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I R T R o D u e e I o N 

La l.:arca, el. Nombre Comercial., el. Aviso o Am.mcio 

Comercial. y l.a Denominación de Origen, son instituciones de -

l.a famil.ia de l.a Propiedad Industrial. Son "signos distinti-­

vos" diferenciadores de mercancías, servicios y establ.ecimie~ 

tos, que el. empresario, productor, agricul.tor e industrial., -

util.iza.~ con el. propósito de proteger, de_afir~ar y de exten­

der sus actividades y sus rel.acio:ies con el. públ.ico. 

Todos y cada uno están relacionados con la empre­

sa a l.a que protegen, pero l.os derechos derivados de_ cada uno 

son materia de reserva para cada titular o usuario sobre el. 

uso excl.usivo. Se protege contra posibl.es usos indebidos de 

l.a exclusividad por par~e de personas que obren de illal.a fe, 

mediante diversas acciones: l.a acción de co:n¿etencia desleal.­

y l.a acció:i -:ie usurpación o invasión de derechos de pro pi edad 

industrial., l.l.aruada fal.sificación, en su acepción :nás amplia. 

~ este trabcjo :io dedicamos un capÍtul.o especial. 

a l.a .primera acción, porque el. concepto es a..~plio y su regul.~ 

ción requiere del. estudio serio y profu..~do. Sól.o nos concret~ 

mas a despejar diversas dudas y confusiones que han surgido -

en l.a materia de l.a propiedad iWLaterial, y en especial. a una 

de sus rama~, l.a propiedad industrial.. 

Esta Última ha sido :nodificada para estudi~rl.a al. 

través de sus cuatro elementos o componentes, de l.os cual.es,­

l.os signos distintivos juegan un papel. importante en l.a econ~ 
, 

mia. 

Pero tambien existe una dobl.e protección l.egal a­

l.os derechos de l.a propiedad industrial., excl.usiva de ic. l.e--



gisl.ación internacional., por conducto de rz.atados y Convenios 

bil.ateral.es; y Organismos nacionales e internacional.es, o~i-­

ciales o extraoficia1es, que junto con el. Estado del. país de­

ori~en, tutel.an, reconocen y garantizan l.os der~chos subjeti­

vos preexistentes, que organizan y vel.an esa protección l.e~­

gal.. 

El.l.os no crean ni cont'ieren derechos, es la l.ey -

l.a que los crea y l.os confiere. 3s por eso que l.as condicio~ 

nea substancia1es y íor::.a.J.es para adquirir l.a excl.usividad de 

l.os de'rechos, se ventilan por los instrumentos que aseguran -

el e~plac =e caQ~ signo, sea por registro de la marca y de ~ 

anuncios o avisos comercial.es, sea para l.a publ.icación de los 

nombres comerciales y la declaración general. de protección de 

las denominaciones de origen. 

Por otra parte, la p~otección legal. de los signos 

distintivos no es amplia, existen ciertas restricciones para­

ellos que poco a poco se van subsanando a través de reformas­

ª l.a Ley de Invenciones y ~arcas, como la reciente de 29 de -

diciembre de I9Bó. ~ucnas son l.as innovaciones que se han in­

troducido, pero pocos los aciertos para dirimir las controve~ 

sias· .que surjan en la invasión de los derechos de los dos ÚJ.­

timos signos. 

Es por eso que nuestro trabajo inicia con una br~ 

ve explicación de los antecedentes históricos de los signos -

distintivos, en donde su empleo ha tenido una influencia gr~ 

de para su ref;ul.ación jurídica. Pero su concepto y sus carac­

terís~icas esenciales son tan importantes para explicar cada­

una de sus funciones. 



CAPITULO .I 

ANTECED~ITES HISTORICOS DE LOS SIGNOS D.IST.INTXV:OS 

1. Origen y evo1ución de 1a marca, el nombre y e1 ~ 
aviso comercia1, y la denominación de origen. 

Es muy importante señalar que durante e1 transcu:: 

so de 1a historia se guarda 1a esencia de un conocimiento pa­

ra las diversas disciplinas e instituciones, así como su evo-

1ución en la hWllanidad. Los momentos históricos son lllÚ.l.tiples 

en su época y en su tiempo; ya sea en Zg:l.pto, ~esopotam:I.a, ~ 

China, Grecia, Roma, Persia, India, o en 1os centros cu1tura-

1es de los nahuas y los mayas, en .r.:é:xico, o con l.os incas en­

el Perú; a.sí tambien pasó con los sirios, renicios y palesti­

nos. 

Digno es de mencionar que durante 1a antigEiedad,­

es el. hombre nómada el que realiza el. trueque, pero dejemos 

asentado que no hay actividad comercial. en esta época. Para 

que se diera ésto, era necesario que se diera e1 trá.rico ma.rí, 
timo para que la amp1ia gama de productos procedentes de los­

países fuese conocida ampliamente. Las plazas económicas de -

1os romanos en e1 •editerráneo, los venecianos y :rJ.orentinos­

eran trazadas por la via económica mari~ima Roma-Génova y P?-~ 

rencia'-Venecia. 

Debemos observar que e1 emp1eo de 1os signos dis­

tintivos, como hoy se conocen, no era conocido por nuestros -

ancestros. Ahora bien, es e1 comercio, los oficios y deQ!Ís a~ 

tos que a1 extenderse a 1a técnica sobre su manejo dan a las­

mercancias el objeto de distinción y procedencia entre el.J.as. 
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A. Marcas. 

El orlgen de esta primera institución q~e nos to­

ca estudiar, se encuentra en la prehistoria a1 igua1 que es -

conocida desde l.a más alta antigüedad(l.), nos dice Yves Sain:t 

Gal. ~ucho se ha escrito sobre el.la, pero viene a corroborar­

lo asentado anteriormente el autor citado, en el sen•ido de 

que era respetada por los chinos, los fenicios, los griegos y 

los ror=os. Sonia Mendieta<
2 > nos setial.a que tambiezi se re-­

montan a el.la, ya que es en las cuevas del surueste europeo -

contraron marcas de animales pintados y en los frag::¡entos de­

restos, estas marcas, para la abogada, servían para identifi­

car a su propietario. 

Geoffrey ~. Tookey(J) apunta que en Grecia ias -­

marcas sobre la cerámica "eran su:f'icientes para ide!l.ti:ricar -

no sól.o el l.u.¡;a.r de fabricación sino tambien al artesano par­

ticular responsabl.e de la producción del. artículo" • .:.:ás ade-­

l.ante seiial.a el. autor que cocentamos y citamos que dentro de­

l.as excavaciones desarrol.l.adaa, en 1972, en Inglaterra, se d~ 

senterraron a1gunas sandalias rocanas cuyas co::i.diciones de c~ 

l.idad ostentan auténticas marcas de comercio que consisten en 

1
3aint-Gal., Yves. Pol.:i'.tica General de un.a Empresa para l.a Pro 
tección Defensa de sus warcas en el 3xtran ero, en Revista 
ii.e:ti.cana de la Pr.::ipiedad Industrial y A.rt stica", enero-di-­
ciembre 1970, Nos. 15-16, pág. 74. 

2~endieta R. Sonia. Evolución Histórica de las Li.arcas, en r.­
m. del.a P.I.A., ene.-jun. l.9ó3, No. 1, p. 67. 

3 Geo:ffrey w. Tookey. Adela..-itos l>iodernos en el Derecho y el -­
Uso del.as Marcas, en r.c. de la P.I.A., No. especial 1973,­
p. 415. 
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una hoja de roble y un manojo de maíz. Del mismo modo la a1f!!_ 

rería china, egipcia y griega, muestran casos constituyentes­

de verdaderas marcas de fábrica, nos. dice Nava Negrete( 4 ). 

:a. ltombre comercial. 

La veolución de la marca en la Edad ~edia ya como 

un signo que representa a los productos y cuyo uso es facult~ 

tivo tiene un segundo pariente, el nombre comercial como me~ 

dio de identificación o de propaganda de productos, tiene su­

origen en la edad de piedra. r<o en la acepción jurídica cono­

cida hasta hoy sino que por el uso rudimentario que hacía el­

hombre sobre la escritura en las cuevas de piedra. Roma y Gr~ 

cia son el ejemplo clásico de las civilizaciones en las que -

la marca del producto ya indicaba e identificaba al artesano­

particular responsable de la producción del artículo( 5 ). 

Ya en esta segunda etapa de la historia se incor­

pora el empleo obligatorio de las marcas en los reglamentos y 

en otras disposicioaes legales; se distingue a los comercian­

tes de los demás por el auge que ya tiene el comercio; asimi~ 

mo se distingue al nombre civil y nombre comercial. Cabe apU!:!, 

tar que por la existencia de las prácticas consetudinarias h~ 

ce que el derecho esté indiferenciado{ 6 ). 

c. Aviso o Anuncio comercial. 

Retomando la idea de que gracias a las activida-­

des comerciales por la vía marítima para el paso de las mere~ 

derías a los mercados, los comerciantes tenían que utilizar -

4 Nava Iregrete, Justo. La L'larca en ..:éxico, México, 1986, p. 26 

5Geooffrey w. Tookey, ob. cit., p. 415. 

6González Bustamante, Dani.el. Apuntes al Cu"?:"so de Derecho r.:er 
cantil I, U.N.A.m., 1984. 
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1os :aismos usos rudimentarios para ofrecer sus productos como 

para pub1icitar1os a 1a c1iente1a. En l.os primeros años 1as 

seiial.es que se hacían con e1 cuerno, 1os ref1ejos de 1a 1uz y 

1os tambores, nos hece suponer que ya l.os productos e1abora~ 

dos eran difundidos y dados a conocer por 1os mercederes amb~ 

1antes oral.mente, es decir pregonaban sus productos por medio 

de1 voceo en l.as ca11es y mercados de 1as viejas ciudades. 

Higueras Ricoy(?) 11ega a l.a misma conclusión al.­

sei'ial.ar que dichos pregoneros so1!an acompañarse con ~\Ísicos, 

y al citar a Dorothy Cohen :tundament·a su trabajo ton .,:¡ senti­

do de que Grecia y Roma no tu.vieron una de:nanda grande en pr,2_ 

ducción de art!cul.oe, y obviamente los avisos comerciales no­

desarro11aron quizá por no tener valor en ese mercado 1ocal.. 

D. Denocd.nación de origen. 

Bata nueva modal.idad de los signos distintivos, -

como hoy la conocemos, no era conocida por sus caracter!sti~ 

cas tan peculiares en 1as primeras épocas de 1a historia, pe­

ro gracias al. uso de marcas wiadas en 1as piedras de1 período· 

minoico; y en 1aa que unas veces exp1icaban 1a sust=cie con­

tenida y la cantidad, otras marcas daban el. nombre de1 produ.2, 

tor e indicaciones de origen, siendo pal.abra comlln, nos dice­

la autora, el término "producto dom,stico~< 6 >. 
. . 

Ya en e1 Viejo r.iWldo l.a actividad comercial. tiene 

auge sobre productos l.egendari.os como ei· cedro, queso11, acei­

tes de oliva del ~editerráneo y e1 vino, producto legendario­

de origen de ciudades de Grecia antigua y Ro.ma. SigW.endo l.as 

7Higueras .llicuy, Jaime. RegÍmen Jurídico del. Aviso o Anuncio­
Comercial. Tesis Profesional., Uéxico, 198ó, p. 59. 

8. . . 
~endieta R. Sonia, ob. cit., p. 68. 
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ideas de la autora panameña sobre el uso de las marcas en las 

obras de literatura romana, éstas referencias, menciona que -

Juvenal, nos dice; "La edad y la mugre han borrado los signos 

del veñero y de la viña en muchas de vuestras botellas"(9). 

Es obvio que para nuestro estudio, las designadas 

deno;ninaciones de origen no son sino las llamadas marcaa co-­

l ecti vas por la doctrina(lO), seg"J.iremos esta corriente habi­

da cuenta de que los gremi.os establecidos en ciudades texti­

les las adoptaban para competir entre sí. Nos dice Sonia J.len­

dieta que dicha marca era la que aceptaba la corporación, ga­

rantizando el producto fabricado según las re6las de la co~p~ 

ración{ll), puede ser las de calidad del producto elaborado. 

Lás terde y con adelanto de cada uno de los fact~ 

res senal.ados inicialmente y con el desarrollo integral del -

comercio, los pueblos y sus instituciones jurídicas corren p~ 

ralelamente con estas condiciones. Las bases de los elementos 

o componentes de la propiedad industrial, en su acepción jur!_ 
dica llamada "signos distintivos" fueron trazadas en los tie!!!. 

pos prehistóricos, y ya con la evolución sellB.l.ada tales sig-­

nos son desarrollados a su máximo en el campo y concepto nue­

vo de la propiedad industrial. 

2. Influencia, esencia y función de cada signo dis-­
tintivo. 

A. Influencia de la 1!18.rca. 

La influencia de los antecedentes de este signo,-

9 Ru.cton, Gerald, "On the origin of Trademarks", citado por -
~endieta R. Sonia, Ob. cit. p. 132. 

lOLinares y Urcuyo, ~ax R. Las ~arcas no Registrables, en r.­
m. de la P.I.A., Ho. 23-24, ene-die. 1974, p. 228. 

11t:.andieta R. Sonia, ob. cit. p. 70. 
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tienen un desarrol.l.o l.ento en HU empl.eo y su protección, tie­

nen ese desarrol.l.o l.ento al. grado de !IIB.lltener l.os principios­

genera1mente adoptados en l.as diversas l.egisl.aciones de Amér!_ 

ca Latina por l.a in:f'l.uencia europea, es decir, posterior a la 

conquista de cada uno de l.os países vecinos. Rangel. Uedina en 

su estudio sobre el. estado de l.as legisl.aciones naci~nal.es 

::ios dice "Con exce;.:.ción de 3rasil., Perú y Col.ombia, reciente­

~ente no se han operado cambios radical.es en l.a legislación -

marcaría de l.os países latinoamericanos. 3n al.gunos como Par!!:. 

guay y Argentina toda~!~ está.u vigen~es l.eyes del. siglo pasa­

do; en otros como Nicaragua, Panamá, J3ol.ivia, Honduras y el. -

Salvad~r las l.eyes marcarias tienen medio siglo; y un·,:oue:i n!! 

mero de el.l.oa como Gua.temaJ.a, Ecuador, Chil.e, Cuba, República 

Dominica.na, Uruguay, 1"éxico y Costa Rica, conservan l.eyes di.=_ 

tadas hace más de un cuarto de siglo. De ahÍ l.a paradoja de -

concluir que con más de l.5 años de vigencia, l.as l.eyes de Ha!_ 

tí y 7enezuel.a resul.ten ser las más modernas. ~ás tarde reca.!_ 

ca "Lo anterior no signi:f'ica que impere un estancamiento abs2_· 

l.uto en el. campo l.egislativo~ pues durante la Úl.tima década -

a.l.gunos Estados han expedido leyes y decretos que actualizan­

las normas sobre marcas aun cuando sea en modesta escal.a"(l2
) 

Erl e:f'ecto, l.a ciencia jurídica se maniff°esta en -

l.os derechos inmaterial.es a través de la ampl.ia actividad le­

gislativa, jurisprudencial y doctrinal.; más tarde se sumará a 

ella el acuerdo internacional., convenios regional.es, cQmo re­

sultado de la integración económica entre los pueblos, y en -

algl.Ulos casos tutelados por organismos privados o gubernamen­

tal.es. 

u-Rangel Medina, Da.vid. fil Derecho L!arcario en Al:léri ca La tina 
en r. m. de l.a P.I .A.., e:ie-jun. 1971, Uo. 17, p. 10. 
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B. Influencia del nombre comercia1. 

Para ejercer el comercio, el hombre se vio en la­

necesidad de usar su propio nombre para que le diera persona­

lidad dentro del argot comercial.. En un principio importaba -

el nombre del comerciante, peteriormente ya se distinguía de­

otros mercaderes. En esa evolución del mercado y su desarro-­

llo, hubo una caracterí'stica importante, la clientela, que c~ 

da día más se hizo extensa. 

Factores importantes para la difusión del mercad~ 

fueron; las vías de comunicación y los medios de transporte y 

ya con el perfecciona.:niento de los medios de comunicación ci!: 

ci.ü.a l.a riqueza y crece el mercado a nivel nacional al igua.l­

que el interna~ionaJ.. La protección de los nombres comercia-­

les en Europa no fue total, algunos países tenía.o· que actuait 

zarlas por el cai:ibio descrito anteriorme~te; otros carecían -

de legislación; por lo que por primera vez se pensó en unifi­

car las leyes de la propiedad industrial e:i 1373 (l3 ). 

C. Influencia del aviso o anuncio comercial. 

Antes de la escritura el hombre nunca icaginÓ ha~ 

ta donde les llegaría su invento de escribir sus textos, sen­

cillos y breves en un alfabeto jeroglÍ~ico. Egipto tomó de la 

~esopotami.a la escritura, pero ésta fue anterior en ~esopota­

ltia, en do~de durante siglos se habían hecho anotaciones en 

tabletas de arcilla ••• , más tarde, nos dice el autor al que 

nos hemos inclinado para este estudio, es indudable que Gre­

cia tomó inicialmente de Egipto las técnicas, las .formas y -

las expresiones"(l4 ). 

13lli.ichaus.3omero, l.:artín. Regímen Jurídico del NoQbre Comer­
cial en .l.iéxico. Tesis Profesional, liéXico, 1984, p. 117. 

14
Wilson, John A. La Cultura Egipcia. F.C.B., ~é.xico, 1981, 
pp. 66, o? y 439. 
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Más tarde, el mismo hombre para vender· más sus -

productos se sirvió de textos de propaga!lda sobre las wercB.!l.­

c{as elaboradas; esos miscos pregoneros que ofrecían sus mer­

caderías por las calles, orillas de los ríos, en las ferias -

regionales y múltiples mercados. Ahora que con el progreso de 

los transportes y las téc:ticas de promoción y de publicidad,­

como me.dio para atraer a la clientela se ven más reforzadas -

con la i::iplementació11 de todo lo.·creativo de la mercadotec-­

nia. "La· publicidad es el alma del comercio contemporáneo"; 

nos dice Chavanne<r5 J, y me'.!iante esa propaganda el público -

se acostumbrará a tal o cual producto, se::::-vicio o estableciJni. 

en to. 

D• Influencia de la denominación de origen. 

Dentro de la historia del vino tradicional que t~ 

maban .griegos y ro~'l.Os noi:: daw.os cuenta que ya existía una -

calidad del producto elaborado por los :ni.e~bros de las regio­

nes famosas en los países descritos. La Región Egea fue la -­

más antigua, la exportación de su vino llegaba hasta Egipto s 
eY~stía trueque de productos entre mercaderes &riegos y egip­

cios. Esa influencia quedó decostre.da en el empleo de las m~ 

cas colectivas que, en el nuevo concepto de prop~edad. indus-­

trial se ha..~ empleado nuevos signos, setialaban la procedencia 

de tales productos y ye. llevaban condiciones de calidad de la 

zo.na geográfica y otras características ~ue desarrol.laremos -

más adelante, y sólo diremos que los productos que tie~en que 

ver con esta modalidad son: el vino-mezcal actualmente llama­

do Tequila y el aguardiente de uva, el co.:iac, entre otros más 

Is-
GhaVaIL'l.e, ~. Marcas de Fábrica y ~ercado Común, en r.m. de­
la P.I .A., ene.-ju..'1. I9o4, .'lo • .3, P• I05. 
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famosos productos. La fama internaciona1 de ta1es productos -

elaborados en regiones sujetas a condiciones de temperatura,­

qgua, climas y técnicas de producción, han resultado provech~ 

sas al grado de ser premiados por la ca1idad y buena present~ 

ción de los productos más represen ta ti vos del mundo. Es muy -

grande el prestigio de las denominaciones de origen que poco­

ª poco, por medio de acuerdos internacionales y gracias al c~ 

mercio nacional e internacional, se inicia tal protección le­

gal por parte de los países a este Último signo. 

3. Esencia de la marca. 

Cada uno de los signos a ¡os que hemoe dedicado -

nuestro estudio, tienen elementos su.f.icientes para ser prote­

gidos, primero en el derecho de propiedad ~ndustrial, luego -

en las leyes nacionales y convenios internacional·es. Si la -

marca forma parte de ella, su esencia estriba en la distin-­

ción de mercao1cÍas, distingue servicios, identifica al produ~ 

to de su procedencia; pero su esencia principal radica en esa 

naturaleza distintiva, es decir la marca debe especializar, 

individualizar y singularizar a los productos y servicios. 

4. Esencia del nombre comercial. 

Esa protección originaria de los signos va vari~ 

do de acuerdo a las leyes y su tiempo de aplicación. Los in~ 

dustriales, productores y comerciantes, como personas ~Ísicas 

o morales distinguirán sus negocios, empresas o establecimie~ 

tos, de otros de su misma especie. Puede diferenciar mercan-­

cías, pero esta condición depende de la legislación. 

B. :=:sencia del aviso o anuncio co~ercial.. 

~iendo la publicidad factor importante para la~ 

propagación y co~ercio de productos y prestación de servicios 

al. p~blico, la ~~igina.J..ida¿ es la premisa básica para 1a dis-
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tinguir el texto de la propag~~da de otra de su misma especie 

o género. 

C. Esencia de las denominacicnes de origen. 

Encuadrada dentro de las prerrogativas industria-. 

les que en el campo de la propie.:i"1.d industrial se llaman"sig­

UCJS distintivos", los productos elaborados en esos sitios gef!_ 

gráficos reúnen las características propias de un invento, t~ 

les como: novedad, originalidad, practic~bilidad e industria­

lización. Sin embargo, la esencia de este signo radica en el­

medio geográfico cuyos factores naturales y humanos van hacer 

dete~:::.inantes para couprobar que ta~es productos sea:a origin~ 

rios .Y··Con calidad excelentes a los paladares más exigentes;­

es decir, a la clientela dentro uel mercado competitivo. 

4. Punción de la marca. 

Por su origen y evolución, ·diversos autores nEdl -

tra~ado de clasificar las funciones que posteriormente enun-­

ciaremos, pero daremos un esquema especial en el capítulo te~ 

cero. 

Los autores Ra..~gel Medi~¡óf Rangel Ortí&~7~erialan 
en forma sistemática un análisis de dichas funciones, acudie~ 

do al autor suizo r.;;artín Achard. 

En el mercado moderno de las marcas encóntraremos· 

las siguientes fu.ncione·s: 

?unción de distinción 

Función de protección. 

IóTratado de ~erecho liarcario, I~60, Capítulos X a XII. 

I 7Rangel Ortíz, Horacio. EL üso de la ~arca y sus Efectos, T~ 
sis Profesional., México, I9dI, p. 73. 
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Función de indicación de procedencia 

Función social. o de garantía de calidad 

Función de propaganda. 

Sin embargo, la ~arca debe reunir una serie de r~ 

quisitos de forma y fondo para cu:np1.ir sus funciones. Tal.e·s -

requisitos esenciales o de fondo soni 

:U carácter distintivo 

La especial.idad 

La novedad 

La licitud 

La veracidad del si~o, y 

Los requisitos secundarios o de fcrma son: -

El. carácter facu1.tativo 

Lo innecesario de 1a adnerencia 

La apariencia 

:U caracter individual. de1 signo. 

A· Función del nombre comercial.. 

:::i el mundo comercial esta función de diferencia­

ción de estableci~ientos, empresas y negociaciones, lleva i~­

plÍcita la fu..~ción de distinción y prestigio de las mismas, 

en base a calidad, procedemcia y distribución, y propaganda 

de la firr::.a. 

Un grupo de Consultores de la Organi~ación wun--­

dial db la ?ropiedad Industrial, :i:lan apuntado que los norubres 

comercial.es son general.mente, nombres, térlilÍnos o designacio­

nes que sirven para identificar y distinguir a una empresa y­

sus ac.tividades industriales· o coc.erciales de las otras empr~ 
sas(IS). 

ISCitado por :.:ichaus Romero iiartín, ob. cit. pág. I98. 

( 
\ 

( 

( 
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B· Función del aviso o anuncio comercial. 

Su función radica en el texto de 1a propaganda de 

J.os productos o servi.::ios que son dados a1 pÚb1.ico por cua1-· 

quier medio i.:asivo de la empresa que los produce. Igual.mente, 

en este sig?10, la función distintiva estriba en J.a origina1i­

dad del aviso, su objeto es e1 de productos y servié:i·os. 

C· Función de la denominación de origen. 

Integrante del derecho de propiedad industria1, -

sus funciones son superiores por la calidad supeditada~, me­
dio geográfico, factores naturaJ..c3 y hwr.anos. En los produc-­

toe, lo~ d.is~ingue de otros por su misma calidad y técnicas -

de elaboración. 

La protección de los productores industria1es so­

bre el signo que usen tiene repercución con el público consu­

<:!lidor para identificarlo. Sin embargo, la indicación de proc~ 

dencia de los productos elaborados en la zona geográfica está 

sujeta al paladar de los consumidores, y con esta prueba del­

sentido del gusto se deriva la earantía de calidad. 

La misma función social de este signo se extiende 

t&nto al productor como al consumidor, porque del producto se 

desprenderá la finura, pureza y el agradabie s~bor, condicio­

nes esencia1es de la técnica de elaboración y capacidad de ~ 

producción. 

La función de propaganda se real.iza cuando de la­

misma producción ia actividad comercial crece y es aceptada 

por 1os pobiadores dentro de 1a competencia mercanti1. 

5. Deter-"'1nación y justificación de ios signos 
distintivos ~n e1 Derecho de ?ropiedad Indu.s-­
trial.. 

A. La Propiedad Inmaterial. 
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La propiedad intelectua1 o inmaterial tiene un ~ 

bito de protecci6n sobre l.as creaciones del espíritu, arte a­

plicado a la industria, a l.as ideas de las creaciones y todo-

1.o productivo de l.a imaginación e inventivo por el. hombre. Su 

.campo de acci6n se hace extensivo a las producciones artísti­

cas, al campo comercial e industrial. Los signos distintivos­

aunque no siewpre se han considerado creaciones intelectuales 

también caen dentro de ese ámbito. 

Cuando en un tiempo inmemorial el Supremo Hacedor 

creó los sltemas de Vi,da en l.a tierra para cada especie, dotó 

a su ser más querido de una inteligencia creativa ~ara que d~ 

sarrollara con sus expresiones y pensaillientos su labor cread~ 

ra de divinidad, que haciéndolo un ente pensante, diera fe y­

testimonio de todo l.o existente y le pusiera nombre a l.as co­

sas. De este modo, diremos que cuando l.a producción intel.ec~ 

tual tiene como finalidad l.a de satisfacer sentimientos esté­

ticos o. artísticos se considera que estamos frente a un bien­

inmaterial. Ahora que cuando l.a producción intelectual. está -

orientada a resol.ver problemas técnicos en l.a industria o en­

el. comercio, se considera que ese bien iwnaterial caé en el. -

ámbito de la p~piedad industrial{l9 ). 

Autores como Joao da Gama Cerqueira( 2
0) opta por-

1.lamarl.e propiedad inma:terial; ~to1r1< 21 > los ubica dentro de 

l.os bienes jurídicos inmateriales; Picard< 22 > prefiere hablar 

l9Rangel ~edina, David. Apuntes al Curso de Patentes, i:.:arcas, 
Derechos de Autor y Transferencia de TecnologÍa. U.N.A.M.,-

2019 5. 
Joao da Gama Ceroueira. Tratado de Propiedad Indastrial, -­
Vol. 1, Revista Fore,:se, Río de Janeiro, 1.964, citado por -
Ran,sel L:edina, ob. cit. p. 89. 

21
:ucola Stol:fi. l.l Diritto, citado por Rangel. Lledina, ob. -­
cit. p. go. 

22 
Ediüond ?icard. Embiologie Juridique, citado por Horacio ~ 
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de derechos intelectuales; Kohler( 2 )) toma en cuenta las co-­

sas materia1es y 1os bienes in~ateriales, y estos bienes jt.:.rf. 
dicos son el objeto de los derechos iruaateriales; Líouchet y -

Radae111< 24 > se inclinan por la denominación de derechos int~ 
lectuales, rechazando el término propiedad intelectual. 

Esta terminología re:'leja la- variedad de denomin!!, 

ciones con que se ha pretend:ido 11a;:¡arle a la materia de los­

biEnes de la propiedad inmateria1( 25 }. 

a. Ramas o divisiones de la prooiedad inmaterial. 

Es necesario mencionar que la o=prca~ o hacienda­

cu.ent:::. cou dos clases de bienes; los bienes corpóreos como la 

materia prima, maqui.naria, merca!lc{a e insu.:noa, etc; y los i!!_ 

materiales. :Sstos Últimos cuentan con. las dos divisiones que­

hemos seña.lado y que constituyen un derecho sobre la produc-­

ción de la inteligencia, aplicados o no a la industria. Es d~ 

cir# 

- Propiedad intelectual en sentido estricto o d~ 

réchos de autor o propiedad cient{fica, literaria o artística.· 

- :?ropiedad industrial, la cua.1 tiene diversos -

ele~entos o componentes que se pueden considerar en cuatro 

grupos o ele&ientos impuestos, y, que por el concepto nuevo de 

propiedad industria1 se ha am¡;liado quedarían como sigue1 

- Creaciones nuevas 

ge1 Ortiz, ob. cit. p. 5 

23Breuer ~oreno, Tratado de Patentes de Inve~ción, Vol. l, A1 
fredo Perrot, Buenos Aires, 1957, citado por aoracio Range1 
Ort!z, ob •. cit. p. 5. 

24Carlos ~uchet y Sigf'rido A. Radaelli. Los Derechos del Es­
critor y de1 Artista, citado por Horacio Rangel Ortíz, ob.-

25cit. p-.. 5. 
Rangel Ortiz, Horacio. ob. cit. p. 5. 
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Signos distintivos 

Represión de la competencia desleal 

Tecnología. 

B· La Prouiedad Industrial. 

Enmarca~~ en e~ segun.do grupo de las institucio-­

nes, la·px9piedad industrial, ha sido coneiderada tradicional­

m.ente como el conjunto de derechos exclusivos para ex;ilotar -

industrial y comercialmente algunos bienes in~orpóreos de la­

empresa ( 26 ). Es definida como "un nol!:ibre colee ti vo que desig­

na el conjwit~ de institutos jurídicos o leyes que tienden a­

garantizar l~ sUilla de derecnos deducidos de la actividad in-­

dustrial o comercial de una persona y a asegurar La lealtad -

de la concurrencia industrial y comercial p: 7 )". 

Sin embargo, el tér::dno "propiedad in·dustrial" no 

ha gustado a muchos por consideraralo falso e inapropiado(
28

: 

es aceptado por otros estudiosos al darse cuenta de su an:pli~ 

ción y_su protección legal en otros países. 

c. Deter::ninaciÓn y justificación de los signos distintivos. 

En propiedad industrial quedan incluidos y deter-

minados co~o sigue: 

~arca de productos 

&arcas de servicios 

l'!ombre comercial 

Aviso comercial 

2 bRangel ~edina, ~avid. La ReglaLJentaci~n Actual de la Propi~ 
dad Ind;.istrial en América ·.Latina y su Futuro !Jesarrollo, en 

27r.m. de la P.r.;.., ene-die. IS7ti, ~los. ¿7-".t.b, p. I3., 
Rangel kedina David, ~ratado de Derecho i.;arcario, ~exico,­

,.8IS60, p. IOI. 
~ Rangel ~edina :uavid, ob. cit. p. IOI. 
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- Denominación de origen • 

.Ahora bien, tal justificación de esa de.term.ina--­

ción radicará en el reconocimiento por ~...rte de 1.as 1egis1.a-­

ciones so~re el. derecho exclusivo y explotación de tal.es sig­

nos; unos para diferenciar mercancías, servicios y estab1.eci­

!ldentos; y otros para protegerlos p9r medio de registros de -

la ~arca y de los avisos o anuncios, con la publicación de -­

los nombres comercial.es y 1.a declaración general. de protec--­

ción de 1.as denominaciones de origen. 

:Io fue del todo fácil para 1.os países legislar &2: 

bre todo en propiedad industrial., hubo que esperar el avaa.ce­

de cada legislación conforme crecía la actividad comercial. e­

industria1. ~ás tarde la actividad jurí.!ica de cada país con­

tribl.Úa a conformar sus instituciones. 

