
. UNIVERSIDAD 

30.?"¡ o~ 

PANAMERICANA / l 
ESCUELA DE DERECHO 

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

LA REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS 
EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO 

T E s s 
PARA OPTAR POR EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 
QUE PRESENTA LA ALUMNA 

HEDWIG ADELHEID UNDNH LOPEZ 

DIRECTOR DE TESIS: 

LIC. HECTOR DAVALOS MARTINEZ 

•• , 1 p cr N 1 11 ... u 

FALLA LE GR.GEN 
MEXICO. D. F. .... 

111 1 v;: 

., '"'J i:/.,, 

: 1 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

IHl'RODUCCION ••• ,,,, ••• ,,,, •• , • . .................................. . 
CAP!1ULO l 

l. MlmCEDEl<l"ES LEGISIATIVOS ESPECIFICOS SOBRE 
IA REG!STIWIILIDAD DE 1-'S K\RCAS EN MEXICO.. • • • • • • • • • • • • • • • • 5 

1.1. Ley de Marcas de Fábrica de 28 de 
noviembre de 1889 ••••• ,, •••• , •• , •• ,, •• , ••••• ,,., •• ,,., 6 

1.2, Ley de Marcas Industriales y de 
Comercio de 25 de agosto de 1903,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,, 8 

1.3. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres 
Comerciales de 26 de julio de 1928, ••••••••••••••••••• 12 

1.3.1. Reglamento de la Ley de Marcas 
y de Avisos y Nombres Comerciales 
de 11 de diciembre de 1928 ... ,, ..... , • ,. • ,, •• , 18 

1.3.2. Decreto del 8 de septiembre de 1942 •• ,,.,,,,,, 19 

1.4. Ley de la Propiedad Industrial de 31 de 
diciembre de 1942 •• , •• , •••••• ,.,, ••• , •• ,,.,, •• ,,., ••• , 19 

1.4.1. Reglamento de la Ley de la Propiedad 
Industrial de 31 de diciembre de 1942 •• , •••••• 24 

2. Lf.GISLACION VIGelTE.,.,, •••• ,, •••• , •• , ••• ,.,,.,,.,,,.,, •• ,,, 26 

2.1. Ley de Invenciones y Marcas de 30 de 
diciembre de 1975,. ••••••• •••••••••••• •••••••••••••••• 27 

2.2. Reglamento de la I.ey de Invenciones y 
Marcas de 4 de febrero de 1981,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.·32 

2.3. Refonnas y Adiciones a la Ley de Invenciones 
y Marcas de 9 de febrero de 1976.,, •••••••• •••••••• ·,, •. 33 · 

2.4 Nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones 
y Marcas de 24 de agosto de 1988,, •• ,.,,.,., ,, • , , , • , , , 35 

vil 



vl l l. 

CAPI1ULO ll 

l. TalRIAS QUE EXPLICAN LA NAlURALEZA JUR!Dlc:A DE LAS MARCAS ••• 42 

1.1. Teoría del Derecho Público y 
del Derecho Prlvado ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41 

1.2. Teoría del Derecho de la Propiedad, ••••••••••••••••••• 4S 

l.S. Teoría de la Propiedad lntelectual •••••••••••••••••••• 47 

1.4. Teoría del Derecho de la Personalidad. 
(Persoenllchkeltsrecht Theorle), •••••••••••••••••••••• 49 

l.S. Teoría de la Propiedad Inmaterial ••••••••••••••••••••• SO 

1.6. Teor(a de los Derechos Inmateriales ••••••••••••••• , ••. ~l 

1.7. Teoría de los Monopolios de Derecho Privado ••••••••••• SS 

1.8. Teoría de los Monopolios ••••••••••••••••••••••••••••• ~ S4 

1.9. Teoría del Derecho de Propiedad Sul Generls ••••••••••• SS 

1.10, Teoría de la Propiedad Industrial •••••••••••••••••••••... S6·: · 

2. DEFINICl<ll DE MARc:A •••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••• ; .. 62 .:: 

2.1. Dcflnlclones Doctrinales, ••• ,,,,, •• , •• ,, •••• ·~.·.,:,~·, :-~~-->:6S :. ·.: ·. 

2.1.1. Tratadistas Extranjeros ................. ~:~-:-. ."~~:~: '6;·.> 
2.1.2. Tratadistas Naclonales,,, •••••••••• ~~-••• ;·~.--••• 67 · 

2.2. Definlclones Legales.,.,,,,,,,,,, ••••••••.••• ~ •.••.• ., •••• 71 

Z.3, Definición Propuesta ..................... _ ••• _~·~-.~.;~ •• :~.·72 



... 
3. fUENl1lS DEL DEREOlO IWlCARIO ••••••••••••••••••••••••• ; ••••• , 76 

4. 

3.1. Fuentes For111ales ••••••••••••••••••••••••••• · ••••• ~;~; •• :77 

3.2. 

3.3. 

3.1.1. La Constitución .................. ~ •• ~-~~~.;~ ..... ;. 77 

3.1.Z. Ley de Invenciones y Marcas .. _ 
y su Reglamento.,.,,.,,,,,,,,,,.•~-,";,,,, •. -.,,•.•.• 83, 

l.1.3. Tratados y Acuerdos Comerciales,.~ • • • • • • • '• .'.R~. 
- . .· '• - . 

3.1.4. Jurlsprudencla ••••••••••••••••• ~·-·.·~-~-0;·•~•.••••• 91 

Fuentes Supletorias., •• ,.,, ••• ,,.,·.,,,,;~~-:.··;':,~--~-:-;~,·~.:_ 93 

Fuentes Materiales,, •• ,.,,.,,,,,,,.,,.,,;-;.;-:<:-~-~·->:·.-;=~., ·gs 

3,3.1. 

3,3.Z. 

3.3.3. 

3.3.4. 

Principios Generales del Derecho· •••• .-~:~:~-~-;-~:,~ ... 95-: 

Equidad,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;, •• :~_-;'.··:~·-:·~~~ ... 96 

Derecho Comparado •••••• ;,, •• ,_. •• ~·~.- .. ~· • .-:;~.·:~·~ 97 
'-·· -_ J'," 

Doctrina ••••••••••••••••••••••••••• '~ ••• ·~-~·.~ •• ~ 98 

. . ··-··~- .. >' ,·_: . . ; 

RJNCIONES O Fitw.lnADES DE U. MARr.A ........ ·.·~.~:.:~·.-~:~-:~': •••• ~··_'¡oo 
4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

·- ,.., ::_ :_ .... 
Función de Distincl6n •••••••••••••••••••• ~-•• --~·~--•••• ~.-•• 101 

Func Ión de Protección, •• ,,., ••• ,,,.,.,.,.~,~··~ ••• ~.-.'-~,.: 10~ 
Función de Indicación de Procedencia,, •••• ,, •• :.· •• ,,. ,102 

Función Soclal •••••••••••••••••••••••••••• · ••••• ~.;,,·;,\04 

Función de Propaganda,,.,,., .......... ,'·,.,,.,,-.· •• ~ •••• 104 



•• 

S. RBIUISITOS DE US MARCAS •••• ,,,,,,,,,.,,,,,,.,, ••• ,,.,,,.,, .106 

s.1. Requisitos Esenciales de Vallde:t o de Pondo.• •• ;,.~.~ .108 :·· 
' s.1.1. La 11arca debe ser dlstlnt l va ••••••••••••••• -.-.-~ 108 

s.1.2. La marca debe ser especlal ••••••••••••••••• ,,,111 

S.l.l, La marca debe ser novedosa, •••••• ~ ••• ~~ •••••• ,114 · 

5.1.4. La marca debe ser l{clta •••••••••••••••••••••• 118 

s.1.s. La marca debe ser vera:, •••• , ••• , •••••••• ,, •• , 119 

S.2. Requisitos Secundarlos Accidentales o de Form"a. •••••••• IZO 

s.z.1. El car4cter facultativo de la •arca ••••••••••• 120 

5.2.Z. La innecesaria adherencia do la marca ••••••••• 122 

s.Z.l. El car!cter aparente de la •arca •••••••••••••• 123 

s.z.•. La aarca debe ser lndlvlduat •••••••••••••••••• 124 

6, a...51FICACION GENEaAL DE LAS tMRCAS.,.,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,, .125 

6.1. Claslflcacl6n atendiendo al oriaen del 
derecho sobre el signo •arcarlo •••••••••• •• •••••••••• ·.126 , 

Claslficac16n atendiendo• la composici6n · · · ... _· 
del siano marcarloo•••••••••••••••••••••••••••••••••~•l27' 

6.2. 

6.3. Claslficaci6n atendiendo al destino .· · .. .-.·.,-_·; ,· 
del signo •arcario.•••••••••••••••••••••••••••••••••~•12~.:::.: ~--, 

6.4. Claslficaci6n atendiendo a la funci6n 
del signo •arcarlo •••••••••• ••••••••••••••••••••••••••129 

6,S, Claslf lcaci6n atendiendo a los elementos 
que componen el signo marcarlo •••••••• ••••••••••.•••; •• 131: 

6.6. Claslficacl6n atendiendo al titular 
del signo marcarlo,, ••• •••••••••••••••• •••••••••••••~~l~l 

6,7. Clasiflcacl6n atendiendo al ámbito de 
validez del signo 111arcario,.,, •••••••••••••••••••• · •••• 132 



... 
r.APllULO 111 

l. SIGNOS SUSCEPI'IBLES DE CON5rl1UIR MARCAS ••• ,,,.,,,,,,,,,,,,,13, 

1.1. Criterios de Reglstrabllidad de los 
Signos Marcarlos,,, •• , •• •••••••••••••••••••••• ,,,,,.,,137 

l.Z. Criterio de Reglstrabllidad Adoptado 
por la Leglslaci6n Nacional,,,,,,,,., ,,,,,,,,,,,,,,,138 

1.3. Marcas Re¡lstrables en 
Nuestro Derecho Positivo,,,.,.,,,,,,,, ••• ,.,, •••••• ,,, 139 

1.3.1. Oenoalnaclones Visibles 
Constitutivas de Marcas,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,141 

1,3,Z. Si¡nos Visibles Constitutivos 
de Marcas.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,148 

1.3.3. Otros Medios Constitutivos de Marcas •• ,,,,,,,,149 

t,3,4. Carácter Distintivo de las Marcas,,,,,,,,,,,,,\49 

1.3.S, Los Nombres Comerciales y 
las Ra:ones y Denominaciones Sociales ••••••••• lSZ 

2. SIGNOS QUE NO l'UEDEN CONSTinJIR MARCAS .... ,,,, .............. 155 

2.1. Denominaciones y Signos Distintivos ••••••••••••••••••• 159 

Z.2. Nombres Propios, Técnicos, de Uso 
Común y Denominaciones Genéricas o Usuales, ••••••••••• 161 

2.3. Envases del Do•lnio Público, de Uso Común 
o Carentes de Origlnalidad •••••••••••••••••••••••••••• 180 

2,4, La Fonna de los Productos •• •••••••••••• ••••••••••••••• 188 

2.s. Denominaciones, Figuras o Frases Descriptivas ••••••••• 191 

Z.6. Letras, Números y Colores Alslado~ •••••••••••••••••••• Z07 

Z.7. Escudos, Banderas y Emblemas de Pa(ses 
o Denominaciones y Siglas de 
Organizaciones Oí letales ••• ,,, •• , ••••••••••••••••••••• 211 



xll. 

2,8. Signos o Punzones Oflclales de Control y Garant(a ••••• 212 

2,9, ~dios Oficiales de Pago Nacionales o Extranjeros ••••• 213 

2.10, Condecoraciones, Medallas u Otros Premios ••••••••••••• 214 

2.11. Nombres, Seudónimos, Firmas, Sellos y Retratos •••••••• 215 

2.12. Títulos de Obras, Personajes Ficticios o 
Slmb6licos y Personajes Humanos de Caracterizacl6n •••• 222 

2.13. Palabras Extranjeras (Derogada) ••••••••••••••••••••••• 225 

2.14. Denominaciones Geográficas •••••••• ,., ••••••••••••••••• 228 

2.15. Los Mapas ••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••235 

2.16. Signos En,añosos ••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• 217 

2,17. Signos no Reclstrables por Razones 
de Interés Público •••••••••••• , •••••••••••• ,, •••• , ••• ,239 

2, 18, Signos Contrarios a la Mora!, • 
Buenas CostLabres u Orden Público ••••••••••••••••••••• 243 

2.19. Signos y Denominaciones Notoriamente Conocidas •••••••• 246 

2.20. La Traducci6n de Palabras no Reaistrables ••••••••••••• 2S3 

2.21. Marcas Idénticas,,,,,,., •••••••••••••••••••••••••••••• 259 

2.22, Marcas Seltejantes •••• ,. ••• •••••••••. •••••••••••• 261 

2.23, Marcas Iauales o Semejantes · 
a un N011bre Comercial.,, •• ,, •• ,, •••• , ••••••••••••••••• 273 

CXlNCLUSIONES GENERALES, • , , • , • , • , , • , • , , • , • , ••••••• , •• , , , ••••••••••• , 2 75 

11111.lOGRAFIA •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• 287 



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

La marca constituye una de las instituciones del sistema de pro· 

piedad industrial cuya i11pOrtancla es dlf(cll precisar en forma clara 

en virtud de la falta de deteminaci6n de los indicadores que permiten 

medirlo. 

Sin embargo, lo "1" si resulta evidente, es que las •arcas dfa a 

día cobran mayor importancia, particularmente a rafz y, a partir, de la 

polftica de apertura econÓllica llevada a la práctica por el 1obierno Me

xicano como respuesta a una apremiante necesidad surgida del interior y 

exterior de nuestro pa(s. 

