re_Jresentaci6n cuando el autor o el titu

lar de los derechos comparezca en el juicio respectivo ••• " 

En el caso de las firmas y sellos, la intenci6n del --

legisludor turnbi~n es la de proteeer un elem6nto distintivo de -
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l{l indivitlualid<>d de la yersona. 

Tanto el sello como la firma coadyuvan a la identifica

ci6n del individuo constituyendo una manifeatación ir.ás de los -

de:rachoa de la personalidad. 

Por lo que hace a los retratos, "se considera que el 

derecho a la imr:.gen se encuentra comJ?rendido en la eafera del 

derecho al honor y que la necesidad de proteger a la persona ºº!! 
tra la arbitr<Lria difusi6n de su imagen deriva de una exigenci&

individualista, según la cual la persona debe ser·árbitro para -

consentir o negar la reproducci&n de su propiu figura: el celo -

de lt.. t?ropia individualidad establece un restieto de esta exclus,! 

virlud sobre los rasgos y facciones características de la ~erso-

nn (26) 

La Ley Pederal de Derechos de ~utor, tambi~n se ocupa ~ 

de esta ;irotecd6n al establecer; en la ee~da pi:trte de su ar-

t!culo 16, que "el retrato de una ,tt&reona s6lo puede ser usado -

o 9ublicado co~ fines lucrativos, con su consentimiento expreso, 

el de sus herederos en el orden de sucesi6n que establecen las

leyes civiles. Lél. autorizaci6n µotlrá revocarse ¡¡or quien la --

otorró, ouien responderá de loa d¡1fios y per-juicios que ocasiona

re con li:. renovaci6n•1 • Sin emb1:1.rgo, para Ranee:l Medina, "la --

dis~osioi6n de la imar,en está vedada no s6lo ~ara finos indus--

triales y mercantiles CO¡jO ocurre con su uso como marca, sino -

~or su simi-ile re~roducci6n objetiva•• (27 }. 

(26).- Idem. pár,. 392. 

(27 }.- Idem, 11áf:. 393. 
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6).- Usar 00110 ?4arou Títulos de obras litoruriuo, ---
artístioaa o cientificas y personajes ficticios o
eimb6licoe. 

PRAOCION XII.- "Los títulos de obras lite.rariae, artis

tioae, o científicas y loe personajes ficticios o eimb6lioos, 

salvo con el ooneentilliento de eu autor, cuando conforme a la 

ley de la materia, este mantenca vigentes sus derechos; así como 

los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con -

su conformidad"• 

En la legislaci6n anterior no existía die9osici6n expr! 

sa que sancionara loe conflictos surgidos )or la exiatencia de -

marcas contrarias a loa derechos de autor, por lo que era necee! 

rio ucudir al oam~o de las nulidudea de acuerdo con el artículo-

200 fracci6n I., relacionado con la fra.cci6n VI del artículo --

105 LPI, o bien, acudir a disposiciones de Índole prohibitivo, -

couto la contenida eh el artículo 130 de la Le;y Peder1:1l de Deré-

chos de Autor, vigente en esa é~oca. 

En la actualidad, 11;;. fruc:ci6n que nos ocu¡;a, unida a 

los tipos delictivos previstos en los articuloa 135, 136, 137 y-

142 de la Ley especial vige'nte, redundun en unr. n:;;¡,yor ¡>rotecci6n 

gara t:l autor. 

No olvidemos que el derecho de ai.ttor es un ¡;rivilegio - · 

establecido en el articulo ~etitycional y re~ul&do por me-

dio de unt'. Ley l'~der~l que cori'ea_:.~;ll autor de una obra artísti

ca, científica o liter~ria, la facultad exclusiva de usarla 1 ª.!. 
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~ilotarla, y de autorizar el uao o explotaci6n de ellu, en todo o 

en i1arte. Este mismo derecho se concede al creador de personajes 

ficticios o aimb6licos, asi como a. loa· personajes hwnanos de ca

racterizaci6n. 

Cabe señalar, que en este caso el sujeto pasivo del il! 

cito puede ser el a11tor, loa torceros que hubiesen adquirido sus 

derechos, o los herederos de aquel durante los 30 afl.os que siean 

11 s11 muerte. 

7).- Usar cono marca palabras de lencuas vivas extrenj! 
rtta. 

PRACCTON XIII.- "Las palabras simples o compuestas de -

len~s vivas extranjeras y las construidas artificiosamente 4e

modo que 9cr su grf,l.fiemo o fon~tica perezcan vocea extranjeras,

cu~ndo la marca se solicite para aplicarse a artículos o eervi-

cioe que &l solicitante ~roduzca o preste exclusivamente en el -

país o en cualquier otro ~ale de habla espaffola. 

La Legislaci6n anterior consideraba atinadamente el uso 

de leyendas en idioma extranjero coao tendientes a inducir al 

público en error sobre la procedencia de los efectos marcados 

(urticulo 147 LPI), por lo que sancionaba dicha conducta con -

¡>riei6n de tres días a dos años y multe. de diez a mil pesos, o -

con una sola de estas penas, a juicio del juez (articulo 259 

LPI). Se sancionaba con la mitad de dichas pansa a quien dolosa

mente vendiera o ,ti1.u1iera en __ circulaci6n efectos señalados con -

una marca que tuviera loe 'ficios arriba seiíalodos (art, 260 LPI) 
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De nueva cuenta la ley unterior tipificaba como delito

lo que.la legislaci6n en vigor sanciona como infrucci6n adminis

trativa. 

"El legislador, con mlil.y buen sentido, introdujo esta -

disi..>osici6n para prevenir cuul(luier posible engr:iflo al :.JÚblico, -

sobre todo al consumidor que actúa desprevenido, y r.ue pudiera -

ser victima de una equivocnci6n al estimar que un producto, por

llev&.r un nombre extranjero, o de a¡Jariencia extranjera, es me-

jor que ol que lleva nombre nacional y que su precio debe ser -

::ii:.,yor•• (28). 

Ahora bien, la prohibici6n que nos ocut1a tüne ciertas

modalidados y li11itaoionee, ya que si las mercancías que se anp! 

ran con la aarca se fabrican en .i:1aísee de idioma distinto al es

pañol, no hay inconveniente 1ara registrar la palabra extranjer~ 

!ampoco opera el obstáculo para proteger la marca con el regis-

tro, si los objetos, ademá• de fabricarse en alcuno de dichos -

países, tfll!lbi'n se elaboran en M6xico. La Direcci6n General de

Invencionee y Marcas, tomando en cuenta la verdadera ubicaci6n -

de la fábrica, determina ·la nacionalid1'Ld d& la mercHncíe y de 

i:.cuercl·:> ~"ln 1::>~ rcol.ll tados obtenidos, concedrá o rechazará el 

registro •. Aeí, 9or ser un país de habl~ es~uftola (Cuba) el lu-

car d& &l¡;¡,boraci6n del tiroducto, la Su9rer:a:. Uort& confirm6 la ne 

rutivu de registro de la marca SOAT. (2~). 

(28).- Gaceta de la Propiednd Industri~l, 1954, ~ár:. 641. Res. -
Jvo. 59 de 21-V-954, q1~e nuli:f'ic6 el rer,istro d6 la marca
i·a.u.linc;, citudo por H~nr,e:l Medina, Tratado •• , 09. cit. -
~iúr:. 411. 

(2:.i) .-Gac1;1tu de la Pro1iied1:1d Industrial, 1944 ~ág. 1278. 
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Por otra ¡,¡arte, la µrohibici6n de_ refiere exclusivamen

te a laa JJfl.lEibrna sitn¡.iles o corn¡lueetas_de lencu!ta 11vivna 11 extra.n 

;jt;rc.s, por lo que en este sentido, la Stlprema: Corte ha expresado 

f'ttr- "ln i11tcr!1retuci6n a contrario llenan. de ese disiJOsitivo, --

¡:icr.'>itc concluir que sí puede ser objeto d6 registro lus pala--

br<:.G de leneuue 1nuevt1.s extranjerao, riáxi1ne si se toma en cuenta 

c;uc· esta interpretaci6n no contraria el ¡,¡rincipio rector del te_! 

to ler,al en comentario y que no ea otro que evitar que se induz

ca ~- error 1."1 ,!lÚblico oobre lu proceden<:ia. de los [Jroductos 11 • 

Por Último, debernos mencionar- el artículo .123 de lo. --

mis~ia LIM, que en íntima relaci6n con la 1'racoi6n que examinamos 

diSJ?On6: "Cual~uier indicuci6n en productos nacionales arapara-

cJ~ ¿or marcas, rer,iotraaas o no, rel~tiva a reeistros en otros

.l"-ÍScs o a leyendas en idiomas extranjeros, así como la ineer--

ci6n de falsas indicacionea de procedencia, se considerará como

tcnciiente a inducir al público en error y al!leritará sanci6n adm,! 

::istrntiva11 • 

8 ).- Indicaciones f1:thao res:1ecto ul oríren, cor.1ponen-
tes o c~~lidades de los ?reductos o servicios. 

FRACCION XX.- "Las denorninaciones, sirnos o firurae --

susce:.tibles de enr~nur al ¡:.Úblico o inducirlo a error, enten--

üi~ntlooe ~or tales las que constitu.yan fülsas indicaciones sobre 

l.:. nr.turaleza ori~en, componentes o cualidades de los productos

º s::rvicios que pretoudan am,!)ararse••. 

La anterior 9rohibici6n t_ar.ibi&n está. i1revieta en el ar-
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tículo 10 del Convenio de Paria .[)ara ln Protecci6n de lu ?ropie

dnd Industrial. 

El antecedente de e ata die ,>osici6n lo encontrun:or, on la 

fracci6n XIII del artículo 105 LPI, en donde se establece que: no 

ser&.n recir;trLbles como murca "las denominaciones o sifnos sucei 

tibles de enraflar al LlÚblico, entendi&ndoae por tales los que -

constituyan falsas indicaciones sobre lu n~turaleza u origen de

las mercancías o sobre las cualidades de los liroductos que pre--

. tondan e.m¡mrarse". 