3stas instituciones jurí~icas, CO.:!:O ya hemos vis­

to z.nteriorrr.ente, venían del Viejo Con•iuente 31.U'opeo, fueron 

es~udiadas por juristas ya citados; y C'-tYOS principios< 29 > d~ 
dos a conocer, hacen que la propiedad industrial. sea una dis-· 

ciplina que se extiende por tres campos a saber; 1.a técnica,­

e1. derecho y la economía(30). 

Empero, autores como ~ouchet y Radae11i( 3I)consi­

deran que los sig.ios distintivos no deben ocupar un lugar de~ 

tro de la propiedad intelectual. o inmaterial., porque a su jltj,_ 

cio nada tienen que ver con las creaciones intelectual.es y el 

2
9üzcátegui Urdaneta, hla.~iano. Propieiad Indu.strial y D~sarro 

3011.0, en r.m.· de la P.I.A., jul.-dic. I9b8, :10. I"-, p. I?o. 
Pruit, René. Aspectos EconÓmi.cos de la Pro?iedad Industri-­

~1ai. en r.m. de ia ?.I.A.,· JÜÍ-:i.ic. ~soc;,, ;·;-o. o, p. )<+9. 
~-

Rá.ngel ~edina, David, Tratado, p. 90. 
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fin que debe cumplir u..~ signo distintivo no es proteger y re­

gular creaciones in"electuales. 

:;oso "ros al mencionar líneas arriba la determina­

ción de los signos en el derecho de propiedad industrial, se­

aalába.úios que no tienen el mismo origen en la época moderna,­

pero su provecho material de cada uno se extiende a todo el 

mundo, es decir al comerciante, al industrial, al produc"or y 

al público consumidor. Zobre esta interrogante al aire aaca 
Cerqueira nos dice que aunque no tenga el cisco origen ~i pu~ 

dwi considerarse creaciones in-:;electuales, las .:narcas y o~-­

tros signos distintivos como el nombre co~ercial y el ª'~~o -
comercial tambien encuentran clasi~icación adecuada en el CU!::_ 

dro de la propiedad inoaterial, puesto que los derecnos ~ue -

lejson relativos recaen, ig-..:al;:;.ente, sobre objeto·s inmatez-ia-
1es(32). 

Por lo tanto, si esa producción intelectual. va e::_ 

caminaaa a resolver problemas técnicQS a la in~ustria o al. C!:!._ 

mercio, ya ese bien inL.lla.terial ca~ dentro de1 ca.mpo de la pr2._ 

piedad industrial y luego debe ser protegido por la ley, ind~ 

pendientemente que le llace ésta propiedad intelectual o pro­

piedad industrial. ?ue el :3eüor el que le diÓ al. hombre una 

inteligencia creativa para que le diera nombre a las cosas. 

32 Ge.!ila Cerq:.i.eira, citado por P..a:i,;;el t..:edina, David, en Tratado 
de Derecho ~.arcario, obre citada, p. go. 
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NATURAL3ZA JURI ::>ICA DE LOS SIG!!OS D!S'.!!rtr·nvos 

l· ~.ntecedentes de la legislación nacional. sobre si~ 
nos distintivos. 

A. ¡,arcas. 

:::1. autor Rangel ~edina~I)real.iza una interesante­

rese.rie histórica sobre la reglamentación de este signo antes­

de la Ley de I889, y posterioroente sigue un orden cronológi­

co para la i'ase esp&cífica, a partir de I889-I942. ;;o h'1rP-r:i.,s 

trá.llscripciones de todos los textos legisla ti vos, sino que só 

lo nos referiremos al. aspecto iuportante del signo en cada 

ley. 

a} .rtegl.aruentación de las marcas antes de la Ley de I88~. 

Igualmente en nuestro país hubo y existió ..u1 uso­

de las marcas wuy rudimentario, no conocido en su acepción j~ 

rídica cowo noy la conoceuos. Los aztecas no co11tc:.ro:i con di~ 

posiciones jurídicas. t:ás tarde, con la llegada de los esp~ 

les el empleo de la ::iarca fue evolucionando, la introducción­

de ese empleo es por parte de los españoles(¿) para !:larcar el 

sa.~adJ a partir de I525; sin embargo la pri~era es la marca 

transparente de aguas o filigrama hisp&na y el empleo de la 

marca de hierro(J). 

Nuestro pueblo mexicano ha contado siempre con -­

grandes legisladores que, preocupados por legislar sobFe la -

~~a.ngel ~edina, David, ob. cit. p~gs. 3 a 8b. 

3~ava ~egrete, Justo, ob. cit. n. I2. 
Islas ~a.reía, Luis, 31 Arie dei Hierro Forjado, Artes de ~é­
xico, No. 8, ano XIII, II epoca, citado por :fava :Iegrete, -­
ob. cit. pág. IJ. 
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materia, poco a poco han reconocido y protegido el. derecho S2, 

bre marcas y han reprimido los actos que pudieran at'ectar ese 

derecho. Esa forma eficiente de regul.ar la materia no estaba­

en condiciones de ser plasmada en una l.ey especial., porque no 

existían bases suficientes en esa época y todo estaba sujeto­

ª la l.egísl.ación mercantil. 

El Código de Comercio de 1854(4 ) o Código Lares 

de 16 de mayo de ese arlo sólo hace referencia aislada de la 

marca como vocablo, pero no J.as regul.a. Lo misco puede decir­

se de loa otros códigoa1 el Civil de 1870, el Penal. de l87l,­

e1 de qomercio de J.884, y el de 1889 que está en vigor ( 5 ). La 

trascendencia re:f"l.ejada es: reconocer la existancia y fun---­

ción, fal.sificación, inscripción y registro, implícitos en 

su.s numeral.es; no faltaba mucho para que toda ésta .materia ya 

evolucionada se plasll'aTa en una ley específica y que a partir 

de ell.a fuese superado el control y protección de nuestros 

signos distintivos. 

En efecto, del primero de ellos, es hasta 1890 ~ 

cuando entra en vigor en ~éxico el primer cuerpo de dispoai~ 

cienes especial.mente destinadas a regular el derecho sobre -­

marcas en sus diferentes aspectos( 6 ). 

B • .t.\arcas, nombre y avisos comercial.es. 

a) Regl.amentación de estos signos antes de la ley de 1942. 

- La ley de a;arcaa de Pábrica de 28 de noviembre de 

4DU3LA.~, Llanuel y LOZ.L~O, José tia. Legislación ~e:dcana, Im-­
prenta del Comercio, ~éxico, J.878, citados por Raiigel Kedi.na 
Darld, ob. cit. p. 13. 

5 
6
Bangel Ort!z, Horacio, ob. cit. p. 43 
RangeJ. Uedina, DaVid, ob. cit. p. 13. 
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I889(?)y otras normas comnlementarias para regular los dere-­

chos de las marcas que fueron dictadas en la vigencia de la -

ley, marca el paso de transición entre la reglamentación que­

estos bienes recibían de la legislación penal y mercantil y 

las disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial(B). 

En estos cuerpos legislativos no encontramos reg"..U.~ 

ción del no~bre comercial. ni del aviso comercial. 

- La Ley de Marcas Industriales y de Comercio de ~5 

de agosto de rgo~9f los ordenamientos importantes durante su-

vigencia. reglamentan por prim~re. "T<eZ '::J. :-.cubre:: y el aviso C.2., 

oercial en forma especial.. En el capítulo sexto regula al -

primero y en el séptimo al segundo apuntado. 

- La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comercia~ 

les de 2o de junio de I928(IO)supera una vez más la técnica -

de protección a estos tres primeros signos. Ya el Reglamento­

de la Ley de ~arcas Industriales y de ComercÍ~I~n un artículo 

se refiere al. nombre pero no menciona nada sobre el aviso, s~ 

lo su registro. Estas innovaciones van a reflejarse en la le-· 

yes posteriores y sus reformas. 

Reglamento de la ley de ~arcas y de Avisos Come~ 

cia1es de II d~ diciembre de I928(I2 )y los ordenamientos que­

se seguían dictando fueron enriqueciendo .cada una de. las mat~ 

rías expuestas; otras reproducían textual.mente· lo apun.tado de 

iEn vigor a pEU"tir del Io. de enero de I890. 
Rangel iliedina, David, ob. cit. p. 22 

9.:eublicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de sep­
IOiembre de I903. 
IIJ?ublicada en el n.o. el 27 de julio de Ig28. 
I 2 D.O. 28 de septiembre de I903 y expedido 4 dÍas an~es. 

D.O. de 3I de diciembre de I928. 
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sus antecesoras. 

c. 1'arcas, Nombres y Avisos Co~1erciales, y Denominaciones de­

Origen. 

a) Reglamentación de estos signos hasta la reforma de I6 de -
enero de !987, a la Ley de Invenciones y Llarcas. 

- La Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre 

de I942(I))y su Reglamento de la misma fecha, dan un avance 

final en la propiedad industrial, pues la primera, desde su 

punto de vista formal, se caracteriza por codificar todas las 

disposiciones relativas a patentes de invención, a marcas, a­

avisos comerciales, a nombres comerciales y a competencia des 

leal (I4 ); y la segunda, substancial1:r.ente difiere de su rela"t~ 
vo de II de diciembre de I928, en haber derogado algunas dis­

posiciones de carácter substantivo, cuyo contenido se transla 

dÓ al articulado de la Ley, lo cual constituye un.acierto<r 5} 

A partir de estas fechas se expiden ordenamientos -

relativos a las marcas, acuerdos y decretos, como los relati­

vos a la protección de la propiedad industrial, revisado en -

Lisboa(Iti) y el que aprueba el Arreglo de Lisboa para la pro­

tección de las denominaciones de origen (I 7 ). !lo obstante lo 

anterior, por decreto expedido el 29 de diciembre de I949 y 

publicado en el Diario Oficial a los dos dÍas siguientes de 

la misma fecha, las reformas aparecidas son los que informa,n­

el régimen de las marcas de uso obligatorio en kéxico(IB). 

i¡n.o. de_ 3I_de dici~~bre de ~942 y vigencia al. día siguiente 

15Rangel ~edina, David, ob. cit. p. 43. 
Ióidem. p. 49. 
I 7n.o. 3I de diciembre de I9b2. 

18Idem. 
Rangel r.:edina, David. Las !..arcas y sus Leyendas Obligato-­
rias, Impresos de Lujo, hléxico, I9?8, p. 59. 
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Hasta hoy, no hecos tocado para nada l.as deno-

minaciones de origen, salvo los decretos aJ.udidos a.~teriorme~ 

te. Lo cierto sobre este Último signo, sobre su regulación j~ 

rÍdica, está en la modificación 11.evada a cabo el. 30 de dici­

embre de I972(Ig). Esta legislaci0n específica sel.leva a ca­

be a las fracciones II y XII del artículo I05 de :ta penÚl tima 

l.ey, y mediante una adición de varios numeraJ.es a diversos c~ 

pÍtuJ.os del.os títulos tercero, octavo, se seiial.a que es el. 

Estado ~exicano el titular de las denominaciones de origen. 

Ya en esta época de l.os ·setentas se dictan varias 

resoluciones coruo la que declara obligatoria la norma oficial 

de ctli.de.d para Tequil.e, en l.a cual 1.a firma T~quila Sauza y­

sus modernos laboratorios y sus 6xpertos técnicos han contri­

bUÍdo a esa industria tequileraC 20 >. Sobresal.e por Últi~o l~­
Ley sobre el. Registro Nacional. de Transferencia de Tecnol.ogía 

y el. Uso y Explotación de Patentes y Marcas (
2
I) con otro en:t'o-

que. 

.- La Ley de Invenciones y l.'!arcas de 30 de diciembre· 

de IS75( 22
)compuesta de IO títulos, 25 capítulos, con 237 ar­

tÍcul.os y I2 más que son sus transitorios, conserva en l.o ge­

neral. l.a misma estructura que su antecesora a la cua1 abroga. 

Regul.a a l.a familia de los signos distintivos de la "siguiente 

:t'orz::.a; en l.as ma:i:cas conserva sus instituciones que serán an~ 

l.izadas en el desarrol.lo del presente trabajo, tales como el­

concepto, caracteres, reconocimiento del uso, registro, fuen-

I9 
20D.O. 4 de enero de I973. 

Aouraz García de Al.ba, Gabriel. Historia de la Industria Te-
2Iquilera, I..iéxico, I9b3, p.· IOó. 

22D.O. 30 de diciembre de I972. 
D.O. IO de febrero de I976. 



tes del derecho y las causas que determinan la pérdida de loo 

derechos. Sus innovaciones son: incorporan de forma expresa a 

las marcas de servicio, reduce los plazos de vigencia de los­

efectos del registro marcario, elimina la renovación por fal­

ta de uso e instituye la demostración del uso de la n:arca pa­

ra que proceda su renovación, nuevo registro por el extitular 

de la marca, uso de marca única, limitación al derecho de ~­

usar marcas, marcas vinculadas, licencia obligatoria, cancel~ 

ción, dilución de la marca, protección penal y otras modal!d!!. 

des. 

~obre el nombre comercial, esta ley le dá protec­

ción labá.l para c~e se tenga posibilidad de obtener con soli­

citud su publicación y los requisitos de ella; exa:nen de nov~ 

dad; efectos y duración de la publicación; las consecuencias­

de la trasmiciÓn del establecimiento, así como las derivadas­

de la falta de uso; la obligación de inscribir los contratos­

y convenios ante el Registro de Transferencia de recnologÍa,­

y autoricen su uso, y la re?tisión a las reglas de las iarcas; 

castiga como infracción, el uso de u.~ nombre comercial seme~ 

jante a otro usado con anterioridad o usar una marca registr~ 

da como elezento de un nombre comercial, tipifica como delito 

usar un nombre igual a otro dentro de una zona geográfica que 

abarque la clientela efectiva. En el capítulo de marcas, se 

es.tablece que el nombre comercial puede ser reffistrado con.o 

tal, siempre que reúna ciertos requisitos, pero se prevé que­

na será suceptible de registro una marca Ídentica o semejante 

en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los -­

mismos o similares servicios. 

El título sexto, bajo el rubro de aVisos comerci~ 

les, está formado por un capítulo único, el cual a su vez lo-



- 24 -

componen cinco artículos, mismos que establecen 1a protección 

1ega1 a toda persona que use avisos para anunciar a1 pÚb1ico­

un comercio, negociación o productos, que tengan originalidad 

que los distinga de otros de su misma especie; ese derecho se 

adquiere por un registro; hace remisión a las reglas de las -

marcas; los efectos del registro son de IO años. 

Por 10 que respecta a1 Ú1timo signo, 1a Ley que -

entró en vigor e1 II de febrero de I976 describe qué produc~­

tos protegerá 1a denominación, incluyendo sus característi~­

cas, componentes o forma, procedimiento de extracción, elabo­

ración o ~abricaciÓn¡ ~simismo e=~~biece 1as nvr~a& a que a -

de sujetarse ese procedimiento, sujeto a 1a de1iuú.tación de1-

territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos 

y divisiones po1Íticas. 

Se establece 1a pérdida para e1 usuario de 1a de­

c1aración de 1a denominación de origen, cuando éste no 1a ut~ 

1iza, por medio de 1a revocación que 11eva a cabo 1a ~ecreta­

ría de Comercio y Fomento Industrial. 

- E1 Reglamento de 1a Ley de Invenciones y t..arcas -

de 4 de febrero de I98I( 23)hace operativa a la ley que regla­

menta, por lo que respecta a1 procedimiento de registro y el~ 

sifica a 1os artÍcu1os, productos y servicios. Antes de este­

ordenamiento se expidió el Reglamento de la Ley de Invencio~ 

nea y Io:a.rcas en Materia de Transferencia de Tecno1ogÍa y Vin­

cul.ación de lila.reas de 8 de octubre de I976( 24 ). 

23 
Publicada en e1 D.O. el 20 de febrero de I98I, entra en vi­
gor al dÍa siguiente. Las-reformas al mismo son de1 ~4 de -

24agosto de I982 y publicadas en e1 n.o. e1 I de sep. de I982 
D.6. I4 de octu~re de I976, en vigor tres días despues a su 
publicación. · 
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- Reformas a la Ley de Invenciones y fila.reas de 29-

de diciembre de I986( 25 ), sifll.l.en conservando la estructura -

de la cti.sma ley para reglamentar los signos distintivos; mo­

difica a, los numerales que hablan de "Secretaría de Indus-­

'tria y Comercio" y "Dirección General de Invenciones y l\dar-­

cas", y los substituye por Secretaría de Comercio y Fomento­

Industrial y Dirección General de Invenciones, Marcas y Desa 

rrollo TecnolÓgico( 26 >. Asimismo el nombre de ia Ley Sobre -

el Registro de la Transferencia de TecnologÍa y el Uso y Ex­

plotación de Patentes y ¡,¡arcas, por el de Ley Sobre el Con-­

trol y ~egistrc d1; :l.& 'Cransfereacia de Tecnología y el Uso y 

explotación de Pateni;es y Marcas. En el capítulo 'de carcas 

se cenciona cuál.es son las denomininacioaes o signos impro-­

pios que carecen de los requisitos de axistencia para su re­

gistrabilidad denominaciones genéricns; nowbres propios ~e 

los productos o servicios; noobres técgicas y de uso comúa;­

los envases del dominio público y los de uso común y los que 

carezcan de originalidad; las fisuras, denominac~ones y fra­

ses descriptivas de productos y servicios; adjetivos califi­

cativos y los gentilicios). Protección a las marcas notarías 

y de reserva. 

Conserva el ámbito de protección a las marcas no 

protegibles por ser signos engauosos y por ser signos ilÍci­

tqs. A,Los usuarios de buena fe se les conc~de el registro -

de la warca, cuando demuestra el uso y anula el registro de~ 

pues de ser publicado, al dÍa siguiente y dentro del aJo. 

25n.o. I6 de enero de I987. 
26 Reglru;:ento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomen1:o 

Industrial. D.O. I2 de diciembre de I983 1 y en vigor al -­
día siguiente de, esa publicación. 
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Todo parece indicar que las nuevas reformas sólo­

nos mencionan correcciones de estilo, cuyos preceptos reform!! 

dos vienen a completar lagunas legales, pero dejan un vacío -

en otras figo.iras relativas al. uso de las marcas. 

En tratándose de los nombres come_rciales, se con­

serva la misma reglamentación, salvo el plazo de gracia de -­

seis meses para presentar la solicitud de publicación, adici~ 

naJ. al plazo de cinco anos, o·,<i~~~enovación, condicionandolo­

a casos excepcionales y previa j~stificación. 
Las mismas reformas en Ios avisos comercial.es re­

ti~~ la palabra comercio e incluye a los estableciild.entos o -

::ie.:;ociacio.nes cowercia1es, industrial o de servicios o de pr~ 

duetos. La ori~inalidad del aviso, aunque tambien retira esta 

palabra, la lleva implícita en la oración o frase que haga la 

persona 'lue anuncia. La innovación importante se encuentra en 

su artículo segundo, párrafo segundo, que autoriza a la Seer~ 

taría a consultar a sus similares para la interpretación de -

la ley. Para este signo sí es importante que la Secretaría de· 

Educación Pública tenga constante intervención para asesorar­

sobre el lenguaje y usos del idioma espahol y no se corrompa­

el lenguaje, vocablos extranjeros y anglicisillos y palabras -­

que vayan en contra del uso de las buenas costumbres-< 27 ). Sin 

embargo, por ia experiencia que hemos tenido dentro de la ad­

ministración pública no creemos que tenga éxito esta reforma, 

poroue si bien es cierto que la Ley de la Administración PÚ-­

"olica menciona que "cuando alguna Secretaría o Departamento -

necesite informes, datos o la cooperación técnica de cual---­

quier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de propor--

~ Nava Negrete, Alfonso, Apuntes al Curso de Derecho Adminis-
trativo II. U.N.A.fü., I ?. 
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cionarlos ••• C28)", debe existir cierta coordinación, los tit~ 

lares haciendo ga1a de su vanidad y superioridad se mofan de­

los verdaderos y hll.Qildes servidores públicos. 

Fina1mente, por lo que corresponde a las denomin~ 

cianea de origen, la reforma no favorece en nada a éstas. 

Por i!l.ti1110, es nuestro deseo mencionar los antec~ 

dentes de la le&islación internaciona1, pero habida cuenta de 

que es muy disímil y en algunus casos poco eficaz, sólo men~ 

cionaremos los orde!l.alilientos más importantes que, en cierta -

forma suple, integra o concilia, a loe ordenamientos naciona-

1es. Sin ernbareo, lz !=~cg:aci&u y cowp1e men~ación a 1os pr~ 

ceptos legales se dejan a la jurisprudencia. 

2. Antecedentes de la legislación internacional so~ 
bre loa signos distintivo.l!I. 

A· Convenio de París para la Protección de la Propi~ 

dad Industrial de 20 de marzo de 1883< 29 >. 
Como ya apuntábamos, este Convenio de París es el. 

primer texto legislativo que unifica todas las disposiciones­

sobre propiedad industria1. La Unión Internacional. para la -

Protección de la Propiedad Industrial. lo administró y en 1967 

lo administra la Organización 1'undia1 de la Propiedad Inte1e.!:_ 

tual, por convenio firmado el 14 de junio de 1967, en ;,;stoco!, 

mo. 

B· Arreglo de la Haya de 6 de noviembre de 1925. 

Aporta principios hasta hoy seguidos, protección-

28A.rtÍcUlo 25. 

29Revisado en Bruselas el 14 de diciembre .de 1900; en Washin& 
ton el 2 de junio de 1911; en la Haya el 6 de noviembre de-
1925; en Londres el 2 de junio de 1934; en Lisboa el 31 de­
octubre de 1958; y en Eatocolmo el 14 de ju.n.1.o de 1967. En-
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que brinda a 1ae marcas notorias y emb1emas oficial.es, a 1a.s­

ma.rcas de servi.cio y prohibe e1 registro por un tercero que -

no tiene e1 consentimiento de su 1egítimo ti tul.ar. 

c. Arreg1o de fladrid de 14 de abri1 de 1891. 

Producto de 1a Convención de Viene de 1873, este­

ordenamiento reg1amenta a 1as ftlsas indicaciones de procede!:_ 

cia y e1 registro de 1as marcas de fábrica. En este México se 

ndhiri? en 1909 y en 1943 10 denunció. 

D· .Arregl.o de Lisboa de 31 de octubre de 1955. 

Sobresa1en 1os princi:>;iio·s de prioridad, regisu·o, 

y se protegen a 1as denominaciones de origen principa1mente. 

Nuestros comentarios a 1as características prínc~ 

pa1es del Convenio van a señe.l.ar&e con posterioridad, pero de 

las más importantes que ya citamos sobresale ya la protec~­

ción a 1as marcas de fábrica o de comercio, 1as marcas de se~ 

vicios, e1 nombre comercial y 1as indicaciones de procedencia 

y denominaciones de origen, pero no encontramos reglamenta~­

ción para 1os avisos comercia1es. Esta interrogante nos 1a ~· 

contesta el BIRPI< 3 o> y en la cual estamos de acuerdo cua.-~o­
hablábamos de.la esencia e influencia de los signos a1 llll.ll:.do­

de la propiedad industrial, en l.a medida de que varias legis­

laciones ban ampl.iado el campo cl.ásico de l.a propiedad indus­

trial., engl.obando en BUS SÍStemasS l.as nuevas Variedades de 

plantas, e1 registro de 1os títulos de establecimientos, de 

insignias comercial.es o profesionales {junto a los nombres C2, 

el. n.o. del. 27 de ju1io de 1967, se pub1icó e1 decreto por el. 
~tte se promuJ.gó e1 convenio. 

~rob1emas Actwü.es Relativos a la Propiedad Industríal., Tr~ 
bajo presentado por el BIRPJ: para el. Congreso de Bogotá de­
Propiedad Industrial. para América Latina, de1 6 a1 ll de ju 
lio de 1964, en·r.m. de la P.I.A., jul-dic. 1964, No. 4, p: 
381 y 382. 
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mercia1es), de le.s menciones o signos de publicidad y de re-­

comp~nsas industria1es (Brasil); o bien: los medios de publi­

cidad (México), o bi.en: los lemas o slogans (Venezuela); pero 

en la mayoría de estos casos, no se trata de categorías real.­

mente nuevas. 

Uno de los objetivos prL1cipales de las asociaci~ 

nes internacionales es: propagar la idea de la necesidad de -

proteger internacionalmente la propiedad industria¡; estudiar 

7 comparar 1aa lc;:;i=l~cionee e~stentea con e1 propósito de -

preparar .~ pertecc!o:::z:!e?lt~ ~ ~~icaci&n; trabajar por el.­

desarrollo de los convenios internaciona1es sobre 1a protec-­

cicSn de 1a propiedad industrial 7 en particu1ar por extend•r­

la Unión del 20 de marzo de I883(3I). Sin embareo, e~tos ob~~ 
tos de estudi.o han sido IUlal.izadoe en la Co~erencia de Lie-­

boa con sugestiones diferentes(32 ) en e1 sentido de redactar­

UJl artícul.o específico para 1a protección de marcas, de no111-­

bres co.mereia1es ( 7 eventuaimente de otros signos notorios) 

para designar actividades 7 productos dife~entes. Pero esta -

propuesta no ~:nlcti~ioÓ por oposición de a1gunas delegaciones 

de varios países. Posteriormente en el Congreso de Londres de 

1a .&.IPPI de I960,< 33 >en e1 de Berlín de I963< 34 i etc., se hi­

cieron nuevas recomendaciones pero ninguna llegó a un buen f!. 

nal., 1a Úl.tima de ellae sucumbió ante e1 interés de los part!_ 

culares por establecer las condiciones para que wia marca no­

toria pudiera gozar de una protección extensa. 

3IJU:VI Congreso de 1a AIPPI. Toldo, I966, en r.m. de 1a P.I.­
~:. jul-dic. I965, Bo. 6, p. 378. 

32seint-Ga1, Ives. Protección de1 Nombre Coaerci.a1 en el Amb!. 
to Internacional, Ponencia pub1icada en r.m. de la P.X.A.,-

33ene-jul.. X964, No. 3, p. 67. 

34
Idem. p. 68. 
l'.dem. p. 68. 



- 30 -

E. césar SepÚ1veda(35 ) nos menciona que la unitica-­

ción de las 1eyes de propiedad industria1 en 1a América Cen-­

tra1 se inicia en el Tratado de li'.anagua de 1960, en donde se­

establece una zona de libre comercio. A1 mismo tiempo de esta 

ari:ionización Almeida y AraÚjo señalan una Ley tipo capaz de -

:fijar normas básicas para una aplicación uniforme de los Pri!!, 

cipios de protección a la propiedad industrtai< 36 ); y por --­

otro lado se dá éstai 

cas, 

a) Ley-Tipo para los Pa:!ses en Desarrollo sobre mar­

Nombre Comercial y Competencia ·nesleal.(3?). 

Ya en 1965 las o:ficinee i~t6.r-.uacional.es reunidas­

para la protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), publ.!_ 

caron l.a Ley tipo sobre invenciones para loa países en Desa-­

rrollo ( 38 ), pero los criterios de las ?lac:iones Unidas sobre -

esta 1 ey no iba le jos, su ámbito pretendÍa alcanzar una mode!: 

nización legislativa respecto de los signos distintivos. 

Para 1966 el BIBl'I prepara un proyecto que ae de­

nolllinÓ "El. proyecto de una 2a. Ley-Tipo para los países en D~· 

sarrollo", Ley-Tipo compuesta de 55 artícul.os divididos en 5-

partes que regulan a nuestros signos de e3t-~d10, exceptuando­

el. aviso o anuncio comercial(39). 

b} Ley Uni:forme Benelux sobr.e :ilíarcas de 19 de marzo-

35s úl' • ep veda, Cesar. Nuevas Sendas para la .Propiedad Indus----
~· en r.m. de la P.í.X., Jül-dlc. 1966, ;•lo. 8, p. 335. 

36 . 
Custodio de Almeida y Helio de AraÚjo, Anteproyecto de Ley-
Uni:f'orme de Propiedad Industria1 para las Americas, ponen­
cia nresfn~ada. fll el. Con~eso de ~IPI celebradaden...Buenos­ilres ae 5 ar J. ae novx-emnre ae--i905, en r.m. e .La r • .1.. 
A., jul.-cll.c. 1965, No. 6,-p. 324. 

37
Pub1icación a cargo de1 BIRPI, Ginebra, 1967. 

38véase en r.m. de la P.I.A., jul-dic. 1965, No. 6,p. 406. 
39:flichaus Romero, ob. cit. p. 152. 
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de 1962(4o). 

La tendencia de armonizar las legislaciones de v~ 

rios países se debe al deseo de lograr la integración econó~ 

9a del m..mdo libre y se refleja en Europa a través de a1gunos 

Convenios ta1es como los proyectos del Convenio Europeo sobre 

Patentes, el Convenio de ~arcas Benelux y el Convenio de r.:a.r­
cas del h:ercado Común, nos dice 3ric D. O:ffner( 4l). 

Bélgica, Holanda y Luxemburgo, :firmaron el trata­

do Benelwc en 3ruselas que entró en vigor para ellos el l.o. -

de enero de 1971. LSta Ley se compone de 35 artículos dividi­

dos en 4 capítulos, pero ninguno de ellos menciona a1 nombre­

comercial, aviso comercial., denominación de origen. Sólo tra­

ta de marcas en sus distintas modal.idades. 

e) El Pacto .tmdi.no< 42 >. 
Para procurar mejorar el nivel de vida de los ha­

bitantes de los países que integran el Bloque Andino, en mayo 

de 1969., Colombia, Bolivia, Cinile, Ecuador y Perú, firmaron -

el. Acuerdo de Integración Subregional del Grupo Andino, o:fi­

cialmente conocido como ".Acuerdo de Cartagena". Entró en vi­

gor en l.os 5 países en el mes de julio de 1971. 

¡o-_ . , d 19..,., Entro en vigor en los tres paises el l.o. de enero e •~·-
3ste bloque económico, origin.a.1.mente :fue constituido en --
1941 mediante tratado :firmado en Londres para establecer :.... 
Wc!~n~SlL Aduanera y Transformada en l.960 como as·.)Ciación 

41 n. O:f:fner, :s:ric. La Convención Benelux sobre r..arcas, r.m. -
de la P.I.A., ene-jim. 1965, No. 5, p. 43 y sigs. 

42
::::i.. estudio de los or~anismos y legislaciones internaciona-­
les ?Uede verse con más deta1le en las obras de Correa ~. -
Antonio, =:J. ?ro;recto de Regla.:::iento para aolicar las NorMas­
de Propiedad Industrial del 3l.ooue Andino; y en el. mismo n~ 
l!:;tn;¡;el Uedina, David, La :rueva Legislación sobre Pro- mer2. 
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Venezuela participa en I966, no firmó el. tratado­

en I969, pero se incorpora hasta I97J. Chile no fo~ parte 

de este acuerdo subregional.. Sus objetivos sons 

Promover el desarrollo equilibrado y armónico -

de los países miembros. 

Acelerar su crecicrl.ento mediante la integración 

económica y facilitar su participación en ese proc~so de int.!:!_ 

gración. 

Establecer condiciones ravoral>les para la con--

versión de la ALALC en un mercado 
J {JI '1 \ 

comun~ .... ~ 

Sin embargo, por principios adoptados posterior~ 

mente a este acuerdo para las marcas, no menciona nada acerca 

de los tres signos distintivos de su grupo. 

d) Convenio Centroamericano para la Protección de la 

Pro pi edad Industrial ( 44 ) . 

Así como Europa cuenta con una serie de convenios 

que regulan a sus signos distintivos, América celeb:-Ó en su V 

Reunión del Consejo de Directores de la Federación de Các:3Xas· 

y .Azociacionaa Industrial.es Centroamericanas, celebrada en la 

ciudad de Guatemala en octubre de I96I, su convención que re­

gulara la protección de los signos distintivos, su ejercicio­

pleno y exclusivo de los derechos que su ley nacional. les CO!!, 

piedad Industrial en América Latina, en r.m.. de la .P.I .A., -
ene-jun. I972, pp. II y siga. y 97 y siga. Del mismo autor El. 
Derecho lilarcario en América Latina, Evolución Reciente y T.en­
dencias l'uturas, en r.m.. de la P~I.A., ene-jun. I970, No. II, 
¡~ 9 y siga. 

44
Rangel ~edina, David, ob. cit. p. 24 y siga. 
Documento elaborado por l.a Secretaría Pe~ente del Trata­
do General de Integración Económica Centroamerica=ia (SIZ-­
CA.), cuyo texto de:t"initivo, se aprobó oficia1mente en I968. 
Estudio detallado por Rangel Medina, David, ob. cit. p. 9. 
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:t:f.era. 