Desde el punto de vista de la empresa como una entidad que juega 

un papel primordial en la econom(a de cualquier naci6n, los ~esultados 

de la utilización de las •arcas dependen de q..iien las maneja y de los 

objetivos que en ella imprima ccmo lnsttlJPICntos deten1lnantes en el pro· 

ceso de comercialización de los bienes que produzca o servicios q..ie 

preste. 

La marca constituye Wl vehículo de trascendente importancia para 

las empresas convirtiéndose en wio de sus principales activos, lo que 

se corrobora, con el hecho de 'f.IC cada vez existe un número más escaso 

de productos que se ver.den y se c09pran sin estar marcados. 
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En consecuencia, a pesar de que con frecuencia las 111arcas pasan 

desapercibidas por evidentes, es de tal suerte el papel ~ juegan en 

la sociedad contemporánea que se puede afirmar, sin temor a exagerar, 

que contribuyen de manera determinante a configurar el perfil del aundo 

moderno. 

La marca constituye un bien intangible, que forma parte del acti

vo social con Wl valor econ6mlco intrínseco por lo que es acreedora de 

una protecc16n jurídica integral acorde con Jos requerimientos del desa

rrollo social nacional e internacional. 

En efecto, resulta indispensable la lntervencl6n del Estado en 

la regulación de esta aateria con el fin de proteger el interés de la 

comunidad y asegurar un desarrollo aut6nonio y equilibrado. 

Es particulan1ente en los p·a(ses en vía de desarrollo donde se 

enfatiza la necesidad de crear y mantener un buen sistema jurídico que 

¡arantice el desarrollo y proporcione estabilidad y seguridad en la 1n

versl6n. 

Sin e11bargo, resulta también innegable que los adelantos moder

nos avan:an con mayor rapidez que la propia creación o actualización le

¡lslativa lo que indudablemente provoca un desfasamlento entre la norma 

legal y la realidad que se destina a regir. 
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De esta realidad surgió la inquietud de realizar el presente tra

bajo que se centra a exponer y comentar brevemente los antecedentes le· 

1tslatlvos especializados y la legislación vigente sobre la materia, a 

explicar y esbozar la teoría general de tan impÓrtante instltucl6n y, 

finalmente, a confrontar la ley como fuente reguladora de las marcas; 

con la doctrina, como fuente conciliadora de gran tmportancla; con la 

práctica, como la mayor evidencia de los errores y aciertos leglslati· 

vos y con la jurisprudencia, corno un elemento interpretador e integra

dor de incalculable valor, que diluye el hermetismo legal existente. 



CAPl1VLO 1 



1. ANI'ECEDENTE.S LEGISLATIVOS E.5PECIFICOS SOBRE 

U. REGIS11W!ILIDAD DE !AS MAACAS EH MEXICO, 

1.1. Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, 

1.2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agos

to de 1903. 

1.3. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres C011erciales de 26 

de julio de 1928. 

1.3.1. Re1lamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nom

bres C:O.Crciales de 11 de dicle111brc de 1928. 

1.3.2. Decreto del 8 de septie11bre de 1942. 

1.4 Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 

1942. 

1.4.1. Reala~nto de la Ley de Ja Propiedad Industrial 

de 31 de diciembre de 1942. 



1. AHI'ECEPENTE.S LEGISLATIVOS f.SPECIFICOS SOBRE 
LA REGIS11Wl!LIDAD DE LAS MARCAS EN MEXICO, 

La materia marcarla se encuentra regulada de 111anera especializa· 

da en nuestro derecho posltlvo a partir del afio de 1889, Antes de esta 

fecha dicha materia se regutó como parte del derecho comercial o mercan· 

ti l. 

El presente estudio tiene por objeto analizar los antecedentes 

legislativos especializados sobre la materia marcarla, es decir, todos 

y cada uno de los dlsposltlvos legales que, en forma específica y con· 

creta, se destinaron y destinan a regular las marcas, 

1.1. Ley de Marcas de fjbrlca de 28 de novie•bre do 1889, 

El primer antecedente técnico serio que encontramo~ sobre la pru· 

tecci6n de la propiedad industrial, es hasta 1889, bajo el gobierno de 

Don Porfirio Díaz, quien 11atlvado por una marcada idea de progreso y de· 

sarrollo industrial y comercial de México y seguramente inspirado en 

las ideas europeas, particulanncnte en el ordenamiento de cardcter in· 

ternaclonal denominado Convención de Unión de París para la Protección 

de la Propiedad Industrial adoptado el 20 de marzo de 1883, pr<>fllulgó la 

denominada Ley de Marcas de Fábrica que regula y conceptuallza con ma· 

yor precisión lo que hoy en día conocemos como marca, en fonna especia· 

llzada y, con ello, la independiza de la reglamentacl6n deficiente del 

Código de Comercio y del C6digo Penal. 

6 
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" En Jos diecinueve art{culos qoe integran dJcho ordenamiento le-

gal, se refleja el empeño por garantizar al productor y al comerciante, 

a las marcas fabricadas y a las vendidas, al establecimiento industrial 

Y a la casa comercial no obstante que el hC(ll.bte oficial del mismo el te 

exclusivamente a las "marcas de fábric~" 1 no siendo el espfri tu del le

gislador excluir de su proteccl6n las marcas comerciales. 

Esta ley define a la •arca de fábrica COll\O "cualquier signo de

terminante de la especialidad para el comercio de un producto indus

trial" (Art. 1), no pudiendo constituir marcas la forma, color, locucio

nes o designaciones que no fueran por sí solas el signo determinante de 

la especialidad del producto, as( como aquellos signos contrarios a la 

111aral 1 destinándose la protección de la atarea a amparar los efectos fa· 

brlcados o vendidos bajo la misma, en el interior del paCs. 

Bajo el amparo de esta Ley, cualquier propietario de una marca 

de fábrica, nacional o extranjero. residente en el pa!s podría adquirir 

el derecho exclusivo para usarla dentro de este pa(s, siempre y cuando 

lo solicitara por escrito ante la Secretaría de Fomento, reuniendo to· 

dos los requisitos de Ley y obteniendo la declaract6n correspondiente 

de dicha Secretaría de que el interesado en cuestión se hab(a reservado 

los derechos correspondientes (Arts, 5, 9, 10 y 11). 

A la luz de este ordenamiento legal, los nacJonales y extranje· 

ros no residentes en el país podían registrar sus marcas únJcamcnte te· 

nlendo un establecimiento o agencia industrial o mercantil para la ven· 
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ta de sus productos, y no podían registrarla en la República sin haber

lo hecho previamente en el país de origen (Arts. 4 y 1). 

La declaración de la Secretarla de Fomento se hacfa sin necesi

dad de un examen previo, bajo la exclusiva responsabilidad de los soli

citantes. F.altida dicha declaración se procedía a publicar la solici

tud correspondiente a efecto de que se presentaran las oposiciones per

tinentes dentro de los 90 días siguientes a su publicación; en cuyo ca

so, se suspendía el registro de la marca hasta en tanto se e111ltlera de

cisión judicial al respecto. 

La solicitud podía interponerla iinlcamente el primero que hubie

se hecho uso legal de wta •arca, En caso de disputa sobre la titulari

dad de la aarca, esta pertenecería al primer poseedor y sl la poses16n 

no se podía coaprobar, al primer solicitante (Arts. 12 y 4), 

Se preve!a además. 11 la falsificación" de las marcas, consistente 

en la reproducción exacta y completa de una marca de fábrica. cuya pro

piedad estuviera ya reservada o de una marca cuya scrnejanza en conjunto 

fuera susceptible de crear confusión (Art. 16), 

A quien cometiera dicho delito se le pod{an reclamar daños y per

juicios y se le sujetaba a las penas establecidas en el Código Penal vi

gente (Arts. 17 y 18). 
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Este ordenamiento legal, aunque bastante rudimentario, ya pre· 

veta dlspos1c1ones que se cristalizan en la leglslacl6n actual siendo 

factible advertir colncldenclas incluso de lens:uaje entre arubas, Sin 

embargo, constituye un ensayo de lcglslacJ6n sobre marcas impuesto por 

las exlgenc:Jas del progreso Industrial del lllOl!lehto, desatándose, en con· 

secuencia, problemas que inc.ltaron a estudiar y reflexionar sobre su re

visión. De este ll!Odo, el 17 de diciembre de 1897, se refornt6 el art(cu

lo 40, de la Ley entonces vigente, permitiendo a los nacionales o ex

tranjeros residentes fuera de la República Mexicana, propietarios de 

una marca, adquirlr el derecho exclusivo para usarla en la República 

simplemente sujet,ndose a las fonmalldades de la Ley sin requisito adi· 

cional alguno. 

l.Z. Ley de Marcas Industriales y de C09ercio de 25 de a¡os· 

to de 1903. 

Bajo el mandato del General Porfirio r;.ra:. se expidió Wta nueva 

ley con una técnica saás desarrollada que introdujo novedades en materia 

de propiedad ind'ustrlal, y cuya_ promulgación se motivó por el gran pro· 

greso industrial del país y por la marcada influencia europea en nues· 

tros ordenamientos jurídicos. Su vigencia comen:.6 el lº de octubre del 

•lsmo aAo de su promulgación (Art. 86 transitorio). 

Compuesta por noventa y tres art(culos, definió con mayor precl· 

sión que su predecesora a la marca como "el signo o denominación carac· 

terfstica y pecul lar usada por el industrial, agrlcul tor o comerciante 

en los artÍC'Ulos que produce o expende, con el fJn de sJngulari:.arJos Y 
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denotar su procedencia" (Art. lo,J;Cl) de este lllOdo se le confirió a la 

marca su principal función que es la de constituir un signo caracteris· 

tico y pecul lar, que sirva para slgularizar o denotar la procedencia de 

los art(culos que han de ampararse con la misma. 

En forma enumerativa mas no limitativa se indicó qué es lo c¡JO 

podía constituir una marca entre lo que se encontraba, especialmente, 

todo nombro bajo una forma distintiva, denominaciones, marbetes, etique· 

tas, envases, recipientes, timbres, emblemas, cifras, etc. (Art. lo,). 

Por el contrario, en forma expresa y li•itatlva, se consagr6 la 

prohibición de registrar denominaciones genéricas o no distintivas, ar· 

mas, escudos o C!ablemas nacionales de los Estados de la Federac16n o de 

los Estados Extranjeros, los nocbres, ílmas, sellos o retrntos do los 

particulares, as{ como aquellos signos contrarios a la moral, a las bue

nas costUllbres o a leyes prohlbitivas. 

De con!ormidad con el articulado do esta ley, los efectos dol re

gistro de una marca deberfan retrotraerse a la fecha de presentación de 

la solicitud respectiva en la República Mcxlcana o en wt Estado Extran

jero siempre y cuando se solicitara su registro dentro de los cuatro 110-

ses siguientes de haber sido presentada en el primer Estado Extranjero 

(Arts. 7 y 8). 

re cho 
roll, 

(!)Pallares, Jacinto¡ Legislación Federal Cornplemcntarta del De
Clvll Mexicano; México: Tipografía í\rtlst1ca de Ramón F. Rive
Ui97, p. 349. 



n. 
Fn esta ley se consagr6 por primera ve:z: el derecho del titular 

de la aarca de renovar su registro cada veinte años, incluyendo aque

llos registros otorgados bajo la vigencia de la ley anterior. La conse

cuencia legal prevista en caso de OG1ltir la renovación del registro mar

carlo consistía simplemente en el cobro de recargos y en la imposibili

dad de ejercitar acción penal alguna en contra de falsificadores. En 

consecuencia, el derecho al uso exluslvo, no se perdía por la falta de 

renovación del registro en cuestión (Art. 6 y 87 transitorio). 

Asimismo, se impuso a todo titular de un registro marcarlo la 

obligación de incluir o sefialar en forma ostensible y en un lugar visi

ble la leyenda " Marca de Comercio Registrada", o su abreviatura ''M. de 

c. Rgtrda", así como el nlnero y fecha de registro. 

Se prev16 la posibilidad de nullflcar los registros marcarlos 

otorgados en contravenci6n a las disposiciones legales cuando la aarca 

ya se encontrase •eglstrada correspondiéndole el De•echo de Acción a 

cualquier persona con interés jurídico y al M1n1ster1o Público cotoo re· 

presentante de los Intereses de la sociedad y de la Sec•etar{a de Foruen· 

to (Arts. 15 y 16). 

Lo antel"lor se debió a que en la ley en comento no se consagraba 

el examen de novedad como l"equlsito previo al otorgamiento del registro 

de una marca, ya que la autoridad únicamente deb{a efectuar un examen 

administrativo para certificar la reunión de todos los requisitos forma· 

les de la solicitud y documentos anexos (Art. 10). 
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Como una novedad, se incluyeron una serle de dlsposlclones, dis

tribuidas en un articulado muy extenso, tendientes a proteger los dere

chos marcarlos de los actos de falsificación castigando tales actos con 

penas tanto pccWllarias como corporales, y que constituyen la base y an

tecedente claro de la actual reglamentación penal del derecho •arcario. 

Innovación digna de referir es la relath·a al procedimiento de 

revocación de las resoluciones administrativas de Ja Oficina de Paten

tes y Marcas de la Secretaría de fomento, procedimiento que prevaleció 

en la ley sucesora no así en la Ley de la Propiedad Industrial y en la 

Ley en vigor, en las que se prevé el juicio de Amparo como único medio 

para impugnar tales resoluciones, 

Finalmente, es l.,,ortante sci\alar que en uno de los artículos 

transitorios se fijó un plazo improrrogable de nueve ~eses para que los 

titulares de carcas registradas al amparo del Código de Comercio proce· 

dieran a inscribirlas ante la Oficina de Patentes y Marcas, con el obje· 

to de W1lflcar la protección de los signos marcarlos bajo la exclusiva 

protección y titularidad de la ley especializada, entonces vigente. 