La prohibici6n que .examinamos oonsa.¡;ra el principio de

veracidad del sit,;no marcario, ••No es admisible el nirno enr.afia

.dor sobre lu calidad, naturaleza, conatituci6n u oriren de la -

mercancía, o sobre oircunstancit:.s que influyen en el público oa

ra elegirl~, entre diversos competidores, porque se hnr!n creer

ª los consumidores en la existencia de cualidades que el produc

to no contiene•, (30) 

Sicuiendo a RanE.;el .Medina podGmos afil'i:,ar que, en cuan

to a la falsed1:1.d del origen de los productos, eata puode orie:i-

narse: al indicar en productoe nncionules que lf.L cu...rc& que lle-

van está. re¡:istrad.a en otros •Jd.ÍSes: al uaur leyendas en idiomas 

extranjeros en loa yroducton nacionales; ul vender productos de

orígen extranjero, con J1E;rcas en l~s que se indique que estún r! 

gistradas en otra nación siendo falsos los datos; al emplear no.!! 

brea falsos o ubicaciones inexactas en la marca; expresar ubica-

(30).- Ro.ngel Medinu, David.~ Tratado.~., op. cit. pác. 426. 
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ci6n de fábrica en el extranjero cuwido la marca se aplica ~ mer 

cancfoe de fabricnci6n nucionul; uaa.r una marca indicando en 

ell~ ~ue exi~te eotableci~iento industrial de la propiedad del -

tituli-.r de lu misma, cuando esto no sea exacto, y en general, -

uso.r llll.l.rcas que por su simple aspecto o por las leyendas o indi

caciones que las acompañen, puedan inducir al ?Úblioo en error -

sobre la procedencia de los artículos en que hayun sido fijadas-
,·. . . 

dichas marcas (31). 

En virtud de lo anterior, todo cambio de ubicaoi6n del

establecimiento donde son elaborados los artículos que se am,.:.... 

ran con marcas debe ser comunicado a las autoridad.ea competentes 

antes de que el nuevo domicilio se haga constar en el producto -

marcado. 

Ahora bien, "Cuando un W.0110 artículo amparado por una

misl'IR marca es fabricado en diferentes lugares del país y expen

dido en un mismo establecimiento bajo la misas. marca comercial,

surge el ~roblema de saber si las mercancías deben llevar la in

dicaci6n de cada uno de los l~ares de donde efectivamente proc.! 

de el ~reducto, o ei, pura dicha hipótesis, la ubicaci6n que ~e

be ;onerse en toda la mercancía es una. Se trata, por ejemplo -

de mercancius iguales que no obstante ll~var la misma marca, eon 

elaboradas simultáneamente en ?!léxico, Gundalajare, Le6n, ldonte-

rrey, etc., etc., Ante el silencio de la le~ a este respecto, -

crbeCTos que en la hip6tesis que se conteaplu, la ubicaci6n que-

debe expresarse es una sola: aquella que corresponde a la ciu---

·(31).- IdeB, pá¡. 419. 
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dad donde está situado el establecimiento ?rincipal o por cuya -

Cl.lenta se fabrican loe productos" ( 32). 

Por Último, a.i'ladire~os que cuando el sir.no marcario con

tiene indicaciones e.rittaüoaas sobre la naturaleza, com::ionentes o

cualidades en loe productos o servicios, el primero en verse --

afectado es el consÍlmidor, quien co111pra algo que ;r:ealmen~e no --
.. ~ , . . . . .. ' ..... ~ .. ... .· 

desea, pues dichos prodl.lotos o servicios carecen de las virtudes 

o cualidades que lo motivaron a hacer la adquisici6n. Indirect! 

mente ta.cibi!Sn eona:tectados los demás comerciantes y productores 

del mismo ramo que ven desviada eu clientela por un competidor

desleal que erigaHa al público. 

9).- Sir;nos contrarios a la. 11oral, a las buenas costW1-
bres o al orden público. 

l'RACCION XIII.- "~odo lo que sea contrario a la moral,

~ las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda -

a ridiculizar ideas o personas". 

Esta prohibici6n tambi~n está ~revista en el articulo -

60. quinquies del Convenio de Paria, en donde se dispone lo ei-

guiente: 

B.~ "Las marcas de f'brica o de comercio reguludaa vor

el presente artículo, no ~odr6.n ser rehusadas para su registro -

(32).- RWlf,'.el Medina, David.- Las marcas y sus leyendas •• op. -
cit• ,pá¡. 22. 
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lii invalide.dus ruáe que en los caeos siguientes: 

1).- CUWldo sean contrarias a 11'4 moral o al orden !'11bl! 

co y, en particular, cuando sean capacee de engufiar al pdblico.

Se entiende que una marca no podrA ser considerada contraria al

orden páblico poru al solo hecho de qua no esd conforme con --"." 

cualquier dieposici6n de la logislaci6n sobre 111arcas, salvo en ~ 

el caso de que esta dieposioi6n mis11a ee refiera al orden pÚbli-

ºº~ 

En todo caso queda reservada la a~l1caci6n del articulo 

10 bitr". 

Por eu parte, el C6dip;o Penal paro. el Distrito .Pederal;. 

denomina ett Titulo octavo como "Delitos contra in moral pÚblica

Y las buenas costumbres••, sancionando en la :fracci6n I del ar-
tíoulo 200 con prisi6n de seis 11eaee a cinco años y llUlta basta

da diez mil .11esos, "al que fubrique, re¡1roduzca. o publique 11--

bros, escritos, i~enee y objetos obsenos y ul que los expo~a, 

diotribuya o haga circular". 

Sin embar~o, debemos aclarar que dado el contenido y -

el lugar donde se ubica el artículo 200 del c6di~o Penal, la "mo 
. -

ral ¡>Ública" e. que se refiere, es el senti•iento social de no-

ralidad en relaoi6n exclusivamente con la conducta sexual, y --

que, la prohibición contenida en la fracción XXII cue ahora exa

minamos 11es aplicable no s61o a loe eie.nos contrarios a la 110-

r~l uexual, sino tambi6n a los que ofenden el sentimiento reli-

eioso, el ¡>udór, la dnoci6n al trabajo, las tradiciones, etc.,-
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pues la denhonestidad o la indecencia y loa vicios en ceneral,

no se reducen al erotismo ni a la pornoerafia• (33). 

Sabemos que la determinaci6n a priori de lo que debe e~ 

ten4erae por sieuoa o denominaciones "inmorales", ea práotioamea 
te imposible, ya qae elconce,-to de la moral vario. según loa Ptt! 

blo• 1 laa 6;ooas. · Bn virtud '8 lo anterior, será la Direoci6n-
... : .. t 

General de Invenciones y Marcas, quien determine eubjetivamente

el carácter aoral o inmoral de dichos siG?lOB o denominacionea, -

Llero eier.tpre fundando y motivando sua reaoluoiones de acuerdo 

con lo dispuesto en .loe artículos 14 y 16 constitucional. 

Por Último, cabe aefh\lar que·.no debemos confundir "el -
. . 

em;.ileo de marcas inuoralee a que se refiere .este a¡~rtado de la-

ley, de la a¡.ilicación de las lll!:lrcas sobre objetoc ilícitos, Son 

dos situaciones diversas, porque la marca es inde~endiente del -

producto a. que se aplica y la licitud o ilicitud ele éote, nine;u

na influencia ,!>Uede tener sobre la marca r.lisma 11 • {34) 

Así, no debe confundirse, n merced de la fracci6n XXII

del artículo 91 de la L .• I.M., el rep.istro de nnr: marca por el -

s61o hecho de que los objetos a nue ee aplicu sean prohibidos, -

n~ debe anularse el ya expedid o. h'viden.ternente ei la marca se -

adopta para distinr.uir productoz o sorvicios 1•rohibidos o ilici

tos, que yor su n&turuleza estén excluidos dé una nctividhd co-

mGrciu.l o industrie.i, el recistro debGrá negarGt1 o anultJ.rse fun-

03).- Ranr;el HGdin~:, David.- Tratado .... ,, ºd• cit. ;.;ár:. 39:-J, 

(34 ).- !de!." •• .:iár,. 3J:1. 

' ~·': '. 
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damo11tándoae la au.toridad on vicioo contenidos en el. producto --

1.:.iomo, y no en la marca. 

J. - SANCIONES. 

Hasta aquí se hrul estudiado laa distintas hip6tesis de

las iut'raccione:s administrativas cometida.a en el uso de las mar

c~s, ;revistas en 6l artículo 210 de lu LIM. A continuación ex! 

uinuremos las sanciones a;licableo a ~Iliones hay-"ú.ll incurrido en

alr.una de las fultas ~encion~dus. 

Laa eanciones están ~revistas en el Capitulo III del Ti 
tulo Décimo de l& LIL!, en sus o.rticulos 225 al 230. 

El articulo 225 disJone lo siguiente: "La.e infraccio-

nec administra ti vas a esta ley o demás disyosiciones derivadas.:.

de e'ila, Sf:rán sanciom.·.das con: 

1.- Multa de cün a cien mil peaoo. En caso de que 9er

siata. la infracción, !Jodrán iin~onora& multas por cada dia que 

transcu.rra sin qu& se obedezca el ::u.:.ndato reS!Jectivo, siern,:re 

'~ue no exceda del máximo corres:.~ondiente. 

II.- Clausl1ra tem¡;or1:.l h¡,.,.sta úOr sesenta. d:Íaa, 

III.- Clausura definitiva. 

IV.- Arresto administrativo husta por treinta y seis --

horas". 
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La facultad o ~oder sancion11dox· de 11•. !:td111inistruci6n -

p{tblica se ha dieout ido mucho, pero en :rf:ulidad se redutl'e a un -

problema de interpretaci6n del artículo 21 de la. Constituci6n, -

que dice textualmente: 

"• ••• corn;.iete a lu Autoridhd Aclm~nistrativu el castiro -

de las infracciones d.e los reglcmentos ¡.;ubernatiivos y de ;,;olicfo. 

el cual únicamente consistirá en rnulta o arresto hasta por tre:in 

ta. y sei::; horas •••• 11 • 

En efecto, ••cun motivo de la for.cla en que 6St~ redacta

do el art!Culo 21 Constit¡¡cional, se ha dicuticto la 001:1.rietencia

de la autoridad administrativa 9ara aancion1:1.r la :falta de cum¡ll,! 