Loa Anteproyectos de I962 que se re:tiere.11 a mar­

cas de :tábrioa y de oomerc:f.o¡ el de I964 sobre marcas, nom,-­

bres y anuncios comercial.es¡ el de I965 que se re:tiere a la.s­

marcas, nombres 7 av:f.aos comercial.es y a la represión de la 

competencia desleal., son resultado de un trabajo inagotable 

para proteger loa derechos de propiedad ind\lStria1, substi t1.1-

7endo a los aviaos comerciales, indicaciones de origen ;y pro­

cedenc:f.a geográricaa por los términos •e:xprea:f.ones o señal.ea-
" de propaganda" ~ :f.ndi.caciones de proced;:incia··::r denom:i.nacionea 

de orlgeu". Ea aquí donde entra la co:i:tusión de J.oe té=:::::.=s 

~~a 1aü 1egis1acionea 7 la doctrina no están de acuerdo, colilO 

vere1110a en el capítulo tercero. 

El. rubro dado a1 Convenio reauJ. ti\ cl·aro para -­

nuestro trabajo, pero Bangel Ked:i.na opina que reaul. ta inapr1>­

piado, ya que e1 ~tul.o dado a éste, hace pensar que quedan -

comprend:f.dos todos loa derechos que tradicional.JDente se cono­

cen como "propiedad industria1", pero no se incluyen las ere~ 

c:f.ones :industriales nuevas ni el lcno-how. Sólo son objeto de 

las disposiciones de este Convenio los signos di.stintivoas 

me.re=• nombres comerciales, avisos comerciales ;y denomina-­

ción de origen. Para estas bases, sugiere designarlo como " -

Convenio sobre Ka.reas, N~bres Comerciales, Expresiones de 

Propaganda, Indicaciones de ?rocedencia, Denominaciones de 
" Origen 7 Competencia Daaleal • 

Sobre estos antecedentes del Convenio que se han­

expueato en :torma somera, la regul.ación jurídica de los sig-­

nos di.stintivoa se basa bajo l.a sigui.ente :torma. 

En e:tecto para que se diera tal hipotesia, el ro.· 

de jul:f.o de I968, en 1a ciudad de Costa Rica, 1oa respectivos 
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plenipotenciarios de l.as RepÚbl.icas de Guatemala, el. Salvador 

y Honduras, Nicaragua y Costa Rica. t'irmaron el. Convenio Cen­

troamericano para l.a Protección de l.a l'ropiedad Industrial.. 

Quedó abierto para l.a adhesión de l.a RepÚbl.ica de Panamá de 

ac1.terdo a lo ordenado en el artícuJ..o 236, iniciando l.a vigen­

cia ocho d.Ías despues de l.a fecha en q1.te se depósito el. ter­

cer instrumento de ratificación, para l.os tres primeros depo­

sitantes, y para los siguientes en l.a fecha de sus respecti­

vos instrumentos. (Art. 237). 

La duración del Convenio queda sujeta a la v:igen­

ci& del ~retado Gen~r~i ~= !::.tG~aciÓn Económica Centroameri­

cana (art. 236). 

Luego, para J.oa erectos de protección, e1 Conve-­

nio tendrá el propÓsi to de wñt'icar l.aa normas jurídicas que­

regul.an a l.oa signos distintivos, l.os derechos der1vados de -

l.os mismos para sus titulares originarios y derivados y para­

con l.os consumi.dorea. 

El. citado Convellio cuenta con 9 títulos, de l.os -· 

cu&Les e1 título que regul.a a la marca e.s el. segundo, tocando 

al. tercemo al. nombre comercial., el. tGroero de nuestros signos 

se trata en el cuarto y sobre las ind:lcaciones de prodedencia 

y denollinaciones de origen, se venti.l.an en el. sexto. Cabe ad­

vertir que en su estructura, el contenido del ·convenio tiene­

tres categoríass caricter sustantivo, carácter adjetj.vo o re­

gl.ae de ti.po procedimental. 7 norma.a de carácter transitorios. 

De esta :forma se compone una Ley en su estructuras parte sus­

tantiva, adjetiva y sancionadora<45 >. 
Final.mente, cre-emos que con este ordenamiento se­

demuestra el. a:rán de proteger a l.os signos dis'tintivoa inter-

45 -
Serra Rojas, Andrés, Apuntes al. Curso de Derecho Administra 
tivo I. U.N.A.M., I984. 
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nacional.mente. Iio tratamos a va...-ios porque consideramos son -

1os principal.es, sin embargo ex'sten otros que serán estudia­

dos conforme al. desarrollo de esta monografía. 

3. Ileterminación de la natura1eza jurídica de la mar 
ca, nombre y aviso comercial., y denominación de = 
origen. 

A• NaturaJ.eza Jurídica de los Signos Distintivos. 

Como hemos visto en la parte final. del capítu1o 

primero, son diversas 1as teoríe..s que se han desarrol1ado y 

muchas las explicaciones sostenidas en torno a la propiedad 

industrial.. La adopción de cada legislación para r3gul.ar a -­

sus i~títuciones va de acuerdo el. grado de desarrollo econÓJD!. 

co, político y socLaJ.. 

Por eso el problema de la naturaJ.eza jurídica es­

sumamente complejo, porque se trata de determinar, no sólo la 

del bien sobre el cual recae el derecho, sino la esencia mis­

ma del derecho. Otros discuten si los signos distintivos son­

un derecho de propiedad industrial. o de propiedad sui gene--­

ria. 

Ladas< 45 > sostiene: "La naturaleza de los derechos 

comprendidos bajo la denominación propiedad industrial. y su -

c1asificación en el conjunto ·de los derechos inmaterial.es, 

consti~uyen grandes problemas jurídicos y por lo tento una s~ 

lución unanime, todavía no ha sido encontrada( 4 ó)". Quizá ha­

ya tenido justificación la tesis de1 Doctor, en los tiempos -

en que no eran conocidos loo cuatro signos. En cambio ha sido 

la propia actividad práctica del Derecho la que ha enriqueci-

46citado por Nava Negrete, Justo, ob. cit. p. 139. 
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do a la propiedad inmaterial y en las propias leyes se esta~ 

blece a ellos como bienes incorporal.es objetos de propiedad, 

Por eso la naturaleza jurídica de 1a marca, de1 -

nombre y del aviso comercial y de la denominación de origen,­

está circunscrita en ese conjunto de bienes incorpóreos, por­

ser una creación de la inteligencia del hombre. Los provechos 

material.es correspondiente deben ser protegidos por la 1ey; -

sus derechos ta.mbien están garantizados pero si no hay garan­

tía tal tutela radica en la labor de inspección y vigilancia-

para que 1as normas se cumplan. Ea al~ aQtori~ad cow~at&n.te-

a la que le toca este papel. 

4. Principios de aplicación a los signos distinti--­
vos. 

La Ciencia del Derecho est3 suste~tada por princi 

pios generales del Derecho y principios de Derecho Internaci~ 

nal. El jurista Verdross los diferencia al senal.ar "Los prin­

cipios de derecho de gentes, son regl.as aceptadas directamen­

te en la práctica internacional como siendo del Derecho, mi e!!. 

tras que los principios general.es del Derecho han sido prime­

ro reconocidos por 1os Estados en su Derecho interno <47 )". En 

propiedad industrial. se usa una serie de principios jurídicos 

que danv;;c,tección más segura al derecho derivado de la acti­

vidad industrial o comercial de las personas. La eficiencia -

de loa principios legal.es se debe a la importe.ncia reconocida 

a la materia por las legislaciones europeas, que por w;i inte~ 

to de unificar sus leg:!.s1aciones han legado a América di~ 

¡-:¡--
Citado por Seara Vazquez,_ Uodestos, en Derecho Internacio~ 
nal PÚblico, México, 1983, p. 74. 
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chas principios para la protección de los signos clistintivoa­

en el derecho de propiedad industrial.. 

Pero en Derecho son esencia1es loa de orden pÚblt 

co e interés social, lo digan o no las leyes. En s!, todo e~ 

po de la propiedad industrial, es materia de orden público, -

nos dice Hidegart RondÓnC 4B) y loe signos distintivos atien-­

den a un complejo grupo de intereees1 los del creador, del i~ 

dustrial, del comerciante y del prestador de bervicios, por -

una parte, y el de loa consumidores, por la otra< 49 >. 
l. Principios aplicables. 

Cuando el Estado acepta los principios der:i.vado~­

de e.2.gunaa l~gislaciones extranjeras lo hace aceptando y sal­

vaguardando el "bien común", entendido, para efectos de nues­

tra exposición como "el conjunto de condiciones de la vida s~ 

cial. que hacen posible a los hombrea, las familias y los gru­

pos social.es meLores 91 logro más pleno y más fácil de la P2"2. 

pia perf'ección(SO)~. Aunque se acepten tales principios den-­

tro de los ordenamientos legales, siempre se han estado supe­

rando, quedando al nivel de l~ justo y lo racional. 

Viene a apoyar nuestra tesis el criterio de 1!ari~ 

no Soni <5I<)en al sentido de que en Derecho Internacioiaal, se­

acepta que el orden público puede ser invocado para eliminar­

la aplicación del derecho extranjero, considerado incompeten­

te para regir una situación Jurídica determinada, a fin de -

48RondÓn de Sansó, nildegart, La Cesión de la Marca, en r.m.-
4 de la P. I.A.. , ene-jun. !965, ffo. 5, p. ÍOI. 

9 Rangel Medina, David, Control de la Publicidad para evitar­
engatios a1 consumidor y competencia desleal, en r.m. de 1a-

50P.I .A., ene-die. I979, No. 33-34, p. 25. 
Aracama Zorraquin, Ernesto, Los Derechos de propiedad indus 
trial. como instrumentos para la defensa del consumidor, en­
r.m. de la P.I.A., Ídem. p. 72. 

SISoni, Mariano, Inscripción de transm.isiones de derechos de-
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·ert tar 1a aplicación .de no:;:iaa que ae consideran nocivas para 

e1 derecho nacional.. 

Luego entonces. derivados de.1oa ordenamientos i!!, 

ternacionaJ.ea, podemos mencionar 1oe princñpioe que má8 adop­

tan 1as l.eg:la1acionee internaiu 

a) Reconocimiento de derechos igual.ea a nacione.1ea -

de países convencioni.stae o trato nacional.. 

b) Trato preferencial. DO recíproco. 

e) Terri toria1idad. 

d) Notoriedad. 

e) Libertad de registro. 

~) Prioridad. 

g) Novedad y ill.z~:~?id~d. 

h) Especialidad o protección por sector·econólll1.co. 

1) Caducidad, etc. 

~s tarde 1os tribunal.es jud:icia1es tendrán l.a 1!!, 

bor de. integrar y 11enar l.as 1agunas 1ega1ee de dichas l.eyes­

anticuada.9 haciendo ga1a de sus conocimientos basados en el. 

Derecho y con estricto a~ego a l.os principios general.es del. 

derecho. Para Ué:.d.co. es 1a autor:idad administrativa l.a que 

apl.ica 1a l.ey y debe hacerl.o con lµÜ~ormidad. La intervención 

del. poder jLLéU.c1al., :ed:!.~te e1 ju;Lcio de amparo, para revi­

sar l.a debida y correcta apl.icación de l.a 1e~. integra y 11~ 

na ei ámbito de protección 1ega1 de 1os signos dietint1.voa -

en d. derecho de propiedad induatr:ial.. 

5. Conceptos y de!ini.ciones apJ.icabl.es a ios si.gnos­
distintivos. 

A. Concepto doctrinario de 1a marca. 

1a propiedad industrial. en e1 Registro Naciooal de Trans!ere~ 
cía de Tecnol.og.(a. en r.m. de 1a P.'I.~ •• ene-die. '1978, ~o. -
3I-32. p. I5I. 
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De l.as definiciones dadas por la doctrina a este­

rubro han surgido cuatro corrientes1 

- La que seí:ial.a a la n1arca. un papel de signo ind!_ 

cador del lugar de procedencia de la mercancía. 

- Aquell.a que conside=a a la marca como agente i~ 

dividual.izador del producto. 

- La tercera conjunta los criterios de las dos ~ 

teri-0res. 

- La ÚJ.tima que adopta la tesis mixta ya indicada 

y enfoca l.a esencia de la marca en función de la clientela. 

Son partidarios del. primer grupo los autores cooo 

Arlllengaud Ainé, Eugene Poui11et, Paul Roubier y Antonio Rose-

110 GÓmez. Por el segundo grupo Ee inclinan A. Laborde, Ste-­

phen P. Ladas, Pedro Breuer Moreno y Joao Da Gama Cerqueira. 

El tercer grupo lo componen Agustín Ramella, cé~ 

sar SepÚl.veda y Joaqui'n Rodríguez RodrÍ¡;uez; TUJ.lio Ascarelli 

y Francisco Ferrara, :.:ario Ghiron y !.!ario Rotondi, forman el­

cuarto. 

a. Conceptos legal.es de la marca. 

A·.mque l.os teztos legal.es nacional.es o internaci,2_ 

nal.es no deben consignar necesariamente definiciones de los -

institutoll que reguJ.an, considerB.lllos prudente mencio.nar sÓlo­

las de:finiciones que nos presenta la Ley-Tipo sobre rlarcas, -

nombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal., para loD­

Países en Desarrol.lo(SZ), y en especial a las marcas de las -

que hemos mencionado a lo largo· del presente trabajo. Es de-­

cir a las marcas de productos las define como "todo signo vi­

sible que sirve para diatin'i;;uir los productos de una empresa-

52
Pub1icada en d ju1 di 1 67 ' 10 r.m. e l.a P.I.A., - c. 9 , !10. , p. -
337 _Y siga. 
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de loe de otras empresas; a las marcas de servicio, todo sig­

no visible que sirve para distinguir los servicios de una em­

presa de los de otras empresas; y a las marcas colectivas co­

mo todo signo visible designado como tal y que si.rVe para di!!_ 

tinguir el origen o cualqllier otra caracterís·tica común de -

productos o de servicio de empresas diferentes que utilizan -

la marca bajo el control de su titular. 

i.;ás tarde el Convenio Centroamericano reconoce la 

existencia de estas Últimas, considerando como tales por una­

parte a las que se adoptan por cooperativas, sindicatos y en­

tidades públicas o privadas similares, aunque carezcan de es­

tablecimiento, para distinguir las mercancías y servicios de­

todos los componentes de tales asociaciones, y por otra par~ 

te, las que adopten las empresas establecidas en una determi­

nada región para distinguir mercancías y servicios peculiares 

de la misma (art. 35). 

:::O. nuestra legislación específica de protección a 

los signos distintivos, los artículos primero de la ley de --

1889, conocida co¡¡¡o Ley de :.:arcas de Fábrica y la Ley de iúar­

cas Industriales y de Comercio de 1903, la definen. Sin emba:!: 

go, sus sucesoras de 1926, de 1942 y 1975, sólo indican la f~ 

nalidad y las características propias de la marca. Ni la re­

forma introducida a ésta Última definen a la marca. 

B • Concento doctrinario del nombre comercial. 

Pasa lo mismo con este signo para definirlo. Los­

autores no se han puesto de acuerdo, unos lo identifican con­

el nombre del comerciante, otros con la razón social y con la 

denominación s~cial, sin tomar en cuenta- al comerci~te indi­

vidual. Loe autores alemanes hablan de firma, otros lo clasi­

fican en objetivo y subjetivo. Otros lo designan empresa, o -
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l.o equiparan con el. rótuJ.0( 5 3>. 

· Saint-Gal. define al. nombre comercial de l.a sigui­

ente manera1 es l.a denominación bajo l.a cual. es ejercida o c~ 

nocida l.a actividad industria1 o comercial. y dicha expl.ota--­

ción es conocida por el. públ.ico< 54 >. Para Joao da Gwaa el. no~ 
bre comercial. es 1a denominación bajo l.a cual. a1gu:1.e:i ejerce­

el. género de industria y comercio a que se dedica< 55 ;_ 

Los autores mexicanos co:o Enrique Correa :encio­

nan que el. nombre comercial. "es el. signo adoptado por indus.-.,.. 

trial~s; ~roductorc= J 
_..., ____ .,--..a..--
.... ..,,. .. ~ .. - .. ~-..c;;~, 

sean personas moral.es, para distinguir sus negocios de 1os d~ 

más que se dedican a una actividad mercantil. del. misi::ia géne-­
ro(56)". 

Cabe advertir que del. análisis comparativo de l.os 

autores citados el. nombre comercial cumpl.e con 1a designación 

del. establ.ecimiento o su denominación, dejándose fuera todo -

nombre comercial. innominado o figurativo. 

b· Concepto 1eqa1 del. nombre couercial. 

De 1os ordenamientos i~te~nacio::u:üos co=o Con-

venio de París, Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena y ia Ley­

Benel.ux, no reCU].an ni definen a l.os si¡;;nos distintivos. Sól.o 

l.o hacen l.a Ley-Tipo de l.a O~.?I al establ.ecerl.o como ei nom-­

bre o l.a designación que identifica l.a empresa de una persona 

física o moral., en su artícul.o primero; y el. convenio Centro-

53!iiichaus Romero, ~artín, Ob. cit. p. l.74 y 175. 
54saint-Ga1, Yves, Confl.ictos entre L:arca y '1oubre Co::iercial., 

55
en r. m. del.a P.I.A., ;Ju:1--dic. l.5o5, iio. 6, p. 272. 
Da Gama Cerqueira, Joao, Tratado de Proniedad Indust=:ial., -
citado por Lui z Leonardos en 1a Protecci6n aJ. l~ombre Co=ier­
cial. en el. Derecho-Brasil.e~o, en r. m. de 1a P.I.A., e=le---

56d:1c. l.973, No. especial. 21-22, p. 21.l.. 
Correa ~. Enrique, La .Protección de1 Nombre Comercial.. en L;é 
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americano en eu artículo 48 define el nombre comercial. de la­

sigi.U.ente formas es el signo con el que se identifica una em­

pres& o establecimiento mercantil. 

Como hemos de ver, aJ!lbas definiciones son simila­

res entre sí y tal. similitud se debe a que los autores del -

Convenio recogen loa principios adoptados por la Ley-Tipo pa­

ra elaborar el concepto señalado en ella, y de lo que puede 

constit'Uir un nombre comercial, inclusive se extiende a loa 

servicios. 

Por lo que respecta a la legislación nacional.• d!. 
remos que los Códieoa de Comercio de I854 y I884 ~o definen -

al nombre comercial.. Sólo los cuatro anteproyectos de CÓdigo­

de Comercio, y en especial el de I929 en su nuemra.l. 3I8 defi­

ne al. nombre comercial. como "La denominación particular de un 

fundo" agregándose "debiéndose redactar en idioma español, 

sal.va que tuera nombre propio". 

Tanto en las leyes específicas que ya comentamoa­

como en la actual en vigor y sus reformas, no definen al nom­

bre comercial. Don Eduardo Pal.lares comentando el articulado­

de la ley de :.!arcas dice que al. no ser definido el nombre me~ 

cantil, debe entenderse que el concepto habrá de preci;arse -

conforme a los usos mercantiles, y que el nombre comercial no 

debe con.t'undirse con el civil, según la definición de ~ha----­

ll_er<57>. Anteriormente ya había serialado Don Jacinto Pal.la-

xico, en r.m. de la P.I.A., ene-jun. I963, No. I, p. 23. 
57 

Pallares, Eduardo, El. Nombre Mercantil, "Anales de Juriapru 
dencia", tomo V, México, I934, citado por Rangel Med:f.na, Da 
vid, La Propiedad Industrial. en la Literatura Jurídica ~exi' 
cana, en r.m. de la P.I.A., ene-jun. I966, No. 7, p. 20 y -
~ 
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res q.ue en dichas l.eyes f'ue ol.vidada l.a re¿;l.amentación cel 'IlD~ 
bre co~ercial.( 5S). 
C. Co'ncento l.e"al. del. aviso comercial.. 

De todos J.os ordenamientos internacional.es 7 na­

cional.es que hemos citado, nin~;.mo define a este sieno distin­

tivo. 1;0 obstante qu.e l.a J,ey de ?:arcas Indus'::rial.es y de Come.!: 

cio de l.903 l.o recuJ.a por primera vez y l.o siguen prote;;;:iendo 

l.as deo4s l.eyes de propiedad industrial., otras l.eyes admi:lls-­

trativas l.e dan U!1 concepto único, como es el. caso del. Re.;;la-­

mento de .\nuncios para el. Distrito Federal. de l.9 de novi~ore­

dc l.97b< 59 > aJ. secia.l.ar que se entienGe por anuncio todo .ce~o­
de información·, coLlwú.cación o puol.icidad que indique, se~e, 

exprese, muestre o difunda al. pµbJ.ico cual.quier measaje r<:>!.a-­

cionado con l.a producción y venta de productos y bienes, c~n -

l.a prestación de servicios y con el. ejercicio l.Ícito de ac•ivi 

dades profesional.es, cívicas, pol.Íticas, cul.tural.es, indu~•ri~ 

l.es o mercantil.es. áJiadiendo, igual.aente se entenderá por allll!!: 

cio. a l.as carteleras o _pantal.l.as destinadas a que en el.l.as se-· 

haga publ.icidad (art. 6). 

c. CGncento doc"trinario del. aviso cor:Jercial.. 

!lo hay conceptos para este signo distintivo. :::Uda 

y aceptada l.a publ.icidad como medio para vender y atraer clie~ 

te_s a través de :::iedios audiovisual.es, y por J.os' modernos .ce--­

:ti.os de divu1gación a través del. radio, ~a tel.evisión o de -­

otras técnicas símil.ares, que hace posibl.e l.a i~entific~ción -

58Pal.l.area, Jacinto, Le"1sl.ación Federal Compl.ementaria del. De 
racho Civil. A[eJdcsno, L:éxico, l.897, citado por Rangel. i:.e.:.i-­
na, David, Los Derechos de Autor en la Literatura Jurídica -

59
Llexicana, en r.m. del.a P.I.A., ene-jun. l.9ó4, ?To. J, p. J.6. 
Publ.icado en l.a G.O. de1 D.D.F., el. l.o. de enero de l.977. 
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del productor o surtidor con música especia1 ("Jingles") o ~ 

imágenes sugestivas "slides", "lay guy" "montajes", l.os auto­

res Al.meida y .Ai"aÚjo no derinen al. aviso comercia1 en su Ant~ 

proyecto de Ley Unirorme< 60 >. 
Para el. tratadista Rangel. ~ed.ina, el. aviso comer­

cia1 tiene como objeto, de acuerdo con ia Ley de Propiedad I~ 

dustria1, anunciar a1 público un c~mercio, una negociación o­

determinados productos( 6l.). :.:ás tarde, ia reforma introduci-­

ría los conceptos de "establecimientos o negociación comer-­

o inductrinl. o de servicios (art. l. 74)". 

D. Concepto doctrinario de la denomi "'""'i·:Sn 

La profesora Rondón de Sa..?:lsÓ,define l.a denomina-­

ción de origen co~o el. ~i¿;no constituido por un nombre geogr~ 

fico que identifica a las cual.idades de l.os productos el.abar~ 

dos en esa zona ( "'
2

). Sizu;iendo a Carlos I.;ascnreuas considera.­

que l.a denominación de origen es un no~bre geográfico que se­

usa, de.I:la?lera 1eal. y con~ta.nte en el. comercio para designar­

producto fabricado, el.aborado, cosechado o extraído en el. lu­

gar geográfico a.l. cual. corresponde el. no~ore usado como deno­

mi.nación de origen y que reúne determiru.das caracter!s~icns 7 

cal.idad. 

Ra-~gel. ~edina, entiende por 1enominación de ori­

gen, l.a denominación geográfica de un ~a, de una región o -

' 60cuatodio de AJ.meida y Hel.io de AraÚjo, ob. cit. p. 335. 
b

1 Rangel. ~edina, David, Refl.ex:l.ones sobre la 2xtinción y Reno 
vcción del Aviso Comercial. en el. Derecho ~exicano, en r.m.-

62cte la ?.I.A., jul-dic. 19ó9, No. 14, p. 153. 
Rondón de Sansó, :iildeg~..rt, Las DenoJ:únaciones de Cri~en en 
el Derecho Venezolano~ en r.c. de l.a P.I.A., ene-jun. 1964, 
llo • 3, p. 14 7 y l.48. 
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de una l.oca1idad que sirva para designar un producto origina­

rio del. mismo, cuya ca1idad o caracter!sticas se deban exclu­

sivamente a1 medio geográfico, comprendidos los !actores na~ 

ra1es y loa factores humanos< 63 >. 
d• Concepto l.ega1 de la denominación de origen. 

Sobre este ÚJ.timo signo de la propiedad industri­

a1, diremos que no existe uniformidad de criterios para cada­

concepto aplicado, y muchas veces ee contunde con la indica-­

ción de procedencia. As!, por ejemplo Carlos Fernández Novoa, 

LOS iud.ica q:Q i::. d.o.::ig:le.c!é'n ~" ,,_n nombre geográ~ico sobre -

un producto para indicar simplemente el lugar de su tabrica-­

ción, elaboración, recolección o extracción constituyen la i~ 

dicación de procedencia, signo distintivo que en el eonvenio­

de París se equipara a las denominaciones de origen< 64 >. 
Sin embargo, creemos que esa contrariedad se dic­

en el pasado, esas posturas ee dieron en la doctrina y en le­

gislaciones pobres. Hoy la doctrina moderna entiende por indi 

cación de procedencia toda información suministrada directa-· 

o indirectamente, en relación con la procedencia geogrática 

del producto· {indica el domicilio del. fabricante o el. l.ugar 

donde s~ efectúa la fabricación del. producto). La denomina--­

ción de origen designa a un nombre geográfico ,al pro.dueto miJ!. 

mo, c~as cualidades derivan exclusiva o esencial.mente de ese 

l.ugar de origen. 

63R8.ngel. Medina, David, Apuntes a1 Curso de Patentes y Llarcas 
_ y Derechos de Autor, ob. cit. 
64Pernández Novoa, Carlos, La Protección Internacional. de las 

Denominaciones de Or:t.gen.-Kadrid, 1970, citado por Rangel. 
Medina, en Comentarios Bibl.iográficos, r.m. de la P.I.A., -
ene-die. I970, Nos" I5-I6, p. 254. 
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La 1egis1ación internaciona1 no define a nuestro­

signó. Es Francia la que ha tenido perseverancia para prote­

ger sus vinos, su éx±-~o va hasta e1 Arreglo de Lisboa, en --

1958. Este Arreg1o protege a nuestro signo y 10 define como -

sigue: "1a denominación geográf'ica de un país, de una región­

º de una loca1idad que sirva para designar un producto que es 

origínario de e11os y respecto de cuyo producto 1a calidad o­

propi eaades se deben exclusiva o esencialmente al. medio geo­

gráfico, comprendiendo tanto los factores natural.es como los-

1'actores hu::ianos< 65 ) ... 

Ll'I !1'3y-Tipo sobre Uarcas, ~;0111bres Come't'Ciales y- -

Actos de Co~petencia Deslea1, para 1oe Países en Desarrollo,­

definen a la indicación de procedencia como 1a expresión o e1 

signo utilizado para indicar que un producto o servicio pro­

viene de un país o de un grupo de países, de una region o de­

~a 1ocalidad o lubar determ~nado; a la denominación de ori­

gen 1a define como 1a denominación geográf'ica de un país, de­

una región o de una 1ocelidad que sirve para designar un pro­

ducto originario de ellos y cuya calidad o cuyas característi 

cas se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, -

incluidos 1os factores naturales y los factores hlll:!all.OP (artf 

cuJ..o 10.)". 

Solamente e1 Convenio Centroamericano delimita -"" 

1os campos de acción de 1as,indicaciones de procedencia y 1as 

denominaciones de origen, como 1o hemos mencion~do anterior­

.oen te. No define al. signo distintivo. 

ó 5 ?laisant, René, La Coní'erenci~ de Lisboa, en r.m. de 1a P.­
I.,\., ene-jun. l9b3, No. 1, p. 51. 



C A P I T U L O III 

CARAC·:r.::a:::s DE LA URCA, EL NOMBRE COL:SRCIAL . y EL 
. AVISO COliERC¡_u,, Y LA DENOLiii<ACIO;< DE ORIG:C:H 

l. El. carácter de signos distintivos en e1 derecho -
intel.ectua1. 

Introducción 

En el. campo~xtenso de la provi edad inma·terial. los 

signos di~ti~tivo~ juegan un papel muy importante. Siendo de­

rivados de la propiedaé! industrial el provecho materia1 qu.e -

la inteligencia del hombre tiene, viene a sumarse a1 constan­

te esfuerzo por superarse cada cía más. Este reflejo del. tra­

bajo intelectual. se p1asxna en el. comercio y en la industria. 

La protección a 1os de:i:echos de propiedad indus-­

trial y en especial a 1os s~gnos distintivos debe refl.ejarse­

en la l.ey interna, porque son producto dé la inventiva del. -­

hombre y del largo proceso da desarrollo económico. De esta -

maner~ el hambre ha usado estos signos para protegerse y ex--
' tender su ámbito de competencia a 1a empresa que sirve, con--

sezvar su cl.ientela en base a l.a calidad de los productos y -

la solvencia moral. de su firma. Esa es. la actividad humana 

del hombre, producto de su inteligencia creativa. 

A• La marca cowo signo distintivo. 

En el mercado moderno l.a identificación de las -­

mercancías o la prestación de servicios se l.leva a cabo por -

marcas, signos puestos sobre l.os productos o en sus envoitu-­

ras, y pueden consistir en ~enominacionee y signos visib1es,­

sUf'icientemente distintivo para identiticar1os frente a 1os 

de su misma especie o ciase. Además, en el Derecho marcario 

se exige que de acuerdo a las funciones que han de desempeñar 
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la marca se tome en cuenta cada uno de los caracteres de és-­

. ta, para poder explicar las funciones que recordamos en el c~ 

p{tulo Primero 1 

a) La función de distinción ha quedado seiialada en -

este preámbulo, en donde establecimos que la función de dis-­

tinción entre los productos se hace extensiva a los servicios 

prestados por loa establecimientos. Esta función se aprecia -

en los artícuJ.os 87 y 90, fracción primera, re~ientemente re­

formado. 

b) La función de protección para el ti tul ar de la -­

marca sirve para protegerla contra los competid.Ores, a.I. mismo 

tiempo. la mantiene en el mercado y controla su difusión. Sin­

embargo, · 1os intereses del consumidor están salvaguardados en 

la l!UU'ca, hace que los consumidores entren en contacto con el 

productor, y de esta forma cuanto más estimada es la mercan-­

cía, mas valor tiene la marca(l). 

c) La función de indicación de procedencia nos indi­

ca el destino final del producto o del servicio que ha de 

prestarse para el público consumidor, porque es a éste al que 

hab.rá de indicársele el origen de tal. producto o tal servi--­

cio. Eeta función se haya condicionada a que e1 signo realice 

efectivamente su función individualizadora, pues sin el cará~ 

ter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los 

consumidores acerca.del origen de 1a mercancía; de lo cual se 

· desprende que la función distintiva y la de señal.a.miento de -

1 1iartÍn Ache.rd, Edmond, La Cessión Libre de la !Largue, Libra!_ 
rie de L' Univertité, Genevé, 1946, citado por Rangel ~edina 
Da.v~d, Tratado de Derecho t.:arcario, Uéxico, 19ó0, p. 172. 
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procedencia son las dos funciones más importantes de la mar-­

ca <2 ). 

El uso mismo de 1a marca apl.icada al. producto o -

servicio determinado l.l.ega a constituir una garantía y u.na S.!_ 

guridad para e1l.a. Es uno de los fines de 1a marca( 3 ) y de 

ahí que loe productos o servicios-sean reconocidos en el mundo 

comercial.. 

La Ley de Invenciones y ~cas reconoce la fun--­

ción de procedencia de l.as marcas comercial.es y de lae marcas 

de servicios. 

d) J,a :función socia1 o B;8r:l'\nt{a de ciü.idad de l.a m"'-!. 

ca se cumpl.e para l.os intereses del consumidor y del expl.ota­

dor; el.l.as las mantienen dentro del mercado. Eu€;enio Poui-­

ll.et, al. tratar de l.as final.idades de la marca, l.a considera­

como una garantía para el. consumidor y para e1 f'abricante; p~ 

ra el. primero, porque está asegurado de que se le da el pro­

ducto que desea o servicio adquirido, para e1 segundo y para­

distinguirse de sus perseguidores o competidores y de afirmar. 

el. val.or de sus productos o aervicioa< 4 >. 
_Francisco Ferrara y Agustín Ramel.l.a y el Doctor -

Ladas confirman l.a dobl.e función de garantía social. que brin­

da l.a marca, porque su papel ~~e desempeña en e1 comercio se­

torna en una verdadera institución de orden pÚb1ico< 5 ). 