1.s. Ley de Marcas y de Avisos y N011btes Cc.erclales de 26 

de julio de 1928. 

Publicada en el Diario Oficial del 27 de julio de 1928, bajo el 

mandato del General Plutarco El{as Calles vigente a partir del lo. de 

enero de 1929, esta ley derogó a su predecesora aportando desde luego, 

una serie de nuevos elementos que merecen especial mención. 
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Se indicó, al igual que en los anteriores ordenamientos ya anali

zados, que a efecto de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca 

era menester solicitar su registro en el entonces Departamento de la 

Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría do Industria, Comer

cio y Trabajo debiendo reunir la solicitud correspondiente todos los re

quisitos formales indicados en la ley y el reglamento, mismos que serán 

expuestos en for11a sucinta a continuación (Art, lo.). 

Para los efectos de la ley en comento, podían constl tulr marcas 

susceptibles de registro, todos los nombres y denominaciones distinti

vas Y en general cualquier 1tedio iiaterial capaz de hacer distinguir los 

objetos a los que se trataba de aplicar, de aquellos de su misma espe

cie o clase; las ra:ones sociales, las leyendas, las enseñas de los es· 

tableclmlcntos aplicadas a las mcrcanc(as que en éstos se ea:pendían. 

Se dispuso que, además del fabricante o productor de los efectos 

que pretendían ampararse con la marca, también tenían derecho a prote

gerla los COlllcrclantes de dichos efectos, mediante la creac16n de Wla 

nueva marca o, en su defecto, a través de la adición, a la marca del 

productor o fabricante Je un signo distintivo siempre y cuando se obtu

viese el consentimiento previo de éste (Art. 2o.), 

Igualeente se señaló como no susceptibles de ser registrados los 

nombres o denominaciones genéricas cuando la marca se destinare a ampa

rar objetos comprendidos dentro del género o especie a que se refería 

dicha denominación o bien que se hubieren hecho de uso común¡ los enva

ses que pertenecieren al dominio público; los signos o denominaciones 
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contrarias a la moral, a lns buenas costumbn;s y a las leyes prohibiti

vas¡ las armas, escudos o emblemas nacionales, de los Estados de la Fe· 

deraclón o de los Estados extranjeros; los nombres, firmas, sellos y re· 

tratos de los particulal"es; el emblema y denomlnacl6n de la cruz roja; 

una marca que fuese igual o semejante a otra ya registrada <Jle tomadas 

en conjunto o atendiendo a los elementos q.ie hubiesen sido reservados, 

pudiesen confundirse¡ una marca que pudiese inducir al público en un 

error sobre la procedencia de los artículos amparados¡ aquellos nombres 

que indicasen simplemente la procedencia de los, productos amparados a 

menos q..ie se tratare de lugares de propiedad particular y se contase 

con el consentimiento del propietario (Art ?o.). 

Es de fundamental Importancia denotar que este ordenamiento le

gal, con gran acierto, adicionó dentro de las prohlblcloncs del regis

tro de l!lllrcas a<fJellas iguales o semejantes en graJo de confusión a una 

ya registrada, lo que sin duda constituyó un Importante adelanto en la 

protección de la propiedad industrial, en virtud de que el sistema que 

se adopta a partir del presente ordenamiento es mixto, de modo tal que 

el registro de una marca, a diferencia de la ley de 1903, no se conce

d(a con la simple presentación de la solicitud y la reunión de los elc

aentos de forma, sino que previo al otorgamiento del registro marcarlo, 

en su caso, era menester que la autoridad efectuara un eXD.mcn de nove

dad en adict6n al examen administrativo, con el objeto de tutelar co

rrectamente a los titulares de derechos legítimos preconstltu(dos al 

igual que a los consumidores. 
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En forma novedosa se c:onsagr6 la facultad del Estado para decla

rar en cualquier momento, el uso obligatorio de las marcas que ampara

sen art[culos que por su origen, naturale:a o aplicaci6n estuviesen ín· 

tl•amente relacionados con la econom(a del país y las necesidades públi

cas (Art. lo.). 

Dicho examen de novedad consiste en el estudio que debe efectuar 

la autoridad marcarla dentro de sus archivos, para determ.lnar sl entre 

las marcas registradas se encuentra una marca igual o lllJ)' semejante a 

aquella cuyo registro se solicite (Art. 14), 

Previo al examen de novedad la autoridad efectuaba un examen ad

•lnlstratlvo para revisar que la solicitud se hubiese presentado correc

tamente para, en caso contrario, concederle al solicitante un plazo pa

ra corregir errores y subsanar deficiencias, no pudiendo efectuarse al

teraciones substanciales de la marca en la reposición correspondiente 

(Arts. 8, 9, 10 1 11, 1Z 13 y 15), 

También, por primera ve:t se consagró el "Proccdimento de Oposi

ción de Terceros11 titulares de anterioridades (Arts, 17, 18 y 19), 

Por otro lado, se dispuso que los Interesados de común acuerdo, 

podrían SOll!Cterse a la resolucl6n de una Junta Arbitral para decidir 

acerca de la semejan:ta o diferencia entre las marcas en conflicto, sien

do inapelable el fallo emitido en dicha controversia (~rt. 21), 
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Los efectos del registro de una marca se extendió a 20 años con

tados a partir de la fecha y hora de presentacl6,n de la solicitud (fe

cha legal) renovables indefinidamente por períodos adicionales de 10 

años. mediante la presentación de la solicitud de renovación correspon

diente dentro del últlllO semestre del plaio prJmltivo o de cada plazo 

de renovación. 

De haber transcurrido el plato antes referido se concedía un pla

zo adicional de tres aiios para presentar dldia solicitud y as{ evitar 

la caducidad del registro. 

Se volvió a regular el Derecho de Prioridad en virtud del cual 

los propietarios de marcas registradas en el extranjero podían, dentro 

de los seis meses slaulentes a la fecha de presentación de la solicitud 

respectiva. en el prlmer estado extranjero, solicitar el registro de la 

urca en la República Mexicana donde se considerarfa como habiendo sido 

registrada en la fecha en que lo hubiese sido en el pri111er estado ex

tranjero. 

Finalmente, se repitió la obligación ya prevista en la anterior 

ley en materia de marcas consistente en indicar en los objetos a que se 

fuese a aplicar la marca, en forma visible, la leyenda ''Marca Registra

da" o sus abreviaturas, ya que de lo contrario el reglst['O no produci

rfa efecto alguno. 
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COllO ya se indicó, esta ley volvió a regular el recurso de revo

cación como medio de defensa del particular en contra de resoluciones 

administrativas dictadas en perjuicio de sus intereses. 

Se reguló aslmls110, la obllgacl6n de efectuar una explotación 

efectiva de la 11arca a efecto de evitar la extinción del correspondien

te registro sarcario. Por otro lado se admitió la cancelaci6n volunta

ria y, como se mencionó con anterioridad, se dispuso que toda marca no 

renovada caduc:ar(a de pleno derecho. 

Finalmente cabe señalar, '1JC según afirma David Rangel MedlnaC2) 

esta ley adoptó un sistema mixto atributivo-declarativo, toda Ve% que 

adem.is de otorgársele al registrante de la marca un derecho exclusivo, 

del mismo modo se le reconoció el uso de la marca c.omo fuente de dere· 

chos sobre la misma. 

La anterior afirmaci6n se desprendo del hecho de que por primera 

vez se reconoce el "mejor derecho" de un tercero que hubiese usado la 

marca con tres años de anterioridad a la fecha de registro de la misma 

pidlerdo solicitar su nulidad y el consecuente registro a su nombre 

(Arts, 4, S, 6 y 39 Fraccs. Il y 111). 

(Z)Rangcl Medina, David, Tratado de Derecho Marcarlo, México, 
D.F., 1960, p. 36. 
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Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Na11-

bres Comerciales de 11 de dlclemibre de 19Z8.(3) 

Bajo el m11ndato provisional del Lic. F.millo Portes Gil, se expi

de el primer reglamento a una ley en materia de propiedad industrial. 

Este reglalllf:"nto, acorde con su naturaleza, viene a detallar algu-
• 

nos de Jus supuestos previ !ltos en la Ley de Marcas y de Avisos y Nom-

bres (.<>1nArclales del 26 de junto de 1928, para su clara indivlduallza

c 1611 I' apllcacl6n. Sin embar¡o, inexplicablemente, se incluyen una se

n• de prt>rr.ptos no previstos en la ley que reglamenta partlcuJarmente 

e11 materia de extlncl6n y nulidad de marcas, En tal virtud, con el ob

jeto de subsanar dicho error, en la ley que se promulga con posteriori

dad, la cual en breve comentaremos, se incluyen practlcamente todos es

tos preceptos novedosos del reglamento. 

fk> esta manera, el presente ordenamiento detalló con mayor precl

sl.Sn las formalldrtdes que deberían reunir las solicitudes de registro 

de marcas¡ consagró Ja claslftcacl6n de los productos "'10 podrían ser 

amparados por las marcas a la luz de la .ley reglamentada por el ordena

miento en comento y que se compon(a de SO clases¡ reguló el procedimien

to de registn1; las características y elementos del título, los requisi

tos para lrt rt'11ovac.l611 y e1q1lotación del registro; y la falsificación, 

imitación y uso ilegal de tas marcas. 

(.l)l'ubllcado en r.1 Olarlo Oficial de la Fcdcraclón del 31 de dl
c.iembre df! 1928, 
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Especial mencJón merece el hecho de que únicamente se regulaban 

marcas de productos y no de servicios lo que provocó una serie de anoma

I(as que Incitaron al legislador a corregir tal situac1ón, 

1.3.2. Decreto del 8 de septiembre de 194z.(4) 

Este decreto entró en vigor el día de su publicacl6n en el Dia

rio Oficial por mandato del Presidente Manuel Avila Camacho con el obje

to de evitar el empleo de marcas no registradas en erectos de proceden

cia nacional con la tendencia de hacer prevalecer la creencia de ser im

portados. debiendo para tal fin Incluir la leyenda oblJgatorl a ''Hecho 

en México" junto a la denominación no registrada como marca, 

1.4. ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 

1942.(5) 

Promulgada por el entonces Jefe del Ejecutivo. Lle. K'lnuel AvlJa 

Camacho, abl'oga la Ley de Marcas y de Avisos y Nombl'es Comel'clales expe

dida el 26 de junio de 1928, su Reglamento del 11 de diciembre del mis

mo ai10 y el Decreto del 8 de septiembre de 1942. As!mlsmo abroga la 

ley y l'eglamento en materia de patentes entonces vigentes toda vez que 

esta ley se cal'acterlza en que codifica y sistematiza en w1 solo cuerpo 

legal las disposiciones relativas a patentes de invencl6n y a las demás 

{4)Publlcado en el Dlal'lo Oficial de la fedel'aclón de 23 de sep
tiembre de 1942. 

{S)Publicada en el Oial'io Oficial Je la Fcdel'aclón de 31 de di
ciembre de 1942, 



20. 

figuras de propiedad industrial, como lo son las marcas, los avisos co

merciales, los noobrcs comerciales y la competencia desleal, hasta en

tonces regulados en un ordenamiento legal diferente, sin embargo, como 

se sefialó en la introducción del presente estudio el mismo se circuns· 

cribir~ exclusivamente al aruilisls de las marcas, 

Según afirman sus autores(6} esta ley es el resultado de la nece

sidad de codificar las disposiciones relativas a lo que se encuentra 

cOrDptcndido dentro del concepto de "Propiedad Industrial" y de la apre

miante necesidad de modificar disposiciones según lo fue exigiendo Ja 

propia experiencia tanto nacional como extranjera, Esta ley conservó, 

en general, los sistemas y principios fundamentales de las leyes ante

riores, precisando y definiendo claramente los derechos relativos a la 

propiedad industrial, para proteger en forma adecuada los intereses de 

sus titulares y del público en general. 

De esta manera se mantuvo el sistema mixto declarativo-atributi

vo al disponer que "el que esté usando o quiera usar wta marca •.•• , pue

de adquirir el dcrecJ10 exclusivo de uso, mediante su registro en la Se

cretaría de la Economía Nacional •.•• 11 y por otro lado se reconoció un 

mejor derecho a quien estuviese explotando una marca con anterioridad, 

aún y cuando no estuviese registrada, pudiendo solicitar la nulidad del 

registro concedido a Wl tercero (Arts, Z9, 100, 108 y 179). 

(6)Exposlci6n de Motivos de la Ley de ia Pl"opledad Industrial de 
3) de diciembre de 1942. 
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Como lo fue exigiendo el propio desarrollo económico del país, 

la ley necesariamente Introdujo hmnovaclones entre las que se encuen

tran la detennlnaclón más precisa de las denominaciones o signos suscep

tibles as! como los no susceptibles dP. ser registrados cocno marca. 

Particularmente, se estableció la prohibición de registrar deno

minaciones descriptivas de los productos a ampararse como Dl.1rca aún y 

cuando ostentaran wta ortografía caprichosa o estuvieran traducidas a 

otro Idioma (Art. 105 Frac. IV). 

Además, se prohibió el registro como lllilrca de palabras de len

guas vivas extranjeras, cuando se pretendiesen aplicar únicamente a pro

ductos elaborados en México o en cualqoier otro país de habla española, 

esto con el objeto de evitar inducir a error al público consumidor so

bre la procedencia de los productos marcados, al igual que para prote

ger a la industria del país (Art. 105 Frac. XI). 

Se establecieron asimismo, reglas más estrictas para evitar el 

registro de marcas tendientes a engañar al público sobro la procedencia 

de los artCculos o sobre la naturaleza o calidad de los productos ampa

rados (Art. 105 Frac. XIII). 