1~iento de lue leyes adr.1inistrativas. Se dice que mie!'ltrc.s en el 

texto del mismo artículo de la constitución de 1857 se utribuía

a la autoridad judicial s6lo la imposici6n de l1;te :ienas propia-

mente tales, o sean las que corres;onclfan a infro.cci6n de una 

ley 1>enfl.l, dejanclo a la autoridad ¡.iolitica lü cunción de las 

infracciones de otrae leyes, en el texto vigente ~e declara que

"la. im¡iosici6n de l!is !,)enae es propfo. y exclusiva ele 111. autori-

dad judicial"; lo que, a falta de calificación "uo se hl:l.cfa en -

el texto anterior,, parece referirse a todn c:l~ee de ¿enaa, y --

rn<te ei se tiene en cuenta que el mismo texto vicente sólo deja -· 

a la autoriclud ad1ainistrativa la com:,etencia para el caetiro de

las infracciones de loe reglamentos e;ubernativos y de !,JOlic:Ía"

(35 ). 

(35).- Pr<-'.f.tl. Gabino.- Derecho ,\dil\inistrativo, Editorial Porrún,
S.A., D~c:imoouarta. Edición, Mbico, D.F~, 1971, JtÍf,', 252. 
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Así, en oµini6n de Don r~ir:uel Acosta Romoro, "Un análi

sin estricto de la Constituci6n nos µerndtiriu ufirmar que el p~ 

der imncionador de lu ndministraci6n pública, derivado del arti

Cctlo :n de lo. Constitucivn, solumente se refiere a los rer.:lamen

tos fúbernati:vos y de policía,. más no a todas las leyes adminis

trativas &n todos los ramos de lu ad1ünistrnci6z:i L'Ública" (36). 

Noootros creemos que la m,lminietraci6n pública no debe

limi tur su fucultad d& i1119oner sanciones, i. los citados reclame!! 

tos, sino c:ue ,;or el contrurio, está facultada il~ra. i111;Joner lae

oanciones a las infracciones de todo.a las leyes administ.re.tivas

que ns! lo dio;,Jongan. .Por una parte, debemos tener presente que 

el t&xto constitucional no ha car.ibindo funda:nentalmente én su ª! . 
~,íritu a 9&sar lle la diversa redacci6n que ha !>resentado en las

doo Constituciones sucesivas. "En el texto actual vuelve a rec~ 

nacerse como de la comµetencia de la autoridad judicial la impo

sici6n de las 1.ienits; i.Jero la referencia inmediata que f)e bace en 

el :)ropio articulo a la .i;iersocuci6n de los d&litoa i.JOr el Minis

terio Público y la !'Olicía Judicial, dan a entender que el tJre-

ce1)to se está refiriendo· en su primera purte n las penas por co

misi6n de un delito, o sen a las ;icnas proyiamente tales de oue

hablf.bu el texto de la. Consti tuci6n de 1857. La com:.:ietencia oue 

se deja a la autoridad administrutiva para casti~ar las infrac-

ciones a los reglamentos eube?'I:\ativos y de policía, no quiere -

decir que se modifi<Juen otros textos constitucionalr.s en oue ae

"'tribu.ve o reconoce competencia a la autorid~d adrninietrati~a --

(36).- Acoota Routero, Mil".'uel.- Teoría General del Derecho Ad~i-
niotrativo, Textos Universitarios, Universidad Nacional -
Aut6noma de r1;éxico, Segunda Edici6n, ll!bico, D.F., l'.:l75,-
~'Ú6• 224. . 
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pti.ra im1,oner sunciones por vi0laci6n de lc;yee cu.vi. ejecución --

compete a ln rninma o.utoridetd administrativa" (37). 

Aeimiomo, Serre. Rojas o,iinu que ''l&. doctrint• t;.ue hasta

hoy ha do111inado en eeta 1:iateri"1 eoatiene la cone.titucion<i.lida.d-

de las sanciones adl'llinistrativ1u3 y ne u;>oyu.n en estos elei:ientosa 

l.- En la tradici6n jurídica en textos que con liceraa

vt.riú.ntea hcm reconocido estn facultad; 

2.- En la doctrina jurídica tanto la que·corresponde -

al artículo 21 de la Constituci6n de 1857, como la oue ha inter

pretado el articulo 21 Conotituoional vic,ente; 

J.- En las resoluciones de la Supremu Corte de Justicia 

de la naci6n, hasta hoy no ee ha objetado el rédruen de las san

ciones administrativas, sino que por el contr~rio, ha ruantenido

su criterio en as,¡Jectoa i1~portantee de alt,unlle sanciones admini.e_ 

trativas. 

4.·· Principalmente en el poder sancfonudor del Estado-

que im_ilica! u.- La facultad de ex:>edir 1~.a ln~1es ttdr.inistrati

vas dentro de la com<>etenciu federal; b).- En ¡¡rove.srlafl de la -

corres~:oncJiente sanción ~c.ru su &fice.cía, de:finie:ndo delitos e -

in:fruccionea; y o).- En 11;1. a!üica.ci6n de eso.e en11ciones que cuaE_ 

do coniJtituyen un delito son de h. competencia de la aatoriüad -

(37}.- Frar;<' Gabino.- Derecho Jidministrativo, op. cit .• ,)éc. 253. 
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actminiotrativa" (38). 

Por otra parte, el artículo 226 LIM, establece que: ~

"Lo.s sanciones serán irn:meatus con base en las actas levantadas

por la o.~toridud al pructicürse visitas de inspecci6n, o con ba

se en las resoluciones que se dicten de acuerdo a lo previsto en 

el título octavo de la presente ley; tomando en cuenta en uno 7-

otro caao, las yruebas y ale~atos del interesado. En todo caso, 

l<:.e resoluciones que se emitan en 11ateria ce sanciones, deben -

estL,r fundadas y motivad1:1.s con arreglo a derecho y tomando en -

consideraci6n los criterios establecidos en el artícu10·228 del

presente ordenamiento". 

Como ~odemoo observar, las sanciones serán impuestas -

por l~ autoridad admínistrativa basándose en d~s-grocedimientos

distintos, a saber: 

-con base en las actas levantadas por la autoridad al -

~racticarse visitas de ins~ecci6n y 

-Con base en las resoluciones que se dicten de ac1ierdo

a lo ~revisto en el título octavo de la LIM. 

La.a visitas de inupecoi6n corren a cargo de inspectores 

r,dminietrativos q~e, lÜ levuutar las actas correspondientes, av~ 

ri~uan, precisú.11 el ti,tlO de infracción y pro¡Jorci6nan da.tos a la 

(38).- Serra Rojas, Andrés.- Derecho Administrativo, Seeundo To
mo, Librería de Porrúa Hnos, y CÍ1:1.., S.A., Quinta Edici6n 
f;¡éxico, D.P., 1972, pág. 1154 y 1155. 
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uutl)rida.d sn~·erior, quien será ln c¡ue determine en Última inatri!!_ 

cia ln infracci6n y a1li911ción <Je li:. sw1ci6n que corrGq;oncJa. -

La :>ro~iiu Liltl determina que :;or visitas de ino11&cci6n, debemos-

entender "lua que se ~>ructic¡uen en los lur:t.:res en c¡uc se fubri-

quen, tri;.ns :>orten o ex¡J1.::11dur1 ,iroductos o rnercancí;:.e o en que se

i;lreoten se:rvicioa con objeto de exf;.1-.in..:.!' los ¡.irociuctoa o r.ie:rcttll

cias, :i.i...f' condicioneo en que ae 1:1resti:;.n los servicios y los dOO.)¿ 

:,ientcs relacionados C()n lu actividud de ~ue se trate". (artículo 

220). Asimismo, el 1:1rticulo 221 LIM, exiJresa que "de toda. vü;ita 

s& levantará acta circunstanciada en JrEsenci~ de dos t&otiroe-

pro)t.J.estos vor li.-. persorw. con que se hubiese entendido lu dili-

fiGncia o ·.ior el :l.nsliector nue la ~1ractic6, si aquella se hubi&se 

nc¡;:ado a )ro9onerlos 11 • En el artículo 222 Ln;, ce Gstablec:cn los 

datoo ~ue debGrán contener laa actas mencüw:idtHi. Los visitw.los 

¡iodrá.n hacer las observacionea que considere!l pertinentes duran

te la dilicenciu, las cuales constarán en el acta y posteriorme~ 

te ofrecerán .í,Jruebas en reluci6n con los hec11oe contenicios en el 

ucta (artículo 223). Unu co,Jin del acta se: ciejuré. con la ,:)erso

m1 con quic.n SG entGndi6 li:.. dilieGncia. 

ante:s de referirnoc al Jrocedimiento ;)revisto .en el ti

tulo octavo dt: la LIM, es conveniGnte- recordé'.r lo oue doctrina-

ria11ente se entiende como procedimiento addnistr:::.tivo. En térr.i_! 

nos reneT"•les, "el !-'roceso 1:1dministrutivo co11siste esenciulmenté 

en lu elaboraci6n de rnand<.itos que afectai: los derC::clloc ;,· obliga

cionea de los ciududanoc privudos :r d& l"-s .Jr,rtefi, llcvutioc a -

cabo "Jor funciom1rios ;iÚblicoa C)Ue no son jueces ni ler.islado-

(33).- Serr<.• Rojtio, Andrés.- Derecho Adr.linistrativo, St:eundo To-
r.¡o, Libre:ritt de ?orrúa Hnos, y Cía., ~.A., C,:uinta Eclici6n 
Mó'xico D. J!., 19'72, gárs.1154 y 1155. 
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res". 