2 
3

Range1 Medina, David, ob. cit. p. 173. 
Range1 Medina, David, Las r.:a.rcaa·y sus Leyendas Obligatori-

4as, ob. cit. p. 15. 
Eugene Pouil.let, Traité des 1.íargues de Fabrioue et de l.a Con 
éurrence Deloyal.e, 6a. Edición, París, 1912, p. 3, citado -
por Rangel. ~edina, en Tratado de Derecho 1'arcario, ob. cit.-

5p. 177. 
Francisco Ferrara, .Teoría Jurídica de la Hacie:i.da Liercantil, 
Editorial Revista de Derecho Privado, r.;adrid, 1950, p. 221.-
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e) La función de propaganda e:i l.a =ca ha sido rec~ 

nacida, porque el. fabricante a1 hacer l.l.egar sus productos o­

el. prestador d.e servicios al. través de l.a propaga."lda, acostU!! 

bra a1 publ.ico a. el.l.os. El. consumidor se a.costumbra a el.l.os -

por l.o distintivo del artícuJ.o o del servicio, pero la publi­

cidad de la carca l.a hace notoria y contribuye al.a reputa--­

ción de l.a firma. 

Si l.a finaJ.idad de l.as ~cas ea l.a identifica--­

ción de mercancías y servicios, dic~a identi~icación produce­

l.a formación de la cl.ientel.a, y por otro lado exige respeto a 

quien trate de imitar o reproducir ta.J..es si~os distinti7o~ -· 

sin el. debido permiso del. dueño. 

Sin menospreciar a l.a fu:ición de indicación de -­

origen que la ~arca desempeña, debe~s aclarar que la propa-­

ganda de que habla.mas no se refiere :il industrial. o comerci8.!!_ 

te, sino al. producto y servicio mis=~. que si son de buena c~ 

lidad y cerecen l.n aceptación de l.os consumidores, serán nue­

vamente sol.icitados por su ,::;arca, la cu.al, de este modo y por 

este concepto, se transforma en un val.ioso factor de difusión 

de1 artícu1o ~o~secuentemente. de a:~cció~ y conservación de 

la cJ.ienteJ.a \o). 

f) La ftuición de d.istribaci6n que 2.angel. Ortíz nos -

menciona(?) consideramos que se enc~e:itra incl.UÍda en Ja pri­

mera y en l.a segunda función, pero se refJ.eja en J.a Ul.tima, -

Agustíñ Ramell.a, Tratado de l.a Pro?iedad Industrial., traduc-­
ción de l.a Revista General. de l.egislacion y Jurisprudencia, -
1.:adrid, 1913, 2o. toco, p. 2. Stephen P. Ladas, The Interna-­
tiona.1 Protection of Industrial. Pro~erty, ~arward University­
Pres, Cambridge, J.930, p. 19, cita~os por Rangel. fuedina, ob.­
cit. p. 177 y 178. 
6.aangel i.:edina, Tratado, ob. cit. p. 179 
7?..angel Ortíz, Horacio, ob. cit. p. 81. y siga. 
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porque si e1 fabricante produce y el. p:C:estador de servicios -

rea1iza.n sus actividades, ambos 1as iden:tifican y 1os distin­

gen con e1 signo distintivo que se 11ama marca y a1 .cismo --­

tiempo protegen a1 consumidor. Entonces, 1a misma propaganda­

de 1os productos hace operar esa ~unción de distribución. 

:Ss muy difÍci1 I.ocaJ.izarl.a en el.l.as pero va impl.f 

cita en l.as funciones tradiciona1es, y cuyo concepto de apl.i­

cabil.idad está sometido a l.os conceptos que de l.a función ha­

gan l.os autores en 1a doctrina y en 1a l.egisl.ación. Por eso -

el. autor citado menciona su carácter novedoso, porque l.a mar­

ca es el. el.emento esencia1 de ia a·s·'.:rat"egia industrial y co­

merciai·. 

B• El nombre comercial. como signo distintivo. 

La creación inventiva del. hombre l.o ha 11.evado a1 

grado de que mediante una frase, u.na pal.abra o un signo de.te_!: 

minado, l.ogra identificar a su empresa o estab1eci.ciento de -

otros de su misma especie, 1ogrando con el.l.o distinguirse de-

1os demás sujetos que se avocan a una actividad comercial. o -· 

de prestación de servicios parecida. 

El. carácter distintivo del. nombre co::!lercial. hace­

que éste desarrol.l.e una función de distinción e identifica--­

ción entre e.stabl.ecimi en tos que se pudieran dedicar ·a un m:Ls­

mo tipo de actividad comercial., ev1.tando con esto que existan 

invenciones en cuanto al. origen y a l.a natural.eza de cada em­

presa, teniendo cada quien su c1iente1a, y evitará que.1os -­

competidores usen y exp1oten el. prestigio de a1gunas de e11as 

en detrimento tanto de l.a empresa como del. públ.ico consumi--­

dor. El. nombre comercial. evita l.a competencia des1eal. y el. 

desvío de 1a c1iente1a. Con l.a nueva reforma se protege a1 

nombre comercial. notorio y por l.o tanto no puede registrarse-
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como ciarca, pero deja a juicio de l.a SECOJ.>I ta1 medida. 

c. El. aviso o anuncio comercial. como signo distintivo. 

~ediante este signo el. hombre ha refl.ejado su la­

bor creativa y junto con l.as técnicas de l.os medios de infor­

mación y de publ.icidad, el. aviso comercial. puede ayudar al. Pi 
bl.ico a distinguir a determinada empresa o establ.ecimiento, -

por medio de l.a publ.icidad o propaganda que hace a sus produ~ 

tos o Ser;icios. Por esta vía del. anuncio 1a e~presa tiene 

una iwa.gen de col.idad y sol.vencía moral. frente aJ. p..Íbl.ico. 

D• L~ aenc.:::!~~ción de ori~en como signo distintivo. 

~sta modal.idad adoptada recientemente por l.a 1e-­

gis1a.ción extranjera y reconocida en el Convenio de París, ~ 

por conducto del. Convenio de Lisboa el. 31 de octubre de 1958, 

es rica en cuanto a l.os el.ementos, funciones y caracteres, de 

l.os signos distintivos. :;;n cuanto a l.as funciones que l.e son­

apl.icabl.es l.o.s hemos seiiaJ.e.do en el Capítulo .!"rimero. Sus de­

más elementos quedarán demostrados en cuaato toquemos 1os si­

guientes incisos. 

2. Semejanzas y diferencias entre cada uno de l.os -
signos distintivos. 

A• Semejanzas en l.a marca 

Ya hemos dicho que l.a marca es un signo distinti­

vo que.se usa para identificar a l.as mercancías o a l.os servh 

cios, pero existen l.as marcas industrial.es que son empleadas­

por el. productor de 1as mercancías y l.as marcas comercial.es -

que l.os vendedores pueden a.rla.dir a la del. produc_tor. Empero,­

en propiedad industriaJ. se prefiere el. término "marca indus­

tr:i.a.l." para eng1obar l.as dos el.ases. 

Existen varios tipos segÚn l.a cl.asificación gene­

ra.J.., pero sól.o vamos a mencionar éstas y l.a marca col.ectiva,-
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para demostrar que no puede existir confusión con la indica-­

ción de procedencia o la denominación de origen, la cual, co­

mo ya se dijo, es el si~o destinado a ser.colocado sobre me~ 

cancías para indicar especial.mente que han sido producidas o­

fabricadas por un grupo de personas o en una loca1idad, re--­

giÓn o país determinado(a). 

~ás que secejanza o similitud entre las marcas -:­

que quieran adoptarse, existe· dificultad para la doctrina o 

para la 1ey, pero esta a base de reformas J.lena. las lagunas 

que ha interpretado ia 1ey a ~ravés de 1á juri~~r-i~den~ia de 

loe tri~unales autorizados. Todo uso indebido por los competi 

dores, en e1 mercado esta vedado por la ley, al adoptar car-­

cas semejantes. 

El destino final de las marcas es proteger a los­

consl.u:ddores, de manera que la imitación que hagan los terce­

ros no autorizados por los dueños de ellas, hará que se ex--­

tienda más su protección. Una forma de ella se obtiene medí~ 

te el registro de las marcas· en le Dirección General. de Inve~; 

_ciones, fuarcas y Desarrollo tecnológico, la otra, es por la -

vía penal, tratándose de imitación y falsificación de marcas. 

Mediante el examen de novedad la Oficina de ~ar-­

cae confronta el signo que se presenta a registrar, con mar-­

cas ya registradas o cuyo registro está en trámite. Dicha co~ 

paración se J.imita a establecer si la marca de que se trata 

es igual. o semejante en grado de posibilidad de confusión a 

las ya registradas o a las que no lo están aún, pero que se 

presentaron a re.;istrar con anterioridad. Esta indagación só­

lo es para aquellas que amparen o protejan artíc..:.J.os o servi­

cios que pert_enezcan a la misma clase en J.as que est:ín com---

8 Rangel ~edina, David, Tratado, ob. cit. p. 537. 
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prendidos loa art{cuJ.os o servicios a loa que se refiere la 

marca cuyo registro se demanda, y no se real.iza respecto de 

todas las marcas iguales o muy parecidas registradas con ant~ 

cipación (art. lOó). Cabe advertir que las reformas conservan 

el mia.lllO ordenamiento citado y sólo cambiaron las fracciones­

zvrr, zvrrr y XIX del art!cu1o 91 para qu~dar señal.adas y re­

petidas en las fracciones XXI a XXIII del l:lismo artícu1o. 

Para realizar el objetivo de la ley los examinad~ 

res de la Oficina de i.:arcas ·cuentan con dos elementos: la el~ 

sificaciÓn de mercanc{as y servicios y los Índices de marea~­

regis~das agrupadas conforme a dicha clasificación, previs­

ta por el artÍcul.o 56 del Reglamento. Esta delimitación en la 

búsqueda de precedentes obedece a1 principio de la especiali­

dad de la marca. 

Las ~arcas que quieran adoptarse tienen la venta­

ja de ser reconocidas ru:1pliamente entre el público, pero la -

ley es~ecifica que deben ser sUficientemente distintivas para 

loa objetos que se aplican. Sin embargo el común de los cons~ 

c.idores ignora los mecanismos en la producción, las compleji­

dades de la comercia1ización, los sistemas de evaluación de -

costos, las fluctuaciones del mercado y otros tecnicis~os co­

:iexos (g). 

E1 problema de la se;nejanza ea difícil de a.pre-~ 

ciarla, eolo la doctrina, la jurisprudencia y la ley han ela­

borado W1 C:Únimo de reglas que deben ser atendidas para for-­

;;iar un juicio acerca de la semejanza de las marcas(lO). Esta-

Sdracama Zorraquin, :::mesto, ob. cit. p. 72. 
1 

Fara un estudio a f~ndo referente a las semejanzas puede -­
consultarse la obra de Raneel ~edina, David, Principios ?un 
dai:ientaJ.es nara Juz.~ar la Ici;;ación de i"Jarcas, en r.m. de -
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postura la tomai:os porque las reelas establec!das han sido de 

la .c:iayor!a de ju...-istas que saben derecho y lo aplic:in sobre -

cual.quier conflicto. Las posturas que han to¡:¡ado los autores­

al interpretar la ley han sido d!simbolas y no son unifor:aes. 

FinaJ.cente hemos de decir que l.a semejanza de las 

ms.rcas puede provenir del parec!do en su escritura o en su -

pronunciación, y es fácil incurrir en con:fusión re~pecto de ~ 

la procedencia de los art!cu.los que ru:iperen si éstos guardan­

si:nili tud entre s!, aunque pertenezcan a diversas clases, pe­

ro debe saJ.vagu.ardé!.J.•se las interpretacione:; l.Ógicas y justas­

acerca de l.a siwi.l.itud. 

B· Semejanzas en el. nombre comercial.. 

~uchos han tratado de ubicarlo eo. la denominación 

social o razón social. o nombre de La compa.n!a. La desi8Zlación 

sól.o opera en 1a empresa o establecimiento ~ue.1~ distingue -

de otras de su :ti.sea especie. La protección a este signo sur­

ge del uso sin necesidad de registro, a través de la publica­

ción. 

De 1os conceptos emitidos en el. Gap!tulo Segundo­

podemos derivar algunas diferencias en cuentQ a su ámbito de­

aplicación. A g;ú.sa de ejemplo sólo diremos que la razón so­

cial es el nombre con que se. designan las sociedades de pers2_ 

nas y ambas son regu1adas por distintas leyes. 

Yg-.ialmente, existe el exacen de novedad para coas 

tatar si existe al.gÚn nombre comercial Ídentico o seme~ante -

aplicado al. m:i= giro publ.icado con anterioridad o una marca 

de servicio registrada idéntica o semejante que pudieran con-

~. A., ju1-dic. l.966, no. 8, p. 243 a 252. De la lll.:l.sma m~ 
nera, 'Enrique Correa 1:. La imitación de la :.:arca Coca-Col.a en 
la J\iris"Orudeccia ;.;e:;.."i.ce.na, en r.m. del.a ?.I • .\.., 1973, ;10. -
especial 21-2~, p. 103 a 1.21.. 



- 56 -

fundirse con J.a denoai.nación o el. giro de J.a empresa o esta­

bl.eci.m:i ento a que se apl:l.que el. nombre comercial. (ar1;. I82).­

La re:torma protege al. ;aoabre comerc:l.al. notorio 7 lo prohibe -

en caeo de que qui.era regiatraree por un tercero como marca. 

Toda ueurpación que pueda darse a1 nombre está 

sancionada en el. capÍ"tqJ.o correspondiente a in1'racciones 7 d~ 

l.:l.toa. Si el nombre comercial. cuenta con loa caracteres dis-­

tintivoa puede ser aucep~bl.e de pubJ.icación, no pueden ser -

sujeto& a J.a publ.icación J.os que contravengan las disposicio­

nes se:óal.adas en lee nueva:: veintj.trés fracciones del. art!cu­

J.o 9r ~~ ie L!~. 

c. Semejanzas en el aviso o anunc:l.o comercial.. 

Del. nuevo teJCto del. artí cuJ.o I74 se desprende J.a­

orac:l.ón o frases que ee usen en el. texto del aviso para dis-­

tingUtrJ.os de otros de su misma especie. Esto trae consigo l.a 

origi.nal.idad empl.eada por el primer uso al teJCto, e impide 

que terceras personas hagan uso del. aviso original. registrado 

7 sól.o podrán usarlo despues de que haya caído al. domini.o pÚ­

bl.:l.co. 

No mencione. qu!! U;:o~ d~ a.nuncios o qué upo de -

11.edios de pu.bl.icidad han de empl.ea.rse; sin embargo, éstos pu_!! 

den sera nominativos, :tiguratiYos, fonéticos y .mi.Jetos, para -

anunciar al. pÚbl.ico un es'tabl.ec:l.miento o negociación comer--­

cial., industrial. o de servicios o determinados productos. Es­

to se subsana con J.a regl.a eatabl.ecida en el tambien reforma­

do artículo I77, es decir, J.os tipos de anuncios y los medios 

de pui.J.icidad que habrá de empl.earse, serán especí:ticados en­

la eol.ici tud de registro. 

La misma regl.a será para el. tipo o :torma del avi­

so sea J.e.ma de la empresa, su anuncio o el. slogans de las em-
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presas publ.icitarias, car·teles o posters o anwicios acompafia­

dos con música. Restringe a su registro, productos o servi~­

cios que pertenezcan a dos o más el.ases, según l.a clasifica~ 

ción que establ.ece el. regl:::.::iento. Esto debe tomarl.o en cuenta 

el. e.xa;ainador en turno de l.a Oficina de La.reas, una vez que -

sea modifica5o el. Resl.a.cento de 4 de febrero de l.981. 

Una grave fal.l.a tiene l.a reforma en sus nt1111eral.es 

transitorios: no se menciona en el.l.os cuándo aparecerá l.a nu~ 

va cl.asificación de art!cu1os o servicios; t3.lllpoco se hace 

al.usión a la el.ase especial. co~ple~entarie. Esta, en estos ~2. 

centos puede hacerse ~n p~rt~ ~Qr la euto=-!.d~~ ~cwa=ldC en 

cuenta sus facu1tades discrecional.es. Habrá que esperar y se­

rá una resol.ución fel.iz si l.a l.ey o l.os Zo:anua1es de Organiza­

ción de l.a SECOFI l.e fijan competencia, incl.usive su Re5l.ame~ 

to Interior. 

Para terminar nuestra exposición para este signo­

incor:;>Óreo de l.a hacienda mercantil., diremos que l.os exámenes 

de novedad deben apegarse a l.as regl.as establ.ecidas con rel.a-· 

ción a l.as marcas, misma.a que han quedado expl.icadas en el. -

primer inciso de este cap!tul.o. 

D• Seoejanzas en la denooinación de ori~en. 

Despues de anal.izar los conceptos de marca col.ec­

ti va, indicación de procedencia o nocbres geoi.rái"icos,. consi­

deramos que no existe confusión. !<os hemos permitido sedal.er­

en cada uno de l.os capítul.os que anteceden a este, que.l.a do~ 

trina daba esa confusión; y en l.a Ley de Propiedad Industrial. 

de l.942 existía esa confusión y no se había refl.exionado, l.a­

regulación se l.l.evó a cabo por l.a exigencia del. Convenio de -

Lisboa de l.958. 

En la indicación de procedencia o proveniencia 
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se nos indica el domicilio del fabricante donde efectúa la f!!_ 

bricación del producto, concurriendo estos factores• 

La utilización de un nombre geográfico. 

La existencia de un nombre geográfico en la re!! 

lidad y no ficticio, porque es el nombre geográt"ico del lugar 

donde provienen los productos. 

- El. empleo de ese nombre puede ser constitutivo­

de una parte de marca, pero por sí mismo, no constituye un -­

signo distintivo. 

Eil el consumidor no se produce una inseparable­

asociación de ideas entre el lugar de procedencia del produc­

to y el producto lllismo(II). 

De los conceptos y definiciones que dejamos apun­

tados en la parte final del anterior capítulo, sólo nos resta 

decir que tanto los tratadistas como Robert Plaiaant y Rangel 

Uedina, acuden más a la definición dada por el artículo dos -

del Arreglo de Lisboa ya citada. Sin embargo los elementos de 

este signo los vamos a seA&l.ar en el tercer inciso. 

Finalmente, diremos que bajo el. rubro de indica­

ción geográfica quedan comprendidos l.as indicaciones de proc~ 

dencia y las denomina~iones de origen. Pero estas, Junto con­

l.as marc~ desempeñan una función diferenciadora, pero desig­

nan un producto que proviene de una zona geográ1°ica determin!! 

da y garantizan no sol.amente el. interés de los productos con­

tra la competencia desleal., sino tambien el de los consUlllÍdo­

res, evitando que estos sean víctimas del error a que puede -

inducirl.os una denominación indebidamente usada(I2 ). 

r;RondÓn de Saneó, Hilde~-art, ob. cit. p. I49. 
I Rangel. ~edina, David, La Protección Internacional. de l.a De­

nominaciones de Origen, Publ.icación de la O.MPI, documento 
TA0/5/5, citado por Rangel Ortíz, Horacio, ob. cit~ p. 29 y 
30. 
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3. Diferencias de 1as marcas • 

.&. La marca individual. y l.a col.ectiv1u 

a) El titul.ar de l.a marca indivi1ual. es una persona­

fÍsica o moral. o varias personas en résimen de copropiedad. 

El. titul.ar ~~ l.a JIMU'ca colectiva es una comuni---

dad. 

b) El uso de l.a marca individual. se hace por al. due­

ilo o titu1a..r o por el. l.tcenciatario auortzado por él., pero el. 

uso d~ l.a ~=e~ cciecti~a 10 11eva a cabo esa comunidad a tr~ 

vés de sus i:llembros. 

c) El ti tul.ar de l.a 11111%'ca in di vi dual. es UD indus tri­

al. o comerciante, mientras que el. titul.ar de 1• marca col.ectt 

va no l.o es. Son l.os miembros, pero no l.a col.ectividad. 

d) Las marcas indiVi.dua.l.es son objetos de cesión, 

l.as col.ectivas no pueden serio por l.os intereses que están r~ 

presentados en l.a col.ectividad. 

e) La marca individual. debe ser distintiva y será 

con~tituida como marca, l.a marca col.ecti~a no es registrabl.e­

como marca en ~éx1.co, ya que no es distintiva (excepto l.os -­

nombres de l.ugares de propia~ad part.icuJ.ar, cuando sean espe­

cial.es e inconfundibl.es y se tenga e1 consentimiento del. pro­

pietario )A.rt. SI, fracción :zrv. 
B. La marca T el. nombre coaercia1. 

a) La marca disting¡¡e l.os a.rtÍcul.os, productos o ser 

vicios que l.a ostenten, independientemente de l.os establ.ecim!. 

entes o l.ugares donde se expenden l.os productos o se presten-

1os servicios. IU fin principal. del nombre comercial. es dis--

tinguir un establ.ecimiento determinado 

especie. 

de otros de su misma 

b) La protección l.egal. de la marca se adquiere por -
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el. registro, conce'iiiendo al. ti tul.ar el. derecho excl.usivo al -

uso. El. nombre comercial no requiere de esa !ormal.idad, su -­

adopción y uso debe publ.icarse para presumir 1.a buena !e, en­

l.a Gaceta de Invenciones y ~cas. 

c) El. ámbito de protección del. registro de l.a marca­

es federal., es decir en todo el territorio nacional., mientras 

que el. uso del. nombre comercial., como l.os efectos de 1.a publ.!_ 

cación, sólo comprenden 1.a zona geográfica en donde resida l.a 

cl.ientel.a efectiva. 

d) El. nombre comercial. debe consistir en una design~ 

ciÓn o denominación social. y razón social.. ·La marca puede ser 

"según sea el. contenido de sus caracteres accidental.es noc:i~ 

tiva, figurativa, mixta o pl.ástica, o bien comprender el. noo­

bre civil. (1. 3 )". Zl. nombre cooercial. con 1.as CP.rac·terísticas 

seilaJ.adas puede registrarse co~o marca, siempre y cuando no 

queden comprendidos en 1.as prohibiciones previstas en el. nue­

vo artÍcul.o 91. reformado. 

e) El. registro de una <aarca está sujeto a un proce~ 

miento de nu.1.idad cua~do se da!l los supuestos; como el. nombre 

comercial. carece de 1.a formal.idad del. registro, no opera l.a -

nul.idad pero está sujeto a un proceso de cesación de efectos­

de 1.a publicación, cua.~do ésta se ll.evó a cabo indebidamente. 

Cabe a~vertir que l.a reforme. introduce un pl.azo de gracia pa­

ra solicitar 1.a renovación. Seg-.hi el. artícul.o 1.84 para cazos­

excepcional.es y justificados, la SECOFI autorizará una prórr~ 

ga de seis meses. Entonces ya no operaría la cesación de 1.os­

efectos de l.a publ.icactón que se l.l.evó a cabo. 

f) Ambos son signos distintivos de 1.a empresa y de -

la propiedad industrial.. 

13~angel ~edina, Da.vid, Tratado, ob. cit. p. 215. 
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C. La marca y el aviso o añtih6fo comercia2. 

á) l:!l registro de la marca es suceptible de renova-­

ción, el aviso comercial, su registro, no es reno?able. 

h) :::U la carca 3e indica la procedencia ~e los pro-­

duetos, e,1 cambio el aviso :no, sólo seúa.la las cual.ida.deo y -

ventajas del producto o del servicio. 

e) La fu.:1ción de propagauda de la marca. no se refie­

re al industrial o comercia!'.lte, sino al ~reducto, ~ el aviso 

!;ií.; porque es su razón de ser. El aviso parte de la base de -

ilkr la atención de la clientela, utilizando cual~uier me .. .,. 

dio origin?.1.. 

d) An;bos son signos de la empresa y de la propiedad-

industrial. 

D. La marca y la denooinación de origen. 

a) La marca es esencialmente una indicación que indt 

vidualiza el producto de un fabricante o aquel puesto en ven­

ta por un comercia.~te. La denominación de origen indica el -­

origen del producto geográfica¡;¡ente y los métodos de la pro~~· 

ducción son diferentes en cada una, en la marca se puede va-­

riar por la voLmtad del ti tul.ar. 

b) La marca es individual, pero puede ser de una, -­

dos o tres personas, que constitu~en una sociedad, pero puede 

ser colectiva. La denominació~ de origen es propiedad éel Es­

tado y puede aatorizar a terceros a ese uso de la deno:::.ina---

ción, para. constituirse en un derecho colectivo. 

c) La marca es suceptible de cesión a terceros, la -
denominación de origen tambien, _o era se diferencia parq:ie las 

condi cienes especiales de producción son más rigurosas. 

E. El. nombre comercial y el aviso comercial. 

a) El nombre comercial identifica a la empresa o a -
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los establecicientos, el aviso llama la atención del pÚblico­

hacia éstos. 

b) La protección legal al. derecho de uso exclusi•o -

de los avisos comerciales se obtiene mediante registro, para­

el nombre comercial su protección deriva del simple uso. 

c) Los efectos del re~~stro del. aviso co~ercial son­

por diez años y a1 expirar este plazo cae al dominio público. 

Los efectos de l.a publicación del nombre cooer~ial duran cin~ 

co aüos, pero son renova"bles. 

d) ;ro existe relación entre los productos o se:r-vi--­

cios y el. nombre comerc~al, pero en el aviso sí existe esa r~ 

l.ación porque los anuncia. 

F. :S1 aT.riso o anuncio cooercis.l y la den.:!minación de 
origen. 

a) El aviso comercial anuncia al comercio, a la neg~ 

ciación de Jeter:::Unados productos o de servicios. La denomin~ 

ción de origen, de acuerdo a l.a p•..:bl.icida:l. que haga."l sus ti t!:_ 

lares Ú1dican e:!. lugar geográ.:ico de l.a explotación con todas 

las condiciones y características de técnica de prod~cción y­

el.aboración. 

b) El primero tiene la virtud de atraer a la client~ 

la pero no goza de protección legal específica, pues la legi~ 

lación de la c::.a.teria la remite a las reglas de las ~arcas. La 

denominación de origen goza de una protección especial para -

evadir la coz~etencia desleal. 

c) El aviso comercial es un derecho ligado a la per­

sona física o ::>ara.l, las denominaciones de origen son un der~ 

cho colectivo. 

~. La denowinación de origen y el nombre comercial. 
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a) Por el valor superior de las denominaciones de -­

origen, se protegen las condiciones naturales del lugar geo-­

gráfi co, la extracción y venta de los productos y sus deriva­

dos. AJ. nombre comercial le toca proteger una empresa o esta­

blecimiento de otros de su misma especie, sobre los productos 

y servicios ofrecidos al público. Pero a las denominaciones -

de origen no le interesa la clientela, sino su lugar por las­

condi cionea naturales para explotar su producto con la ayuda­

de otro factor im;>ortante, sus habitan tes; éstos, le ayudarán 

a crear clientela por la buena calidad en la elaboración del­

producto. 

b) L~ danominación de origen es intransmisible, pero 

el derecho a usarla podra ser trasmitido en loa términos de 

la legislación común, debe de registrarse y comprobarse q1¡e 

el nuevo usuario cw;;.ple con las condiciones y requisitos esp~ 

ciales. E1 nombre comercial puede cederse o trasmitirse ju.~to 

con el establecimiento, la denominación debe conservar su no~ 

bre de origen. 

c) La denominación de origen ~ertenece al Estado a -

que corresponde el lugar geográfico, sea local, regional o n~ 

cional, según las condiciones naturales de calidad. El nombre 

comercial., en cambio, es propiedad de una persona fÍsica o m~ 

ral. 

H. Diferencias entre denominación geográfica, indica 
ción de procedencia y denominaci6n de orig.en. 

a) La denominación ge.)gráfica forma parte de la con~ 

titución de una marca de productos y servicios, pero las res­

tricciones para adoptar esá marca se se:íal.an en la ley, para­

evi tar que se le indusca al público a error respecto de esa -

procedencia. Para las falsas indicaciones de procedencia és 



- 64 -

tá reglamentada su regulación en la Ley sobre Propiedad Indu:!_ 

trial de los países que adoptan tales signos, e internaciona!_ 

mente, los artículos 9 y 10 del Convenio de París y las disP2_ 

siciones del Arreglo de hladrid, referentes a la represión de­

las indicaciones falsas o engaaosas, sobre las mercancías, r~ 

visado en Lisboa en 1958. 

b) La indicación de procedencia es wia indicación d!. 
recta o indirecta del lugar, ya sea país, región o localidad, 

de dende proviene un producto o una mercancía. :SO cambio, la­

denominación de origen constituye una categoría particular de 

indicación de procade~=i~, ~c~sist~n~e ~n el nombre geográfi-

co del l,1gar donde ese producto es cultivado, fabricado u ob­

tenido, en tanto que adquiere sus calidades del sol, del cli­

ma, de los usos o de las técnicas del lugar considerado(l4 )• 

De los rubros apuntados existen diferencias como­

las siguientes: 

- ~ediante las bases de las indicaciones de proee 

dencia se encuentra la protección del público de los cons;.;.::il­

dores frente al riesgo de error, en tanto ~ue en la base de -

la deno::iinación de origen se encuentra la defensa de los int~ 

reses de las empresas radicadas en 1a región o localidad geo• 
gráfica (lS). 

La indicación de procedencia no ~:; signo. disti~ 

tivo de productos, y por lo tanto la denominación de origen -

sí lo es. Es decir, no se hace uso de 1a indicación de.proce­

dencia como denominación del producto, mientras que sí se ~a­

ce de la denominación de origen. 

14Pointet, Pierre-Jean, La Protección de las Indicaciones de­
Procedencia, en r.m. de la P.I.~ •• ~o. 20, 1972, p. 266. 

15Fernández llovoa, Carlos. La ?rotección Ini-.ernacional de la~ 
Denominaciones Geo¡zráfi~as de l.os Productos, ~adrid, 1S70,-
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La indicación de procedencia se apl.ica a todoa-

1.os productos del lugar geogr~ico, no importando l.a natural.~ 

za de los mismos, la denominación de origen se aplica solame~ 

te a un tipo de productos, de cal.idad y características dete~ 

mi.nadas. 

- En el. empl.eo de la indicación de procedencia no 

importa que el lugar geográfico sea conocido a causa de sus -

productos típicos, como l.o es cuando se trata de denominacio­

nes de origen. 

- La indicación de procedencia no es signo disti~ 

tivo de l.a propiedad industrial. ni de l.os productos, sól.o ia­

denominación de origen l.o es< 16 '. 

4. Caracter:Csticas esencial.es en l.os signos distint!, 
vos. 

A· Introducción. 

En el derecho de pro pi edad industrial. de loa sig­

nos distintivos, l.a prerrogativa se traduce en l.a exclusivi­

dad, derecho exclusivo de usar el. signo para distinguir l.ais -

mercancías de otras de su misma especie y- para señal.ar su pr.2_ 

cedencia. Ya veremos cómo y en qué medida se adquiere esta e~ 

c1ueividad; sin embargo para que 1a p:ro~ección l.egal. a nuas­

tros signos sea pl.ena, se requiere que éstos tengan una serie 

de requisitos esencial.ea para su e::d.stencia que, aunados a ~ 

los principios a que hemos hecho referencia y laa funciones -

que desempeñan, nos ayudarán a comprender loe derechos de pr.2_ 

piedad. 

p. I8, citado por Ramón Robl.es Vargas, El Régimen Jur:Cdico In 
ternacional de las Denominaciones de Origen, Tesis Profesio­
nal., .ii.éxico, 1985, p. IO. 
16~ la misma conclusión l.l.ega Rondón de Saneó, cuyas notas d!. 

ferenciadoras corresponden al jurista lolascareD.aa. Para una-



- 66 -

B. Caracteres esencial.es y secundari.os de 1a marca. 

a) El. carácter distintivo de 1a marca. 