Y, finalmente se Incluyó la prohiblci6n relativa al registro del 

emblema del Comité Olfmplco Internacional, los elementos que lo inte

gran y las denOlllinacfones "Olímpico", "Ollmp{adas" y "Juegos Olímpicos" 

(Art. 105, Frac. XV). 
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Por cuanto a la duración de los efectos del registro marcarlo se 

refiere, ésta se redujo a diez años, a efecto de que dicho plazo fuese 

Igual al que debía transcurrir entre las renovaciones subsecuentes 

(Art, 132). 

Se incluyeron variadas disposiciones relativas a la autonomía 

que confiere cada registro 1aarcarlo, de modo tal que la extinción, cadu

cidad, o cancelacl6n de un registro no aEectara la validez de otras mar

cas registradas idénticas o si111llares aún cuando la Secretaría las de

clarara ligadas por considerarlo conveniente debido a la identidad o se

mejanza en grado de confusl6n de marcas pertenecientes a un mismo titu

lar destinadas a amparar los mismos o similares artículos (Arts. 103 1 

104 y 107). 

Además se consagraron una serle de reglas que permitieron a los 

propietarios solicitar nuevos registros con modificaciones a los que hu

biesen hecho anteriormente. aunque evi tanda la pérdida de su carácter 

distintivo y denotativo de procedencia, como protección al público 

quien identifica la calidad de los productos por su marca pudiendo ad

quirirlos posteriormente sin riesgos de confusión (A.rts. 140, 151, 152, 

153 y 154). 

De igual manera se consignaron disposiciones que tendieron a lm· 

pedir que los Industriales o comerciantes que emplearan marcas registra· 

das o no, en artfcutos elaborados en el pafs tratasen de darle aparten· 

e.la extranjera aun siendo productos de buena calidad, por la creencia 
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generalizada de que los artículos de procedencia extranjera son de supe

rior calidad a los nacionales, lo que sin duda alguna afecta inmensamen

te a la econOlll!a nacional, al público y al prestigio de la industria na

cional. En consecuencia se codific6 la obligaci6n contenida en el dero

gado decreto del 8 de septiembre de 1942, consistente en la necesaria 

inclusión de la leyenda ''Hecho en México", o sus equivalentes, en todos 

los productos o artículos de fabrlcaclón nacional amparados por marcas 

registradas o no (Arts, 145, y 261), 

Con relacl6n a la transmisión de los derechos que confiere el re

gistro marcarlo se consignaron una serle de reglas tendientes a evitar 

la existencia de multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o se

mejantes en grado de confusión, para lo cual se consagr6 la obligacl6n 

de registrar ante la Secretaría de la Economía Nacional, toda transmi

sión, ya que de lo contrario, la misma no produciría efectos frente a 

terceros (Arts. 176 ~ a 182). 

Se establecieron reglas sobre caducidad de marcas registradas du

rante la vigencia de tas leyes de 1889 y 1903, no renovadas dentro de 

un plazo de cinco años, para dar fin a la confusl6n que originó el he· 

cho de que conservaran su vigencia marcas que no requerían ser renova

das. Del mismo modo se señaló que al solicitarse al registro de la 

transnlislón de una marca registrada bajo el amparo de dichas leyes, prl· 

mero debería efectuarse un cxámen de novedad, a efecto de resolver so

bre la concesión o denegación del correspodlentc registro marcarlo 

(Arts. 156, 157, 171, 180 y 181). 



24. 

Se suprlmi6 el procedimiento relativo al juicio de revocación de 

tal suerte que una vez agotado el recurso de reconslderaclón administra· 

tiva, en los casos establecidos por la misma ley, no existía otro medio 

de impugnación de las resoluciones administrativas que el extraordina

rio Juicio de Garantías. 

1.4.1. Re¡laaento de la Ley de la Propiedad Industrial 

de ¡942.(7) 

Al igual quo la ley que regula el presente reglamento y por dis· 

posición de su art[culo único transitorio el mismo entró en vigor el 

lo. de enero de 194!. 

Este reglamento, al igual que el de 11 de diciembre de 1928, con· 

tuvo todas las disposiciones adjetivas necesarias para detallar y apll· 

car la ley que reglamentaba, sin embargo, a diferencia de aquél, el pre

sente reglamento derog6 una serle de disposiciones sustantivas que fue

ron incluidas en la Ley no obstante que. incongruentemente, la misma 

mantuvo algunos preceptos de carácter adjetivo que debieren observarse 

en el cuerpo de su Reglamento, como lo son aquellos q..ie disponían los 

requisitos fonnales que debía reunir toda solicitud de marca. 

(7)Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de 31 de di
ciembre de 1942. 
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En el tftulo Il que comprende del artículo 63 al artículo 81 re· 

¡lamentó lo referente a marcas y en concreto, a la solicitud y registro 

de •arcas. al uso de las marcas, a la transmisión de los derechos deri

vados de todo registro marcarlo y repitl6 la claslflcaci6n de los pro

ductos que podían ser amparados por cada marca. 



2. LEGISU.CIOll"VIGEHTJ; 

2.1. Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975. 

2.2. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 4 de fe· 

brero de 1981. 

2.3. Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas 

de 9 de febrero de 1976. 

2.4 Nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 

24 de agosto de 1988. 



2, LEGISUCION VIGatrE 

2.1. Ley de Invenciones y Marcas de 30 de dlcieabre de 

101s.C•J 

Constituye la última ley expedida en materia de marcas y, actual

mente en vigor, que responde a una serle de medidas económicas emprendi

das por el Ejecutivo en esa época, tendientes a eliminar en la medida 

de lo posible la dependencia tecnológica y el servilismo hacia los pro

ductos de origen extranjero. 

El propósito de alcanzar un desarrollo autónomo y equilibrado 

condujo al Gobierno Mexicano a expedir diversos ordenamientos relaciona

dos con dicho propósito y con la materia que se estudia como son la Ley 

sobre el Regl stro de la Transferf'ncia de Tec:nolog(a y el Uso y Explota

ción de Patentes y Marcas de 28 de diciembre de 1972•(9) la Ley para 

Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera de 9 

de mayo de 1973(10) y finalmente la ley que se comenta en el presente 

inciso, esto es la Nueva Ley de Invenciones y ~!arcas en vigor a partir 

del 11 de febrero de 1976, que substituyó a la Ley de la Propiedad 

Industrial de 1942, 

(B)Publicada en el Diario Oficial de la Federación de! 10 de fe
brero de 1976, 

(9)Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 30 de 
diciembre de 1972. 

(lO)Publicada el mismo d[a. 
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Dichos ordenamientos jurídicos demuestran que el Gobierno conce

bía a la tecnología como un factor clave para el desarrollo del país y 

quo la tenden:ia se orientaba hacia una mayor Intervención estatal para 

fomentar la creación local de tecnología y la regulación de la importa

da, ya que es innegable la importancia y la magnitud de la contrlbuclón 

de la tecnología extranjera en el desarrollo del país siempre y cuando 

estemos en condiciones de conducl r y mejorar Jos instrumentos que faci

liten la importación y adaptación de las tecnologías ajenas que cfectl· 

vamente nos benefician y la adqulslclón de conocimientos en la forma 

más ventajosa para el país con el objeto de en un mediano plazo intensl

flcar una capacidad científica propia ya que ''ningún pueblo puede desen· 

volverse en plenitud atendiendo exclusivamente a los conocimientos aje· 

nos11 .(ll) 

La Ley de la Propiedad Industrial anterior promulgada en 1942 ob· 

soleta frente a las nuevas circunstancias sociales, políticas, econ6ml· 

cas y culturales por las que atravesaba nuestro pa(s, ya que scgu(a una 

serle de lineamientos ideológicos del siglo pasado ya no valederos, pro· 

voc6 la necesidad de expedir un nuevo ordenamiento acorde con el dcsa· 

rrollo existente y con las necesidades propias para un futuro dcsarro· 

llo aut6nomo y equilibrado. 

(ll)Echeverrfa Alvarez, Luis¡ Discurso de Toma de Posesión, lo. 
de diciembre de 1970, en la obra del Banco de Comercio Exterior, S.A. 
Méx. La Política Económica del Nuevo Gobierno, la. Edlcl6n, México, 
1975, p. zs. 
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La necesidad de hacer congruente la legislacl6n de la propiedad 

industrial con la transferencia de tecnología y las inversiones extran· 

jeras con el fin de eliminar cargas y despejar obstáculos para el libre 

desarrollo de ataduras, se cristaliza en la Ley de Invenciones y Marcas, 

Sin embargo, César SepúlvedaClZ) sei\ala que en términos genera

les puede obsevarse que la parte nueva de la Ley de 1976, no obstante 

ser bastante atrevida e irmovadora, no ayuda mucho a los titulares mexi

canos de derechos marcarlos ya que se observa que las cargas de esta 

porcl6n nueva recaen mayormente sobre los mexicanos pese a Cf.JC precisa

mente quiso favorecérseles. Un ejemplo de lo anterior, lo constituye 

la vinculaci6n de marcas que se erige como un gravámen para empresarios 

aexlcanos que explotan marcas extranjeras además do que ello provoca 

que los titulares extranjeros antes de llcenc:lar marcas piensen si esto 

no conlleva la desventaja de diluir sus marcas con agregados que pueJen 

hacerlas des-crecer, lo que objetivamente dificulta y obstaculiza la 

com:esión de licencias. 

Sin abundar en ellas, puesto que serán objeto de wt análisis de· 

tallado en el próximo capítulo, las principales reformas de la ley en 

comento, en relación con su predecesora, son en términos generales las 

que se describen a continuación. 

(lZ)Scpúlveda, César; El Sistema Mexicano de Propiedad Indus· 
trlal, Editorial Porrúa, S.A., Za. Edlcion, p. 4l. 



30. 

Se introduce la figura de la licencia obligatoria que permite la 

utlli::acl6n de wta marca por terceros cuando existen causas de utilidad 

pjblica que lo justifiquen y mediante el pago de la regalía que autori

ce el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, 

Una novedad digna de destacarse con particular énfasis, ya mcn· 

clonada en párrafos precedentes, consiste en establecer que cuando se 

autorice el uso de una marca en forma gratuita u onerosa, registrada 

originariamente en el extranjero, o de la <JJC sean titulares personas 

físicas o morales extranjeras, será obligatoria su vinculación a una cu

yo registro sea originarlo de México y de la cual sea titular el ltcen

clatario, debiendo utilizar la marca nacional en forma igualmente osten

slble que la extranjera, 

Para tal efecto se publica en el Diario Oficial de 14 de octubre 

de 1976 el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en materia de 

transferencia de tecnología y vinculación de marcas. Sin embargo, la 

obligación de vincular las marcas extranjeras y marcas nacionales en 

los términos de dicho reglamento nunca se llevó a la práctica puesto 

que cada año subsecuente anualmente se fueron expidiendo decretos pro

rrogando el término para CUlllpllr con dicha obligación por las razones y 

en los ténninos que más adelante comentaremos. 

A firi de evitar el registro de marcas que no se utilicen y ten

gan como prop6slto el de impedir que otros las usen, se desprende la 

obligación del titular del·registro marcarlo de usarlo efectivamente en 

los productos o en los servicios que ampara su registro, debiendo demos-
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trarse dicho uso efectivo cuando menos en alguna de las clases en que 

se encuentra registrada dentro de los tres ai1os siguientes de la fecha 

de concesión de su registro ya que de lo contrario éste se extingue de 

pleno derecho. Para tal efecto se introducen una serle de nuevas dlspo• 

slcloncs que contienen las reglas para dicha comprobac16n, 

Asimismo, se establece la posibilidad de que la Secretaría de In

dustria y Comercio obligue a que se use una sola marca para todos aque

llos productos o servicios de un mismo titular, destinados a un mismo 

fin y sustancialmente iguales, con objeto de evl tar confusiones en el 

consumidor y canbattr la práctica de fijar precios distintos mediante 

la aslgnaci6n de marcas diversas al mismo producto. 

Se faculta Igualmente a la Secretarla de Industria y Comercio a 

prohibir por razones de interés público el uso de marcas en detcnolna

dos productos y obligar a que estos se vendan bajo sus nombres genéri

cos con lo que se evitarán confusiones y se obtendrán ahorros en publi

cidad que sin duda se verán reflejados en el precio final en beneficio 

del consumidor. 

Finalmente una innovación de fundamental Importancia la constitu

ye la lnclus16n, dentro de la clasificación oficial, de las marcas de 

servicio derivado de la 111Ultiplicldad de controversias originadas en la 

práctica comercial como consecuencia de la protcccl6n limitada exclusi

vamente a productos contenidos en las primitivas cincuenta clases de di

cha nomenclatura oficial. 
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En consecuencia, el artículo 87 que constituye el primer precep

to del T(tulo Cuarto Capítulo I de la ley de 1976 a la letra señala lo 

stsulente: 

"Art. 87.- Esta ley reconoce las marcas de productos y las 

marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los 

signos que distinguen a los artículos o productos de otros 

de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos 

que distinguen un servicio de otro de su misma clase o espe· 

efe," 

Sin embargo, dicha inclusión de marcas de servicio no se cons3· 

gró expresamente sino hasta 1981 cuando se expidió el Reglamento a la 

Ley de 1976 que desde su promulgación hasta dicho año, se contlnu6 regu

lando de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la antigua Ley 

de Ja Propiedad Industrial de 1942 en todo lo ~e no contraviniera a la 

nueva ley, según lo dispuesto en su artCculo cuarto transitorio. 