En o.Jini6n de Acosta Homero, ",lrocedimi&nto r•.cJ¡r, Lnistra• 

tivo eo tod·) el conjwito d& actor:; sefüüados en la ley i:J<.i.ri:! lu -

producci6n c•el ac.to administrativo (,¡rocedirniento 9re:vio), así -

corno la &jecuci6n voluntaria. y la. e,1ecuci6n forzoec., ya sean in

ternas o externi..s" (39). 

Por su parte, el llU:J.estro <la bino Frnta afirmu que el ---
"conjunto de f orrn~ lidí:td. es y uctos que prec&den .Y que conat i tu,ye-

el acto adi.ninistrativo 6S lo CJU.8 constituye el yrocedimiento 4d-

uinistrativo, de 1::... iaism'-' m1..1ner'o:t que li-.s VÍc..'..S de ,;roclucci6n del-

uc:to le{~ielutivo y de le. se11te11cü1 judicüil fori:ian r&c,1e:ctivtrn1en 

te el procedimiento le•iclktivo y el ~rocedimiento judicial" (40) 

Como 9ode1;ios a.¡Jrecü1r, la doctrinr.. .1:.-:cionul concibe al

,tJrocedimiento ~dminiutrutivo como <Jre_Jarktorio del acto adminis

trativo, ou& en el ci:.so que· nos ocu;i::., el acto :"ll:dniotrativo es 

la U•Jlicuci6n ·de una oanci6n a quien con:eti6 una infracci6n ~d1\li 

nistrativa. · 

Por Último, deb&:nos record'-'r nue e:l De:recho r'roce:s:c.:.1 A!! 

mini!:;trut i vo es re la ti varnente joven, ¡.ior lo ('IUe el ,proc edi1r.iento 

administrativo· ea distinto al judicikl, siendo el primero de --

ellos r.iás ex'.1edi to y menos formal y solemne. 

(39).- Acosti:. Romero, t.ii¡:;uc,1.- Teoría Gener.ll. •• o1i. cit. ,·,ti.p. ---
166 y 167. 

(40).- Pra.r:e. Gabino.- Derecho Administrativo ••• , 0 1,. cit. 1iál'• --
271. 



C A P I T U L O Q U I N T O 

LOS DELITOS COMETIDOS EN EL USO DE LAS MA! 
CAS PREVISTOS BN LA LEY DE INVBNCIONBS Y -
MARCAS. 

1.- Considere.cionea previas. 

a).- Usar una marca registrada para 
diatinf'llir l•a lliem•s • •i•ila 
res productes • servicios que:" 
aquella pr•tege. 

b).- Otrecer en venta o poner en -
circulaci6n determinados pr•-
ductoa. 

e).- Alteraci&n, euetituoión • eu-
preai6n •e las 11Broa11. · · 

a).- Penalidad y reparaci6n del da
fiil ·1:·perjuicios. 

e}.- Requisit• de procedibilidad. 

133 
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1.- CUNSIDE!LJ\GIONES PREVIAS. 

La t~telu genul del iatrimonio estaría incompleta si -

el valor econ6mico, real o potencial, deriv~do del uso de un -

siino lllD.rcario, qued~ee sin protecci6n frente a las conductas -

dolosas de terceros que pretendan usurpar el prestigio o la --

clientela que leeítimamente conquiet6 el titular de una marca. 

El sicno marcario, desde hace muchos affoe, merec16 la

protecci6n penal!stica, puee tuvo parecido rango ••que las demás 

obras del ingenio y su protecci6n penal alcanz6, a partir de ¡a 

Revoluci6n Industrial, su máxima.altura, pues no había raz6n -

para negar a. las concepciones de la intelit;encia humana aplica

bles en la industria y comercio la semejante tutela que era CO,!! 

ferida a las creaciones intelectuales y artísticas, habida cue!! 

ta de que unas y otras son oriundas de la ima¡inaci6n y de la -

fantasía" (1). 

El usurpador de una marca 11ataca directa.mente al dere

cho de propiedad, en{?'afü:t al comprador inex¡>erto, concede valor

inmerecido a loe efectos industriales, sirviendo de falsa ~ara_!! 

tía 9ar<'< E!Creditar el m6rito de oue carecen .Y darles una menti

da procedencia.•• (2), por ello, se justifica plenamente la nece-

(l).- Jim6nez Huerta, Mariano.- Derecho Penal Mexicano, Tomo 
IV • .Editorial Porrúa, S.A., M6xico, 1977, pár. 389. 

(2).- Mascareftas E. Carlos.- Los Delitos contra la Propiedad I!! 
duetrial, Editor José Ma, Bosh, Baroelona, Eeparia, 1953,
pdg. 14. 
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sidad de peraecuir y sancionar a estos sujetos. 

Ahora bien, cabe sealar que en la L.P.r., EIC concedía

ª los tit1ühree de wi sirno murcurio cinco .nccionea penales pa

ra ~roteger sus derechos, es decir, ee tipificaban cinco deli-

tos, cada uno con su propia denominación; a eaber: 

1.- Invasi6n de la marca, entendiéndose por tal, su r! · 

producci6n por parte de terceros sin el consentimiento del due

tto, para amparar artículos iguales o siroilares a los reservados 

por ~ate (articulo 255 L.P.I.). 

2.- Im1taci6n de l~ :marca, que consistía en la utiliza 

ci6n por un tercero, eri productoo i~ualea o similares, de una· -

JJU;t.rcu que éste forme a ima¡en y semejanza de la recistruda ---

(artículo 255 L.P.I.). 

3.- Paleificaci6n de la rae.rea, que teniu lugar cuando

una persona sin consentimiento del titular del sicno, la alter! 

ba, lu sustituía o la su1rimia, wu{ndola respecto a los miemos

º similares artículos que la llEl.rca falsificada distin~ue, loa -

cuales dicha persona ofrece posteriormente en venta, o de cual

quier otra manera pone en circulaci6n (artículo 258 L.P.I.). 

4.- Ueo ileeal de la 110.rca, entendiénd~ee por tal, el

ooaercio doloao en mercancías CUJ'liS marcas hayan sido objeto de 

los delitos de invaei6n, imitaci6n o falsificaci6n, o bien, la

fabricnci6n dolosa de marcas que resulten falsificaci6n o imit,! 

ci6n de alguna legalmente reciatrada, para ser uaQdas ilegalme!! 
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te, y finulmcnte, el colllarcio doloso de dichas marcas as{ fabr! 

cadas (urticuloa 256, 257 y 263 L.P.I.). 

5.- ~or Último, la 1:1.cción de comretenciu desleal en re 
. -

lución con el uso de múrcae requería que un competidor por cua! 

ouier medio (distinto a los enumar«doe), trate de i:roducir con

fusi6n en ios productos de otro (J). 

La ler,·isl1:1.ci6n vigente, en cambio, no emplea una den<?

iünuc1ón especifica en torno n eoton tipos delictivos, guas se

liruitu.bn a describirlos, Sin ellibhrt;o, poder~os a,;.recit>r que: la

nuturalezn común de estos dElitoe, de un modo u otro, está con!!_ 

tituícu por unu ''uaur:iaoi5n·• de los derechos inrnnterirtles del -

titulur del signo. 

Por " usurpución ", debemos entender la ::irivuci6n de -

los deri::chos y vent~j<:t:: t"con6:nicas, reulea o ,iotenciE.les que -

sufre el titulur de una marca-sujeto ~sivo-, como consecuencia 

de l•• conducta dolos1:1 de un tercero-sujeto activo-, que puede -

9resent«rse con distintas mo<folic:=tdes • 

.Por lo ttint<.>, c<.>naidero oue al estu.diars0, lloy en din, 

L.s conducttts delictivuR C'IUe ¡;¡fect<in los r1c.rechos patric.oniales 

dt:l titular de un sieno murcCJ.rio, debe:nos tener eres<:nte CJU& -

existe un concepto ren6rico, el de "usur;mci6n••, el cual ,:)reee!! 

ti.;. varios ti,;os o moclc.lidwles ~ue fimümcnte confiruran loe diE. 

tintos delitos ¡>revistos .eior lu L. I.M. 

(3).- Bc:.rrera Graf, Jor«e.- !ratado de •••• O~. Cit. ~áf,s. 325-
326. 
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En el Título D~cilno de lu L. I.M., cuyo rubro os ''ln--

fruccionen, inat)eccionee, sancione-e y recursos••, ae encur.ntran

laa distintua hipótesis o au~uestoa quo constituyen los delitos 

relL,tivoa h uao de lae lll!:trcae. Como _podemos a;>reci:1r, los "de

litos" no e:sti':n incluÍcloa en el rubro del Titulo Décimo de la

ley, a peanr do que estos a9arecen en el artículo 211, incluido 

en el Titulo mencionudo. Lo anterior ea, sin dudli 1 un error en 

la ley, quG si bien, n.o tiene consecuencilis jurídicas ai nos 

muestra un descuido o inauficiencia en l~ t~cnica jurídica de -

los lecialadoree. 

una Tez hechas las consideraciones anteriorGs 1 ?rocede 

el ex.1.men de loe delitos relativos a las 110.rcas, 9revistos ;.or

lE• L. I.M, 

a).- Usar una marca rer.istrada ~ara distincuir los mis 
mos o similares ~roductoe o servicios que eQuella 
protege. 

La fracción IV del artículo 211 de la LIM, considera -

como delito: 

-"Usar, sin conaentirniento de su titular, una :narca r~ 

c.istrudu para diatineuir loa miamos o eimilnree productos o se! 

vicios que v.ouellé! proter,e". 

Los ulementos constitutivos dr: este delito son: 

-uso de m~rca 9or un tcrcGro; 
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-~ue el eirno evt~ r&ri~trlido ~or el titular; 

-Faltu del consentimiento del titulAr; y 

-Aplicuci6n de eua mi..rct: o :iroduotoe o sorvioios igua-

les o similareo. 

Por uso de 1:1urca, debemoe entender la a1;lioaci6n del -
' 1 

sirno al _!.lrod,ucto o senicio, sin que se& necesario que se . .:.. .... _ 

transmitan, se yonran u la venta o se ofre~can de cualquier ma-
nera. 