Hemos visto que de 1os conceptos dados a 1a marca 

7 de sus propias deriniciones se desprende e1 objeto de dis~ 

tinción. El destino de la marca ed identi:t'icar, adquirir y 

cunservar e1 derecho exclusivo R 1a marca o para disrrutar el 

contenido de ta1 derecho. La característica distintiva de la­

marca determina loa p1anteamientos y so1uciones que han surg;!_ 

do en las re1aciones industriales y mercantiles, en torno a -

1a interpretación y aplicación de la ley. Esas materias se -

.su.2te:?.'t::l!l e::. c1 ce::-~ctcir clla::1d;iu.i;i<vo de 1a marca (I7 ). 

b) La marca debe ser especial.. 

Para gozar de 1a protección lega1, indica Rangel­

~edina, la marca debe cump1ir su :runcidn di:t'erenciadora., la -

cua1, a su vez, sólo podrá realizarse si la marca es l~ s~i­

cientemente origina1 para 11a111ar 1a atención del comprador. A 
• J.¡,!.. . 

. esta condicion esenc1a1_si8DO se 1e designa como especialidad 

de la marca, 7 es de ta1 m&8J1Í tud la importancia de este r-. 

quisito, que sólo cuando la marca es especial cump1e su mi~­

sión de determinar productos y cerc::.:::c!~s (zar.:"icioa) para~ 

que no se con:t'undan, indiv:tdualizándolos, particularizándolos 

7 atestiguando su origen y procedencia. As! pues, ser espe~­

cial 1a marca, denota fund-entalmente que la 'misma es ident!_ 

:t'icab1e(IB). 

mayor-tuente de estudioe puede conaul.tarse las obras de Car­
los )[aacarefiaa E, Las Denominacionea de Origen, Tomo II, del­
Tratado de Derecho COmerciil Comparado, da Peiipe Solá Caiiiza 
rea, 'Barcel.ona, I9ó9 1 obras cit. por Hil.degart·, Rondon de sa.ñ 
só, ob. cit. p. I47. I48 7-149. -

i~Range1 Medina, David, ob. cit. p. ?86. 
Idem. p. I9I. 
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El vogablo eepeciaJ.idad denota cliveraaa acepcio-­

nés en el mundo de la propiedad industria1. En este sentido -

la marca es especial. cuando sólo se aplica a 1a categoría de­

los productos para loe que ha sido creada(l9). La marca, dice 

Breuer Moreno<
20 >, no puede reg:latrarse para proteger indete:: 

minadamente, cual.quier mercadería. La marca sólo protege a --

1os art{cu1os ( y servicios) para los cwüee ha sido protegi­

da median1;e regie1;ro. 

La Ley de Invenciones y Marcas mexicana en su nu­

mera1 94, mantiene dicho principio, dispone que las marcas se 

registrarán con re1ación a productos, clases de producto5 e -

servicios determin~dos; en i~ ~~~e~~~~ac~ó: q~e ~=t~~ic::~ a1 

reglamento. Esa clasificación queda establecida en la rela--­

ción de artículos y servicios, del artículo 56 del Regle.mento 

de la Ley. 

c) La novedad de la marca. 

Un signo sólo puede ser distintivo en tanto que -

no ha sido empleado o registrado aún, ya que para ef ectoa de­

su protección se requiere de su novedad, pues de lo contra.--­

rio, no cumplirá su función esencial. y antes. bien eu uso pro­

vocaría. confusiones. La novedad, como la especía1idad, es 'lll­

atributo ein el cual. no hay marca< 2 I>. 

Al re:t:erirse a 1a novedad como requis:l to para 1a-

I 9Breuer Moreno, Pedro c. Tratado de Marcas de Pábrica 7 de -
Comercio, 2a. Ed. Buenos Aires, 1946, p. 56, citado por R!!!!. 

20
gel Medina, Dav:ld, Tratado, ob. cit. p. I9I. 
Poullet, ob. cit. p. 27, ci1;ado por Rangel Medina, ob. cñ.t. 

Zip. I9I. 
Rangel Wedina, David, ob. c:lt. p. I93· 
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solicitud de la marca, Ferrara escribe que la marca debe ser­

distinta de los otros signos utilizados en la plaza, ya que -

de otro modo, no podría cumplir su función natural., por cuan­

to en vez de ser un elemento diferenciador daría lugar a con­

~usión. No puede adoptarse como marca el nombre comercial. aj~ 

no, ni el aviso comercial. de un tercero, porque su uso por -­

parte de otro como contraseña de mercancía provoca inevitabl~ 

mente confusión, ya que, aparentemente, las mercancías proce­

derán del titular de aquellos signos, lo que no obedece a 1a­

real.idad(22). 

d) La i~icitud de 1~ mar~a~ 

En el á.::ibito de derecho puede hacerse todo lo que 

no esté proaibido por la ley, es decir no puede registrarse -

como marca todo signo o denominación que no reúna los requisi 

tos distintivos de identificación de los productos o servici­

os a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de -

su =lisma especie o clase. Asimismo todo lo que sea contrario­

ª la moral, a las buenas costu;nbres, al orden público y lo~· 

que tienda a ridicuJ.izar ideas o personas. Lo mi3mo se recon~ 

ce este requisito de licitud en la prohibición de registrar -

marcas consistentes en armas y escudos nacionales y extranje~ 

rós; nombres, :fircas y retratos sin autorización de ios inte­

resados; el emblema de la Cruz Roja, etc~ 23 ). 
•.campoco se deben registrar marcas engañosas y co!! 

fusas y las que sean parecidas o iguales a otras anteri.ormen­

te registradas. Ramella dice que la licitud de la marca atie~ 

22
Prancisco Ferrara, ob. cit. p. 245, citado por Rangel Medi­
na, David, ob. cit. p. 193-

23Rangel Medina, ob. _cit. p. 1S6. 
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de al principio general. de que el derecho al uso ha de ser ~ 

compatible con el derecho de los demás, así como a +a imposi­

ble coexistencia de los derechos sobre el llis~o objeto en vi~ 

tud de títulos que se excluyen mutua=ente<
24 >. 

e) La veracidad de la marca. 

·?odo signo elegido será ir.arca si no contiene ind!_ 

caciones contrarias a la verdad, que puedan ~nducir al públi­

co en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que 

de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en en­

gaño en la selección de los productos o servicios<~ 5 >. 
f) El carácter facultativo de la marca. 

Esta formalidad nos indica ~ue quien se vale de -

ella como signo distintivo puede adoptarla o no, ya que no -­

existe, en principio, el deber para los industriales, comer-­

ciantes y agricultores, de adoptar marcas< 20 >. Ahora bien, e~ 
te uso potestativo se encuentra reglamentado en el artículo -

89 de la ley, pero el numeral 125 rompe con el principio fa-­

c~1 tativo en el uso de la marca al disponer y facultar a la -

SECOFI para declarar de oficio o a petición de los organismos 

representativos, el registro y uso obligatorio de marcas en 

cualquier producto o .oervicio. La nueva reforma enumer~. las 

tres causas por las que se hará dicha declaratoria. 

g) Lo innecesario de la adherencia. 

El concepto de marca ne<es-tá~subo:nd:Lnado.a 1'a:'.ex!, 

gencia de que sea adherente al producto que a~para. Los sist~ 

mas de las ventas y el poderoso desarrollo alcanzado por los-

24
Ramella, Agustín, ob. cit. p. 3a, citado por Rangel ~edina, 
David, ob. cit. p. 197. 

25
Ra.'lgel ll'.edina, ob. cit. p. 1$7. 

26 ~ -· . RaP-t:e- •. ed1na, David, Las L:arc-as y sus Leyendas Obligato ... ..,.-
~· ob. cit. p. 55. 
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medios de publicidad han determinado un gradual ~a=bio en l.a­

concepción de la marca, que va desde sostener que la marca p~ 

ra desempetlar sus funciones debe estar adherida ::.aterialmente 

al producto que distingue, hasta considerar como ::.arca al si~ 

no que no está puesto sobre merca.;.1cías< 27 ). 

h) La apariencia de la =arca. 

Si la adherencia no es una cual.ida~ ~ropia de l.a­

marca, no puede decirse lo mismo acerca de la a~E.riencia del.­

signo marcario, cualidad que debe consiáerarse c~=prendida en 

la función misma de la marca. Si los compradores no pueden n~ 

tar a primera vista la marca, mal puede decirse ~ue ésta en -

realidad cumple sus fines. La ley nada dice al respecto, pero 

el. silencio l.egal acerca de su e:;d5e!1cia espec:i'.::':!.ca del. uso -

aparente de la marca, se suple con la interpretación e~tensi­

va de sus disposiciones concernientes al uso de :as leyenGas­

obligatorias en las marcas. Las leyendas "marca: registradas" 

y Hecho en ¡¿éx.ico", que deben aparecer en los ;:::-:duetos, se -

extienden a las etiquetas y en los empaques o e=:Tases en que-· 

se contengan al. expenderse al público, o sólo ~~ estos Úl.ti-­

mos cuando por la naturaleza de los productos n.:> pudi_eran in­

sertarse en ellos (arts. l.19 y 122). Tales ind!.caciones deben 

~er 

cas 

en forraa el.ara y ostensible, en contraposic!.Ón de las ma!_ 

ocul. tas ( 28 ). 

i) El carácter individual. de la marca. 

Ya habíamos seiial.ado en las diferencias de.lama!_ 

ca con otros signo~, que ésta debe ser usada por una persona, 

y las excepciones que tiene. César SepÚl.veda, ~ce que debe .-

27Rangel &edina, David, Tratado, ob. cit. p. 251. 
2

éidem. p. 207 y 208. 
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ser individual., y no puede amparar a la vez los productos o -

servicios de diversas personas, porque fracasaría en la fina­

lidad de determinar 1a procedencia de los artículos o servi-­

cios< 29 >. Las excepciones a las que se refiere el autor cita­

do son: las marcas colectivas, ya comentadas¡ las licencias -

de uso concedidas por su titul.ar y las licencias obligatorias 

que condena el 3stado para el uso de marcas registradas o no. 

C. Caracteres del nombre comercial.. 

Aunado a cada una de las diferencias del,nombre -

comercial junto con otros signos distintivos, las caracterís­

ticas de1 nombre co~ercial sal.en de ellas, de las fu.acioües y 

caracteres de la marca. La protección legal del nombre comer­

cial. y su derecho exclusivo, es a base de una publicación, y­

el propietario puede impedir que un tercero, sin su consenti­

miento, haga uso del mis~o no~bre comercial o de uno semejan­

te de su misma especie. 

a) La adopción de un nombre comercial debe ir seg;.ú­

da del elemento de distintividad, antes de su uso y su exclu­

sividad. 

b) La originalidad y la novedad son esencial.es. 

c) El nombre comercial debe ser lícito, no debe ir 

en contra de la moral. y las buenas costumbres. 

D. Caracteres del aviso o anuncio comercial. 

Al. no existir protección precisa para este signo­

distinti vo en su desarrollo, la ley vigente remite a las re-­

glas establecidas 'para las marcas. Pero la protección legal a 

este signo se deriva y así lo indica la ley, por medio de un­

registro, que concede a su tituJ.ar el derecho exclusivo de -­

usar los avisos con oraciones y frases; que los distinga fá--

29 sepÚlveda, César. Sistema ~exicano de Propiedad Industrial, 
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cilmente de los de su especie, para impedir que otras perso~ 

nas hagan uso de avisos igual.es o semejantes, al. grado que se 

confundan en su conjunto. 

a) Aunque se retiró el vocablo "originalidad", ésta­

va impl.ici ta en l.as "oraciones o frases" que se hagan en los­

avisos. _ Esa característica de l.a original.idad y' la distinción 

son l.os requisitos previos para considerar registrados los -­

anuncios o avisos comercial.es. 

b) Igualmente, nuestro signo distintivo tiene las -­

condiciones esenciales de todo signo de la propiedad indus---

cios. 

c) Los avisos comerciales deben ser distintivos obj~ 

tiva!!len•e para ser consideradas originales las oraciones y -­

frases que se serial.an en la reforma de 29 de dicieQbre de --­

l9dó. 

E. Caracteres de l.a denominación de origen • 

.Por los conceptos dados y definiciones aplicables 

de textos legales y de los reconocidos juristas citados, ap~ 

taa.os que las características más importantes son: 

a) Existencia de una denominación geográfic~. 

b) Un producto tipo originario del. medio geográfico. 

c) Exis'.:encia de l.a vinc.ulación del. nombre del. lugar 

geográ:fico y el producto; y el. uso de la denominación geográ­

fica como denominación del. producto. 

do) El uso previo de l.a denominación es necesario• pa­

ra que exista la denominacion de origen • 

.México, 1955, p. 65. · 
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e) EXistencia.de doble protección, la nacional. y la­

protección internacional.. 

5. Importancia que representan los signos en la in-­
dustria y en el comercio. 

A. Importancia de 1a :r.arca en la industria y en el co:nercio. 

Tomando en cuenta que la propiedad industrial pe~ 

sigue finalidades cou.ercial. es e industriales, las insti tucio­

nes jurídicas determinan a la econoc:.ía en la edad moderna, y­

el Estado inicia su tarea para regu1.ar esas activi~ades indu~ 

triales y comercial.es. ?EL"ú GJ.. ::::::::tc.d~ ·ti<?ne ya esa facultad 

de imponer modal.idades a la propiedad, desde el momento que 

se lo demanda el interés social o lo requiera su econoraía. 

El fabricante o industrial al. poner en venta sus­

productos dentro de la competencia, observa que las condicio­

nes en la demanda no son las J:lisruas y tratan de protegerse ~ 

con un signo distintivo llamado marca, pues al ruisuo tierupo -

que los ampara distingue sus productos con otros de la misoa­

especie. l.•as tarde, Dusolier apunta, se manifestó la necesi-­

dad de extender J..a noción de la marca para permitir1e distin­

guir no sólo un producto de otros productos, sino tam~ién una 

actividad de otras actividades( 3o>. 
La misma protecci6n dada a 1as prestaciones de ~~ 

tividades brindadas por las e~presas o establecimientos, se -

ha realizado por 1as leyes nacionales e intarnacionales, poco 

a poco, _por las relaciones económicas. "Ssos bienes inmateria­

les se traducen en el suwinistro de servicios, tales como ~-

30 nusolier, aaymond. La ~arca de Servicio, en r.m de la P.I.­
A., jul-dic. lS65, Ho. 6, p. 283. 
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transportación de personas y cosas, a1quiler de taxis, opera­

ciones bancarias, operaciones de seguros, contabi1idad, in:f'o!: 

mación, hospedaje, restaurant, lavandería y tintorería, ellli~ 

siones radiofónicas y de televisión, espectáculos y diversio­

nes, publicidad, colocación de pe:t·sonal, reparación mecánica, 

estacionamientos, enseñanza, tratamiento de material~s y de~ 

más objetos inmateria1es. Esa necesidad de establecer un vín­

culo entre los servicios y 1a empresa que los rea1iza, a fin­

de que 1a clientela que loe reciba pueda conocer 1a proceden­

cia de los mismos y, por ende, distinguirlos de 1os se.zvicios 

similares proporcionados por o~ra e&presa, determinó, paral.e-

1amente a estas nuevas actividades, la creación de la marca -

de servicio, nos dice Rangel Medina< 3I>. 

Todo siste111a jurídico ha reconocido la gran tras­

cendencia de la reglamentación de 1a lllarca de servicio, ya co 

nocida en 1os Estados Unidos de América del Norte, en donde -

surge, y ahora se encuentra incorporada en el derecho inte~ 

ciona1 a través de1 texto del Convenio de ?arís, en su actual.. 

redacción revisada por e1 acta de Lisboa de I958 (artículo S.J! 

xiea), adquiriendo wi interés l.egÍtilMO a;i al. concepto =ú.vcr­

sal. de la protección marcarla ( 32 ). 

Sin embargo, Rangel. Medina< 33 >se.daJ.a que' dicho r.J! 

conocilld.ento de las marcas de servicio se trató por vez prim.J! 

ra por la Asociación Internacional para la Protección de l.a -

Propiedad Industrial. (.AIPPI) en el. Congreso de Brusela~ de ~ 

3IRangel ~edina, David. Marcas de Servicio, en r.m. de la P.-
32I.A., jul-dic. I97I, No. IS, p. I70. 

33
A1meida Y AraÚjo, ob. cit: p. 33I. 
Idem. p. %74. 
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l.954. 

Hemos visto hasta aquí que l.as instituciones de -

l.a propiedad industrial. l.l.amadas "signos distintivos", hano.s!_ 

do objeto de protección por l.os ordenamientos citados, pero -

se suman cada día l.as propuestas de los órganos internaciona­

l.es tanto privados como gubernamental.es, para proteger a fon­

do ese grupo de prerrogativas. De a..'lÍ que l.a importancia de '­

l.as marcas ya no sea sól.o en el. pla."lo industrial. y comer'ci-ii, 
'. '-..r..', 

sino ta.mbi en en el. social.. . •. 

!::mpero, de l.a inagotabl.e l.abor de l.os jurlsta_s,: ~~ 
cargados de el.aborar l.os anteproyectos y proye_ctos. l.egisl:ati­

vos a nivel. nacional. e internacional,_ hacen• que -sus .o'bras•,,....,.-. 

sean aprobadas y posteriorlllente ya hechas l.uy; serán interpr~ 

tadas, primero, por l.a autoridad administrativa, y l.uego por­

l.os tribunal.es judicial.es. Surge otra fuente impo~tante de t~ 

do aspecto l.egisl.a ti vo, doc tritiario y judicia.l., l.a importan­

cia es tambien jurídica. 

Al. mencionar la infl.uencia de los si¡;nos distinti 

vos en el. capítu.J..o primero y los antecedentes de la legisla.­

sobre el.l.os, apuntábamos sobre l.a unificación que solicitaban 

l.a mayoría de l.os países pioneros en la materia, para pro~e­

ger el. nacimiento del. derecho a la marca, las formalidades p~ 

ra.obtener su registro y demás modal.ida.des, pero de todas fo~ 

mas varían. Por eso habrá que esperar l.as modificaciones a =­
l.as l.eyes internas y l.as propuestas de l.os orga.."lismos intern~ 

ciona.l.es, Intergubernamentales y no gubernamental.es, y ,\soci~ 

ciones e Institutos nacional.es, para ese primer grupo de orde 

na.mient•:is internaciona1es ya citados. 

Con mucho lujo y hoy todavía nos responsabil:iza--
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¡¡¡os a seúa.J.ar J.o que RangeJ. 1.Iedina a.pu.n taba hace 28 a.úos, en­

el sentido de que "Antiguamente J.os tratados de co1.o1ercio con­

tenían aJ.gunas disposiciones relativas a la protección inter­

nacional. de las marcas. Eran en general., ¡¡¡uy superficial.es, -

reducidos a menudo a un sol.o artícuio, y a.demás, carecían de­

unifor¡¡¡idad. Tambien era.~ celebra.dos convenios bilateral.es s~ 

bre la. materia.( 34 >. 
Los tratados que antecedieron a. los modernos ord~ 

na.mientas -soni 

a) Declaración de 7 de junio de 1895 entre BéJ.gica y 

~éxico para la prot~cción recíproca de marcas de fábrica y de 

comercio ( 35 ). 

b) Trata.do de 16 de agosto de J.893 entre J.os Estados 

Unidos iliexica.nos y eJ. Imperio AJ.eman para J.a. protección de -­

marcas de fábrica(3ó)• 

c) Convención de 10 de abril de 1899 entre J.os Esta­

cas Unidos l.<lexicanos y J.a República Francesa, sobre propiedad 

industrial. (3?). 

Los ordenamientos relativos posteriores a J.a Con­

vención de París de J.883, ya fueron tratados en el segundo C!!-_ 

pÍtuJ.o. Las Convenciones Panamericanas relativas a l~ marca -

soni 

d) Tratado sobre ~atentes de invención, dibujos y m~ 

delos industriales y marcas de comercio y de fábrica, de 27 -

de enero de i902C38 l. 

34Rangel i{iedina, David, Tratado, ob. cit. p. 62. 
35 Trata.dos y Convenciones vigentes. S.R.E., ~éxico, 1909, to-

mo I, p. 109 y 110, citada por Range1 hledina, ob. cit. p. -
3662. 

37
obra y autor citadas p. 62. 

38
rdem. p. 63. 
Relación de los Trataaos y Convenciones Panamericanas. Rev~ 
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e) Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y 

Liodelos Industriales, Marcas de Fábrica·. y de Comercio, y pro 

piedad Literaria y Artística, de 23 de agosto de 1906(39 ). -

f) Convención sobre Marcas de Fábrica y Comercio, de 

agosto de l910< 4 o). 

g) Convención General Interamericana de protección 

marcaria y comercial.. 

No mencionamos el Arreglo de niza de 15 de junio­

de 1957, que se refiere a la clasificación internacional. de -

productos y ser-~icios para el registro de las marcas de fábri 

ca o de comercio. Esa importancia de los signos distintivo~ -

en el comercio llevó a ~éxico a reformar su legislación en ~ 

1943, en ese entonces Ley de Propiedad Industrial, para regu­

lar la marca de servicios. 

B. Importancia del nombre comercial en la industria y en el -

comercio. 

Dentro del comercio los industriaJ.es, productores 

y comerciantes, distinguen sus negocios de los demás, usando­

este signo, para elevarlo internacional.mente como instrumento 

de explotación en los mercados. Con dicho mecanismo, identifl 

ca y distingue a los establecimientos famosos; a1 miSlliO tiem­

po conserva a la clientela. 

Ya hemos mencionado la gran influencia que deri-=.­

van 1os ordena::lientos internacionales para su protección; y 

con dicha unificación de las normas jurídicas que regulan a 

sada el lo. de septiembre de 1955 por la División de Derecho­
y Tratados de la Unión Panamericana. Pan American Unión, l'/as­
hington, p. 2, 3, 4 y 12, citados por Rangel Medina, ob. cit. 
j. 6b. 
, 9 Idem. p. 66. 
"ºrdem. p. 67. 
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l.os signos distintivos, se asegurará una l.eal. y ho:1esta comp~ 

tencia entre l.os derechos que derivan de l.a propiedad induz-­

trial. y a l.os consumidores. 

C. Importancia del. aviso o anuncio comercial. en el comercio y 

en la industria. 

Este signo es ncvedoso y característico en este -

tiempo, ya que la publ.icidad dada a l.as mercancías y servi~­

cios hace que las ventas se el.even dentro del. mercado compet~ 

tivo. Todos los modernos métodos d2 propaganda son vál.idos, -

pero el. uso intensivo de l.a publ.icidad de l.a marca y del nom­

bre comercial debe ser moderado y considerado, para que el p~ 

bl.ico consumidor se incline por cierto y determinado estable­

cir.ú.ento en donde obtendrá tambien ciertos o determinados pr~ 

duetos o servicios. 

En el. derecho comparado se conocen bajo los voca­

bl.os "expresiones o señal.es de propaganda", pero en otros paf 
ses se conocen como avisos comerciales. 

Sobre este signo existen una serie de l.eyes admi­

nistrativas que vienen a regl.amentar en forma au:<il.iar a la -

publicidad de productos y servicios. Los avisos o anu.~cios c~ 

merciales ·sufren cada día cambios sorprendentes para· el. cons~ 

midor, con motivo de los adel.antos técnicos en.l.a publ.icidad­

y en l.a mercadotecnia. Tal.es ordenamientos jurídicos adminis­

trativos sons 

a) La Ley General de Sal.ud{ 4l.) aprobada por el. Con~ 
greso de l.a Unión el. 26 de diciembre de l.983, se refiere a l.a 

publicidad para los alimentos y substancias tóxicas, para. cu-

4l 
Publ.icada en el. n.o., el. 7 de febrero de 1984, y en vigor 
el. l. de jul.io de ese mismo ano. 



- 79 -

yo uso se requiere aut~rización de la Secretaría de Salud; d!_ 

cha medida se debe al control sanitario.de la publicidad tan­

to de las actividades como de los productos y servicios, pre~ 

tados por los establecimientos, por parte de tal dependencia. 

Entre los objetivos de dicha ley, se tienen los relacionados­

ª que la publicidad debe promover conductas, prácticas y háb~ 

tos que fomenten la salud física y mental del individuo. 

Fara los efectos antes mencionados, el tít;.;J.o dé­

cimo tercero que se refiere a la publicidad, se encuen~ra di­

vidido por doce artícul.os que conforman un sólo capítuio, en­

tre los cuales sobresalen las leyendas que debe tener todo ~ 

anuncio de productos médicos, cigarros y bebidas alcohólicas, 

ya sea en su venta o consumo. 

Artículo 312. Dichas leyendas son: 

"E1 abuso en el consuzr.o de este producto es noci-· 

vo para la. salud"; "Su venta requiere receta médica", para m~ 

dicinas; y "Sste producto puede ser nociv:i para la salud",. en 
los anuncios de cigarros, puros y tabaco. 

b) Reglamento de la Ley General de Salud en i.iateria­

de Control Sanitario de la Publicidad( 42 >, abroga al Regla.me~ 
to de Publicidad para Alimentos, Bebidas y ~edicaoentos de 16 

de diciembre de 1974, y en materia de salud general re¡;ula el 

control sanitario de la publicidad, las actividades, produc~ 

tos y servicios vinculados. Uenciona que la publicidad de la­

prestación de servicios de salud, debe inforcar al público s~ 

bre el tipo de características y finalidades de los servi---­

cios de qué se trate y las modalidades generales de acceso a­

los mismos (art. 21). 

42 . 
Publicado el 26 de septiembre de 1986. 
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Trata de la autorización que la Secretaría debe -

emitir sobre los anuncios cooerciales que trasmitan los me~­

dios de difusión masiva; y los horarios en que deben trasmi~ 

tirse dichos anuncios los deja a los establecidos por la Ley­

Federal. de Radio y Televisión y su reglamento y a la Ley de -

la Industria Cinematográfica y su reglr...mento (arta. 21 y 35). 

Su artícuio 120 se refiere al Consejo Consu1tivo­

de la Publicidad, cuyo objetivo principal. será el control sa­

nitario de las actividades relacionadas con los productos y-. 

servicios. 

El numeral 42 menciona qué se entiende por publi­

cidad :!irigida y publicidad masiva; la primera es para los -­

profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para­

la salud, y la segunda, tiene como destinatario al publico en 

general. 

c) Ley Federal. de Radio y Televisión de 8 de enero -

de 1960< 43 > y sus cuatro reformas, reguJ_an en parte lo que d~ 
be contener un aviso comercial respecto a la ;orograma.c.ión, en 

cuyo aspecto técnico compete a la Sría. de Comunicaciones y -

Transportes. La competencia fundamental la tiene la Secreta~ 

ría de Gobernación, y en algunos casos la Secretaría de Educ~ 

ción publiea, Sal.ud, Defensa Nacional, y Recursos :üdráu1icos 

en casos específicos y especial.es de la programación. 

En dicha ley se establecen tres tipos de pro~~ 

ción:. la libre, la condicionada y la prohibida. 

Prohibe que de los anuncios comerciales sobre los 

productos o servicios se enga.üe al. público consumidor sobre 

los usos o propiedades de tales productos. Ca.be señalar que 

43n.o., de 19 de enero de 1960, las cuatro reformas de 1970,-
1974, 1980 Y 1982, no con~ienen al.ge relativo a la publici­
dad. 



- 81. -

el. regl.a.mento de esta 1.ey, menciona 1.a cl.asificación de 1.os 

programa.si moral., cuJ.tural., económico, ~ol.Ítico, artístico, 

noticieros, deportes, etc. 

El. artículo 39 se refiere a 1.a propaganda de beb~ 

das al.cohól.icas acampa.riadas sól.o con al.imentos. Prohibe 1.as -

trasmisiones que corrompan al. 1.enguaje o contrarias a 1.a mo­

ral. o buenas costumbres; 1.as que usen expresiones ma1.iciosas­

o imágenes procaces¡ 1.o que sea denigrante u ofensivo a 1.os -

actos cívicos o a 1.os heróes nacional.es; 1.os sonidos ofensi­

vos y recursos de baja publ.icidad y comicidad (arts. ó3, 64 y 

66). 

Ahora bien, en el. campo cul.tura1. se intentó inte­

grar una coaisión para 1.a defensa del. idioma espariol., para -

combatir 1.os angl.icismos incursionados en toda 1.a· mayoría de­

anuncios fijados en 1.a ciudad de ~éxico. Esa idea de 1.982 1.1~ 

vó tambien a crear un consejo para 1.a defensa de 1.a 1.engua i!:_ 

dÍgena,_ pero 1.a infl.uencia del. mercado ha superado y viol.ado­

precep_tos 1.egisl.ativos. 

d) La Ley Federal. de Derechos de Autor de 4 de novi­

embre de 1.963( 44 >, exceptúa al nombre comercial. de 1.a reserva 

de derecho al. uso excl.usivo, pero sus el.ementos como 1.os tex­

tos publicitarios, jingl.es, dibujos y col.ores, son y forman -

el. proyecho material. del. autor, y J?Or 1.o tanto debe ser pra·t~ 

gido por el. derecho de autor. 

e) La Ley Federal. de Educación de 29 de noviembre de 

1.973 se refiere en un sól.o artículo al. anuncio de 1.a publ.ici­

dad sobre instituciones educativas( 45 l. 

44 
4~n.o., de 21. de diciembre de 1.963 • 

... Higueras Ricoy, ob. cit. p. 1.28. 
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f) E1 Reg1amento sobre Pub1icaciones y Revistas I1u~ 

.tradas, contiene en diversas fracciones 1a prohibición de pu­

b1icar en 1as revistas o en 1os anuncios comercia1es todo 

aque11o que sea inmora1 y contrario a 1a educación y a 1a cuJ:_ 

tura y a1 idioma espaiio1( 46 l. 

g) La Ley sobre e1 Escudo y e1 Himno Nacional. nada 

menciona sobre 1a uti1ización de 1os símbo1os patrios sobre 

anuncios co~ercia1es, sÓ1o seña1a 1as ca~acterísticas que de­

ben de mostrar 1os diseños y 1a proporcionaJ.idad en caso de -

exp1otación por terceros en e1 comercio< 47 l. 

h) En 1a Ley Federa1 de Protección a1 Consumidor de-

18 de diciembre de 1975< 43 >, se estab1ece 1a inquietud para 

evitar1e a 1os consumidores todo engaüo sobre 1a pub1ici.dad 

que provenga de 1os proveedores de bienes y servicios. Todo 

anuncio debe ser veraz en cuanto a 1a indicación de caJ.idad 

en 1os envases, empaques, envo1turas, etiquetas o propaganda, 

expresiones y 1eyendas engañosas sobre 1os productos y servi­

cios (arts. 6, 10, 86 y 89). 

i) EJ. Reg1amento de Anuncios para e1 Distrito Fede-­

ra1 de 19 de noviembre de 1976, que abroga a su re1ativo de -

1944, se refiere más que nada a 1a instaJ.ación y con~ervación 
de 1os anuncios< 49 >. Prohibe que se engañe a1 pÚb1ico con~~~ 
anuncios contrarios a 1a moral. o a 1as buenas costumbres, o -

cuyos anuncios sean engañosos sobre 1os bienes y servicios p~ 

46 
47n.o., de 12 de jt.m.io de 1951. 

48 n.o., de 8 de fe?r~ro de 1984, y en vigor e1 24 de febrero. 

49
n.o., de 22 de dicie=bre ae 1975. 
Pub1icado en 1a c;;.;o., e1 10. de enero de 1977, p. 9 y sigs. 
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ra el público (arts. i, 5, 10, 86 y 89). 

Sus numerales 26 a 29 nos remiten a otras leyes~­

y las sanciones a lo infringido se realizan por las autorida­

des administrativas que expidieron la licencia o el permiso -

de fijación de tal anuncio. 

j) La Ley de Imprenta de 1917( 5o) en diversos artíc~ 
los se refiere a lo que debe contener todo impreso, ya sea 

desde el nombre de la imprenta hasta el nombre del autor ·o 

responsable de dicho impreso. Todo ataque a la moral o a los­

terceros, o toda perturbación aJ. orden público son considera­

dos delitos. 

k) La Ley de Invenciones y ~arcas de 1975, sigue co~ 

siderando como infracción administrativa la reali~ación de a~ 

tos relacionados con la materia de los signos distintivos, 

contrarios a los buenos usos y costun1bres en la industria, C!2_ 

mercio y servicios que i~plequen competencia desleal o inten­

tar o l.ograr el propósito de desacreditar los productos, los­

servicios o el estableci::úento de otro( 5l). 

D. Importa..-icia de las denominaciones de origen, en el comer-­

cio y en la industria. 