2.2. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 4 de 

febrero de 1981.(13) 

El presente reglamento, con un contenido muy similar al ante· 

rlor, incluye algunas variantes como consecuencia de las adiciones a la 

Ley de 1976 como son la regulación de usuarios autorizados, requisitos 

(13)Publlcado en el Diario Oficial de la Fedcrac:lón de 20 de 
febrero del mismo año. 
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para comprobar el uso efecti~ de las marcas y partlculannente la inclu

sión de Ja clnslficación de marcas de servicio para quedar en 55 clases 

de productos y 20 de servicios. 

2.l. R.eforaas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas 

de 1976. ( 14) 

Dichas reformas, en vigor a partir del día siguiente de su publi

cación en el Dlarlo Oficial, son producto de una serle de necesidades 

que reveló la práctica marcarla en nuestra nación y en naciones N!rma
• 

nas, particularmente en América del Sur. 

Debido a ~ Ja presente ley con las mcdi ficaciones en cOfDehto 

constituyen la le¡islaclón en materia de propiedad industrial actual 

que serán objeto de wi análisis minucioso más adelante, procederemos a 

enunciar brevc111ente úntcalllCnte las novedades que se pueden percibir res· 

pecto al ordenamiento anterior, 

1) Se clarifica la enumeración de las denominaciones o slg· 

nos no registrables excluyéndose la prohibición del re· 

glstro de palabras de lenguas vivas extranjeras lo que 

significa un cambio de trascendental importancia para 

la materia particularmente con la actual política econó

mica de apertura comercial; 

(l4)Publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 16 de 
enero de 1987. 
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2) Se incluye una nueva limitación al registro de denomina

ciones o signos iguáles o semejantes a una marca que la 

autoridad marcarla estime notoriamente conocida, cuando 

pretendan destinarse a proteger los mismos o similares 

productos o servicios, o bien cuando sean susceptibles 

de crear confusl6n en forma tal, que induzcan al públi

co a error¡ 

3) Se prevé que a efecto de hacer valer un mejor derecho 

al uso de una marca es menester la buena fe del tercero 

que la usó con anterioridad a la fecha legal de su re

gistro o al primer uso declarado en la solicitud de re

gistro correspondiente. 

4) Se faculta a la autoridad marcarla para suspender el 

trámite de registro de una marca cuando, derivado del 

examen de novedad que le fue realizado, aparezca una an

terioridad, esto es, una marca ya registrada igual o se· 

mcjante en grado de confusi6n, sujeta a un procedlmien· 

to administrativo de cancelación, nul ldad o extinción, 

hasta en tanto dicho procedimiento quede resuelto¡ 

5) Se enumeran llmitativarnente los casos en los que la Se

cretaría de Comercio y Fomento Industrial puede prohi

bir el uso de marcas registradas o no¡ 
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6) Novedad de fundamental Importancia constituye la deroga

cl6n de los artículos relativos a la vinculaci6n Corzo-

sa de las marcas para dejarlo únicamente con carácter 

potestativo; 

7) Se hace mcnci6n del registro nacional de poderes el 

cual posteriormente se reglamentó¡ 

8) Con el objeto de frenar la creciente "piratería", se fa

culta al Ministerio Público a que, tan pronto como ten

ga conocimiento de hechos delictivos a la luz de la Ley 

de rnvenclones y Marcas, dicte las medidas cautelares 

que cstableu:a la Iegislaci6n de la materia pudiendo 

ejercitar la acci6n penal que corresponda únicamente 

cuando exista previamente la declaratoria correspondien

te por parte de la Secretaría. 

9) Finalmente, se aprecia un aumento considerable en las 

penas a Infracciones y delitos. 

2,4. Nuevo Re¡laaento de la Ley de Invenciones y Marcas.(15) 

El presente Reglamento en vigor a los 30 días naturales siguien

tes a su publicación en del Diario Oficial de la Federación contiene in-

(lS)PublicaJo en el Diario Oficial de la Federación de 30 de 
agosto de 1988. 
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novadoras disposiciones acorde con el desarrollo del pa{s y los conse

cuentes requerimientos surgidos de la práctica profesional, 

No obstante el estudio que se efectuará en el capitulado próximo 

adelantaremos algunas ideas en torno a las reformas torales introduci

das y que inciden notablemente en materia de marcas. 

1) Se consagra por primera vez la obligación que tiene el 

promovente de una solicitud de marcas para indicar, en 

todas sus promociones subsecuentes a la primera, el nú

mero de expediente, t[tulo o registro de que se trate 

so pena de tenerse por no presentada la promoción co

rrespondiente en el caso de incumplimiento con lo aqu[ 

dispuesto. 

2) Se amplia el plazo para dar contestaci6n a los requeri· 

mientas que formule la Dirección General de Invencio

nes, Marcas y Desarrollo Tecnológico (ahora Dirección 

General de Desarrollo Tecnológico), relativos a los re

quisitos formales que debe reunir toda promoci6n, salvo 

que para el caso en concreto la ley consagre un pla%o 

diverso. 

3) Se prevé una nueva forma para que las publicaciones he

chas en la Gaceta de Invenciones y Marcas surtan efec

tos de notificación en la fecha en que la propia gaceta 

lo inJique y, en el caso Je que otaita tal señalamiento, 

se aplica el sistema anterior del primer dfa hábil si

guiente a aquél en que se ponga en circulación. 
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4) Se adaptan los requisitos fonaales exigidos para el 

otorgamiento de un mandato por persona moral extranjera 

a lo dispuesto por el art[culo 15 del C6digo Civil para 

el Distrito Federal según el cual el aandatario debe 

acreditar su personalidad con mandato expedido conforme 

a la lcglslacl6n aplicable en el domicilio de la mandan

te o de los tratados que rijan tales actos y de los cua

les México sea parte. 

S) lnnovaci6n de relevante importancia la constituye la de

rogaci6n del connotado art(culo 13 del reglamento que 

regulaba la llamada "caducidad de la instancia en mate

ria adminlstratlva11 en virtud de la cual se requer(a 

promover anualmente a efecto de evitar el abandono de 

solicitudes en trámite. Actualmente, según el nuevo re

glamento esta caducidad únicamente opera en materia con

tenciosa según lo dispuesto por el artículo 110 de di

cho ordenamiento. 

6) En congruencia con las reformas a la Ley de Invenciones 

y Marcas vigentes a partir del 17 de enero de 1987, el 

presente reglamento prevé, en un capitulado innovador, 

la creacl6n del Registro General de Poderes al cargo de 

la Direcci6n General de lnvenclones Marcas y Desarrollo 

Tecnol6gico. 
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7) En un cap[tulo especial se reglamenta espec[flcnmente 

todo lo relativo a la guarda, dcstruc.c.L6n y conserva

cl6n de los expedientes regulando la posibilidad de que 

los interesados soliciten la devolucl6n de documentos 

originales que obren en los expedientes oficiales rela

tivos a las solicitudes que hayan sido abandonadas o 

que por cualquier otra causa no haya podido continuarse 

su trámite, o la expcdlc16n de coplas certificadas de 

los documentos que obren en los expedientes relativos a 

derechos concedidos o registrados, cuando as{ lo esti

men conveniente, lo que sin duda constituye una novedad 

en materia marcarla. 

8) Se reglamentan detalladamente los procedimientos de mi

crofilmación consagrando la posibilidad de que cual

quier persona con un interés legitimo o que haya inicia

do el trámite que dió lugar al expediente en cuestión, 

pueda solicitar la microfilmación de dicho expediente 

pre\·lo el pago de los derechos que correspondan. 

9) Se consagra por primera vez la facultad del dueiio o del 

usuario autorl:ado de una marca debidamente registrada 

en México, de solicitar a las autoridades aduan:l.les el 

que no se autorice la entrada de artículos amparados 

con una marca cuya legitimidad sea dudosa y el importa

dor no posca una certificación expedida por la autori· 

dad competente del pa(s de origen en el sentido de que 
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el uso de la marca que ostentan los productos es leg(tl· 

mo. Sin embargo, so prevé la necesaria expedlci6n de 

un "instructivo" para la correcta aplicación de este 

precepto. 

10) Se establece la posibilidad de que la propia solicitud, 

llenando todos y cada uno de los datos requeridos por 

el Reglamento, pueda servir de título definitivo de la 

•arca una vez que se conceda su registro. 

11) Una varlacl6n acorde con la perspectiva de desarrollo 

de la nación mexicana, la constituye la adopción de la 

claslflcacl6n de productos y servicios aprobada por la 

Organización MJndial de la Propiedad Intelectual, con 

el consecuente .abandono de la clasificaci6n contenida 

en el antiguo Reglamento a partir de que dicha claslfl· 

caci6n internacional sea publicada en la Gaceta de In

venciones y Marcas. 

12) Se dispone que aquellas solicitudes cuyo registro tarde 

más de 5 años en otorgarse, deberán renovarse dentro 

del año siguiente a la fecha de expedlci6n del titulo 

sin necesidad de acreditar su uso, lo que viene a lle

nar una laguna legal 1 ya que aunque estos casos no son 

del todo comunes, conforme al Reglamento anterior, al 

haber transcurrido 5 años de que fue solicitado el re-
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glstro de la marca, la misma se encontraba ya extingui

da al momento de la concesión. 

13) Finalmente cabe señalar que en el nuevo reglamento, co

mo una medida tendiente a frenar la pirater(a, se esta

blece que cuando un funcionario comisionado perciba du

rante el desarrollo de una diligencia de inspecci6n, la 

comisi6n de actos de competencia desleal o de delitos 

previstos en la Ley de Invenciones y Marcas, podrá ase

gurar los bienes materia del ilícito designando como de· 

positario al propietario o encargado del establecimien

to visitado, hasta en tanto la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial, el Ministerio Público o la autori

dad judicial dispongan lo contrario. De igual manera, 

se le faculta a clausurar temporalmente el estableci

miento cuando las lnfrac-ciones o delitos se cometan en 

más del 30\ de las mercanc{as que se expendan en dicho 

establecimiento. 

Las nuevas disposiciones previstas en el reglamento en comento, 

constituyen un instrumento decisivo para el desarrollo econ6mlco del 

país, ya que responden a los requerimientos de la práctica marcarla en 

el ámbito nacional e internacional y están particularmente encaminadas 

a unificar el sistema relativo a la proteccl6n y reconocimiento de la 

propiedad industrial con la intensidad y trascendencia que la materia 

reclama. 
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l. TBJllIAS C1JE EXPLICAN lÁ NAWRALEZA JURlDlCA DE LAS MAACAS. 

1.1 Teor!a del Derecho Público y del Derecho Privado. 

1.2 Teor(a del Derecho de la Propiedad. 

1.3 Teor(a de la Propiedad Intelectual. 

1.4 Teor[a del Derecho de la Personalidad. 

(Persoenlichkeltsrecht Thcorle), 

1,5 Teor(a de la Propiedad Inmaterial. 

1.6 Teoría de los Derechos Inmateriales • 

. 1.7 Teoría de los Monopolios de Derecho Privado. 

1.8 Teoría de los Monopolios. 

1.9 Teor(a del Derecho de Proplcdnd Sui Gcncris. 

1.10 Teoría de la Propiedad Industrial. 



1. 'IBllUAS ~ EXPLICAN U. NA'l1JRALEZA JIJRID!CA DB LAS MARCAS. 

Se requiere el estudio de la naturaleza jurídica de las marcas 

para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de las marcas 

como una institución e instrumento protegido y reconocido por nuestro 

sistema jurídico y para establecer con precisión, en atención a la mate

ria, la competencia de los tribunales en caso de un conflicto. "Es hnpo

slblc interpretar una ley sin haber aclarado primero el principio de Fi

losofía del Derecho que la inspira, porque muchas veces de ese princi

pio depende el modo en c:p.1e debe interpretarse la palabra o la intención 

del legislador y, conslgulenteaente 1 el modo en <pe deben ser resueltas 

las controversias que surgen contl11ua111ente de la aplicación práctica de 

la ley".(l) 

De cualquier •anera, el estudio de la naturaleza jur{dlca del 

derecho de las marcas nos permitirá comprender y precisar cabalmente la 

esencia y propiedad característica de esta rama del derecho. 

1.1. Teor(a del Derecho Público y del Derecho Privado. 

Resulta difícil precisar una dlvlsi6n clara y correcta entre las 

diversas ramas del derecho ya que los puntos en contacto son numerosos, 

(l)Citado por Breuer, 1't>reno P.; Tratado de Patentes de Inven· 
clón; Abeldo Perrot, Editores Buenos Aires, 1957, p. SI. 
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con lo cual se multiplican también las dificultades de una clasifica-

ción. 

Existen diversos autores que sostienen que el derecho a la marca 

es de naturaleza jur{dlca privada puesto que solo sería de orden públi

co si se llegara a declarar que el uso y registro de marcas es obllgato· 

rlo. No obstante la anterior afirmación, los mismos autores reconocen 

que el interés público de las marcas también se hace notar en las dispo

siciones universalmente adoptadas tales como las que regulan la inscrip

ción de las marcas en los registros públicos, la represión penal de la 

lrnltaclón, etc. 

Para otro sector de autores, el derecho de marcas encuadra den

tro del derecho público y, en particular, dentro del derecho administra· 

tlvo, puesto que la ley contempla en primer término el interés social 

que el Estado representa y personifica tutelando los intereses del con

sumidor a quien asiste el derecho de poder elegir los productos de su 

preferencia para lo que se vale de la marca. 

Existen también autores que adoptan una posición intermedia afir

mando que el derecho marcarlo participa tanto del derecho privado como 

del público pero principalmente fundado en el primero, ra:ón por la 

cual puede califtcársele como un derecho con naturale:a jurídica mixta, 

Lo anterior confirma que toda clastftcaci6n puede resultar un 

tanto cuanto arbitraria lo que no obsta para que emitamos nuestra opi

nión en apoyo a la teoría mixta del derecho marcarlo ya que es de rece-
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nocerse que la legislación sobre marcas se encuentra enmarcada en el de· 

recho público puesto que el Estado personifica el interés general de 

que el fen6meno de la libre competencia se verlfl.que normalmente y de 

ah( la necesaria existencia de normas tendientes a prote¡er este dcre· 

cho y a reprender la compctem:ia desleal, todo esto sin olvidar la natu· 

raleza jurídica privada originarla de las marcas. 