Por lo tunto, nos referimos a un uso, que a diferencia 

de otrao acepciones y modalidndea que el uso tiene en nuestra -

ley, en 1nL<teriu delictiva no requiere de ouractel':!eticas tales

como el ueo continuo y efectivo ~or parte del malhechor, mismas 

que cuttn~o son exi¡:idus así lo hace notar la ley (4). 

As!, el delito se consuma en el momento en ~ue, con f.!, 
neo comercinlcs, se usa lEi marca, o sea, en el momento en que -

se colocu sobre el ~roducto en cualquiera de las formus que una 

ma.rcH ~uede usi::.rse para que cum,>la ·con su .funci6n propia. 

Es necesario oue lu a~licaci6n o uso de la marca se hu 

ci;. con fines comercüüE:s, ya que, como atinv.di.mentt se.1E:la Mas

c:.;.rc.'ius, "será juriuici.:r.iente indifr.rente el hecüo de un indiv.!_ 

duo ou& coloca una mhroa icual o f)nrecida G. la ''Romeo y Julie-

tu" en unos puros cw1°'rios nue él mis~10 l~e fumú" (5 ). A lo an

terior, Hameollu anc.de oue 11el uso 9u~ mero fin personi:l no 

\4 ).- rlL..!l{,el ortlz, Horucio.- Tesis, O¡J. cit. ¡>ác. 118. 
(5),- tr:ascr.rer1aa E. Cl.\rlos,- Los Delitos ... , op. cit. :>ár,. 60, 
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trae conai¡o res~onsubilid&d civil ni pen~l" (6). 

Tambi~n debemos ae?í&lur que no es nece<.ario oue se he.ya 

llegLJ.do u cnuGar perjuicio al titul«r del bien jurídico, ~ucs la 

ley no lo exir.e así. sin olvidar que potencialmente ei se cauea

un daflo al tit.ular del signo. 

Por otra parte, ~~ra que un siano murcurio puad~ aer 

considero.do objeto de delito, es re(luieito esencial ente dicho 

si~no coce de la ~rotecci6n rer.ietral. 

El reeistro en estoe casos, es constitutivo de derecho

al ie.ual que el CU!lpli~iento del.requisito establecido en el ar

tículo llY de la LIM, en el sentido de obliear a los titulures -

de las marcas a estam~r en sus :)roductos ne:cionales la leyenda

"marca reeistre.da" o su abreviatura o siglas, sancionando la omJ: 

ei6n con la. clrivuci6n de cualf'!uier acci6n civil o .Jenal. 

La. anti¡ua. L.P.I., en su articulo.255 enuivülente a la 

fracci6n qt.te analizamos del ordeniimiento vicente, se re:t'er!a a

una marca reb'istr'cida ler.almente ", a diferencia de ln ley en vi

cor rit.te sui)rimió el término "l&i;almente••. No obstunte, debemos

entender que "aquello que: no es reci.str ... ble como una marca ,}' -

.:)Or error o cualot.ti&r otra circunstE:.nciu de Índole diversa hu-

biere sido rec.istr~da f1.dr.iinis'trat i Vú:nente, ••• y usad&. por otro

s in el consentfoiento del 0uo hubiere obtenido el citi:.do Uíci-

(6).- R<.ime.lla y Forr,hs,- iluevo Tra.tndo de ?atentes de Invención 
Barcelona, Esµ1.uta, 1904, pár 94. Citado por Muecarefu:;.s E. 
Carlos, op. cit. ~á~. 60, 
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to rq:iutro i:.dministrutivo de ar;uello oue no es rcristrable, no

incide en el hecho delictivo descrito en eatu fracci6n, pues ••• -

lor; juocos ,;ionf.t.les jamás :.>ueden hMerse solidurion, c6inplices o

cncubridores de los errores y de:nás irrer.ularidades !l1Cts rraves -

-inclusive delictivas- ,i>er_prebdns por lE. Secretaria.,," (7). 

La "éspecialidad", curacteríetica esencial del sicno -

mt•rcario haoe su aparici6n nuevamente en el delito que examina-

roos, .'>ues s6la.rnente cuando el uso de ·1a marca, sin cons.entimien

to de ou titular, se hu~a 9ara distinguir los mis:nos o simila-

res !,roductos o servicios que aquella proteja, se eatá en presen 

cia .del delito que nos ocupa, 

Así corno el principio de eepeciEüidad !,)uecle excluir la

untijuricidnd, deoernos tener presente que en la ti:Jificuci6n del 

delito se d&terminu siempre como elemento caracteriatico del 

mismo, lú carencia del consentimiento del titu~~r del sicno mar

cario. For lo bnto, el conaentimiento del titular tambi6n ex-
cluye la antijuridicidad. 

Sin embarr.o,la ¡lro1iit4 L. I.M., determina ciertos casos-

en los oue t~ún cui.noo no inedi1:: el consentirnhnto del titular del 

sicno mrircario, no ae confir,ura el delito, Tal es el cuso de las 

''licen(;i;;:s obligatoril1B'' ?revistt.a en el urtículo 132 de la L!lri. 

que ?Or cuusaa de utilidad pública 9odrá otor0ar la Secretaría -

de Patrimonio y Fomento Induetricll p1:tra el uso de marcao refiF-

traclüs; . o el c1:iso de l<• tranaúlie:i.6ri de les murclis rec.istradas 

('7),- .Tirnénez Huerta, Marir.no.- Derecho renal •••• , op. cit. ---
pág. 398. 
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cuundo el nuevo titular no registra dic:ha transmisión en l~ Di-

recci6n General de Invenciones y Marcue. 

Ahora bien, si,;uiendo a E. li!ascLJ.reñas · (8 ), debemos te-

ner presente oue uún en el caso de tener autorizaci6n de titular 

~uede cometerse el delito de ueur~aci6n cuando se explote el sii 

not· mnrcario fuera. de los límites establecidos en el contrato. -

Así, por eje~plo, en el caso de una nutorizaci6n liinitadn terri

torialmente la venta o uso del sicno marcario tuera del territo

rio autorizado será usur@aci6n. Tambi~n lo será en el caso de - . 

ex~;lotaci6n en fecha posterior a lEi que ea fije como limite tem

poral en la autorizaci6n o en fecha posterior a la de resoluci6n 

del contrato. ?or Último, el autor arriba citado añade nue no -

todo incUl?lplimiento de contrato e:ntre el titular del eirno y el

consecion~rio constituirán un delito. Así, el incum?limiento -

de de:terminadas condiciones o cargas. El titular de.~ eif.llO po-

drá ejercitar sol&mente las oportunas nociones civiles. 

Sobre este. punto, pode111os menciom!r la f~mooa em;iresa -

Coca-Cola, que debido a su rrun c!Gsttrrollo conc11dt- i'rr,c1.1ente1:ien

te ~· te:rce:ros el derc,cho 1::.. usur su m[:rct1 exclu:~iv~· :1c,ni.e: cl&ntro -

de tvrritor.i.JF ::ii1:n uefinidos por un ti1:m.10 deter1dnw«:>, ;)ara -

<~si, obti;ner :un;:or contr·:>l :r p:ne:ncLr en L:. b:-...·lot«:t:iSn fiel --

sicno, .'1·ote[ i~nC:o['b ot.le:1m'.s, ;;. vtr.)f; lice:neL.t. rio:: nrn ro~un -

r]c,1 r:iif.'::;o c!crr::cl1.:> tll 1;,po l16 lf1 1r11:rct. en un lur~·l' ~' é rioca 01;tr!r1r,1 
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b).- Ufl'Lioc-r f.n v ... :ti:. o :ioner c:n e h•c1.1J.~:.ci.Sn t~l t• 1--.ir1~<
t! OE ,Jroduct ::>s. 

La fr.-.cci.Sn V ue:l .. rtfoulo 211 de 11. r .. r.t; .. , c0:'ifidor1.:.

co;:10 de:lit;.>s: ''Ofrecer c;n ve:nt"- o _J()ntr UJ circnL.:ciÓ:; Lir "ro

c!ucl.os fa out:: se rcdierc.r; l<.I:' fr<Cl:J.únes I, Il y rv d(;l ;•rc~uiic.

crtículo o tto1.wlloc l.i 01.te sn contrcie ·1a fr~.c·ci6n II r.-=l .. níc;;,lo 

210, no ot>P.i;"nt1;; la de:clt~rutoria ele conf•.itciÓn "Ll0 L~ n.tr:'\. -ri;-- · 

vú; o bien, ,.reducto_¡; .?rotericlos t>or une. :ur.rc11 rc.cid.r e'. , ¡;¡.--

b Lénd ol:>s alterado. L·> .·z·evisto &n la ;irer.onte f1>:.cc i..S:: ;·e:r{ -

..... ,lict.ble en lo condue&nt.;, trut~ndose d& ;ai-.rc1,I:' ele se!'Viciu''• 

los 6le1:1entoE o ti,)Oü delictivos contr::iicton en este; .-·r.::N ,:.to. 