Sobre esta nueva modalidad especial de los signos 

distintivos, hewos de decir que su protección legal se debió­

ª la gran influencia que ha tenido el Convenio de Lisboa de -

1958; otro de esos factores ha sido la paciencia que ha teni­

do el Gobierno de Francia para prote3er las denominaciones de 

50Lo vigencia de esta Ley corrió a partir del 15 de abril de-
511917. 

Art. 210, fracciones V y IX. 
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origen par medio de instituciones oficial.es que tienen a su 

cargo la función de vigilar la aplicación y cumplimiento de 

las disposiciones que las regulan. 

Los países que han legislado sobre la materia han 

sido: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, España, Esta~ 

dos Unidos, Europa Oriental, Gra.:i Breta.üa, Israel, Italia, -­

Países Bajos, Portugal, Suecia y Suiza. Poco a poco se ha su­

perado esa protección, Plaisant dice que las deno:ninaciones 

de origen han constituido el pariente pobre de la propiedad 

industrial, que sólo importa a un sector de J.a ~egi.Ón en la 

vica econÓ:ilca y que sólo un pequetio número de países aceptan 

darle una protección eficaz< 52 >. 
Con el tiempo había que esperar a que el cocercio 

internacional diversificara la producción en todas las nacio­

nes. Esos productos dignos de calidad garantizada y reconoci­

da, han repercutido en su venta y su difusión. De nueva cuen­

ta entra la función de propaganda que cumple todo signo dis~ 

.tintivo, se extiende eri el mercado local e internacional, pe-. 

ro ese valor económico lo tienen.que ~epreeentar las indus~­

trias en su co~crciaJ..ización. 

Tanto la calidad como el prestigio de J.a indus--­

tria, hacen elevar la demanda de los productos al exterior, -

pero la protección sobre las denominaciones de origen.contra­

el empleo de falsas denominaciones de origen, deben ser en ~ 

forma adecuada. Ese empleo de falsas denominaciones e ~ndica­

ciones de procedencia va en menoscabo de los usos leales en -

materia industrial y comercial. 

52Plaisant, Robert, La Protección Internacional de la Denorai­
naciones de Origen, en r.m. de la P.I.A., ene-die. 1973, ~ 
No. .especial 21-22, p. 291. 
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A guisa de ejemplo citamos el ca.so Tequila Sauza.­

Tequila Uorosoff de origen japonés. en el que por vía de pro­

testa., la firma mexicana Tequila Sa.uza., S.A., denunció la f~ 

sificación del vino mezcal que hacia una de las empresas nip2_ 

nas. Para dicho pseudo tequila, el se.:.or Sauza. declaró "Solo­

es tequila el que se elabora en el estado de Jalisco, de don­

de es originaria la planta llama.da mezcal. ••• ", agregando, "y­

no se puede hacer tequila donde no exista la planta que le dá 

origen ••• " ( 53 ). 

La extensión de protección del derecho a una de 

las perso1tas de la región geográfica. se hace extensiva a l.a 

colectividad de esa zona; y se protege a la vez a los consui:4. 

dores para defenderlos contra posibles fraudes y errores que­

pudieran sufrir al consumir el producto. Estas protecciones -

se obser•an por las normas establecidas en las empresas reco­

nocidas, al seiialar certificados de calidad; pero el Esta.do -

tambien_ emplea su ámbito de protección contra el empleo de -

prácticas desl.eales. 

Para los efectos anteriores, ya dijimos que l.a -­

protección l.egal de las denominaciones de origen y de otros -

signos se encuentra. en l.a legislación internacionD.l., tratados 

internacional.es y acuerdos bilateral.es, cuya protección se ha 

extendido hacia las legisl.a.ciones nacional.es. 

a) En el plano internacional. el Arregl.o de i>!adrid -

sobre ::fal.sas iudi caciones de procedencia de l.as mercancías; 

el. Arreglo ce Lisboa a.cerca de las denominaciones de origen y 

su registro internacional.; los trata.dos bilaterales Pra.nco~­

Al.emán, Franco-Italiano y Germano-Suizo, relativos a l.as den~ 

53~graz García de Alba, Gabriel, ob. cit. p. 117. 
';' 
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minaciones de origen y a las indicaciones de procedencia; .la­

reglamentación vitivinícola de la Comuni.~ad :Sconócü.ca Euro--­

pea, reflejan la importancia de la prote=c!Ón del signo dis-­

tintivo producto del uso co~ercial e ind~trial por parte de­

las entidades colectivas que se dedican a la explotación de -

los recursos naturales con ayuda del fac~or humano~ 

Francia es pionera en la mate=ia para $U protec~ 

ción, esa perseverancia que le apuntamos ~Íneas arriba, la ha 

llevado a contar con leyes especializadas sobre la materia y­

ha suscribir convenios con diversos países como es el caso el 

suscrito con los Estados Unidos sobre la ~rotección, por una­

parte, del "Cognac", Armagnac" y "Calvados", y por la otra de 

"Bourbon" y Bourbon Whiskey" ( 54 ). Aunque este acuerdo es re­

ciente, pues data desde 1971, Francia ha suscrito diversos -­

acuerdos bilaterales, como veremos. 

b) Por lo que respecta a nuestro país, Francia ya se 

había adelantado desde el 29 de noviembre de L951, ha cele-­

brar un acuerdo comercial para regular l~s marcas geográficas' 

de origen. La importancia de su artículo octavo llevaba a 1a­

protección sobre la garantía de calidad de los productos na~ 

ralea o fabricados originarios, y a ga.ra.!ltizar la co.mpetencia 

desleal. 

En la nota 298 de 3 de abril de 1958, la Émbajada 

de la República ?rancesa en Uéxico notif!có al Gobierno Mexi­

cano la lista de las denominaciones, nocbres o marcas geográ­

ficas de origen, que gozan de protección en Fra::icia. 

Quizá por bajos _conocimientos todavía sobre la ma­

teria se expidió el Reglamento de Vinos y AgUardientes de Uva 

~ 
Plaisant, Robert, ob. cit. p. 291. 
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de 23 de junio ie 1954, porque las autoridades involucradas -

tenían y tomabs.::. en cuenta el grada de calidad de los produc­

tos id-erivadas~ pera Rangel j¡¡edina nos senala que l.a falta de 

coordinación e=. las actividades l.egislativas que de hecho se­

real.izan por 1E~ dependencias del Ejecutivo, motivaron esa e: 

pedición. No :l~stante l.o anterior, indica el autor, el. propó­

sito era de re,;J.amentar reglas de carácter sustantivo, pero -

ol.vidaron que ...-i.olaban lo establecido por el ~cuerdo comer~­

cial <55 ) • 
Ya dijimos tambien qu~ ~o= ~~ i~fluencia de1 Arr~ 

g1o de Madrid ~uestro país se vió precisado a legislar sobre-

2a materia; si~ embargo para las autores Plaisant y !iarie Au­

by ~se decre~o de 30 de septiembre de 1932 que reformó los -­

preceptos ya citados de l.a Ley de Propiedad Industrial., así -

como la Ley Vitivinícola de 29 de diciembre de 1942, muestran 

que dicha re~-a;;;entación da un tratamiento que se aproxima a1. 

del.as _marcas, el cual es diferente al a~e las denominaciones 

de origen reciben en la mayoría de las ;aíses( 5 G)_ 

:=::::. la era del nueva derecha económico el Estado 

ha tratado de salvaguardar el prestigia de la industria par 

los efectos e-c:lnÓmicos, merced a las conocimientos técnicas 

para una mej=r producción y una buena prestación de servicios 

por los est1~1;cimientos. Se garantiza la inversión indus-~.­

trial y came:cial, factores indispensables para el. desarrolla 

e integr~ció~ de las economías de las países. 

55P?-r"- .un es-:::.:dio detallado del artícuJ.a 8 de dicho acuerda 
puede co~s::.ltarse la obra y autor citadas, p. 67, 68 y ó9 

__ de su Tra~a~o ~arcario. 
?bPlaisant, 2Jbert y :.:arie Auby, Jean, Le drait des Aoellati­

ons D'Ori,;:.~e. L'a?ellation cognac. Paris, 1974, No. 23-24, 
ene-die. ,, • .<48 y ;!49. 
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La importancia que representan ios signos disti.n­

tivos en e1 comercio y en la industria se debe a su categoría 

de derecho de 1a pro pi edad industrial.; e1 objetiva principa1-

de .ese derecho ya 10 marca.cios lí'neas arriba, pero poco a poco 

se ha superado la protección de la propiedad industria1 coce­

dida en forma de monopolios temporales de explotación. hlás -­

adelante se ha protegido el mercado concurrente contra práct~ 

cas desleal.es. 

La protección lega1 sobre 1os signos distintivos­

se hace extensiva a 1os intereses de 1os consumidores,.comer­

cis.nte~ e industriales y prestadores de servicios. Todos ---­

e11os tratan de superarse tanto en calidad como en cantidad;­

e1 Estado 1os protege y legisla sobre sus actividades para -­

salvaguardar 1os in~ereses generales, ya por medio de acuer-­

dos y decretos sobre regulación a ios signos o dictando nor-­

oas de calidad ob1igatorias para un ·sinnúmero de productos. 

La industria y ~1 comercio fueron los que hicie-­

ron adelantar e1 progreso de ios pueblos; 1a legislación pio-· 

nera sobre 1os signos distintivos nos viene de la v~eja Euro­

pa, de donde muchos países se inspiraron para la e1aboración­

de sus leyes. Es en la misma Europa donde se trata de unif'i-­

car todas 1as leyes sobre 1os signos. 
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EGULACION JURIDICA DE LOS SI-GtlOS DISTINTIVOS 
EN r.raxr co 

·· L'Fuentes del derecho a los signos disti.n:tÍvos. 

A. Fuentes' del derecho exclusivo a la marca. 

Las fuentes que dan origen al.derecha a la marca-

vari~-- ;~ :~áda· pa:Ís y según e1 ti erepo de examinación. La teo-
,. ·.· .. : 

ría tradicional menciona estos tres medios para adquirir ese-

nacíu:iento: el registro de l.a warca coco fuente del derechci,­

llamado sistema atributivo; el ~· llamado sistema declarati 

vo; y por ambos combinada.mente, sistema mixto. 

a) El registro co~o fuente del derecho. 

Los países proteccionistas mencionan que mediante 

este sistema se constituye u:c derecho. Ferrara ha sostenido -

que el "registro es efectivame<:te el. elemento constitutivo del 

derecho a la marca. Por su parte Raroel.la afirma que el regís~ 

tro no crea el derec!:io a l.a carca sino que lo decl.ara (l). 

Luego entonces, es<:e sistema es atributivo-decla:.. 

.rativo. 

b) 31. uso coco fuente del derecho de la marca. 

Para esta exclusí7i.dad se tiene al que primero lo 

usa y lo adopta al ponerlo en ?ráctica. En ~éxico, por el pri 

1 Ferrara, Francisco, ob. cit. p. 2o4. Agustín Remella, ob. -
'cit. p. 80, citados por 2angel Ortíz, Alfredo. l>:odos de Con 
cluir el Derecho a la r.-:arca, Tesis Profesional, i.lexico, --
1980, p. 7. 
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mer uso de la marca, e:.d.sten diversas consecuencias legal.es, 

esté o no esté la marca registrada. 

Por otra parte se tiene e1 derecho de oponer ese­

derecho a un tercero que 1o adquirió por el registro. A este­

respecto, la reforma a1 artículo 93 de la LXM, menciona que -

ese uso se permitirá cuando sea de ~ena fe por parte del te~ 

cero. El derecho al u.so de una marca por éste se garantiza 

por la buena fe, con el u.so anterior de •m año al registro 

inicial. o por el primer uso. 

c) Sistema combinado o mixto. 

A partir de la ley de XS28 hasta la reforma a la­

LlM, se toma en cuenta esta mixtura, para tutelar debidamente 

el interés general de los consumidores y los intereses parti­

culares de los empresarios. 

Sin embargo, se toma en cuenta más a1 registro de 

la marca como instrumento básico para su protección, no obs-­

tan te que ese depósito presume que el industrial o comercian­

te sea el titular de la marca, pero loa derechos adquiridos -· 

pueden ser destruidos por un uso anterior a base de pruebas. 

El registro deba sati.sfacer las formalidades y -­

los requisitos que establecen la ley y su reglamento, su efe~ 

to de 5 años renovables. 

B. Fuentes del derecho exclusivo al. nombre comercial. 

La fuente principa1 de nacimiento de este s;i.gno -

radica en su uso sin necesidad del registro, pero existe ---­

la institución de la publicación, para establecer la buena fe 

en la adopción y uso de1 mismo. De hecho, en 1a práctica, la­

publicación de un nombre comercial. equivale a un registro. 

El ámbito de protección de1 nombre comercial se 

establece para presll:lllir que e1 nombre que se adopta es 1!cito 
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y' no se induzca a error a 1os consumidores, por un tercero -

que pretenda usar ese nombre. 

En efecto, dentro de 1a 'zona efectiva 1a c1iente-

1a determinará su confianza para adquirir 1os productos o se~ 

vicios en determinado estab1ecimiento. Tambien la c1iente1a -

efectiva es competitiva en 1as empresas o estab1ecimientos i~ 

dustriaJ.es o comerciales para adqui.rir sus satisfactores o 

servicos. 

El 2fecto de la publicación es de 5 años prorrog~ 

bles indefinidamente por periodos de 1a misma duración. Ya ~­

mer.cionabamos que la reforma introducida al nuemra1 184 esta­

blece que para casos excepciona1es y cuando se justifiqüe, 1a 

SECOFI podrá conceder un p1azo de gracia:· de 6 mes es, adicioa 

nales al p1azo a que se refiere su primer párrafo. Por nues-­

tra parte, el estudio de la parte final del seg-..m.do párrafo -

de la Lim, antes de su reforma, lo veremos en e1 tercer inci­

so de este capítulo. 

C. Fuentes del derecho exclusivo al anuncio o aviso comer----

La protección de1 primer uso del aviso que tenga­

una origina1idad en la oración o frase, se extiende a ese te~ 

to de 1a propaganda que, en ocaciones, va acampanado de une.­

melodía o "jingle". Cabe advertir que si usamos e1 vocablo -

"original.idad" fue con el sentido de emplearlo para 1a ora--­

ción o frase que se haga en e1 texto, porque esa palabra se -

retiro en la reforma al artícul.o 174 de la LIM. 

La fuente de1 nacimiento al derecho exc1usivo al.­

aviso está en el registro. Los efectos del. registro del. anun-
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cio tienen duración de diez años no prorrogables. Después de­

ese periodo pasa al dominio público, y no podr~ ser registra­

do por terceros como aviso (art. 175). 

D. Fuentes del derecho exclusivo a la denominación de origen. 

El. instrumento para asegurar la exclusizidad de -

las denominaciones de origen es una declaración general de -

protección, emitida por la hoy Secretaría de Comercio y Fome~ 

to Industrial a petición de parte legÍtima o de oficio. EJ. ÓE 

gano encargado para realizar J.os trámites de la decJ.aratoria­

es la Dirección Gen~ral de Invencio~c= y ~~rces y Desarro11o­
Tecno1Ógico (2). 

Sse derecho exclusivo de uso debe ser registrado­

cuando J.a concesión se da y ya se cubrieron todos los requis!_ 

tos y pago de derechos anteriores a la declaratoria. Entonces 

eJ. registro del derecho de uso se otorga por un período de 

cinco afios contados a partir de la fecha de depósito de J.a S.2,. 

J.icitud, y será renovable por períodos iguales, siempre y -­

cuando eJ. interesado compruebe que cumple con las condiciones 

y requisitos que :otivaron el otorgamiento deJ. registro. 

Una variante que pP~sea~a·nuestro signo. consiste 

en que no es el titular de la denominación de origen el par•!_ 

cular sino el ·Estado Mexicano, aquél. sólo adquiere eJ. derec~o 

a usarlas. 

2. Derechos y obligaciones deJ. titular de J.os.signos 
distintivos. 

A. Derechos del titular de J.a marca. 

2
Art. 20 del Reglamento Interior de J.a S~COFI, cuya vigencia­
es a partir del J.3 _de diciembre de J.983. 
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Una vez que se obtiene e1 títu1o que acredita que 

una marca está registrada, el. titul.ar tiene una serie de der.!!_ 

chos para protegerse contra posibles u.sos inaebidos por parte 

de terceros. Tal.es derechos sons 

- Derecho al. uso excl.usivo de 1a marca por e1 pr2. 

p:i.o ti tul.ar del. registro (.lrt. 88 de l.a Lilll.). 

Derecho de impedir que una tercera pP.rsona uti­

l.ice 1a marca sin consentimiento de su propietario. 

Derecho de sol.icitar l.a apl.icación de sanciones 

- Pacul.tad de exigir el. pago de daños y pf'lrjui-­

cios en contra de l.os infractores (Art. 230). 

- Derecho de trasmitir tota1mente o ceder parcia!_ 

mente el. registro de l.a marca {Art. I4I). 

- Derecho de otorgar l.icencias o autorizac1ones -

de uso de 1a marca {Art. I34). 

- Derecho de demandar l.a nu1idad de un registro -

de marca otorgado para proteger una marca Ídentica o semejan-· 

te (Arte. I47 y I5I). 

- Derecho de sol.icitar l.a ampl.iación o pró~roga 

del. pl.azo original. de 5 años del. registro {Art. I39). 

Derecho de percibir rega1Ías por el. arrendamie~ 

to o 1icencia concedida a l.os terceros. 

Derecho de obtención de regal.Ías por l.icencia -

obl.igatoria (Nuevo artícul.o 132 re~ormado). 

a. Obl.igacionee del. titul.ar de l.a marca. 

- Obl.igación de usar l.a marca tal. y como ~ue re-­

gistrada {A.rt. II5). 

Ob1igación de usar l.a marca en ca1idad de mar~ 

ca (Art. I49) 
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Obligación de comprobar el uso de la marca a ~ 

J.os tres años posteriores a su registro y de su fecha legal -

de expedición del registro (art. J.17). 

Una observación al precepto citado es de que -­

por primera vez y mediante reforma, se establece qué se en--­

ti ende por el uso efectivo de la marca: "la fabricación, pue!!_ 

ta en venta o co~erciaJ.ización del producto o servicio que 

proteja, en volÚJ:lenes y condic'ones que correspondan a una 

efectiva explotación comercial. en el territorio nacional. La­

SECOFI podrá requerir al interesado la información o documen­

tación que considere necesarios para cerciorarse de la afact~ 

va explotaciÓn"< 3 l. 

Ahora bien, para comprobar el uso se debe de ane­

xar una información económica de los arios en que se ha vendi­

do al producto o prestado el servicio; los tipos de material.­

en la expJ.otación, su peso, cantidad y cal.idad, etc. ~stos d~ 

tos sen.·.d.Jipaonsulta y por J.o tanto deben ser fidedignos. Est~ 

omndtción es precisa para que la Secretaría dé por coraproba~ 

dos los datos, empero se puede reservar ese derecho de esta-­

blecer la autenticidad del uso efectivo en el terr'.i.torio na-­

cional. Pode~os establecer que dicha discrecionalidad la oto~ 

ga la ley, conjunta~ente con las atribuciones de la Dirección 

General de Invenciones, :.:arcas y Desarrollo Tecnológico. 

Obligación de incJ.uir en los productos las le-­

yendas ":.larca Registrada~ o su abreviatura "mar,; reg." o las­

siglas "W..R.". 

- Obligación de vincular marcas. En relación al 

desaparecido artículo J.27 y 128 a la vez, podemos decir que 

dicha obligación fue letra muerta, pues no tuvo aplicación ~ 

3Art. 118 de la LIM. 



- 95 -

práctica. Dicha inclusión provocó una serie de protestas tan­

to por industrial.es, dueoos de marcas y abogados que los pa­

trocinaron; para esta medida se le dió solución con aplazar -

la vigencia de tal obligación legal. cuya razón de ser estriba 

en pretender que no circulan en uéxico "marcas extranjeras",­

entendiéndose por tales aquellas cuyo titular es un extranje­

ro o bien que tienen un registro extra.~jero en algún otro --­

país. Se dijo que sólo las marcas con registro internacional.­

son las que se inscriben en Berna, Suiza. 

Dicha obligación de vinculación de marcas o mar~ 

cas cuatas, e:;t:ciba en que, junto con la marca de origen ex-­

tranjero se acompaüa la marca mexicana para que, en ésta,· al.­

transcurrir cierto tiempo adquiera prestigio en el publico -­

una vez que la marca extranjera acostumbre al público con la­

denominación respectiva. 

3ntonces ya no tenemo~ una obligación más: es una 

opsión el vincular la marca extranjera con una marca origina­

riamente registrada en :.;éxico (Nuevo ar"t. 127 reformado). 

- Obligación de solicitar l.a renovación del. regi~ 

tro, de lo cont=aric cad~cará de pleno derecho (art. 13S). 

- Obligación de sedal.ar en los productos la l.eye~ 

da "Hecho en !iiéxico" (art. l.21). 

Obligación de serial.ar en los productos la leye~ 

da anterior y utilizar la silueta del águila (arta. l.21 y ---

122) en los productos de exportación. 

Obligación de seaa.1.ar la ubicación de l.a fábri­

ca o lugar de p=oducción o su leyenda (art. l.20). 

Obligación de sen.alar las leyendas citadas y la 

indicación antes ~encionada debe aparecer en los productos, -

en l.as etiquetas y en los empaques o envases en que se conte~ 
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gan al. expenderse a1 público, o sól.o en los envases cuando -­

por la natural.eza de l.os productos no pudiera insertarse en -

el.l.os (art. 122 reformado). 

- Obligación de inscribir actos en Tecnol.ogía. Al. 

otorgarse el permiso para explotar la marca, por licencia o -

cesión, debe inscribirse ante el. Registro Hacional de Transf~ 

rencia de Tecnología y en l.a Dirección General de Invencio-­

nes, ~arcas y Desarrol.l.o Tecnológico (arts. l.41. y l.42). 

Obligación de comprobar en forma fehacie~te, su 

uso efectivo y continuo en caso de sol.icitar la renovación 

{•art. l.40 rerorwa.:Lo). 

- Obligación para l.os efectos de comprobación de­

uso y renovación, de dar aviso a l.a Dirección General de In­

venciones, fiarcas y Desarrol.lo Tecnol.Ógico, todo titul.ar de -

marcas vincul.adas o marcas 1igadas. 

B. Derechos del titul.ar del nombre comercial.. 

- Derecho al uso excl.usivo del. nombre comercial. -

de su establ.ecimiento y derecho de impedir que un tercero -­

adopte dicho nombre o uno semejante .\art. 1.7S). 

- Derecho de apl.icar su nombre propio a los pro­

ductos que elabore, distribuya o comercial.ice, o los·servi--­

cios que prest~, a través de l.os documentos probatorios de e~ 

pl.otación del. comercio, siempre y cuando esté publicado en 

l.os términos de la ley (art. l.33). 

- Derecho a registrarl.o y usarlo como marca, sie~ 

pre y cuando no sea descriptivo de l.os productos:y servicios­

ª 1os que se apl.ique y trate·de aplicarse. :;:n el. nuevo artíc~ 

l.o 91. de la LIU se enumeran en 23 fracciones 1.o que no puede­

registrar~e como marca, pero la fracción II del numeral. 90 i~ 

cl.uye como constitución de una marca al nombre comercial, la-
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razón social y la deno~inación social. La fracción V de las -

prohibiciones aclara lo relativo a la distintividad. 

Derecho a li::;itar el giro de su establecimien~~ 

to, sin necesidad de presentar u.na nueva solicitud; pero si -

lo llega a incrementar, debe, debe solicitar otra publicación 

(arts. 95 y 187). 

Derecho de solic.t:tar 1.a cancelación de_J.a·.p.iJ.bJ,!_ 

cación; ·dicho escrito puede ser ratificado si así lo estima 

la SECOFI, o ésta, media::tte oficio lo cá..ncela si el titular 

ee;ecu.l.z o h~ce ~so i~~cOi~o en 1cs precios o c<;U.idad de 

los productos o servicios ~ue vende o presta en su estableci­

miento. Esta medida es plausible si se atiende a las reglas -

de las marcas según la rerei.sión que hace el artíc~o 187 y de 

acuerdo a lo establecido en el numeral 150 de la LI~. 

Derecho a ceder total o parcialmente su nombre C2, 

mercial. Por regla general dicha trasmisión se hace junto con 

el establecimiento ( art. 155). 

Aunque el artíc:ll.o citado establece la reserva de 

usar el nombre comercial, éste p~ede ser cedido en el mismo -

acto o no, pero COQO se establece que puede sujetarse la ope­

ración col:lo quieran las pa=--::es, se salva el llamado "pacto de 

concur~encia", que establece césar SepÚ1.veda( 4 ), precio;&Qen'te 

por la remisión que hace la ley especial al derecho común, en 

el que prevalece la vol'..L.ntad de las partes. 

- Derecho a ot~rgar licencias o autorizaciones a­

un tercero que lo utilice cono nombre comercial o como marca, 

45 ' • · epúlveda, Cesar, ob. cit. p. 13"-. 
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previo pago de regal.Ías que ~ijen las partes contratantes. 

Derecho de oponerse a la existencia de otro no~ 

bre comercial y solicitar cas sanciones a quienes infrinjan -

el derecho exclusivo. 

Es muy importante aclarar que en las ref0rmas in­

troducidas a la L!fil, todavía se mantiene coco requisito de-~ 

procedibilidad para el ejercicio de la acción petlal, la pre-­

via declaración de la SECOFI, en relación con la existencia -

de los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito-

to de vista técnico, no prjuzgará sobre las acciones civiles­

º penales que procedan y se hará del conocimiento de la Proc~ 

raduría General. de la República (art. 213). 

El capítulo de las infracciones en su artíc..u.o 

210, fracción IV, considera como infracción administrativa 

usar dentro de una zona geográfica en que resida la clientela 

efectiva, un nombre comercial. semajante en grado de confusión· 

a otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar­

un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del -

mismo o similar giro. 

Por su parte, el artículo 211 tipifica como deli­

to, en la fracción VII, usar dentro de una zona geográfica ~ 

que abarque la clientela efectiva un nombre comercial. igual a 

otro aplicado al mismo giro mercantil. 

La pena por incurrir en alguno de los delitos --­

enunciados en el numeral anterior, es alternativa y, consiste 
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en prieicin de 2 a 6 años y muJ.ta de mi1 a cien mil pesos o si 

lo una de estas a juicio de1 juzgador •. 

Cabe mencionar que el nuevo artículo reformado e~ 

tablece que la investigación previa re1acionada con los de1i­

tos a que se refiere el numeral 2II la iniciará el Ministerio 

Público tan pronto coco se tenga conocimiento de los hechos -

que puedan tipificarlos, y dentro de el1a podrá dictar las m~ 

didaa cautelares que es!ablezca la 1egislació~ de la materia, 

incluyéndose las dispuestas por el CÓdigo Federal de Procedi­

mientos Federales. Sin e~bargo, es de observarse que la nueva 

medida de conocimiento ;:r~ el ~e;=e~entant~ social es más B.:!, 

plia en relación a su co~petencia, pero no para su tiempo. 

En efecto, el. Aünisterio PÚb1ico del orden común­

se abstendrá por falta de tiempo de conocer de los hechos que 

puedan constituir el delito, precisa.mente, por la tardanza de 

la declaración técnica por parte de 1a SECOFI. Empero, sólo -

puede i.niciar 1a averi~ción y turnarla a 1a Procuraduría G~ 

neraJ. de la República pa:a e1 procedimiento que se seña1a en­

el artículo reformado, toda vez que actúa como investigador -

de conocimiento. 

- Derecho de oponerse a la publicación de otro ~ 

nombre comercial. 

Esta acción creemos que puede ser intentada por 

el tituJ.ar cuando de 1os casos excepciona1es y justificados 

por el tercero, la SECOFI concede el plazo para solicitar la­

renovación de los efectos de 1a publicación. Aunque la refor­

ma a1 artículo I84 retiró su segundo párr~o y adicionó uno ~ 

nuevo; éste Último es co?U:uso porque no establece a qu9 plazo 

de gracia se refieres sí al plazo para presentar la solicitud 

de la publicación o al plazo para renovarse. 
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Este derecho ea de petición y ya la ley retira la 

figura de cesación de loa efectos, de manera que si no proap~ 

ra se intenta la acción mencionada en el anterior inciso. 

Derecho de solicitar la aplicación de sanciones 

contra los infractores y reclamarles los daños y perjuicios,­

independientemente de la sanción administrativa y del ejerci­

cio de la acción pena1, con motivo de la infracción o del de-

1i to (Art. 2I4). 

b• Obligaciones del titular del nombre comercial.. 

Todo propietario que des·ea proteger legalmente su 

no111bre comercial y conservarlo, tiene tambi en la obligación -

de usarlo ta1 y como fue publicado en la Gaceta de"Invencio-­

nes y J.!arcaa", anteriormente llamada "Gaceta de Propiedad In­

dustrial". De manera que ese uso exclusivo debe ser continuo­

Y no inducir a error o confusión, ni desviar a la clientela -

de los competidores en el mercado. 

- Obligación de usar el nomore comercial ta:t y c~ 

mo fue pub1icado (Art. I79) 

- Obligación de renovar los efectos de la public~ 

ción (Art. !84). 

- Obligación de i~scribir ante el Re~stro Nacio­

nal de Transferencia de TecnologÍa, la licencia del nombre c~ 

mercia1 y su cesión (Arta. I88 de la LI~ y 2 de la Ley Sobre­

el Contra y Registro de la Transferencia de TecnologÍa y el -

Uso y Rxplo~ación de Patentes y "3rcas< 5 >). 
- Obligación de demostrar la utilización efectiva 

del nombre comercial aplicado a un giro determinado. 

Podemos decir qúe el mismo comentario que hicimos 

5
Publicada en el D.O; el día II de enero de I982, y en vigor­
a los 30 d!as de esa publicación. 
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a la obligación de comprobar el uso de la marca, es aplicable 

a este apartado. Solamente agregaremos 9ue no hay confusión 

en el término uso efectivo y utilización efectiva, en razón 

de que la primera sólo se refiere a las marcas y la ley lo e~ 

tablece en su artículo 118; pero para la segunda, nosotros e~ 

tendemos la sÓla existencia del establecimiento, independien­

temente de la producción de artículos, y el texto donde apar~ 

ce su nombre comercial. 

Inclusive, puede darse el caso de la publicidad -

que se haga del no~bre en todo medio de difusión o por sus c~ 

racterísticas notorias. De la misma forma, podemo~ hacer uso­

de las re~las escablecidas en relación a la marca, y en donde 

el nuevo numeral 118, parte in fine, nos indica "una efectiva 

explotación comercial en territorio nacional. La SECOFI podrá 

requerir al interesado la información o documentos que consi 

dere necesarios para cerciorarse de la efectiva explotación". 

Luego entonces, sí podemos asimilar estos concep­

tos en el plano de aplicación a la comprobación del uso de la 

marca y cualquier otro medio de prueba dentro de las operacio 

nes comerciales que lleva a efecto el nombre comercial. La -­

ley no necesariacente debe de definir sus conceptos. 

c. Derechos del titular del aviso o anuncio comercial. 

- Derecho al uso exclusivo del aviso para anun-'"­

ciar al p~blico un establecimiento o negocio comercial, indu~ 

trial, de ser;icios o determinados productos (art. 174 refor­

mado). 

- ~erecho de usar el aviso e impedir que un ter~ 

cero lo adopte sea igual o semejante al grado de que se con~ 

fundan en su conjunto. 

- Derecho de proteger ese uso exclusivo por y me-
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diante registro (174). 

Derecho de GOlicitar la aplicación de las san-­

-ciones contra los infractores y exigir el pago de daños :.:_ pe.E. 

juicios en contra de los infractores (arts. 210, b, fracción­

VII y X; y 215). 

c. Obligaciones del titular del aviso o anuncio comercial. 

- Obligación de usar el aviso o anuncio tal y co­

mo lo registró. 

- Obligación de no volver a registrar su anuncio­

'una vez que ha~·a caídoi!en el dominio pÚblino. 

- ObJ.igación de c~pecif1ca.r en ia sol.icit11d de r~ 

gistro qué productos o servicios van a publicarse. 

- Obligación de usar oraciones o frases que los -

distinga fácilmente de los de su misma especie. 