1.2. Teoría del Derecho de la Propiedad. 

Durante mucho tiempo se admitió que el derecho sobre las marcas 

no era sino una manifestación del derecho de la propiedad, una aplica· 

clón más de la regla de suprema justicia de "a cada quien lo suyo"!!!!!!!! 

culque, esto es, la consecuencia directa del derecho de propiedad sobre 

los objetos que se fabrican o se venden. 

Sin embargo, quienes han sostenido esta teoría no han tomado en 

cuenta que el dc•echo a la ma•ca no se plenle cuando los p•oductos han 

salido del pat•imonio de su titular lo que nos lleva a afi•mar que los 

derechos sob•e ésta son del todo independientes de los derechos de p•o· 

piedad sob•e los p•oductos y que por tanto el derecho de adquirir los 

productos ma•cados no comprende de•echo alguno sobre la marca, 

Resulta evidente que la marca guarda Wla relaci6n de carácter 

funcional con los productos o servicios a que es aplicada, no obstante 

lo cual tanto la marca como los productos tienen una relación jurídica 

p•opia, de tal manera que si el titular de Wla ma•ca carece en un momcn· 
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to dado de productos o servicios, en nada se afecta su situación de ti

tular de la marca en cucst16n, 

Con el tiempo, la anterior conccpci6n sufrió una metamorfosls al 

grado de llegar a considerar el supuesto derecho de propiedad sobre la 

marca como una propiedad relativa, puesto que tal derecho se refiere ex

clusivamente a la explotación del producto al que se aplica, de tal mo

do que cualquier otra persona puede adoptar la misma marca para amparar 

un producto diferente. 

Otros autores señalan <JIC el derecho sobre la marca es un autén-

tlc:o derecho de propiedad absoluta "es un bien directo y exclusivo que 

constituye una propiedad accesoria y de garant{a siendo completa, mobi

liaria e incorporal sobre un derecho"(Z), 

Existen autores que combaten esta teoría por conslderar que el 

derecho a la marc..1 no es un derecho perpetuo ni es susceptible de apro· 

piacl6n por sí, y<i que se trata de una cosa inmaterial y su ejercicio 

est.i sujeto a ciertas exlgeocias y formalidades lo que no sucede en ira· 

tándose de propiedad ordinaria por lo que constituye un craso error con

siderar el objeto de tal derecho como una cosa material sobro la cual 

se puede ejercer un derecho rea 1. 

(Z)Laborde, A.¡ Tralté des Marques de Fabrique Et de Commerce¡ 
Llbralre Du Recueii Strey, París, 1914, pp. 83 y 84. (Cltado por Nava 
Negrete). 
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Para poder aplicar le teoría de la propiedad sobre el derecho a 

las marcas únh:amente puede visualizarse como lU\ derecho de propiedad 

pero sobre bienes inmatcrü1les 1 toda vez que el titular de una •arca 

tiene el derecho de usar, disponer y gozar de la mlsma sujeto a la con

dición de que adopte las nrodalldades que el Estado ha establecido para 

la 11concesi6n11 y conscrvacl6n de tal derecho, ya que a través de dichas 

tnodalidades, en cada caso particular y por exclusión se podrá determl~ 

nar el alcance del derecho del titular de la marca. 

l.S. Teor(a de la Propiedad Intelectual. 

Ediaond Rlcard, jurisconsulto sobresaliente y autor de esta tea· 

ría cJaslflcó los derechos, partiendo de la división clásica en~ 

Derechos Personales: "Jura in persona propJa11 

Derechos Obllgaclonales: 11Jura in altero" 

Derechos Reales: "Jura in re material!" 

Derechos Intelectuales: "Jura ln re intellectuall" 

Este autor señala q¡e normal111ente se incluyen los derechos inte~ 

lectU<lles entre los derechos reales con el objeto de respetar la dfvi~ 

si6n clásica, de ahí el sur¡imlcnto de una serie de equlvocac.iones dcrl~ 

vadas de la natural dlflcultad de explicar los derechos intelectuales 

con las reglas de los derechos reales ordinarios de la propiedad sobre 

las cosas materiales. 
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Tiempo después el autor en e.omento adlcionó un quinto grupo de 

derechos a su clasificacl6n denominado Derechos Unlvcrs¡1.Ies 11Jura ln re 

unlversatlº. 

En contra de esta teorla se erige la de Geor¡es de Ro, quien en 

su obra titulada "Cornmentalre de la lol du ier avrll 1879 Sur les Mar

ques de Fabrique et de Commerce", scíl.ala que la teoría de Ricard se li

mita a analixar la idea que precede a toda creación artística literaria 

e industrial haciendo una abstracción del objeto, lo que en su opinión 

constitUye un grave error, puesto que la idea pertenece al dominio de 

la conciencia en tanto que el objeto participa del orden de los hechos 

e,;actos sobre lo que la ley regula puesto que al legislador solo le 

preocupan las cosas ciertas, tangibles, aprehenslblcs qie son las úni· 

cas objeto de protección legal. En este orden de ideas este autor con

sidera que el derecho de propiedad se ejerce en toda su plenitud sobre 

obras literarias, artlstlcas, invenciones y marcas, raz.6n por la cual 

este derecho debe ser ctaslflcado en el orden de los derechos reales mo· 

billarios,(3) 

Aunado a lo anterior, el mencionado autor scfutla <p.Je gramatical· 

mente la denominación "derechos intelectuales" no es propia puesto que 

no podr[a incluirse el derecho de marca que en su opini6n no es más que 

Wl signo vulgar que no dice nada a la inventiva o a la inteligencia y 

que está lejos de ser el fruto de esfuerzos. 

(3}Nava Negrete, Justo; Derecho de las Marcas: Editorial Porrúa, 
Primera Edición, ~~leo 1985, p. liB (comentado por) 
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En efecto, el derecho es del todo dinámico, no tiene límites por 

lo que no resulta del todo acertado intentar ubicar en moldes ya esta

blecidos figuras jurfdlcas con características y peculiaridades propias 

y diferentes, ya que ello además de inducir a errores l11pllcar{a acep

tar que el derecho es inrrte, estático, lo cual es del todo inadmisi

ble. Sin embargo, lo anteriormente expuesto, no supone que aprobemos 

que las marcas puedan incluirse dentro del rubro que Ricard denominó 

11derechos intelectuales" puesto que los signos marcarlos no son necesa

riamente creaciones intelectuales sino generalmente signos susceptibles 

de distlr.i;uir el producto o servicios a que se han de aplicar. 

1,4, Teor{a del Derecho de Ja Personalidad 

(Persoenlichteltsrecht Theorle). 

Kohler en su obra Das Recht Markenschutzes cataloga a la marca 

como un derecho de la personalidad equiparable a la integridad corpo

ral, a la libertad, etc. Señala que la marca es un signo distintivo de 

la persona que fabricó la mercancía, como la caracter(stica de la perso

nalidad que cubre la mercancfa. La marca, en su opini6n 1 es parte do 

esa personalidad. La marca es el medio de manifeslacl6n del creador, 

es la expresión de la actividad productora del productor de ah[ que con

sidere que las relaciones entre la marca y la persona son relaciones de 

derecho personal, afinnando que el derecho a la marca es disociable de 

la persona, puesto que no constituye un bien independiente, sino un me

dio que permite fijar la procedencia de una mercanc[a de una cierta per

sona o empresa~ 
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Fn nuestra opinión esta teor(a no es correcta puesto que, como 

es comúnmente sabido, los derechos personales gozan de una naturaleza 

tan peculiar que son Lntransmlsibles, inalle~ablcs, irrenunciables, lm· 

prescriptibles, carecen de valor pecuniario y nacen y se extinguen opls 

.!$.!!. con la persona. De este moJo si aceptáramos que el derecho a la 

marca es un derecho personal el mismo no podría cederse entre vivos o 

mortis causa. 

Sin embargo, el derecho de autor en su aspecto personal y patrl· 

monial, comúrunente den<>11inado "derecho moral de autor", si puede ser 

incluido entre los derechos de la personalidad. 

1.5. Teor[a de la Propiedad Inmaterial. 

Su principal exponente Francesco Carnelutti, explica que los de· 

rechos de propiedad se ejercen sobre cosas del mundo exterior mientras 

que los derechos de la personalidad son derechos sobre la persona pro

pia. Los primeros a su vez se dividen en derechos de propiedad mate

rial que son aquellos que se ejercen sobre cosas de la naturaleza, y en 

derechos de propiedad inmaterial, o sea, las ideas desprendidas del pen

samiento, 

Agrega que por bien se entiende una porci6n Individual del mundo 

exterior sobre la cual puede ejercitarse el goce del hombre para satis

facer una necesidad y, por interés, una posici6n favorable que permite 
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Wl mejor dlsftute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad del go

ce, Debido a que estos son intereses de primer orden el derecho los 

protege transformándolos en dcrcchos.(4) 

Respecto a la marca, señala dicho autor, que no es un bien sino 

un interés, pero unido a la empresa. 

Lo anterior no resulta aplicable en nuestro derecho positivo, ya 

que el titular de una marca puede transmitirla sin necesidad de transmi

tir la empresa. Además, la marca llene wu1 protccci6n jurídica propia 

e independiente de la, empresa. 

Por cuanto a la propiedad irunaterlal de la marca nos adherimos a 

la teorfa de Carneluttl, ya que el derecho a la marca, en cuanto al uso 

exclusivo de la misma, constituye un derecho de propiedad que recae so

bre Wl bien inmaterial y que, por lo tanto, tlene todas las caracter{s· 

tlcas de la llamada propiedad lnmaterlal. 

1.6. Teor(a de los Derecho• Inmateriales. 

Joseph Kohler expresó por primera vez su tcorfa aplicada a esos 

derechos denominados "derechos sobre los bienes inmateriales" que subs· 

tltuye a la vieja noción de propiedad incorporal aunque no se debió a él 

l4)Carnclutti, Francesco¡ Usucapión de la Propiedad Industrial; 
Editorial Porrúa, S.A., México, 1945, PP• 29·70. 
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la lm:lus16n de los derechos relativos a las marcas dentro de esta cla

slflcaclón. 

A la lu:t de esta teoría una marca, con motivo de las Ideas en 

ella incorporadas, se nos presenta como algo independiente que encierra 

un valor en sí mismo, es un bien adecuado para servir a los intereses 

humanos, estos bienes se denominan "Bienes Inmateriales". El derecho 

moderno ha reconocido la existencia de derechos a la exclusiva disposi

ción sobre las obras del espíritu, prlnclpalmene, en su aprovechamiento 

económico mediante su 11Ultlpllcación, reproducción, ejecución, etc, Es

tos derechos se denominan "derechos sobro bienes inmateriales". 

saber: 

karl Sandreuter divide los bienes inmateriales en dos grupos, a 

l. Creaciones intelectuales, art!stlcas y técnicas. 

2. Derechos accesorios a una empresa (Akszessorische Be

trlebsgueter) y su valor resulta de la protección que 

le sea concedida a la misma empresa contra cualquier 

utilización indebida que pueda causar confusión. Esos 

bienes carecen de valor cuando sus propietarios no es

tán protegidos por un monopolio. 

El derecho de las marcas pertenece a la segunda categor{a, La 

marca es frecuentemente un elemento importante del patrimonio que puede 

evaluarse pecuniariamente. El derecho a la marca no recae sobre una co-
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sa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial. El ejercicio del dere· 

cho se manifiesta por un monopolio en sus dos elementos el derecho de 

uso y la defensa de la imltaci6n. Ese bien inmaterial es cedlble si no 

está ligado a la persona del titular de In marca, 

A nuestro juicio la naturaleza jurídica de los bienes relativos 

a las marcas son diversos a los que se contienen en la divisi6n clási

ca, ya que estamos en presencia de bienes como atlnadamcnte los denomi

nó el alemán kohler, lrunaterlales. 

1.7. Teor(a de Jos Monopolios de Derecho Privado, 

SU autor Ernest Roguln expone que los monopolios de derecho pri

vado no son derechos absolutos sino sl~plcs compuestos de obligaciones 

ordinarias do no hacer comprendiendo del lado pasivo una obligacl6n de 

no imltac16n y del activo la facultad de impedir esa lmitaci6n. No son 

derechos relativos tampoco puesto que son oponibles frente a todos y no 

sólo frente a w10 o varias personas. En vista de lo anterior el citado 

autor considéra que en los derechos intelectuales e industriales no 

existe una propiedad en el sentido usual del concepto, sino que lo quo 

ex.lste es un ''monopolio de derecho privado". 
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Esta teoría ha sido apoyada por el maestro Calixto Valverde y 

Valverde quien además afirma que el derecho sobre la marca constituye 

un derecho patrlmonial,(S) 

El titular de una marca tiene la propiedad exclusiva sobre la 

misma, pero sujeta a ciertas modalidades propias y características del 

bien inmaterial que se trata de proteger y regular por el derecho, sin 

embargo no constituye un monopolio en virtud de que la misma marca pue· 

de ser utilizada por otra persona para distinguir un producto o servi· 

cio de diferente naturaleza y mucho menos puede constituir un monopolio 

de derecho privado puesto que no debe olvidarse que sobre la marca pre

valece el orden público e interés social y no tan solo un interés prlva

tista. 