ªJ·- rtQfrel:cr o~ v&nt~ o ~onf:r 0n circu1~~16~ l~9 ;re

ductos é.. que f..e: r<:fieren le.E fracciones !, •. t!ul .~reremt ;..rt!

culo •••• ·•. Ln fri~cci.Sn I del "1rticulo 211 nE rt:fié-r0 « lt. fa--

· bricl.ciSn o Gh.boraci·Sn de ••:,rodw.:tos "::,i"l'••t. JI: .")r l!.'1<- .,üi&r.te: 

o un certifii.;.,¡_io do invc:nciSn, :::in c·m~e:.tL;üe:nt•) oe im ti.t·ü~'r 

R.ut: rc•e-.>rCc.r nuf: solt. 11u~t•: e:l t itul;.;r C:e; l;. ..t•·:1te:

o cus cuusuhuoientes y licf:nci~t~ri0~ tifncn el d&recho J&r~ ex - -
.• lot< .. r_t;l .:rodueto ~ .. ,~tf:nt1°.cJ, ~!~;o:- lJ t•.:1t0, lt. e:::cl·.whi.: .. o -
.:~.r- .Jfrece:r en ventu. o !)vnc·r en circ1ü«Ci1~n dici1•)f. .r•Jd:1ctJ:·,

~-or :to ci.ue:. r!•JL.'.1 imff. lo anterior r:.in r.utorizuci·5n, c • .1 :1e:t;c un -

1.:.ct; il!citu ;rc":i~t;1 ,, :.•c:i;ci•Jl'll1~(.) _.,or l~ le::¡. 

b).- "tJfrCJc(;r t::ll venta o ,.i•J!l~r en circulaci6.r1 loi:: ,;ro-
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(; :.ict JC! U "llú St.1 rr;fier1:.n lw3 fracciones.,• !! del 9recente urtÍ

c1.llo,,,, 11, De:b1.1r11oc hacer notra· rue lr• frncci6n II c'el t.rtículo -

211 no hace: menci.Sn dC: nincunu cluge de ,:iroductor-:, Sn efecto, -

uici1L. frucci:Jn se rüfüre 1.'.l i;mJ.Jlto de 11métodoi; o ,:iroeedimientoe 

~~tent:~un o ampar~dos ~or w1 ccrtific~do de invenci6n •••• ~. So

bre e:l .i¡_rticular .Timéncz lluertu hu ex;.irern.do riue "nunque puede

clr,r.ütcirse aue el em~leo de dich:>s métodos o procedi~ientos crean 

u oricim•.n groducton, la verei•.d es que esta interpretuci6n si -

bien 1.cc:ltt-ble r:n &l len;-:.it:.j12 vulc;ar de llL vici« es ·•::m .. 16c:icu•• o 

!)or "mE.;yorír. de razón" e11 "'l orden ,ienc..lístico y constitucional; 

r"pnrtr, de c:;ue existen métodos o :_.¡rocedimientos f·atentados oriun

dos el.e una e:.ctividad inventiva y eusceptible de a;ilicación indu! 

trü'1 c:ue rio oricinWl productos como por e.jem"°lo, acr.oce con la.e 

activiuüdeE inventivas industrfoles do índole recre:ativa, :>ubli

citr;ria o de distracci6n o diversi6n•• (9). · 

!·io obstunte lo anterior, qeoemos ttmer .llresente oue co_!! 

f.Jrr.w: n ·nuei;tra leefol!:-ci6n las invt0ncionec solo i:JOdrdn (JUtenti

~arse c11unclo :•enn suE?ceptiblM1 de iolicnción indust!"i<-1 1 oc de--. 
cir, ~uc :::e: pucdr.n fubricar o utilizar en lt~ inc ustri:..., lo cual-

d.rnific'-, 1~in clufü,, oue lh actividad :Jéltentuble: d.'i como res1,1l-

tdciO un :>rotlucto. Por otro.. ~!:-rte, las nctividi.des inventiv~ .. r; -

cit1Ldi.s _¡or Jim~ncz liuE:rt<. susc& .. ;tibles clG uplicuci6n induetrial 

"'UC: no ori<:inun ninriín :Jrod :.;cto como aerfon lHs de Índole puoli

ciLrio o recrentivo (l~.e refl<is dEl juep,o) 1 no estln reconoci--

6i:..s cor~o inva:;ciones, de conformid~tl con el ur'tÍCulo noveno de -

(::;¡).- ,Tir.16nf,z Hu1;rtn, !1lurii:.1no.- Derecho 1'011tü ••• Op. Cit. ¡,!{f. -
400. 
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lfü¡ virtm: de lo 1.uüeri.or, considero nut; uÚn cuanco lu -

reri:~cci6n cie lu diS.JOOiciÓn que nos ocu¡.iu no es w..1,y clura, Ele 

JUede locz~r unu interpretución y a~licución adecur~e <le esta 

frt.cci:Sn nl to:nnrae en cuentu otroi:< articulos conexoE: y el espí

ritu de lu. le:,y t obteniéndose 1:1sí Ufll:l inte:rpretación elobal q1.2e -

siem~re es rnéÍs ucertuda. 

e).- "Ofrecer en venta. o poner 6n circulf-lciSn loo pro-

duetos a nue se refieren las fri:.ccianes ••• IV del presente urtí-

culo •••• ••. 

La .fracción IV del artículo que exarnina1noo ytt fue '~n"'l.! 

~~f·c1t-. tm el ¡_Jrosente ca~!tt.üo. 56 refierr. 1:ll uso, .t>Or un tercero 

sin conse:ntimiento de su titular, de "una marca reeistr¡:,da pura

distincuir los mismos o similures productos o servicios oue aqu! 

lla proteja". Sin embar{;o, debe:1aoe notar que lo sancionable en -

~st€ ci..so no es el ''uso" de la 111&rou e.in consentimiento de su t! 

tul1.;.r, sino ''ofrecer en venta o poner en circul11ción 11 los produ~ 

toEJ rnurcados indebicl1:L111ente. Lo t.nterior ¡)One de 1:m.nifiento ló. -

irnc1ortunci:.. del pa~el que juem<n loa coinercil'.ntes en los ilíci-

ton comr·ar•oo en contrL1. de lf\s mnrc1w. No obstunte, "el de:lito

no es )riv•·tivo de los cornercüintes en oµosici6n u loa fabrican

toi:.. Lu r:anción corres_ionderá twr.bi611 a loo llvr.:<-Cloc distribui

d1:ire~, cd ser los primeros encurr<>d Je:; de ;wC: it.r entre: el fubr:.-

cr.nte y el comerci.unte 1 ponünclo <.tsÍ los 9roductos en circula--

ci6n y estL 6ltima labor, lo mismo q~o 1~ con~istente en ofrecer 

u1 ventr. loo productos, i{.uul:~ente ¡>uede ser r&:.lü:ada en forma 

dirEcta por el fabrictmte" •. 

(10).- Rancc:l Ort:iz, Hora.cio.- Tésia, op. cit. pál~· 118. 
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d).- ''Ofrccor eu ventu o ~uner en cil'culnci6n los ;>ro-

duetos ••• a que se contrüe la fracci6n II del &rtículo 21 1), no -

obstante l;,; decl«.ratoria de confusiSn que lu misma tirov~c ••• ·•. 

?or su parte, lu fracción II del nrticulo 210 consiC.era 

como infr<:1cci6n administrativa: "UGar uni:t in<.1rca parecid<• en fr_!! 

do de confusi6n a otra reriatradu, si dicha confusi6n hu sido d! 

·Clart.de. ior la Secretaría de industria y Comercio para mn~iar-ur -

los mismos o similares productos o servicios que lOl' proter,idoP

por la registrada". 

Como Jodemos a9reciar, la diferencfo oásica oue hi.:.ce -

trascender al terreno de los delitos conductus nqarcntemente --

icuales, y oue en uno de los casos os considertida como infr~c--

ci6n administrativa, es el hecho de "ofrecer en venta o poner en 

circulaci6n•• los ?roductoa ml:'.rcados indebidt:1ttente. Es decir, -

si la mArca ¡ia.recida en rrudo de confusión a otrc.: rec:istruda hn

sido usada para a1u,iarar los mi:mos o sirnilarea "lroducto~ o servi 

cios que loe yrotec,idos por la re¡;ietrada, eetamos en ,¡:1resencia

de una infr~cci6n administrativa (articulo 210 fracci6n II); si

~or el cont~ario, se ofrecen en venta o poner ~n circulnci6n los 

productos a,i,;aro.dos por la murca en cuestión, auree el delito -

{articulo 211 frucci6n V). 

Sobre este :>unto, Jim~nez Huerta opina quli 11 estu disti!l 

ción no es sola:uente ino¡,Jeranterlente sutil, sino que c&r~cc de -

bE'.Ele 16¡::ica; pues el 1wo de una murca .i:Jurecida, en declarado r.r!!, 

d~ de confi.;.sión puro é,myari;~r lo.s minmoe o sirnilarce productos 

;,.irotep.ir.Jos ,ior lt1 reeistrudu, f~ctica y 16cicaruente presupone 

ofrece!' en venta o µoner en circulación loe miemos o similares--
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productos, pues lue marcus rer.ietradu.e se usan adheridna a los-

P!isruoa productos a que se. refieren y no flotan en el aire ••• (ll) 

Sin embureo, considero que el problema estriba en lo -

que debemos entender por 11 uso" de la. nw.rca.. Desde .mi punto de -

vista, por u.so de marca debemos entender, en t.Srminos generale11T 

cualquier aplicaci6n o referencia que se haca de la misma con fi 
. -

nea comerciales en for11a oral, escrita o gráfica, y ~~s concret! 

cente, la aplicaci6n de lu .misma en los ~roductos o servicios, -

sin que se requier&. que se transmitan los mismos, y ni siquiera

que se ponr.a.n a la venta. Partiendo de esta base podemos apre-

ciar dos conductas completamente distintas a las que la ley otot 

ca trato y consecuencias diversas. Asi, si la conducta consiste 

en "usar" una ma.rcu parecida en erado de con:fusi6n a otra. reeis

trada, si dicha confusi6n ha sido declarada por la Secretaria de 

Patrimonio y Po.mento Induatrial, para a~para~ los mismos o eimi~ 

lares productos o servicios que loa protegidoe por la registrada 

ae 11 ofreoen en venta o se ponen en circula.ci6n 11 los productos -

r.::iiJurados .ior la r.tf:lrca 6n cu&sti6n, ee tr.:.oclenden al oam1;0 de ._ 

los cielitos. 

e).- "Ofrecer en venta o .[JOnor en circuluci6n ••• ;,iro-

duct.:i:. ¡;rote:cidof.i vor unu m~rc:.... rc,ristracla, habiéndolos Altera-

dQ 'I e 

Al c 'J!Hiid<:r•~r nuei~tra lecisluci6n. estu conducta como -

delito, fr.;:;lÍCit•.nente es~·á ,Jroteciendo rirurJn:r.1ente: lt.n funci~ 

(11 ).- ,ri:;·~:i&z Huerta, Marihno.~ Derecho 1:-'em.1 •• Or>. Cit. tif<c.--
401. 
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nss :11áfi sitnificr,tivur. 1!01 sirno 111L¡rcr.2·i:i •. En c.fécto, la f1m--

ción "distintiva" de la r:iurca )ierdo todo sirnific::·do c~11.mlo E'l

producto (!UG t~mi:Jl:.X'li ea "lt¡;rudv 1 pues evidentsrnente ya no se tru 

tu del miumo producto (IUE- la r.mrca ~;rctelll1 e ;;.mpar1.tr, sino que ª!!. 

taruoa ante un 1lroducto nuevo oue invariableP1ente es ce r:iucho me

nor caliduci, Las 1'unci1mea ruarcuriéts de 11 protecci6n11 y de "ea-
r&ntía de calidad connt1mte", tambi6n se VE"::n retlucidea u la nada 

cuando el producto ea alterado, convirtiEndo i:..l :;irno mF•rcario -

en w1 1:'.h'<•ctivo enr;afioso que. Jrovoca al c011sumid•Jr a au(!uirir un 

urtículo vicir:!.do <1Ue lóricLi1nente no desea. 