D. Derechos del usuario registrado en la denominación de ori-

~ 

Ya hemos dicho que el instr;.u:¡ento para asegurar -

la exclusivLdad de uso de elementos di=erenciadores de merca:r 

cías llamado·s denominaciones de origen es la declaración gen~ 

ral de protección. Sólo el Estado Mexicano es propietario y -

la SECOFI su representante. 

La concesión del derecho a usar una den~minación­
de origen se otorga a todo solicitante, sea persona física o­

moral, quien puede adquirir ese derecho de uso mediante un r~ 

gistro. Una vez declarada la protección, esos derechos.son: 

Derecho a usar la denoi:ilnación de origen en los 

productos que se exploten~ sean publicitados. 

Derecho de trasmitir ese derecho de uso. 

Derecho de otorgar licencia de uso. 
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Pero para que·ia trasmisión surta efecto debe ser 

inscrita en 1.a SECOFI, 1a que sól.o ~!ectuará e1 registro de1-

traspaso si se 1.e comprueba que e1 n~evo usuario cumpl.e con -

1os requisitos establ.ecidos en 1a LI~ para obtener el. derecho 

a usar 1.a denominación de origen. 

Sobre e1 convenio de 1.icencia de u.so, sóio surti­

rá ·efecto a partir de su ap:uobación y registro por 1.a misma -

Secretaría, y cuyos requisitos exigidos deben ser compl.ementa. 

dos en e1 convenio. Además, el. 1.icenciatario sól.o podrá uti1i 

zar 1a denominación de origen acompa:iada de una marca regis-­

trada que sea propiedad de1 1icencianta y que haya sido exp1o 

tada en ~orma efectiva por éi, dentro d&1 territo=!c ~acio---

na1 (Arts. I69 ~ !70). 

d• Ob1igacione~ del. usuario registrado en 1a denominación de­

origen. 

~ Ob1igación a util.izar 1a denominación de origen 

como ap_arece protegida en 1a dec1aración genera1. Se excep-­

túan 1as modificaciones que no a1teren o ~ecten su identidad 

y, de no util.izarse en 1.a forma estab1ecida, procede su revo­

cación (A.rt. I66). 

~ Ob1igación de comprobar 1.ns condiciones y reqUh 

sitos que fueron deter:ninantes para otorgar1e el. registro de­

usuario, en el. caso de 1a renovación de 1os efectos del. regí~ 

tro {Art. I67). 

- Obl.igaciÓn de registrar 1a trasmisión del. uso,­

y someter a ii aprobación y registro el. convenio de 1.icencia, 

ante 1.a SECOFI (Arts. I69 y I70). 

3. Modos de concluir el. derecho sobre 1.os signos di~ 
tintivos. 

Los modos como 11.ega a su fin el. derecho excl.usi-
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vo de uso de los elementos diferenciadores de productos, ser­

vicios y establecimientos, son: 

A. Por nulidad del registro marcario. 

El tratadista César SepÚlveda, hace una distin~-­

ción muy precisa sobre la nulidad del registro y la nulidad -

de la marca. Dicho autor, senala que la nulidad del registro­

s1.4pone el incumplin::iento de requisitos forn:ales que al reali­

zarse los supuestos, la nulidad obliga al titular a efectuar­

un nuevo registro en for~a debida, ya que en caso de no haceE 

lo, sólo se tendrá una marca en uso. Por el contrario, la nu­

lidad de la marca es consecuencia de su desaparición total; ~ 

una vez que queda firme la resolución de anulación, no existe 

ningún derecho para usarla, resultando su empleo hasta delic­

tu~so en algunos casos. Sin embargo, la Ley de Invenciones y­

~arcas, únicamente se refiere a la nulidad del registro abar­

cando las dos nulidades( 6 ). 

En efecto, dichas nulidades se observan a.l~ luz­

del artículo 147 de la LI~. en sus siete fracciones: 

a) El. :-egistro de una =~ca es nu1o. 

Cuando se haya otorgado en contravenci6n a las -

disposiciones de la ley (art. 147-I). 

Esta fracción se refiere a las prohibicion_es que­

establece el numeral 91 para constituir una marca y que no 

llenan los requisitos esenciales para su registro, como lo e~ 

tablece el artículo 90 de la LI~. 

Por falsedad del solicitante cuando solicite el 

registro y se haya otorgado-sin aprobarse debidamente los e:iq! 

menes administrativos y el de novedad; o no se cubrieron los­

derechos (arta. 105, 109 y 58 del Reglamento de la ley). 

65 , • epúlveda, Cesar, ob. cit. p. 2ló. 
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- Cuando 1a marca sea idéntica o semejante, en 

grado de confusión, a otra que haya sid~ usada en el pa{s, 

con anterioridad a 1a fecha 1ega1 de 1a marca registrada, --­

aplicada a los mismos o simi1ares productos o servicios, sie~ 

pre que quien huga va1er el mejor derecho por uso anterior -­

compruebe haber usado su marca ininterrw:1pidamente en e1 --~ 

país, antes de la fecha de U!>O dec1arado por e1 que la regis­

tró (art. 147-II reformado}. 

?ara este caso, 1a nulidad no opera de p1eno der~ 

cho, sino que requiere de uü ~rocedimiento de dec1aración. 

Cuando una ~arca fue usada coú ~~tertoridad cn­

r.:éxi co o en e1 extranjero (art.·147-III). 

Para que exista el procedit:d.ento declarativo, es­

necesario acreditar e~diante copia certificada, que eX:i.ste el 

registro en e1 extranjero. 

- Cuando 1a etiqueta, en que aparezca 1a marca 

conteng~ indicaciones falsas respecto de la procedencia de 

1.os productos o servicios, ubicación de1 estabJ.eci:::::iiento o 

con respecto a meda11a, diplomas, premios o recompensas 

(art. 147-IV). 

Esta causa de nu1idad viene a pl:'Oteger al. ,;J. tizo­

grupo de interés, a1 consumidor, cuyos derechos están salva-­

guardados en la Ley ?ederal de Protección al. Consumidor. con­

tra usurpadores e imitadores de marcas. 

- Cuando el registro se hubiera otorgado con base 

en declaraciones ~t1sas o inexactas {art. 147-V). 

- Cuando por error. inadvertencia o diferencia de 

apreciaci.:n, se haya otorgado el registro existiendo en vigor 

otro que se considere invadido, por tratarse de una :iarca que 

sea igual o secejante en grado de con%usión y que se re~ie-
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fiera a servicios o productos iguaJ.es o simll.ares (Art. I47-­

VI). 

La confusión de l.as 111arcas debe ser decl.arada pa­

ra que opere l.a nulidad. 

- Cuando el. representante del. dl.leiio de l.a marca 

obtenga el. registro en el extranjero, sin su consentimiento 

e%preso (A.rt. I47-v¡r). 

En cuanto a l.a demanda para sol.ici tar l.a nl.11.i:iad, 

ante l.a Oficina. de flarcas: !'u"i!" :!.n ten t::.:-;;c ll04 el <luerio por-

· conducto de su apoderado l.ega1, una. ·vez qu"' exista el. regis­

tro general. de poderes que al. efecto eatabl.ezca l.a SECOFIC 7 >. 
En la misma ley se establecen l.os cuatro plazos -

para demandarl.aa en cualquier tiempo, en l.os casos de l.as 

fracciones I, V y VII¡ en Wl plazo de tres arios, para l.as pr~ 

vistas en l.aa :fracciones IV y Vi¡ y en un año, para l.a sei.al.~ 

da en l.a fracción II; pero en un pl.azo de seis meses, para la 

fundada en l.a :fracción III. 

Dlchoa pl.azoa se compl.lt&rlÚl a partir de l.a ¡:ubl.1-

cación del registro en l.a Gaceta de Invenciones y .!.!arcas ( -

Art. I47 parte in fine). 

b. Caducidad. 

La caducidad en el derecho marcario equivale a la 

pérdida del derecho. 

En el. artículo I39 de l.a L:Uol restrinje l.a insti. t-.::! 

ción de la caducidad, consistente en que al transcurrir el. 

pl.azo origina1 de cinco aaos de vigencia del. registro debe de 

renovarse dicho registro, pero amplía con un pl.azo de gracia­

para presentarse l.a sol.icitud de renovación que de no hacerse 

7Art. I89 refor.nado. 
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caducará de pleno derecho. 

La caducidad de acuerdo a 1o citado anteriormente 

opera a fa1ta de la renovación de1 mismo registro, y deja la 

puerta abierta para que los terceros puedan solicitar su re-­

gistro, transcurrido un año a partir de la fecha de la caduct 

dad (Arta. 99, II2, I39, I40 y I48 de 1a LHí). 

Por 10 que respecta a1 artícuio I3 del Reglamento 

de la LIU, cabe mencionar que el lapso de prou.~ciones no pre­

sentadas en el término mayor de un año, produce 1a caducidad­

de la instancia. Los términos para computar dicha caducid~d.­

se establecen en el mismo artícul.o tercero transitorio. 

c. Extinción. 

Son tres las causas por las que puede terminar e1 

registro de la marca: Por disolución de 1a marca;·por usar la 

marca en forma. distinta a como fue registrada y por fa1ta de 

uso de la marca. 

Extinción por disolución. 

Disolución viene de diluir. Cuando el. propietario 

ha tolerado el uso de la marca como si fuese el nombre del -­

producto que distingue la marca de su propiedad. 

A1 respecto, el titular de una marca tiene la ~­

obligación de no usarla de manera tal. que pueda producir el 

efecto de acostumbrar a1 público a usar; dicha marca como el 

nombre del producto, así como la obligación positiva de usar­

un término genérico apropiado junto con l.a marca Yr. en todo -

caso, la de realizar todos los esfuerzos pertinentes para evt 

tar que el. público en general use la marca como un término g~ 
nérico (S). 

8Ladaa, Stephen P. Transforciación de una Marca en un Té.rmino­
Genérico, en r.m. del.a P.I.A., ju1-dic. I964, No •. 4. p. 254 
y siga. 
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Estos conceptos nos indican la extinción por to­

lerar el uso de la marca como nombre genérico o su.dilución. 

Rangel Med~na(g} nos indica que la marca sirve 

ante todo para distinguir un producto de otro producto del 

mismo género, ya sea que este Último lleve otra marca o no 

lleve ninguna, es la marca la que da a la mercancía su indi­

vidualidad, permite reconocerla entre millones de otras aná­
logas o semajantes. 

Para el tratadista citado, la natural.eza de la -

marca estriba en su esencia distintiva, lo cuaJ. desprende -­

que la marca debe especiali-zar, individualizar y singulari­

zar el producto a manera de evitar toda confusión con otros­

productos similares(Io). 

Esa !unción diferenciadora como ya la explicamos 

anteriormente, la conserva la ley en su artículo 89, pero el 

titul.ar de un registro marcario debe conservar el derecho 

privativo sobre el mismo, haciendo que sus productos se dis­

tingan de los otros iguales o similares, por medio de su 1118.!: 

ca, y tratando darle una publicidad adecuada. Es decir, pu­

blicitar su marca con un uso que indique su carácter distinti 

vo y no el de un término genérico o descriptivo del produc­

to. 

La.LI~, en su nW11era1 I49, nos indica que .para -

que proceda la extinción clel registro marcario por dilución, 

es necesario que el titular del registro citado provoq~e o 

tolere su cambio en denominación genérica de los productos o 

servicios, de tal suerte que pierdan éstos su !unción disti~ 

9 Rangel Medina, David, Tratado, ob. cit. p. I72. 

IOidem. p. I84 y I85~ 
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tiva, por 1os =edios comerciales y en e1 uso genera1izado por 

e1 plÍb11 co. 

Para dec1arar la ex:tinción se re0uiere de todo un 

procedimiento, satisfecho.el mismo, 2~ marca a.i'ectada pasa a1 

dominio público a partir de 1a :fecha en que se publique 1a d.!!, 

c1aratoria en e1 Diario O:f'icia1 (Art. 149). 

El e:xti tu1ar puede so1ic1 tar nuevo regiátro de 1a 

marca que 1e :f'~e dec1arada extingida; asimismo el titular de-

1a marca caduca.da, en los términos del artÍcu1o 99 reformado. 

Luego entonces no hay domifiio público porque la ley le :fija -

una garantía, :r los terceros no podrán registrar c~a marca ni 

caducada ni exti:!lgui.da. 

A a.enudo vemos que es tanta la popu1aridad de la 

marca en los me--'-ios de publicidad que el público inmediatame~ 

te identifica el nombre de la marca con el nombre del pro­

ducto. Esto con~uce a la inclusión de la marca en dicciona~­

rios, enciclopedias, libros de texto, libros técnicos y publi 

caciones periódicas. 

No debe admitirse por el dueno de la marca que é~ 

ta ~parezca en ~~a diccionarios, libros de texto o publica~­

ción especializada, sin ning..ma anotación o advertencia que -

identifique al significado de la marca, si aparece debe indi­

carse que es ma=ca registrada. Por otro lado, Ladas, opina~ 

que debe admi~i~se que el dueño de la marca tiene e1 deber de 

ser diligente eo. la sa1vaguarda de sus derechos{lI). 

Extinción por usar la marca en :forma distinta a como fue re~ 

gistradá. 

lILadas, Stephe:: P., ob. cit. p. 277. 



- llO -

La :::arca debe usarse tal y como fue registrada. -

Toda modificación será motivo de una nueva solicitaa, pero p~ 

ra conservar el registro marcario, se condiciona al cumpli--­

ciento de diversos requisitos que l.a l.ey se.ial.a. Estos incum­

plimientos, de alg-.ino de el.l.os, trae como consecuencia l.a péE 

d~da o extinción del registre. 

Las condiciones que establece el artículo 115 son 

l.as di~ensiones de l.a marca y sus variantes en la materia en­

l.a cual. está impresa, gi:abada o reproducida. 

Entoi::.ce:;:, el re.ó:istro original. se extinguirá pre­

via decl.aración, no es de pl.eno der~cho, si no se ll.ena el. r~ 

quisito de modificación, sal.ve que sólo se infiera al. tamatio­

o al. material en que está reproducida l.a marca. 

Extinción por fal.ta de uso de la marca. 

Para que el. registro de l.a marca conserve su vi~ 

gencia y su protección, el. titular debe demostrar el. uso efec 

tivo dentro de l.os tres anos siguientes a su regtstro. De no­

demostrarl.o, se considera extinguido de pleno derecho el re~· 

gi stro (art. 11 7 ). 

Ya vimos en qué consiste ese uso efectivo, en el.­

inciso anterior, Ct.;ando habl.ábamos de l.as obli6aciones del. ti 

tu.lar. 

La·fecha. para computar el. pl.azo de' tres anos es -

l.a misma fecha en que el funcionario (servidor público) firm.a 

l.a expedición del. registro. 

Para renovar el. registro tambien es nece'sario co:, 

probar ese uso (art. 140). 

d. Cancel.ación del. registro-. 

Uno de los modos tambien de terminar el derecho -

al uso excl.usivo de l.a marca es la cancelación, l.a cual. tiene 
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y presenta dos variantes1 J.a cancel.ación por renuncia y por 

mandamiento l.egaJ.. 

Cancel.ación oor renuncia vol.'1lltaria •. 

Esta, el. concepto tradicional. de cancel.ación, es­

el. acto por el. cual. el. propietario ren~~cia al,_~egistro de J.a 

marca mediante escrito dirigido a la SECOFI; porque es él. --­

quién tiene esa facultad de renunciar a los derechos que der~ 

van del registro de su signo marcario. 

Sste derecho se encuentra en el artícuJ.o J.50 de -

J.a Lit1, y la Oficina de !~arcas d~clar~rá :!!::ha canc<:l.a.ción y­

resolverá sobre la veracidad del libelo. Aunque no es usual. -

esta medida, se pide J.a ratificación del escrito. 

Tiene el. mismo derecho de solicitar el. registro,­

nuevamente, el titul.ar que pidió la cancel.ación volunta.."'"iame~ 

te, ea cual.quier época, pero tendrá que estar sujeto a J.os -­

exámenes adm.inistrativo~y de novedad que h~-a J.a Oficina de 

!;;arcas'· dependiente de J.a Dirección .;eneral :le Invenciones, 

karcas y Desarrol.J.o Tecnol.Óh~co (art. ~9 de la LI~ reformada, 

reci en temen te). 

Cancel.ación por mandato legal. 

2sta modalidad se establece en la segunda parte -

del numeral que ·ci tai;;os inicialmente en esta cuartilla, al. d~ 

cir que la SECO?I puede cancel.ar el registro de una marca, 

cuando su titular especul.e o haga uso indebido en el precio o 

calidad de un producto o servicio amparado por la marca en d~ 

trimento del. público o de la economía del pa{s. 

tluevamente, observamos que la med..::.da.tomada por -

el legislador :fue la de proteger al. pÚbl.ico c-:>nsuu:idor; .Pero­

l.a solución a esa especul.ación se establece en J.a propia ley, 

a1 establecer el. registro y uso obl.igat~rio ce marcas en cua~ 
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quier producto o servicio (Art. 125). 

No obstante que de l.as tres fracciones introduci­

das a este artÍcul.o no se menciona 1a especu1ación o uso ind,!_ 

bido de precios o calidad de 1as mercancías o servicios, o~­

tras 1eyes se encargan de sancionar 1a especu1ación, como es­

e1 caso de l.a ya comentada Ley Federal. de Protección aJ. Cons~ 

l3idor y e1 Códi6Q PenSJ. para el. Distrito Federal., se ocupan 

de e11a. La primera sanciona 1as infracciones y 1a segunda, 

tipifica como de1itos contra el. consumo y 1a riqueza nacional. 

esas figuras. 

Preci.sa.mente por 1a. di:¡¡¡oo-tr::.c1.Ó!?. q'J-~ habrá que h~ 

cerse al. dueño o fabricante de l.a marca de que es éi e1 que -

especu1a, 1a disposición no funciona; y en supuesto que fuese 

así, 1a medida adoptada a nue8tro criterio es l.a indicada an­

terio=ente. 

e. Expro~iación. 

Para 1as patentes sí opera 1a expropiación, de 

acuerdo a 1o estab1ecido en el. art!cuio 63 de 1a LUi, pero es. 

ap1icabl.e 1a expropiación al.as marcas, aunque no 10 diga 1a­

l.ey. 

Ya mencionamos que constitucionalmente e1 Estado­

mex:icano está !acul.tado para imponer 1as modaJ..idades a 1a pr~ 

piedad privada; empero, en mater1as de marca:s no se estab1ece 

1os requisitos para 1os decretos de expropiación. Esa facul.­

tad 1a estab1ece e1 artícul.o 27 Constitucional., en sus.segun­

do y tercer párrafos. 

Hacemos estas anotaciones, porque 1a marca sí es­

factib1e de expropiarse, péro no debe decirse en 1a 1ey, para 

no asustar a 1os inversionistas extranjeros, por 1a amenaza -

de una posib1e privación de su lllarca. 
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!. Prohibición de usar marcas en determinados productos. 

J.iediante la re:f'orce. a1 artí_culo I25 de la LIJ.:, se 

mantiene la misma prohibición de uso· de marcas registradas o­

no en determinado producto o se:-;icio, de cualquier rama o a~ 

tividad, de oficio o a petición de los organismos representa­

tivos. 

No es necesario, creemos, transcribir las fracci~ 

nea, pero s{ consideramos necesa..""io mencionar que no dice la­

ley si la prohibición es def'i:U. -:iva o temporal.. Esta probi bi­

ción tiene un matiz de expropiación pero no se asimila, por­

que el bien sujeto y objeto de axpropiación pasa al dominio 

pÚbl.ico, pero en el caso de que nos ocupa, l.a marca no pasa a 

formar parte del patrimonio nacional. 

Se supone que el -ti'.tulo subsiste, la marca conti­

núa registrada sólo que no pr·:>cede su uso,_ pero al renovarse­

el pl.azo de vigencia de cinco años, el. ti tul.ar demostrará que 

por causas ajenas le estañ impi;ilendo hacer uso de la marca. 

Precisamente por e~ conf'l.icto de las disposicio~­

nes de l.a Lihl, se rompe el principio establecido en la Consti 

tución, ya que se daría pref'ere::;.cia a unos en perjuicio de -­

otros. Una observación precisa para esta medida de prohibi--­

ción; radica en la derogación ~el artícul.o, conservando la Vi 

gencia de las marcas y dictar ¡¡¡edidas para que se ajusten l:os 

fa_bricantes y prestado:r.·es de servicios sobre el control de e~ 

lidad y eficiencia de proporci~::-.arlos, en este conflictivo 

sistema económico. 

g. Restricción del uso de l.as =reas. 

~ste codo de tert:ün.ar el derecho exclusivo de la­

marca, se establece en el. art{c:.:.l.o I16 de la Ll~, en el senti 

do de que ia Secretaría podrá establ.ecer, mediante decl.arato-
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ria y una vez que haya oído al presunto afec"ado y a los org~ 

nismos representativos de los sectores interesados, que lon 

productos elaborados o los servicios prestados por un mismo 

titular que en uno u o~ro caso sean substancial.mente igua1es, 

esto.es, que sólo difieran en características accidentales, ' 

se ~cparen por una sÓla marca. 

César SepÚlveda al. comentar esta disposición dice 

que re~tringe el derecho sobre la marca, porque protege los -

intereses del consll!llidor; agregando que dicho objetivo radica 

en la e;:.is-:e~cia c!o .f)!'ecios artificiales entre los productos­

da calidad si"1ilar, p:::-ecios y ar::ionía del dueüo, autoridades, 

organismos representativos, y las cámaras industriales y de -

comercio o las asociaciones de productores, para una declara­

toria feliz, de lo contrario puede instarse ante los tribuna­

les judicial es <12 ) 

Finalmente, hemos de decir que este nu~eral obed~ 

ce a un objetivo de tipo económico, ya que la Secretaría obl~ 

ga a que los productos lleven sÓla U!la :narca po:::- la especula-· 

ción .de los precios. 3ste precepto, al igual que el anterior­

cooSntado ~o funcionan en ia 9ráctica 9 pero so~ innovaciones­

ª la ley de Invenciones y ~:arcas. 

B. Los modos de conclusión del nombre comercial. 

Al. "iniciar nuestro estudio de los modos de concl~ 

sión, y en especial. al de las marcas, decíamos que el modo de 

concluir el derecho exclusivo de uso de los elementos difere~ 

ciadores de establecin::ientos, era mediante la publicación no­

mediante registro. Como no hay registro de nombre comercial 

ta!lipoco hay caducidad n:. nuiidad aplicables a la marca. Las 

formas de poner fin al derecho exclusivo son, por consiguien­

tei 

12sepÚlveda, César, ob. cit. p. 145. 
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a. La cesación de los e~ectos de la publicación. 

Esta figura quedó sin e~ectos por la reforma de -

2g de diciembre de I987, precisai:iente por la reforma al. artí­

culo I84 en su segundo párr~o. Sin embargo, antes de dicho -

cambio a la ley, no se señalaba en forma expresa el procedim!_ 

ento declarativo, pensamos que operaba de·pleno derecho. 

No decía nada acerca de la caducidad por no efec­

tuar la renovación al derecho exclusivo de solicitar los efe~ 

tos de la publicación, sólo indicaba que de no solicitarse c~ 

sarán los efectos de la publicación. 

b. ~==!~ciéu u~¡ derecho por no usar e1 nombre. 

Por su parte el artícul.o I86 nos dice que cua.ndo­

dej e de usarse dentro de un año consecutivo o un a.o.o después­

de que la empresa o establecimiento que distingue· haya desap~ 

recido, termi.nará el derecho de uso exclusivo. 

c. Terminación por clausura del establecimiento por más de un 

año• cuando no se use el nombre comercial por la sanción ad-­

ministra ti va. 

d. E:rpropiación del nombre comercial. 

Igu:tlmen~e podemos elevar nuestros comentarios p~ 

ra establecer que los nombres comerciales sí son objeto de e~ 

prppiación, precisamente por su natu.ral.eza de propiedad priv~ 

da, quedando sujeta a las modalidades y restricciones de la 

propiedad privada que se fijan en el artículo 27 Constitucio­

nal, para ejercer un control más estricto de los derechos al­

nombre comercial.. 

C• EJ. modo de concluir el aviso o anuncio comercial. 

Por la importancia que juega la publicidad en los 

medios de información en esta época moderna, no creemos que -

el titular de un aviso solicite la nulidad de un aviso que ~ 
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sea igual. o semejantes, en tal. caso pedirá 1a ap1icación de -

1as sanciones o el pago de danos y perjuicios. La mayoría de­

los casos teX"lllinan en amigabl.es composiciones. 

Todo productor o ~abricante o prestador de servi­

vicios cada d!a busca la ~orma de expender sus productos con 

una publ.icidad cada d!a más avanzada, y precisamente para a-­

traer c1iente1a. Por esto l.os efectos de1 registro se reducen 

a dies años no prorro~blos. Todo anuncio que ll.eve cierta --

origina1idad ~n eu~ tc:tcs. ~~poX-téültu o no den~ro de1 comer­

cio, termina al cump1ir dicho plazo ·y caerá a1 dominio públi­

co. 

Aunque es aplicab1e l.a expropiación a este signo, 

no vemos la forma en que e1 Estado adopte ta1 medida, ya que­

en el. supuesto de· que el. avi·ao comercial. e~ga: en·.el. .dominio­

pÚb1ieo, nadie puede hacer uso de1 mismo ni podrá registrarl.o 

como aviso. Entonces, pensamos que puede operar el dominio p~ 

bl.ico pagante. 

D. 1:odos de conc1uir el der'!!cho de ueo e::::cl.usivo datlvado de-· 

la concesión de 1a denominación de origen. 

En este Último inciso mencionaremos que la dura-­

ción· de vigencia de la protección de 1a denominación de ori~ 

gen es indefinida, pues esta condicionada a la subsistencia -

de 1aa condiciones natura1es que la motivaron.' Por eso el. p1~ 

zo de vigencia de protección se hace extensib1e a dichas con­

diciones. La dec1aración de protección dejará de surtir efec­

tos por otra declaración que dicte 1a SECOFI. 

Luego 1a concesión otorgada mediante registro pa­

ra e1 usuario terminai 

a. Por nul.idad. 

Cuando el. registro se otorgÓ en contravención a -



- II7 -

las disposiciones establecidas en la Ley de Invenciones y lo:a~ 

cas; y cuando se otorgue en base a las falsas declaraciones -

(Art. I7I-I). 

b. Por caducidad. 

Cuando el registro no se renueve al ter:ninar la 

dl.lración del registro, cuya vigencia es de cinco anos (A.rt. 

I7I-II). 

c. Extinción. 

Son dos las causas de extincións cuando el usua~ 

rio registrado no utilice la denominación de origen dentro ~ 

del plazo de un año, contado a partir de la fecha en que se 

concedió la autorización, y no haya acreditado el uso de la 

denominación de origen al ª'io, acompaüándola con documentos,­

que demuestren dicho uso ante la Secretana (Arta·. I7I-III, 

¡¡ 65 del Regl.at:1en to de la LII.A). 

La segunda causa de extinción estriba en el caso­

de que se suspenda dicha utilización por más de un año conse­

cuti vo (Art. I7I-III). 

Para proceder en el trámite del procedimiento de­

terminación, el artículo !72 de la LIM, menciona que dichas -

declaraciones administrativas de nul.idad, caducidad y de ex~ 

tinción,·autorizaciÓn para usar una denominación de origen, -

1a decl.aratoria general de protección o de registro de usua~ 

rio de.la misma, se hará por 1a 5SCOFI de oficio, a petición­

de parte o del ~~niaterio PÚblico Federal. 

Por ser el dueño de la denominaciún de origen el.­

Estado ~eXicano, es ~ate el que debe velar por el uso no aut~ 

rizado, quedando a cargo. de las partea a que se refiere el 

artículo !53 de la LI~. denunciar todos los casos de el uso 

ilegal a que 3e refiere cada denunciante, ya sea ante la Se--
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cretar!a o ante e1 r.:inisterio PÚb1ico cuando se usurpen 1os -

derechos de1 usuario. 

De 1a misma forma 1a representante del Estlido, p~ 

drá quere11arse por tales de1itos, pero cabe sena1ar que no -

se estab1ece ni en la ley ni en su reciente reforma, un proc~ 

dimiento especial. tanto de tipo administrativo para sancionar 

e1 uso i1ega1 como 1a usurpación de derechos de usuario de la 

denominación de origen. sólo nos atenderemos a 1a dec1aración 

técnica que haga 1a SECOFI para intentar 1as accionúS civi1es 

y penal.es. (Art. 2I3 de 1a LIE, recientemente reformado). 

4. Procedimiento administrativo declarativo de1 dere 
cho exclusivo de 1os signos distintivos. -

A. Procedimiento o trámite administrativo para obtener el re­

gistro de 1a marca. 

llediante la nueva re:torma introducida a 1a LIM y­

con las disposiciones reglamentarias se estab1ecen 1os sigui­

entes 1 

a) Reguisitos de la solicitud y sus anexos, deberán ser diri­

gidos a la Dirección Genera1 de Invenciones, warcas y Desarr~ 

110 técno1Ógico de la Secretaría de Comercio y Fomento Indus­

tri1. 

Nombre, nacionalidad y domici1io del solicitan­

te, sea dueño '? apoderado 1egal.. 

Ubicación de la :tábrica o eatab1ecimiento come~ 

cial, o del principal. si tiene varios. 

Fecha del primer uso de 1a marca. 

Art!cu1oa, productos o servicios que protegerá. 

Denominación _de la marca o su condición de inn~ 

minada o de mixta. Si no tiene se pone sin denominación. 

- Descripció~ y reserva de la marca. 
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- I2 ejemp~ares de ios marbetes o etiquetas de 1a 

marca. 

Cuando 1a marca, en 11u desc.rtpción, mencione e~ 

1ores, tipo o tamaño especial. de letras¡ y se reserven éstos, 

se exhibiran adelllás 1oa marbetes o etiquetas de la marca, en­

la rorma en que ésta vaya a usarse. Deberán coincidir la des­

cripción de 1a marca, 1as reservas y las etiquetas o marbetes 

presentados. 

El. poder otorgado a1 apoderado y su conet:l:lc¡a, 

o carta poder suscri~a yOr el ::iandante ante dos testigos, an~ 

tando nombre y domicilio de éstos; si es persona moral, la e~ 

cri tura cona ti tui da por notario pÚbli co. 

- Si se dese!!_registrar la marca invocando la pri2. 

ridad de la solicitud depositada anteriormente en. uno de los­

pa{ses de la Unión de Pa:!s, puede anexarse. 

Cabe señal.ar que existe en. este trámí te un número 

de la solicitud para la expedición del re~stro y otro para -

la marca hasta que sea expedido el registro. 

b) Examen administrativo. 

Lo lleva a cabo el Departamento de exámenes admi­

nistrati.vos, veri!icando los requisitos satis!echos en la so­

licitud y en sus anexos; pudiendo presentarse dos hipotesis:­

que se considere que dicha documentación e in!ormación es de­

ficien~e o que ae estime que todo está en regla(IJ). 

Si está en el supuesto primero se hará saber al 

solicitante para que subsane l.os errores en un plazo de dos 

meses, de no hacerlo se tiene por abandonada la solicitud ( 

Art. I04). 

IJRa.ngel Ortiz, ilf'redo. Modos de Concluir el. Derecho a la -
~. Tesis Profesional, México, I980, p. I9 
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c) Examen de novedad. 

~ediante in!'ormes sobre 1a marca en el.libro oí~ 

dices por c1ase, productos o servicios, el examínador del. De­

partamento citado co:ú'ronta si hay o no hay anterioridad de -

una marca ya registrada o en trámite. Ssta indagaci6n consis­

te en l.o ser.al.ado en el nuevo artícu1o 106 de l.a LIM, para e~ 

tab1ecer si.la marca a registrar es igua.1 o semejante en gra­

do ta1 que pudieran confundirse. Si existe una marca igual. o­

se~ejante ya registrada u o~ra en tráiilite y aplicada a los 

a:.:!.smos o simi.1ares productos, o serv'icios, en los supuestos -

de 1as fracciones :~>a a X:CTII del artículo 91, se súspende el 

trá!:lite y se notifica al solicitante de 1a confusión, para 

que diga 1o que a su derecho proced~. Si en el plazo de 15 a-

45 días no se contesta, se considera abandonada su so1icitud­

Y pierde 1a fecha legal. 

d) Concesión del registro. 