1.8. Teoría de los Derechos de Monopolios, 

Expuesta por Remo Franceschclll quien sostiene que estos dere· 

chos se componen de dos elementos: 

derecho de exclusividad del uso de la marca para. distinguir 

detennlnados productos (función distintiva); 

(S)Valverde y Valverde, Callxto; Tratado de Derecho Civil Espa
ñol; Torno II, parte especial, Talleres Tipograflcos Cuesta, ~1adrld, PP• 
U'f-134. 
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derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha 

marca o tma similar en grado de confus16n para disthwuir 

los mismos o similares productos (especialidad) en el ámbito 

del territorio del Estado (territorialidad) en donde tiene 

eficacia el registro de esa marca, 

Este autor, de manera similar a la teoría de E<lmond Picard crea 

la categoría de los "derechos intelectuales" al lado de las tres catcgo· 

rías tradicionales de los derechos subjetivos. 

Antiguamente esta teoría resultaba plenamente aplicable puesto 

que las marcas eran impuestas como lU1a garantla obligatoria y concedi

das a tCtulo de privilegio, sin e~bargo, en la actualidad y, partlcula

mente, en nuestro derecho positivo las marcas no constituyen un monopo

lio puesto que no existe legislación alguna que les confiera tal carAc· 

ter, ni siquiera en el ámbito constl tuclonal en el cual se regula la 

concesión de detef'llllnados monopolios o privlleglos llrnltativaroente 1 sin 

que se haga mención expresa a las marcas. 

1.9. Teorra del Derecho de Propiedad Sul Gcnerls. 

Algunos autores sostienen que el derecho a las marcas es un "de

recho de propiedad sui séneris" que tiene su titular, puesto que se tra

ta de una propiedad, aunque especial, eón características propias no 

asimilables al concepto tradicional de propiedad, 
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Aunque efectivamente el derecho a la marca sea un derecho de pro

piedad sujeto a ciertas modalidades, la expresión "propiedad sui géne

rls" es del todo reprobable puesto que constituye una fonna elegante de 

soslayar un problema de dificil solución. 

Resulta claro que existe toda una estructura formal en tomo a 

la regulaci6n jur{dlca de las marcas que supone que aún y cuando el ti

tular de la marca tiene un derecho de propiedad sobre la misma, esta no 

es una propiedad ordinaria puesto que el Estado a través de esta estruc

tura formal impone una serle de modalidades en aras a la protección del 

orden público e interés social. 

Por lo tanto, el derecho de las marcas es un auténtico derecho 

de propiedad cuyo objeto es un bien irunaterial, sujeto a las modalida· 

des que exigen el orden público y el interés social, 

1.10. Teor(a de la Propledad Industrial. 

David Rangcl Medina, principal expositor de esta teor[a, señala 

que la propiedad industrial consiste en "la rcgularizaci6n jurídica del 

juego de competencia entre los productores, competencia que no puede 

ser ilimitada, ni puede constituir para un comerciante o un industrial 

un derecho absoluto, porque de ser as{, surgir[an conflictos insolu· 

bles. Por consiguiente, si se hace del principio de la concurrencia la 

ley fundamental de la economla, es necesario fijarle barreras que deli· 

mitarán su curso y constituirán posiciones que no podr{a remover: esas 

posiciones son los derechos de propiedad industrial que, 
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por otra parte, son a la ve: otras tantas prerrogativas en provecho de 

un establecimiento de industria o de comercio contra sus competldo

res",(6) 

A decir de Rangel Medina, las marcas pueden considerarse como de

rechos de propiedad inmaterial aun y cuando no tengan el 111.lsmo origen 

ni puedan considerarse propiamente creaciones intelectuales, puesto que 

los derechos "18 le son relativos recaen lgualtoonte sobre objetos lf\llla

terlales. 

Oe esta m3nera el citado autor divide la propledad lnmaterlal en: 

a) Propiedad Intelectual o Derechos de Autor que comprende 

las obras de la intcllgencla y del ingenio humano qoo 

se aaniflestan en el campo de las artes y las ciencias, 

b) Propiedad Industrial ~ se constituye por las pro<luc.

clones que operan en el campo industrial y comercial. 

"En materia de propiedad intelectual se dice que hay creación 

original cuando el autor, al combinar los elementos qua le son facilita~ 

dos por el fondo común de las ideas, produce un todo nuevo. La origina~ 

lidad conslste, pues, en la fonna nueva de expresión, la cual supone un 

trabajo de transfonnaeión o de elaboración reallz:ado por el autor", (7) 

(6)Rangel Medina, David; Op. cit., p. 100. 

(7)tasso.da la Vega, José¡ El Contrato de Edición; Editorial In~ 
ternaclonat. Madrid, 1949, p. 24. 
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Stcphen Ladas señala que la propiedad industrial está constitui

da por las prerrogativas industriales que aseguran a su titular, frente 

a todo el mundo, la exclusividad de la reproduccl6n ya de una creación 

nueva, bien de un signo dlstlntlvo,CB) Los objetos generales de tales 

prerrogativas exclusivas se dividen en: 

a) creaciones nuevas; 

b) signos distintivos. 

En el primer grupo estamos en_presencia del otorgamiento de dere

chos que constituyen auténticos monopolios legales temporarios para el 

derecho exclusivo de empleo o de explotación del objeto protegido. 

Al segundo grupo de derechos de propiedad industrial, esto es, a 

los signos distintivos pertenecen, entre otros signos, las marcas. No 

constituyen creaciones de la misma naturaleza que los anteriores, ya 

que no aseguran a su titular un verdadero monopolio. Son simplemente 

derechos que establecen relaciones de hecho ventajosas en favor de su 

titular puesto que goza del derecho exclusivo de uso de tal signo dis

tintivo protegiendo, afirmando y extendiendo la actividad del empresa

rio y sus relaciones con el póblico con la consecuente conservacl6n de 

la clientela. 

Por lo tanto, en opinión del citado autor, es al conjunto de los 

derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del traba-

(B)Ladas, Stephen P.; The lnternatlonal Protectlon of Industrial 
Propcrtr; llarvard Unlverslty Press, Cambridge, 1930, p. 4. 
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jo Intelectual, contemplados 11rinclpallhCnte desde et aspecto del prove· 

cho material que de ellos puede resultar, a lo que se acostumbra de11oml· 

nar en forma genérica propiedad intelectual, sus equivalentes propiedad 

inmaterial, bienes jurídicos inmateriales o derechos lntelectuales.C9J 

Lo cierto es que la teoría, en nuestra opinión, m¡s acertada, es 

la que concibe el derecho a las marcas como parte de la propiedad lndus· 

trlal que a su vez constituye w10 de los dos rubros que componen la pro

piedad inmaterial. 

En efecto, aunque no existe propiamente un criterio uniformr. en 

cunnto a la designaci6n de esta materia que para unos debe denomJnarse 

propiedad inmaterial, para otros bienes jurídicos o propiedad lntolcc· 

tual, lo cierto es que est8llOS en presencia de una propiedad, que aun

que con al¡unas modalidades, se erige como un derecho qut· " MJ 11rz "" 

ejerce sobre un bien lnaiaterial, Esto es, todas las concepc 1onr.!> unte· 

rlores son correctas, lo único que sucede es que algunas atienden al ob

jeto del derecho, otras a la naturaleza del derecho mismo, etc, lo que 

se puede esquematizar de la siguiente manera: 

-r 
PROPJEOAO--- BIENES 

/ 
PROPJEllA.D 
INMATERIAL 

! 

PROPIEDAD 
INTELECIUAL 
(DERECHOS DE AUTOR) 

JNM.\TfRIALES PROPIEDAD lNil.JSTIHAL 
(CREACIONES NUEVAS Y 
SIGNOS DISTINTIVOS) 

(9)Rangcl Medina, David; Op. cit., p. 89. 
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En consecuencia, se puede concluir que el derecho de las •arcas 

constl tuyo un auténtico derecho que se ejerce en propiedad, aunque "si 

en un tiempo se consideró que el derecho de propiedad era absoluto, ex

clusivo y perpetuo - de conformidad con la tesis cld.slca - actualmente 

es preciso reconocer que tal derecho se encuentra enmarcado y condlc:lo

nado por una serle de limltac:lones que le confieren un carácter substan

cialmente diverso", ( 10) 

Por consiguiente, el titular o propietario ejerce un poder jur(· 

dico sobre la cosa - en este caso un bien inmaterial - en forma directa 

e inmediata para aprovecharla total.ente en sentido jur(dico, poder que 

es oponible a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relac:l6n 

que se origina entre el titular y dicho sujeto,(11) 

Ahora bien, Ja propiedad que asiste al titular o sujeto activo 

es una propiedad de car•cter inmaterial en fWlCi6n do que el objeto de 

dicho derecho es un bien inmaterial y no una "cosa" material cOC110 suele 

indicarse en la doctrina clásica. 

Finalmente, cabe señalar Cf.Je el derecho de propiedad inmaterial 

puede ser propiedad intelectual o industrial seglÍn el objeto de tal de· 

recho, bien se trate de creaciones intelectuales tales como obras lite· 

(lO)Instituto de Investigaciones Jurídicas; Diccionario Jurídico 
Ml!xlcano; T,Yit, UNAM, M!Sxlco, 1984, p. 275. 

(ll)Rojina Yillegas, Rafael; Derecho Civil Mexicano; T. Itl. Ble· 
nes, Derechos Reales y Posest6n; Sa. Ed. México, Editorial Porrúa, 
S.A.; 1981, pp. lZ6, 153, 154. 
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rarla:s. científicas, -didácticas o art(stjcas, en el primer caso, o a 

creaciones nuevas tales como patentes de invención o de mejora, modelos 

Y dibujos industriales, y los signos distintivos como las •arcas, noa· 

brcs y avisos cc:merciales, etc. en el segundo. 

Por último, se puede decir que resultan COfllprenslbles las crftl

cas en torno al término "propiedad industrial'' para designar a la st.111a 

de derechos deducidos de la actividad industrial o ca11erclal de una per

sona cp..ie aseguran la lealtad de la concurrencia industrial y c0111erclal, 

ya que varios autores consideran acertadamente que la palabra "indus

trial" es ambigua puesto 11JC proviene del término "industria" que si se 

tocaa en sentido estrecho deja fuera al comercio y a otras actividades 

del trabajo hlllllano. 

Aun y cuando, en efecto, el término "propiedad industrial" no 

sea el más propio, taebién es de reconocerse quo dicho té111ino se ba 

adoptado universalmente y ha facilitado Ja distinción entre los dlver~ 

sos derechos de propiedad inmaterial y la ca&11prensi6n de la materia. 
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2. DEflNICJON DE MARCA, 

A fin de lograr una mejor comprensión de lo que debe .entenderse 

por el signo distintivo denominado 11marca" procederemos a analizar y ex· 

poner diversas definiciones doctrinarlas y legales para culminar con la 

proposición de un concepto propio. 

2.1. Definiciones Doctrinales. 

Numerosas son las definiciones doctrinales que se han elaborado 

en torno a esta instituci6n jurídica por lo que en el presente estudio 

analizaremos única~nte aquellas que han trascendido más. 

z.1.1. Tratadistas s.;tranjeros 

Yves Salnt·Gal, autor francés, define a la marca como aquél "sig· 

no distintivo que per•lte a su titular distinguir sus productOs de los 

de su COllpetenc la". ( 12) A la anterior definición jur(dlca dicho autor 

suma la definlción económica que conceptualiz.a a la marca como "un sig· 

no que tiende a proporcionar a la clientela Wla mcrcanc[a o un servicio 

cubierto públicamcnte con su garantía".(13) 

(lZ)Citado por Nava Negrete, Justo: Op. cit., p. 143. 

(13)1bidem. 
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Existen autores como Jaime Alvarez Soberanls ~ ven en la reper· 

cuslón económica de la marca su principal función, puesto <fJe conside

ran q..te la marca es un vehículo que utilizan las empresas para capturar 

a la el ientela. 

"La marca es el vínculo <1JC utilizan las empresas para capturar 

Ja clientela ("good-wlll11
) y dO!lllnar los mercados, desempeñando un pa

pel primordial en la comcrclalizaclón de las mercanc[as y servi

cios".(14) 

En efecto, d(a a d(a existe menor número de productos que se ven· 

den y se compran sin estar marcados, multiplicándose proporcionalmente 

los bienes que ingresan al 11ercado eón un signo marcarlo. No puede no· 

garse que vi vimos en una sociedad 11consumista11 que busca incrementar la 

cantidad y variedad de satlsfactores logrando, inclusive, generar en el 

consumidor "necesidades ficticias", constituyendo el signo marcarlo el 

Wtlco instrumento <JJC tiene éste a su disposición para identificar tos 

bienes y poder seleccionar el de su preferencia. 

11Es de tal suerte importante el papel que juegan las marcas en 

el mundo llOdemo, que podemos afirmal" sin exageración que contribuyen 

de manera determinante a configurar el perfil de la sociedad en q.ie vl· 

vimos11 ,(lS) 

(14)Alvarez Soberanis, Jaime; La Regulación de las Invenciones ~ 
Harcas y de la TI"ansferencla de Tecnolosla; Editorial Porrua, S.A., 1 
Edición, México, 1979, p. 54. 