:r).- La disposición que nos ocu¡m. termint. diciendo: --

"Lo _:Jre·Jisto en lu ,pri;sente frucci6n será a,,;lic11ble, on lo cond.!.!, 

cente, t1•atúndoo& de m~rcac de Eervicio''• 

Lo i..nterior ea en realide.d un error si considcrE:.rnos la.

diveroa natura1eza óe loo "servicios" frente u los '',)roductoa", 

"Deade el instante en que las m<,rcas de )roductos ':-/ las 

marcaE1 de servicios tic::nen distinto sieno conceptuul, la expre-

si6n "en lo conducente'' encierra una inconcroción e inter:ninri--

ci6n que no condice con las ft~rantÍHs de ler~tlidad o de exuc~tt -

aplicución de la le:,r, [iu.ee oblir,a al juez 1:. realizu.r unu _i;itreon!:, 

lÍSimi.. labor cretidoru''• (12) 

c} .• -Alteraci6n, eustituci6n o e.u9reeión ce 1<1.s murcas, 

El urtículo 211 dA la LIM considoru en su fracción VI -

t12).- Itlem, ~&c. 402. 
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c:mo delito: "Ofrecer en ventú o ¡1onE:r en circul••ci6n productos 

l:oroter.iüos LJor uni.. marce. rer-istr::.dl::., deepu.Se de haber alterado,

auetituído o su¡iriraic!o pc..rcial o totalmente ~ata''• 

Los elementos esenciu.les de la descri9oi6n típici;. que -

exc.rnino.mus consisten E:n "alterar", 11sustituÍr" o "suprimir" lae

,i:1arcc.s ele cualquier producto. 

Ln alt~raci6n del eiano lllEl.rr.urio tiene lug-~r cuando se~ 

cc:~1nbia su esencia o fo'r.na, de tal manera que la marca deja de -

cuir.~lir su funci6n distintiva, confundiendo .al ~onsW!lidor, y por 

lo tanto, causando un perjuicio al titular del si~no y un lucro

indebido s. terceroE. 

Se sustituye la marca "cuando se pone otre. en lUfUr de

lu rer.istruda, al efecto de ha.car creer a los consumidor&e cue -

lo,_; í)roductos am;iuradoc ¡;or la marca que a~mrece en E:l producto

tiene la llliSI4é.I bonwiza que la de los i,>roductos registrados con ... · 

la :narca 1:1:f'amt1c1u sustituida" (13). 

La sustituci6n de la marca 9uede consistir en el levan

te.miento o supreosión de le: ?l!E;lrca del fabricante verdadero y col,2 

ci.r sobre un "roducto sin murcu, la marca do un fabricrmte: re-al

o imuginurio- a12e no ha :fabricado el ~roducto 11 (14 ). 

Ahora bien, el oue la marca. colocada indebidarnente so--

( 13) .- Id em. vdr.. 4 02, · ). 
(14).:- f,jascareflb.s E. Carlos.- Los Delitos •••• , op, cit. plr.. ---

198. 
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bre el ?roducto esté o no recistrudu no vuriu en nr.du le acoi6n

delictiva de la suetituci6n; sin embargo, la marca, víctima de -

la sustituci6n a! es necesario que eat6 reeistrada 9ar~ que se -

confir.ure el delito. 

La supresi6n consiste en levnntür o eliminar de los ~r~ 

duetos, la. raarcu rec,istrada, con el t>rop6sito de .?rivt.r u su ti

. tult'r del prestigio adquirido y nacer creer n los coneumidores -

que. otros productoe de la misma olE•se son de ifuti.l calicc:d. 

Dado o.no lt1 r.oisma LIM ¡¡revé que lu supresión ;iuede ser

totul o parcial, hay que seili:.tlar que la su,;>resión :-:;trci&l debe -

ser re1:1lizadu de tt;l :nodo oue el sir.no 1~urcario ya !!O oiueda cer

ideut.ificndo 9or el ~JÚblico, pt.tes ele otra for111a, la li!úrcL. serui

riu cU!lpliendo con sus funciones y n!idie se ver:b. ~·~rjudica.do. 

Por otra parte, la sola alteraci6n, supresión o sustit,ia 

ción de lu marca reristrada de determinudoa productos, no consu

má el d1::lito que &Xfaminamos, gues es menester aue se ._ofrezcan ·~n 

venta o se pongan en c irculac i6n co:no lo prevé exprei.mr·•ente la -

ley. 

d).- Penalidad y.repar~ci6n del.d~tlo y ~erjuicios. 

El artículo 212 de lEi LI:,; dii;;._>one: "Se ir.i!;ondr&.n de 

dos a seis míoa de tJrici6n ,y multa de r.iil a cien .mil :ioson, o 

una sola de estr,:.:i p~ni..s '1. juicio del juGz, u. r,ui1m coiaett. cual-

c:uiera de los delitos a que ae refiere el articulo unterior". 
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A diferenciu de lo que ocurría en lH d.:roeada J,ey de -

rropiedc..d Industrial en donde u. cudo. uno de los nw:ierosos deli-

tos en ella previstoo ae·imponían sanciones o penalidades dietin 

tae ,. la lee,iol1J.ción vigente wlifica en el artículo oue nos ocupa 

l~s i>cnns iaponibles. 

Como podernos U!;)reciar, los delitoEJ previstos en la LIM, 

están sancionados con pena alter.ua.tiva,es decir, se deja a.l cri

terio del juez lé1. oentenciu. de ~ena privativa de libertr~d o mul

ta. Lo &.nterior no ei~ifica que el juez ten~a nbsoluta liber-

tud :w.ra h1. aplic~1ci6n de la pena, 1>ues como ,ya hemos indicudo,

sus resoluciones deberán estar fundadas y motiv~das confor~e a -

TomW'!do en cuenta que la tendencia de le. i:'enologíu es -

eustituir la. mayoría de las \>eni..s privativ~s de libertad por la

pecunaria., y que nuestros jueces hEUl optado casi f:iE:rilJN: i>or oen 

tencit>r con pena pecunoril:l., dado el resp&to al i>rinci,>io in du-

bio Jro reo (todo lo que beneficie al reo), considero muy acer

tada 11~ ley en vie-or que aeiiala en su artículo 212, una multa -

c.msid&ruble como i:)ena alternativa con lQ cual se "redundará en

el h1:.ecirentauie.nto de los ~osiblés infractores tanto prir.iarios -

e o;;io reine id entes qui&nes 16p,icu~1ente, 11or s&r indue.triéilcs, co

:!leorc ic.ntes o o.¡Jrcndic&s de arnbos casos, tendrán !>len o conocimie!! 

to del vclor d~l dinero" (15J 

(15).- Vele. He:rnlndez, Garolin'1.- Las Disposiciones penales eo-
bre Pro9iedad lnüuatrial en el Der&cho 1-!exicano, en ReviG 
ta l1íexiccna de J.a Propiedad Industrial y Artística, No. : 
27-28 1 enero-diciembre, 1976, pág. 195. 
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En efecto, "con e o lo e uta ble e er una penalidad ~n<i.yor pa

ra loe delitos, el legislador de 1976 tuvo otro acierto de~de el 

p~to de vista penol6gico, puee solo aquel sujeto que acuse pel,! 

croeidad manifiesta ller:ar~ 1:1. encontrarse privado de su libe.rtad 

y las autoridades psico16cicas, médicas, etc., podrán a)licnrle 

el tratamiento adecuado pura su adaptaci6n a la vida fln sociedad 

con lo que se cumplirá la finalidad de la ~ena que es la preven

ci6n del.delito por medio de evitar la reincidencia. Por otra -

parte, la más alta J,Jenalidad ea ejemplificativa y amedrentadora, 

1ior lo que muchos posibles infractores do la ley se abstendr.án -

de actuar lo que hará más efectiva la J,Jrotecci6n de los bienes-

jur:!dicoa tutelados po~ la ley'' (16). 

Por otro lado, el término medio aritmético de la pena -

aplicable a estos delitos ea 1nenor a los cinco años a que hace -

referencia el artículo 20 de la Constituci6n General de la Repú

blica. Dicho precepto constitucional est~blece: 

"En todo juicio del Q.rden crbiinnl 1;endrá el acuaac1o -

las siguientes garantía.e: 

1.- Inmediatamente que lo solicite será puesto en libe! 

tad bnjo fii:.nz&., que fijará el juez., tomando en cuenta sus cir-

cunatanciae gersonalee y la gravedad del delito que se le impute 

siempre o,ue dicho delito merezca ser cantiendo con pena cuyo --

tlr'.:üno 'lledio i:tritraético no sea na,yor de cinco t:i';o~· de )risi6n,

sin rnls requisitos nue poner lfa su1nto. de dinero .ree¡¡ectiv1:.. o dia

;ocici6n c.!e li:. autoridod, ••• 11 , 

(16).- Idem, páe. 1~5. 
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sn virtud ele lo anterivr, tocios los incul.H1dos ¡;ior los

clelitos ~revi~toe en la LIM, tenclrdn derecho a fiun~a; µero, de

be1¡1or; tuner eu cite:ntr• r¡uc corJO lu rnultu eG 1.uuy i.ltt;. 1 la fümz:.i -

·t1 erá 1·1d:.: r•l ta. 