Rangel Ortiz, AJ.fredo, nos dice que una vez supe­

rada. l.a eta;aa final del trámite la lilisma. oficina i:ianda l.J.amar· 

a los interesados, mediante oficio conocido en el argot prof~ 

siona1 como "cita de pago"• o sea, es el oficio por e1 que se 

acepta el registro la marca propuesta y que debe pasar a cu-­

brir los derec!1os respectivos para que pueda ser.le expedido -

e1 tít'..ü.~ <14 ). · 

Con este títul.o o certificado de reGi.stro de 1a -

a1arca que se expide por l.a Dirección General. citada, se acre­

dita l.a existencia del derecho al. uso exc1usivo. Es declarati 

vo porque se hace constar en él.s número de la marca¡ 1a fecha 

legal de1 registro o fecha - de preseni:ación del.a solicitud;-

14Ibídem. p. 15. 
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la fecha de expedición del mismo títuJ.o declarativo; el nom-­

bre del i;ituJ.ar y la ubicación del esta_blecimiento principal. 

Se anexa y forma parte del tÍtul.o propia:r:ente dicho un ejem­

plar de la descripción y reserva, así como la reproducción de 

la marca objeto de registro (arts. 109, 110 y 111). Para los­

efectos hacia "terceros, el re~istro debe darse a conocer me-­

diante su publicación en la Gaceta de Invenciones y :.:.arcas -­

( art. 202 de la LI~). 

Procedimiento adwinistrativ-::i de declaración de nuJ.idad. 

Ya en uno de lvs modos de poner ~in al derecho e~ 

elusivo del regi.stro, dijimos que la nulidad no opera de ple­

no derecho, ésta requiere de una previa declaratoria de la D!_ 

rección General de Marcas. 

La solicitud debe llevar los datos generales del.­

interesado, si se promueve por conducto del apoderado. La pe~ 

sonal.i dad podrá acre.::i tars e con carta poder suscrita por el -

mandante ante dos testigos, sin que se requiera de legaliza-­

ción, aún cuando el doc~mento se haya ot~rgado en e1 extranj~ 

ro. Si el representante es persona coral debe anexarse el do­

cui;.ento que le confiere dichas facultades. Una innovación que 

se presenta para estos poderes, es que deben estar certifica­

dos e inscritos en el registro general de poderes de 1a SECO­

FI (art. 1.59). 

Precisamente, el docu:cento de nuestra promoción 

reúne las formalidades de una de"1anda judicial porque la ley-

1.o está pidiendo; de abÍ que nuestro 1ibelo contenga un capí­

tulo de hechos, de derecnos, de pruebas y todo dJcumento que­

se estimen convenientes para apoyar nuestra promoción, y pun­

tos petitorios (arts. 190 y 193). 

Las causas de nulidad deben invocarse, pero se -
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precisará cuál. o cuál.es de l.as señaladas en las siete fracci~ 

nes del art{cul.o 14 7 de l.a LI:.:, es la que apoya l.a .c.1.e:nan:ia. 

Como no existe u.~a fase de pruebas, en el. libel.o­

que se f ~rmul.e se ofrecen y se acompañan. Es común que se ~­

ofrezca el expediente de una ~are~ que obra en dicha oficina­

o· .los da.tos del. registro o el. testimonio notarial. de"bidamente 

certificado, en donde conste que en determinado lugar se ven­

den los productos. 

En otros casos se ofrecen l.as constancias judici~ 

les o documentos que obran en los archivos de otras autorida­

des. En cual.quier negativa por la a~toridad competente cabe 

i~pug:iarl.a por +a parte actora, para dejar constancia de la 

inconformdad. 

Admitida nuestra promoción se co~re traslado a la 

contraparte o presunto infrá~tor o al. titul.ar del regi~tr~ i~ 

pu,:mado para que formule objeciones. Si no comparece en el 

término de no_menor de quince.ni mayor- de treinta·d{as.hábi-­

les, la autoridad resuelve con l.os datos que tenga a l.a vis~. 

'ª• pudiendo negar l.a petición de nul.idad (art. 194). 

Como la nulidad se endeza en contra de dicha aut~ 

ridad, por haber expedido ilegal.mente el. registro, se mol.esta 

y por lo normal., se resiste a reconocer su error y t"arda en -

resol.ver nuestras promociones. 

Procedimiento admin±atrativo o contecioso de declaración -

de us-:.u-oación de derechos. 

Este tipo de procedimiento al. igual que el. ante~ 

rior, es muy sutil, y es ne~esario agotarlo para el ejercicio 

de las acciones relacionadas con los registros de marcas. 

Igualmente siguen el procedimiento que el. ante~-
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rior en cuanto a la opinión técnica de la SECOFI, y no preju~ 

ga de las acciones éiviles o penales que procedan. 

Contra la resolución de usurpación de derechos d~ 

rivados del registro, o contra la que declara la no falsific~ 

ción o imitación de marcas, procede el a:uparo, pero en tanto­

se trámita éste los términos siguen corriéndo y prescribirá -

el derecho para ejercitar las acciones civiles y penales,·~­

pues llegado el momento resulta imposible demC'st'rar la conti­

nuidad del hecho delictivo. 

teriormente, y sólo nos res-::a decir que llegué a prosperar el 

nuevo sistema implantado en el artículo 213, reformado reéie~ 

temente. De todas maneras el sistema mexicano hace nuzato~io, 

prácticamente, los derechos de la propiedad indus.:tia:.. 

B. Procedimiento o trámite a:i:tinistrativo para ob;:ener la' pu~ 

blicación del nombre comercial. 

Ya hemos indicado que el instrumento de protec-~ 

ción al derecho exclusivo de este signo es median'l:e la publi­

cación. El artículo 179 de la LI~, establece que: el nombre -

comercial y el derecho a su uso exclusivo estará pr-0tegi.do -­

sin necesidad de depósito o Fegistro, dentro de una zona geo­

gráfica que abarque la clien-::ela efectiva de la empresa o es­

tablecimiento industrial o c0~ercial a que se aplique y tom~ 

do en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que 

su uso por un tercero indu:.:;ca a error a los consu1;:iC.cres. 

Ahora bien, quien esté usando un nombre co;:iercial 

podrá solicitar a la SECOFI la publicación del mismo en la G~ 

ceta de Invenciones y ~arcas, para ~ue surta efec~os je la 

buena fe en la adopción de uso por un tercero (art. léO). 
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a) Requisitos de la solicitud. 

Nombre comercia1 y fecha de su primer uso. 

Los datos que acredite:i la personalidad del so~ 

licitante, es decir, nombre, denominación social o razón so~ 

cia1, nacionalidad y domicilio del p:opietario. 

Ubicación y giro de la empresa o establecimien­

to industr1a1 o comercia1 a que se a:pl.ique. 

Se anexará a la solicitud los documentos proba­

torios sobre la utilización erectiva del. nombre comercial ~­

aplicado al giro que se determine. 

b) Examen de novedad. 

Aunque la ley nos remite a l.ae reglas generales a 

las marcas, consideramos que el examen administrativo opera 

para este signo, ya que el Departamento antes de efectuar el.­

examen indicado arriba, veririca que los requisitos estén sa­

tisfechos, y posteriormente determi?:.ará si eJdste algÚn nom~ 

bre comercial. !dentico o semejante aplicado al. mismo giro pu­

blicado con anterioridad o que carezcan de elementos distinti· 

vos a la empresa o establecimientos de otro género o que con­

travengan lo dispuesto por e1 art!cuJ.o 9I (Arta. I82, I83 y -

I87). 

c) Concesión de la publicación. 

Igúal.mente se debe de pagar el. derecho para que -

se realice la publicación en l.a Gacet.a de Invenciones y J.Lar-­

cas, y con dicha publicidad se señal.añ l.os datos del. acuerdo­

tomado 1 Número de orden, el. nombre comercial., propietario, u­

bicación de l.a empresa o el. establecimiento, l.a fecha de la -

solicitud y el giro. 

Procedim:iento administrativo o co~tencioso de decl.aración-

de nulidad y de usurpación de derechos en el nombre cocercial. 
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Sigue 1as reglas para los procedimientos seiía.1.a-­

dos para las marcas (Art. !87). Ya en l_as obligaciones del t!_ 

tul.ar del nombre comercial, seaa.J.abamos que éste debe oponer­

se a la existencia de otro nombre comerciaJ. o a la publica--­

ción de otro que fue autorizado. 

La ley sel'iaJ.a el procedimiento para nulidad de la 

marca a petición de parte o de oficio, pero en ésta no hay d~ 

manda de tal nuJ.idad ni copias para trasladarlas a la contra­

parte. :E:sta observación puede ser asimilada para el caso de -

acordar la publicación de ~.n ~o~b~e comercial. autorizado par­

la Secretaría, y mediante oficio notificará al. tercero aobre­

la nulidad de la publicación. No obstante lo anterior, la ti­

pificación del delito a que se refiere al. artÍcul:o 2II, en su 

fracción VII, debe pasar, para que opere la acción pena1, por 

el requisito de procedibilidad de 1a eillls;ón.~écnica declara­

tiva de la Secretaría. 

Solamente para este caso debe operar la nulidad -

del. nombre que autorizó un servidor de mala fe, y que ae vió­

reflejado en la publicación acordada. 

C. Procedimiento o trámite administrativo para obtener el re­

o'.)istro de un aviso o anuncio comercia1. 

a) Reqlrlsitos de la solicitud de registro y sus anexos. 

El aviso que se pretende registrar. 

Fecha del primer uso. 

Establecimiento o negocio comercial, industria1 

o de servicios o d~terminados productos que se anuncian (Artf 

culos !74 de 1a LI~ y 66 de su Reglamento). 

- Nombre, denomi:iación socia1 o razón social., na­

cionalidad y domici1io del propietario. 

- Ubicación de la :fábrica, establecimiento e ins-
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ti tución. 

Descripción de aviso comercial 

12 impresiones del aviso y de la versión defin~ 

tiva (art. 67 del Reglamento). 

b) Exámenes y concesión del registro. 

El nuevo artículo 1?4 de la Lifil hace una rell!isión 

directa a las reglas del registro aplicables a la raarca. De -

ahí que el derecho al uso exclusivo ¿e toda persona que anun­

cie o quiera u~ar oraciones o frases que los distinga f~cil-­

mente de los de sus especies, puede·impedir que otras hagan -

uso de avisos iguales o semejantes, al grado de que se confu:! 

dan en su conjunto. 

La solicitud pasa po~ el primer examen adr;:inistr~ 

tivo, que al estar en regla, inmediatamente sigue su curso al 

de novedad; en éste se observará tanto los productos o se~-vi­

cios ~ue aparecen en la clasificación del reb-a.a:ento y las -­

oraciones y frases contenidas en ellas. 

Nuevamente el registro es declarativo porque se 

hace constar el núraero del registro del aviso cooercial; la 

denominación del mismo; los productos o servicios que anuncia 

y el plazo de vigencia; los nombres de sus propietarios, la -

ubicación de la empresa, establecimiento o institución. 

Aunque la ley no menciona a partir de qué.fecha 

debe contarse los diez años, debemos entender el cómputo de 

ese período no corre a partir de la fecha de expedición del 

mismo sino a partir de la fecha legal o de presentación de la 

solicitud del registro ( • .\rt. 174, parte final). 

Procedimiento administrátivo o contencioso de declaración­

de nulidad y usurpación de derechos del aviso o anuncio comer 

a:La1. 
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Posiblemente el legislador previó que no era nec~ 

sario proteger al. titular de los medios de defensa para pera~ 

guir a los que indebidamente utilizarán sin su consentimien-­

to, imitarán o usurparán su aviso comercial., por la constante 

técnica para mejorar un aviso y atraer más a la clientela ee­

gÚn las leyes de 1a oferta y 1a demanda. 

Pero 1a protección s! está parcial.mente reglamen­

tada si observamos lo referente a lo que nos indica e1 apart~ 

do b, de1 numeral. 2IO de la LIU, que se refiere a las infrac­

ciones ad:ti!Ü.strativas; e~pero no se establece precepto a.J.gu-

Por 10 que se reriere a el procedimiento que anu:! 

ciamos, seguirá 1a misma 1inea de 1as marcas en su substanta­

ción, para anul.ar e1 aviso comercial. que infrinja e1 derecho­

exc1usi vo de su titular, atento a lo establecido en 1a parte­

in fine del nuevo numera1 reformado y citado al. comienzo de -

este apartado c. 
D. Procedimiento o trámite administrativo para obtener 1a De-· 

c1aratoria de Protección a las denominaciones de Origen. 

Esta institución ~inal de 10~ signos dia~intivos­

a que nos hemos referido, se enc~entra protegida mediante un­

instrumento que concede el derecho exclusivo a usarlas, cono­

cido como Decláratoria de Protección de las denominaciones de 

origen. 

a) Requisitos para so1icitar1a ante la SECOFI. 

ll'ombre, nacional.idad y domicilio del so1ici tan­

te. Si es persona ~oral. deberá seria1ar su naturaleza y 1as a~ 

tividades a que se dedica (Art. I54-I). 

Interés jurídico de1 solicitante (Art. I54-II). 

Nombre de la denominación de origen y productos 
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que se pretenden proteger (Art. l.54-III). 

- Descripción detal.l.ada de ~os productos que pro­

tegerá l.a denominación, incl.uyendo sus carapterísticas, comp~ 

nentes o forma, procedimiento de extracción, el.eboración o f~ 

bricación, y l.as norsas técnicas de cal.idad para este procedi 

miento industrial. (Art. l.54-IV). 

- Lu¡;ar o 1.ugares de extracción, producción o. el.!!, 

bora.ción del. producto que se trata de proteger COJ:l l.a-.d~nomi-' 
nación de origen, con una descri;ición del. territorio ·de· ori-­

gen, atendiendo a l.os caracteres geográficos y a<s\üi< di_visio­

nes pol.Íticas (Art. l.54-V) 

Señal.amiento detel.l.ado de l.os víncul.os entre d~ 

nominación, producto y territorio, según el. caso {Art. l.5.4-­

VI). 

- Los deffiás que considere necesarios el. sol.icit~ 

te (Art. l.54-VII). 

b) Exa.u:en administrativo. 

Aunque no l.o dice expresamente l.a l.ey, considera­

mos que así lo hace, porq~e ~a vez que se ente:an ios pagos­

de 1.os derechos, l.a Secretaría examina que todos l.os requisi­

tos estén conforme l.o dice l.a l.ey, y de aprobarl.os, hará un -

extracto de l.a solicitud y l.a publ.icará en el. Diario Oficial.­

de 1.a Federación (Art. l.55 y l.5o). 

De eY~stir oposición ante l.a publicidad, cual.--­

qui er persona que justifique su interés jurídico podrá opone~ 

se a l.a declaración de protección solicitada dentro del. pla=o 

legal. de 45 días. Podrá objetar y ofrecer pruebas, con e~cep­

ción de la confesional y 1a testimonial. La pericial corres-­

pende sÓl.o a 1.a Secretaría, l.a que podrá real.izar en cual.qui~r 

tiempo, a~tes de la declaración definitiva, junto con 1.as in­

vesti~aciones y el.ementos que considere necesario (Arts. l5ó-
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-I57). 

~ranscurrido e1 p1azo de 45 d.Ías, efectuados los­

estudios y desahogadas las pruebas, la Secretaría resolverá -

si niega o concede 1a protección solicitada, contra esta res~ 

lución no procede recurso administrativo alguno. Tanto la de­

claración de la resolución, la declaratoria y el registro se­

rán motivo de publicidad en e1 Diario Oficial como en la Gac~ 

ta de Invencio~es y !.:arcas (Arts. I58, !59 y 202). 

C~c.utlo a juicio de ~~ SecreterÍa 1os documentos 

que Ie son ?resentados no satisfacen los requisitos lega1es o 

resul.ten insuficientes para el análisis de los elementos de 

la solicitud, se hace saber al promovente para que haga las 

aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole un p1azo im­

prorrogable que no excederá de tres meses. Si no se cumple la 

condición, 1a solicitud se considera abandonada (A.rt. 155). 

La declaración general de protección a las denom!_ 

naciones de origen puede ser dictada tambien de oficio. ~ero­

tambien u petición de parte que demuestre el interés jurÍdi~ 

co. Ticmen interés legítimo para solicitarlas 

- Las personas físicas o morales que se dediquen­

directamente a la extracción, producción o elaboración del o­

de los productos que se pretendan amparar con la denominación 

de origen (Art. 153-I). 

- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o P%'2. 

ductores (Art. I53-Il). 

- Las entidades o de9endencias del gobierno fede­

ral {Art. I53-III). 

- Los gobiernos de los estados {irt. 153-IIl). 

La protección del ~atado a las denominaciones de-­

origen las salvaguarda su representante, la Secretaría inicia 
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dicha declaración de protección con 1a publicación en el Dia­

rio Oi"icia1 (Arts. I55, I5ó y I57). 

Tambien 1a parte oficiosa de la Secretaría ha.ce -

modificar su declaratoria en cualquier tiempo, mediante el -­

procedimiento ya anotado y a los que se refieren los artíc~~ 

los I55 al !58 {Art. I6Í). 

ll tratadista Rangel .!.ledina{IS) apunta los sigui­

entes efectos de la declaraciÓnJ 

~eda determinado el nombre del producto que se 

pretende amparar coú la misma denoai:inación de origen. 

El. nombre del producto y la denominación de ori 

gen. - Las características de diCGO producto en cuanto 

a sus componentes, formas, norma$ y procedi~ento de extrae~ 

ción, e1aboración o fabricación. 

La delimitación del territorio de origen. 

Los víncuJ.os entre denominación, producto y te-

rritorio • 

• Procedimiento o trámite administrativo de registro a usar-· 

una denominación de origen. 

a) Reouisitos de 1a solicitud sÓ1o a las oersonas !{sicas o -

morales 9ue1 

Directamente se dediquen a la extracción, pro-­

ducción o elaboración del o de los productos protegidos por -

la denominación de origen -(Art. I64-I). 

- Realicen tal actividad dentro de1 territQrio d~ 

terminado en 1a declaración general (A.rt. Iti4-II). 

- Cumplan con las normas o~iciaJ.es establecida..s 

15
Rangel ~edina, David. El Nuevo Régimen de las Deno~inacio~ 
nea de Origen en ~éxico, Revista de la Prop.i:edad Intelec~­
tual, Ginebra, 1973, p. 08 y 69, citado por Ramón Robles -­
Vargas, ob. cit. p. 1e9. 
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por la SECOPI conrorme a las leyes aplicables, res?ecto a los 

productos de que se trate y aquellas ot~as que en forma expr~ 

sa se senal.en en la declaración general (Art. I64-III). 

Los demás que se seiialen en la declaración gen~ 

ra1 (Art. I64-IV). 

Ya habíamos apuntado que el derecho al uso de la­

denominación de origen se adquiere una vez que ha sido emiti­

da la Declaración General de Protección, y mediante concesión 

de un registro, pero para satisfacer otro re~uisito =á~, la 

ley requiere ademáss 

- ~e en la solicitud se exprese el nombre, naci~ 

nalidad y docicilio del solicitante. Si es persona mora1 deb~ 

rá serialar, su naturaleza y las actividades a que se dedica -

(Art. Iti5-I). 

Lugar en que· el solictante realiza la extrac~­

ción, producción o elaboración del producto.1No podrá usarse­

el nombre de tequila cuando se envase por personas que carez­

can de la materia prima en razón de la cual se autorizó tal -

denominación de origen, salvo que se demuestre que el produc­

to a envasar se elaboró con dicha materia prima (Art. Io5-II) 

- Forma en que el solicitante cumple con los re-­

qui.sitos y condiciones establecidos para poder ser usuario -­

del derecho de uso de la denominación de origen, en los térm!_ 

no.a de la declaración general ( A.rt. I65-III). 

- Todo aquello que se señale en la declaración g~ 

neral. (Art. Ió5-IV). 

Por s~ parte, el artícuio I6b sigue las reglas p~ 

ra continuar el trámite para obtener el uso de la deno:=.ina--­

ción de origen, es decir, lleva a cabo el examen administrat~ 

vo, se pagan los derechos por dicho estudio, se dá vista al -
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solicitante para que haga ac1araciones o adiciones que se le­

requieran. Una vez satisfechos los requisitos legales, la SE­

COP!, resolverá de la procedencia del registro (Art. 166). 

Pr~cedi~iento para solicitar la declaración de usurpación­

de derechos de una denominación de origen. 

En el Título Quinto, dedicado a las denominacio-­

nes de origen, no se advierte la presencia de facultades dis­

crecionales de la Secretaría. Lo cual probablemente obedec.e a 

q~e l~ re~~cción de su tP.xto no fue tocada por los autores de 

la nueva LI~. quienes se limitaron á reproducir en la misma -

el texto del Capítulo X incrustado en la ley anterior de ~--

1976. Dicho Capítulo X se componía de los a~tículos 208-A al.-

2oa-z(l6). 

El empleo de la denominación de origen registrada 

o el de una denominación semejante en grado de confusión, --­

aplicada a productos igual.es o semejantes, y sin autorización 

tanto del titular como del usuario registrado, es sancionado­

como uso ilegal de la deno::li.nación de origen (Art. 152). 

La protección concedida a la denolllÍJ'.lación de ori­

gen, extiende su ámbito a prohibir a toda persona que no tie­

ne derecho a su uso porque no se registró; y prohibe que du-­

rante su empleo se acompa.~en indicaciones que creen ·confusión 

al público consUI:li dor o establezca competencia desleal, tal. es 

co~o ~género", "tipo", "manera", "imi tación 11 u otras si!Xi1a--

res (Art. 152, segunda parte). 

Para que procedan los efectos anteriores es nece~ 

sario que la Declaratoria y el registro, sean publicados en 

16
Rangel ;Jedina, David, !;;l Poder Discrecional del Estado i~exi 
cano en la Ley de Invenciones y 1:arcas, en r.m. de la .P.I.­
A., ene-die.,. 1978, :ro. 31-32, p. 13. Véase Decreto de 30 de 
diciembre de L972, publicado en el D.O., el 4 de enero de -
1973. 
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en Diario Oficial de la F~deración y en la Gaceta de Invenci~ 

nes y r.:arca,s; pero además l.a .3ecreta.-ís.. de Relaciones ~teri~ 

res tramitará el. registro de las dE~o~inaciones de origen ~ 

que hayan sido materia de l.a declarac:.ón genera1, para su pr~ 

tección in~ernacional. (Arts. I56, Ió} y 202}. 

Ya habíamos apuntajo al cerrar nuestro inciso an­

terior que el usuario en uso de las ~rantías que le conceden 

en el artículo Io9 reformado, po~rá s~licita.r la$ sa::iciones -

ante la Secretaría o ante el ¡,!inisterio Pl~blico. cu~'!!o deri­

ven de la usur?ación de sus derechos adquiridos por la conce­

sión-registro exclusivo de uso de la cenominación de origen. 

Ahora bien, es cierto que en el art{cu].ado del Tf 
tuJ.o ~nto no se nos hace la remisión a las re~las rel.ativas 

de apl.icación al.as marcas, de acuerjo a lo establecido en el 

artÍcuJ.o I8S y 2IO, apartado b), pero la dem&.!lda o denuncia -

establ.ecida ante l.a SZCOFI o ante el ~inisterio PÚblico, debe 

ir seguida, forzosamente, por.la declaración técnica que se 

for~ul.e por la dependencia federal., para intentar la acción 

civil. o penal que procedan, de acuerdo a l.o establecido por 

el nUllleral. 2I3 de l.a LI~. 

La SECOPI, para iniciar el estudio o investiga~­

ción de la supuesta usurpaciÓ~ de los ~erechos de l.a deno~in~ 

ción, debe hs.cer uso de las facul.tades de inspección y Vigi~ 

lancia, para comprobar las disposiciones de la ley. 

Consi~eramos que puede ser aplicado ese delito de 

uso ilegal. de marca a l.as denominaciones de origen, pero para 

que prospere en forma fel.iz, lo debe de decir la ley en refoE 

ma posterior. De nueva cuenta debe de :encionar un proceci::zd.­

ento. para solicitar la declaración de usurpación de l.os dere-

chos derivados de una denominación de origen. 
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5, Pago de derechos para los trámites de obtención -
al derecho exclusivo de uso de los elementos dife 
renciadores de mercancías, servicios y ·estableoi= 
mi en tos. 

Para cada procedimiento de obtención al instrumea 

to que asegura esa exclusividad, bXiste una serie q~e habrá -

q4e cubrir el dueño, titular o Bpoderado, y usuario, para ca­

da signo. 3n cada paso hay que cubrir dichas cuotas. 

En la Ley Federal de Derechos de JO de diciembre-
(I7) de I93I , se encuentran reguladas las tarifRs d~ lo= ~e~e-

cilos, en el Título Primero, Cap{tulo· Quinto, Sección Tercera, 

la cual consta de ocho artículos, para el Ejercicio ~iscal de 

!982. 

Ese Título Primero que contiene las tarifas del -

pago de los derechos a cubrir, por la prestación de ser~icios 

para el estudio de una solicitud de registro, expedici~n y Vi 
gencia de una marca; sus exámenes; derechos de prioridad; coa 

probación de uso efectivo; tras::lisiones de derechos; y funci~ 

nes de inspección y vigilancia, solicitados por las·rn.:tereea-. 

dos a la Secretaría, sufre atio con año mÚJ.tiples reformas y -

adiciones.(Art. 6ó). 

En el artículo ti9 original se conten!a la taxii";s.­

de los derechos a cubrir por cada paso para obtener la publi­

cidad del nombre comercia1, incluyendo la cuota por la tr~s:aj,_ 

sión y registro de los contratos. 

Cabe advertir que la reforma introducida al mismo 

artículo, para el Ejercicio Fiscal de I984(IB), ya no ~abla -

17Publicada en 
18Puolicada en 

el D.O. el JI de diciembre de I98I. 

el n.o. el JO de diciembre de I98J. 
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de "registro" sino de publicación, ya no habla de "se pagarán 

derechos conforme a las siguientes cuotas" sino de "se p~á 

el derecho sobre invenciones y marcas, co::if'orme a 1as sigui e!!:, 

tes cuotas". 

IguaJ.::i:.ente. por la solicitud, registro y tramita­

ción de avisos co~erciales, expedición y vigencia, se cubren­

las cuotas fijadas en el numeral ó8. 

Por le solicitud, registro, trru:.sir.isión y renova­

ción de denominac~cnes de origen, comprobación de uso, reg:!.s­

tro de usuario, s~ renovación, registro de fusión y de licen­

ci~ y revisión de cada reposición de docll:lentación comple~en­

taria faltante, se paga el derecho sobre invenciones y cia.rcas 

(Art. 67). 

Esta ley fija loa pagos por cada uno de los proc.!!_ 

dild.entos que hem:is comentado anteriormen~e, sin e~bargo, ia­

ley especial que codifica a todos los componentes de la prc.-­

piedad industrial no fija ese procedi:r.ien~o de protección pa­

ra los avisos co:erciaJ.es, ya que debe atenderse a las regl.as 

de las marcas. De la misma manera, no hay un señal.amiento es­

pecial para el procedi~iento de solicita= la declaración de 

usurpación de derechos de una denominación de origen(Ig). 

FinaJ.:ente, diremos que la nueva Ley Federal de 

Derechos viene a sustituir el sistema de captación de ingre-­

sos no tributarios, Derechos y Productos .ierivados de la Ex­

plotación de Bienes del Dominio PÚblico, los cuales se rea.1..i­

zaba.n por un sinn~::i:.ero de decretos y disposiciones de dist:i~­

tas fechas y en a~ención a 1os mÚltiples servicios que laa ~ 

pendencias prestatan a los particulares que lo so1icitaban o-

I 9 Rob1es Vargas, ob. cit. p. 200. 
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realizaban la explotación de bienes públicos • 

.AJ. referirse a la ley que cocentamos, Rangel --­

Ortiz, .Ufredo, apunta que hasta el 31 de diciembre de 1981 -

el pago de derechos por la expedición del título que acred:i.ta 

el registro de la n:arca, así como el derecho por otros conce~ 

tos (publicación del nombre comercial, registro de un aviso -

comercial, registro de usuario en la denominación de origen,­

y trámites para su obtención) relacionados con el trámite de­

registro, estuvo reglamentado por tarifas específicas expedi­

das precisamente para el pago de los servicios que en esta m~ 

teria presta la ad!::inistración pública. A partir del lo. de -

enero de 19·52, !.~ t.a....~fa ha de jacio de ser autónoma o especia1 

ya que for::.a parte de la Ley Federal de Derechos ••• , que en -

el Título I, Capítulo IV señala las cifras y los conceptos -­

que generan el pago de·los derechos por los servicios de la -

Secretaría de Comercio y Fome~to Industrial, en lo que respe~ 

al trámite, concesión, conservación y respecto del registro -

de las marcas. En la actualidad las cuotas ya se incrementa--. 

ron y su monto lo fija la misma Ley ~ederal de Derechos refor 

:nada (D.O. de 30 de d.'cieobre de 1983)(
2
0). 

3n efecto, pasa lo mismo con los demás signos di~ 

tintivos. Cada a.:'10 se emite una Ley oue establece, reforma, -

adiciona y deroga diversas disposici~nes fisca.les<
21 >, en cu­

yos ~tícuJ.os puede o no der0 gar, reformar o adicionar, a la­

misma ley, empero sus artículos transitorios deterz:ün~ los -

incrementos a las cuotas de los derechos, mediante la aplica­

ción de los factores que se seña1en< 22 ). 

20 
21 Rangel Ortiz, Alfredo, ob. cit. p. 21 y 22. 

22D.O., .de 31 de d:i.ciembre de 1986. 
Cfr • .Arts. 66 de la Ley citada y lB transitorio;;. 
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CONCLUSIONES 

P?.I~3aA.- 3n l.a antigüedad el uso rudimentario de -­

los cuatro signos distintivos existió, pero ese ecpl.eo aa;era 

como hoy se conoce. 

S3Güo·IDA.- La importancia de l.os signos distintivos -

tuvo auge a partir del crecioiento de la industria y el ·.come~ 

cio. pero influyó bastante el tráfico comercial, las vías de­

comunicación 0• l.os medios de transporte. 

T~P.C~R_,_, __ ~a esencia de J..os eleI!lentos de distinción-

en cada sig:?.10 hace que se tenga en cuenta una doble protec--­

ción legal: una nacional, la otra a nivel internacional. Di-­

cha protección de las legislaciones, es tutelada por el Esta­

do y demás organis~os que se interesen por esa protección. 

CUARTA.- Por las características y las funciones que 

desempenan cada uno de los signos, las legislaciones va:?:"!an -

su regulación jurídica, por la época y los factores econó~i-­

cos, políticos y sociales. 

QUP.lT.'...- B:i el. derecl10 de propiedad industrial. que-­

da.."l incluidos y determinados los siglti.entes signo's: l.a marca­

de productos y de servicios. el nombre comercial, el. aviso C.2, 

mercial y la deno:;U.r.ación de origen. 

SEXT~.- Estos son los signos a que se refiere la Ley 

de Invenciones y ~arcas, cuyo reconocimiento para la exclusi­

vidad varía en cada instrumento de protección. 

53F~I~A.- La marca, el nombre comercial, el aviso o­

anuncio comercial y la denominación de origen, por cumplir 
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sus funciones y sus caracteres, producen u..~ provecho mate~--­

ria.l.. Sus derechos por ese provecho, hacen que su á.nbito rg-­

caiga en e1 cuadro de 1a propiedad inmaterial., habida cuenta­

que tales derechos son objetos iru:ia.teria1es. 

OCTAVA.- Sin e~bargo, 1a protección 1egal. de 1os si~ 

nos distintivos todavía se restringe, debido a 1a inc1usión,­

nuevamente, de1 requisito previo para perseguir a 1os infrac­

tores, consiste en 1a declaración admini~trativa que haga 1a­

Secretaría para que 1os titulares ejerciten 1as acciones civ~ 

1es o pena1es que opten. 

NOVEHA.- Precisamente por estas trabas, e1 sistema -

me:cicano hace nugatorios 1os derechos de propiedad industrial. 

para ese grupo de intereses: 1os de1 industrial, 1os de1 co­

merciante y prestador de servicios. 

DECil!..!A.- Además de esa restricción y 1a fa.l.ta de un­

proced.imiento para perseguir a 1os usurpadores de ios avisos­

comercia.l.es o para solicitar 1a usu__---pación de derechos de una. 

deno.::linación de ori.~en, 1a 1ey especial. no 1os fija, pero 1a-

1ey fisca1 sí exige y fija 1os altos derechos para proceder -

en contra de 1as terceras personas. Tarifas que son e1evadas­

en 1a actualidad, y que son incrementadas por 1os factores en 

sus artículos transitorios. 
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