El artículo 214 de la LIJ'I!, entL1blece: "lncle.1endiente-

mente ele ln sunci6n l•ciminiRtrt:tiv<>. y del ejercicio de le ucci6n

~1ennl, e:l perjudica.do :)or cualquiera de las i11fr~ccionc:.s ~.' deli

tos r~ 0ne ei;tn le:y Be refiere: 2odrá demandi:.r del o ce loi.: auto-

reo c1e loF mis•.1os, ln re:;urnci6n y el paro de loe du:·~os y perju! 

cior. suf1•ic1os con 1~otivo de la infrncci6n o del delito". 

La d is 1.1osici6n unt<::rior d ist inrue el: r<·.:·:ente: los deli-

toe étc l~.r:o cnncionGE:; 1ldminifltr1J.tivt.a~ o civiles, lo cu~l, como ya 

lo hemoB ::11:n1:ionaóo, cont:'tituye un acierto. 

e).- Requisito de procedibilidad. 

El :.irt:Í.Culo 213 dE: l•.• LIM 1 dfo)vnc: 11 .-:iri:.:. c:l ejercicio 

de lll üCCi6n Jell:1l Sb rer·uerir-~ lu )rf::VÍ!; d&cl1ir¡.ci•Jn Ce .te ~;e-

CI'C:ttcr:Lri de Industri1; ~· C:.>::,f:rcio en rr,li:.ci6:1 con :u .. ex.ir;trnt:iu -

C:cl hecho co:rntitutiv.) CJ6l rle:lito de <'Ue ce tr<-t;,. 

Dich::\o cleclt1ri'l.ci·.mc·& se fur•':i.tli..rrin dr:f:'ce un ,1,.;,nto de -

vh•tu t~cnic0, 110 ,irejuzp:r4n nonr&' li::s rtccio:ief: civil<;n o ,iena

hs que .1roced~ui y. EH: h<...rán del conocimü11t0 <le l:'. !'r.Jc;;rrJi•JrÍtt

C:eneral de l<\ ile,,iública ''. 

J,o bUterior <:.:.>nt:tttLA..'fE: urlú notH c1.r<,t:turísticf.:. de lar.-· 
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delitos ele usurµF..ci.6n de 111arcas en el derecho iuexicano. 

La Suprerna t:orte de Justicia interpret6 el artículo l::J? 

de la L.P.I., equivulente del articulo que nvs ocupa. en loa tér

minos siguientes: "El urtículo 195 de la decluraci6n administra 

tiva •••• se har~ desde el punto de viatu técnico, y no prejuzga

rá; es decir, cwüqui.::ra que sea la declaraci6n que hn¡;ra la Se-

cretaría •••• , no oblit,i:. ni 11uede obligar constitucionulmemte al

Ministerio 2Úblicv, ni r:auc:ho menos al Poder Jl.'ldicio.l. Si la Se

cretaría, en un caso concreto, decl1lra que h¡,¡.y faleificaci6n y -

el Ministerio l'Úblico o el juez correo.;ondiente, en su caso, en

cuentran que no la. ha;v, debe absolverse el acusado contra la de

claruci6n de la Secrc•taría; reCÍ¡,>rocan1ente si lu. S&cretarfa de

clo.ra que no ha.y falsificuci6n y loe hechos se denunoiEi.n ¡lor 

cualquiera de los interesados o por cualquier ciudadano, y el 

Ministerio Público encuentra que sí hay delito, puede hacer 11:. -

consipiaci6n no obstante la declaración ae la. Secretaría, pues -

las funciones de lf.!s u1ltoridades administrativua y lf.ls de ls.a -

autoridudes ju.dicic.les, son absolutamente independientes". ( 17) 

A pew.1.r del indic~d-> valor relativo de llia declaracio-

nes adr.iinistrutivaa, lo cierto es que sin dichu.s declaraciones -

no es )osible el ejercicio de la acci6n pcnul. Es de lamentarse 

(17).- The Coc~ Cola, Co., Semlillario Judicial de la Pudorución,
Tomo LXXIX, págs. d20, e i tad o por ?llaurer Es pino su,, Luis, -
Los uelitoe de ueurpaci6n de marca en el Derecho Mexicano 
Tesis profesional. UniYeraidud Iberoa111eric1:ma, México, -
1973, pár. llB. 
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que la L. I .• M. ,conserve esta exir.encia yu que COLO.o eefia.la Ita.llfel

Medinu: 11Máe de tres décadr.1e de experienciu corres}ondientes 

al tiem,10 en qu.e estu.vo vie.ente la ley anterior, han enseilado 

que estuvo vigente ll:l ley unterior, han enseliado oue este requi

sito de procedibilidad e6lo entorpece la acci6n cri1ainal contra

los usurpadorea y originu curoitioaa pérdida de tiempo y de dine

ro para la víctima fiel delito, por lo que, coao una !iaradoja, -

tiene que resultar 1aás eficaz la a~licaci6n de la eanci6n admi-

n~strativu que cuando se tipifica un hecho delictuoso, a pesar -

de la lllllyor severidad de la 9ena propuesta ~ara este Último"(lB) 

(18).- Rancel MectinEt. David.- Las mhrcaa en el nuevo regimen rae
xicano de ~ropiedad industrial, en Problemi Attuali di -
Diritto Induatriale, Guifré Editores, 1977, yág. 916, ci
tad.o ·por .lllmcel Ortíz, Horacio, 01J. cit. páe:. 122. 
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C O N O L U S I O N E S 

l.- La expresi6n "Propiedad !Material" comprende tan
to loe derechos relatives a las preduccionee intelectuales del
dominio literari•, cientifico y artístico -propiedad intelec--
tual o ·derechee de autor-, come los derechos derivados de las -
creaciones nueyas, le• sioios distintivoe, la re~reeión de la -
competencia desleal y el traspase de la tecnolo,.ía que unidos,
ccnfir.µran la propiedad industrial. 

2.- Aún cuande las marcas '1 otros ·ei,;nos dietintivi:is -
como el aviso y el nombre comercial no son el real.lltado de una
¡¡r,cti vidad estrictamente intelectual, encuentrnn clnsificfLCión -
adecuada en el cuadro de la propiedad inmateri~l en vi1~ud de -
que les derech•a que les eon relativoe recaen, it,ur,lmente, so-
bre objetus inmateriales, ein olvidar ciue las materias que: en-
tendemos incluidas dentro del Clmce ~'to propiedad inm.~1teri11.l, -
tienen una finalidad com6.n, es decir, evitar la usur~eción de -
derechos adquiridos legítimamente. 

3.- La mr.yoria de los autores otorgan- f• la na1•ca las -
eituientes funciones: de distinci6n; de publicidar:; de prc>tec-
oi6n; de r.~rantia de calidad c~nstante y de indicaci6n de proce 
dencia. Con los modernos medios de publicido.d y de pror:i.:ici5n oa 
ra anunciar loe pro.duetos o servicios a través d& las ma·rcae, ·: 
las :funciones de difitinción y publicit1;1.ria, Ílltiméti::ente vincule 
das, Mnütituyen hoy en dfo las funciones 1~és im_,.iortantes del : 
signo marcurio. 

4.- En t~rminos cenerales entende:r.os por 11uso de mar-
ca" cualquier aplicación o referencia que se hat.a de lu r.:iem.a -
con fines cooercinlen, en forma or~l, eacrite o r.'ráfica, y tila
concretamente, 11;1. 1;1. 1llicación de la murca en los productos o ser 
vicios, sin que se requier~ que estos sean transmitidos o pues: 
tos a la vent&.. 

5.- tas fuentes <eUe dan er!een al derecho a lu marca -
son sef:ún nuc.stro sii;ter'a lE:cal, el uso y el rer.ístro. Sin em--
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bar~o, resulta mucho ~a eficaz la proteoci6n derivada del re-
~istro, yn que sin él, no es posible ejercitar acciones de tip• 
penal. 

6.- La pretecci~n jurídica que recibe el Nombre Comer
cial, no es tan e~iciente oomo es deseable, pu&s mientras la -
Ley de Invencionea ~ Marcas prevé y sanci~na expresa.nante a --
quien uae indebidam;ente una marca recietrada oomo N~mbre Comer
cial, no establece »inguna sanci6n en su capitulo reapeotiv• pa 
ra l~ h1p6teeia opuesta, eai decir, cuando aliruien uaa .. oomo mar: 
ca un nombre comercial que ya viene usando un tercero. 

7,- La tutela penal del patrimonio estaría incompleta
si el valor econ,mioo, real o petencial, deriv&do del uso de un 
sien~ marcario queda.e sin protecci6n frente a las conductas do 
losas de terceros que pretendan usurpar el prestigie o la olieE 
teln que le.títi11amente co11quist6 el titular de la marca. 

8.- La L.r.x., sicuiend• atinadamente las. tendencias -
de la penolo,ía moderna, despenaliza un gran número de oonduc-
tae de la pena privativa de libertad, estableciendo una serie -
de sanciones o infracciones administrativas en substituci6n de
los tipos penales que preveía. la t.P. I., cGn lo que se obtiene 
una pronta y ex~edit~ tramitaci6n de justicia, evitándose trab!: 
jo inútil al cestos• aparato judicial. 

9.- La lecislaci6n vir.ente no em.9lea una denominaoión
es¿ecífica en· torno a los tipos delictivos en ella previatQe .-. 
Existe en todos ellos como nota característica una 11ueurpaci6n• 
de los derechos inmateriales del titular del sir;no, P'r lo que
debemoe tener presente en el estudio de loe ilícitos cometidos
en contra de las marcas la presencia de un concepto genérico o
común: la usurpaci6n de bienes inmateriales. 

10.- Se otor~aria a las marcas una protección más efi-
caz, ai se supriBiera el requiaito previo de procedibilidad pr! 
visto en el articule 213 de la L.I.M., ya que dicho requiaite -
provoca un eraYe entorpecimiente en el ejercicio de la acci6n -
penal, tavoreciéndose parad6jicamente a comerciantes e indus--
trialea usurpadores. 
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