(lS)lbldcm p. SS 
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Albert Chavanne y Jean•Jacques Burst definen a la marca cOlllO un 

"signo sens lb le puesto sobre un producto o acompañando un producto o 

servicio y destinado a distinguirlo de los productos siallares de los 

COl!lpetidorcs o do los servicios prestados por otros11 .(l6) 

Finalmente, M.Z. Welnsteln define la marca como aquél "signo 

utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad 

de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados 

por los CDllpetldores". ( 17) 

En Italia, Ezio Caplzzano define a las marcas como "aquellas con· 

traseñas de productos y mercancfas que análogamente a los otros signos 

distintivos (firma y enseña), son llamados a desempeñar una funci6n dis

tintiva de determinados productos y mercancías, sobre las cuales se fl· 

jan, de otros Iguales o si111llaros y por eso confundibles11 .ClB) 

Renato Corro.do la define como 11un signo identlficatlvo del resul· 

tado de una actividad empresarial productiva o de servicios, con el ob· 

jeto de distinguirlos de otros del •ismo tipo, que se hallan en el mer

cado11. (19) 

(16)Citado por Nava Negrete, Justo¡ Op. cit., p. 144 

(17)ldem 

(IS)ldem 

(19)Ibldcm p. 145. 
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C.E. Mascareñas connotado autor español. afirma que "la marca es 

un signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o los 

servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras e•· 

presas". (20) 

Dcflnici6n muy similar a la anterior, por cuanto a los elementos 

que la componen, es la de A•turo Cauqul quien sostiene: "las marcas, la 

forma más t!plca de registro de los signos distintivos, se aplican a 

distinguir en el mercado los productos o servicios proporcionados o 

prestados por su titular, de los productos o servicios de la misma natu· 

raleza que se comercializan a un tiempo11 .(21) 

Baylos Carroza señala que '1la aarca es un signo destinado a lndl· 

vldualtzar los productos o los servicios de una empresa detenainada y 

hacer que sean reconocidos en el mercado por el público cons1.aldor. No 

identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad: 

sino en cuanto a eje•plares de una serle". (22) 

(ZO)Mascareñas, C.D.; Las Marcas de Fábrica, de Comercio y de 
Servicio; Cap. VIII, de la ol:ira tratado de Derecho Comercial Comparado 
de Felipe de Sola Cañizares; Montaner y Simon, S.A., f, 11. Barcelona 
K)(l.Xl I, p. 419, 

(2l)Cauqul, Arturo; La Propiedad Industrial en España¡ E<tlt. Re
vi·sta de Derecho Privado, Madr1d, 1978, p. lS. 

(ZZ)Baylos Carroza, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, 
Propiedad Im.lustrlal, Propiedad IntelectualdeDerechos de la Comgjtenc:la 
Econ&íílca, DlscUgllna de la Comeetencla sleai. Ed1torlal bitas, 
S.A., Madr1d, 191, p. 838. 
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Jesús M. Carrillo y Francisco Morales, autores colombianos, defi· 

nen a la marca como 11un signo que llene como fin distinguir mercanc(as, 

para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engaña· 

dos en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extien· 

de al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela".(23) 

En Venezuela Benito Sanc6 considera a la marca como 11el signo 

distintivo de los objetos prOOucidos o puestos en comercio".(24) 

En Guatemala, Eduardo Vázquez Martínez define a las marcas como 

"los signos o medios materiales que sirven para señalar y distinguir de 

los slml lares los productos fabricados o vendidos por una empresa". (ZS) 

Finalmente, en Costa Rica, Borls Kozolchyk y Dctavlo Tor•ealba 

la definen como "cualquier signo que se utilice para distinguir en el 

mercado unos productos o servicios de otros". (26) 

2.1.2. Tratadistas Nacionales 

Según lo expuesto brevemente en el inciso que precede, Alvare% 

Soberanis define la marca desde un enfoque netamente económico como 11 to-

(Zl)Carrillo Ballesteros, Jesús et Morales Casas, Francisco¡ !:!. 
Propiedad Industrial¡ Editorial Tenuls, Bogotá, 1973, p. 199. 

(24)Citado por Nava Negrete, Justo¡ Op. cit., p. 146. 

(25)Idem. 

( 26) Idem. 
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do signo que se utlll:a para distinguir un producto o un servicio de 

otros",(2?) en este sentido, la principal función de la marca es la de 

servir como elemento de identiftcación de los satisfactores que ¡¡:enera 

el aparato productivo. 

Para el maestro Rodríguez y Rodríguez la marca es "la señal ex

terna que es usada por un comerciante para distinguir los productos por 

el elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de 

manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el cocner

ciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hi

cieren los que pretendieren utilizar el prestigio y la solvencia de 

aquel, para colocar productos Inferiores o no acredltados11 .(28) 

César Sepúlveda explica que la marca es un signo para distinguir 

que se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la 

industria, o bien, servicios, diferenciándolos de los otros. Pretende 

protegerlos poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la 

identificación. De este modo, las marcas cumplen con un doble prop6sl· 

to: 

1) Permiten distinguir los productos o servicios de los de la 

competencia colaborando con el industrial o comerciante a 

conservar su crédito y orientar la elección del público ha

cia los artículos que elabora y expende¡ 

(27)Alvarez Soberanis, Jaime¡ Op. cit., p. S4. 

(ZS)Rodríguez y RodríJue:, Joaqu{n¡ Derecho Mercantil; T.I, Edi
torial Porrúa, S.A., Declmoscptlma Fnlción, ~xlco 1983, p. 425. 
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2) lln segundo término, constituye una garantía pára los consumi

dores que les permite identificar los diferentes productos o 

servicios con cierta calidad, precio y prestigio as[ como en 

relaci6n con sus experiencias personales previas. 

"Las marcas aportan a las mercanc[as una lnd.ividualidad y hacen 

posible reconocer ese producto entre los art(culos competidores o anáto

gos". (29) 

Por su parte, el maestro Barrera Graf, conceptuallza la marca co

mo aquél "signo distintiva de las mercancías que una empresa elabora o 

expendeº. (30) 

Mario Bauche Garcladlego seilala que "la marca es wi signo que 

utiliza el comerciante para indicar el origen de las 11ercanc(as que en 

su empresa se proJucen o venden". (31) 

Rangel Medina en su Tratado de Derecho Marcarlo se limita a cla· 
' . 

siflcar en cuatro grupos las definlclones de los tratadistas de mayor 

autoridad en la materia ya que, amén al gran número de definiciones 

existentes, estima ocloso proponer una diversa. 

(29)Sepúlveda 1 César; El Sistema Mexicano de Propiedad Indus· 
trial; Editorial Porrúa, S.A., Za. Edlcion, México, 1981. p. 113. 

(30)Barrera Graf, Jorge¡ Tratado de Derecho Mercantil¡ Editorial 
Porrúa, S.A., México, 1957, p. 1 

(3l}Bauche Garciadlego, Mario; La Empresa¡ Editorial Porrúa, 
S.A., México, 1977, p. 113. 
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La primera corriente que clasifica dicho autor es la que se com

pone por los autores que caracterizan la marca por su papel de indicado

ra del lugar de procedencia de la mcrcanc(a. Tal es el caso de Armen

gaud Ainé que la define como "signo cualquiera aplicado a un producto y 

que penni te reconocer la fábrica de que proviene o la casa comercial 

que lo vende". (JZ) 

La se:glmda de dichas corrientes considera a la marca como un 

agente lndlvlduarizador del producto mismo. As{ Breuer Moreno la defi-

ne como 11el signo caracter[stlco con c-1 cp.tC el industrial, comerciante 

o agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o explo

. taci6n agrícola". (;33) 

En el tercer a:rupo ubica a los tratadistas que vlsuall:tan a la 

marca en forma mixta, esto es, con sus funciones individuali%adora e in

dicadora de ori¡en, 

Finalmente, en el cuarto arupo se encuentran los estudiosos q..ie 

adoptan la tesis mixta pero enfocando la esencia de la marca en función 

de la clientela. Dentro de esta corriente Rangel cita a Mario Ghirón 

quien apunta que "la marca es el medio principal para atraer la cliente

la hacia Wla o más mercancias de la hacienda, individuall%ando las mer

cancfas iguales o similares".(34) 

(32)Rangcl Medina, David¡ Op. cit., p. 154. 
(ll¡Brcuer Mpreno C., PcJro; Tratado de MJ.rcas de Fábrica y de 

Comercio; a. Ed1cion, Editorial Rotiis, bUCiiOS Altes, 1946, p. 31, 

(34)Rangcl Medina, David; Op. cit., p. 157. 
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Por último podemos citar a Justo Nava Negrete que la define como 

ºtodo signo o medio material que permite a cualquier persona física o 

jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aque

l las actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares 

cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conser· 

varia y ai.mentarla".(35) 

z.2. Deflnlclones Le1ales. 

La Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, de mane· 

ra expresa consignaba el concepto de marca al establecer en su artículo 

lo. que "Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinan· 

te de la especialidad para el comercio de un producto industrial", 

La Ley de ~!arcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 

1903 la deflni6 como "el signo o denominaci6n característica Y peculiar 

usada por el industrial, agricultor o COIDerclante en los artículos que 

produce o expende, con el fin de slngularl:.arlos y denotar su proceden

cia" (Artículo lo.). 

Sin embargo, en la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comercia

les de 26 de junio de 19Z8 ya no aparece definición alguna, sino que im

plícitamente se indica la.finalidad y características de la marca. 

(35)Nava Negrete, Justo: Op. cit., p. 147. 
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Igual sistema sigul6 la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 

que en el artículo equivalente al lo. de la Ley predecesora (artículo 

96) dispuso: 11El que esté usando o quiera usar una aarca para distln· 

gulr los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia. 

puede adquirir el derecho exclusivo de uso mediante su registro en la 

Secretaría de la Economfa Nacional, satisfaciendo las fonaalidadcs y re· 

qulsltos que establecen la presente Ley y su Reglamento". 

La actual Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976 

en su t[tulo IV denominado ''Marcas", capítulo I intitulado 11Deflnlclo· 

ncs y Materia de Registro" define a las marcas de productos y las mar• 

cas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que dis· 

tlnguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o cla

se. Las segundas por los signos que distinguen un servicio de otros de 

su misma clase o especie (artículo 87). 

2.3. Deflnlc16n Propuesta. 

Todas las definiciones expuestas con anterioridad son en esencia 

lo mismo, puesto que el derecho positivo de los diversos países de los 

que son nacionales los autores estudiados, varía en cuanto a la forma, 

de lo que se deriva que tas definiciones también presenten algunas dife

rencias formales cooio v.gr. los signos que pueden constituír aarcas. 

los objetos susceptibles de ser distinguidos por marcas, etc. As! por 

ejemplo, existen países que Ílnicamcnte reconocen validez a las marcas 

do fábrica o comercio. Otros, COOJO el nuestro, que también reconocen 

la existencia de marcas de servicio y otros, aunque en número muy limi

tado, admiten además las marcas auditivas. 
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Ahora bien, siguiendo la tónica de los diversos estudiosos de la 

materia la marca podría definirse ampliamente COlllO "aquél signo 0 caedio 

aaterlal distintivo de las mercancías o servicios de manera tal, que 

permite individualizarlos de los de su misma naturaleza y denotar su 

procedencia garantizando por un lado la función selectiva del público 

consumidor y por el otro Ja captación y conservac16n de la clientela al 

productor". 

Sin embargo, cons1derU10s que la anterior definición propuesta 

incurre en el mismo error que la mayoría de las definiciones de los di· 

versos tratadistas; ser descriptiva. 

En efecto, en numerosas ocasiones por fines didácticos o no, le· 

jos de proporcionar una definición, la mayor!a de los autores suelen 

proponer una descripción de la materia o institución jur!dlca en estu· 

dio. 

Por lo anterior y debJJo a que toda definición "debe ser breve y 

clara, debe convenir a todo y solo a lo definido, y en ella no ha de en· 

trar lo que se deflne11 CJ6) propondremos a continuación, un nuevo concep· 

to de lo que en forma genérica debe entenderse por marca: 

"Todo signo susceptible de distln¡uir los productos o servl· 

clos a que se aplica". 

(J6)Dlcc lonarlo Ene lclonédico Unl verso; Fernánde.: Editores, 
S.A., Séptima Edíclon, Méxlco,98S, p. 318. 
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Consideramos que esta definición es lo suffcientesicnte clara y 

precisa para definir que debe entenderse por marca según se pasa a ex· 

pllcar a contlnuaci6n: 

a) "Todo signo susceptible de distlnsulr los productos o servi· 

cos a que se aplica". Consideramos que el tél'11lno signo es 

el correcto puesto que por dicha acepción debe entenderse 

"objeto sensible que nos da idea de otro diferente" y en 

nuestro detecho positivo al no estar reconocida la validez: 

de marcas auditivas, todo signo marcarlo necesariamente debe 

constltu(r un medio 11aterial. Además, el término signo cObl· 

prende tanto a las marcas qua se componen simplemente de un 

diseño ccmio a aquéllas que se canponen de una denominación o 

de l• c011binaclón de ambos y que se les conoce como marcas 

•lxtas. 

b) "Todo sl¡no susceptlbe de dlstln¡utr los productos o servi

cios a que se aplica", Resulta del todo evidente y claro 

que la marca tiene por objeto distinguir. De nada sirve un 

signo si no dlstinsue. Tal dlstintlvidad es indispensable 

tanto para que los consumidores puedan desarrollar su fun

ción selectiva como para que el productor pueda individuali

zarse y distinguirse de sus competidores, partlculatr11ente de 

los fabricantes o comerciantes de productos o prestadores de 

servicios de la misma o similar naturaleza, derechos a111.bos 

que les asisten dentro de un sistema económico compctl ti vo. 
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Es por esto que en la definición propuesta lncluímos únlca

rEnte el ténoino "distinguir" que en nuestra oplni6n conlle

va o induce a las anteriores consideraciones. 

e) "Todo signo susceptible de distinguir los productos o senl

clos a que se aplica", Esta última parte de la definición 

responde a q..¡e en tuleStro derecho positivo se reconoce la 

existencia tanto de las marcas de servicio como de las mar

cas de productos o mercancías. Por cuanto al término "se 

aplica" no debe entenderse únicamente como una aplicacl6n ma

terial o adherencia sino como "destino" o "amparoº ya que 

aunque la regla general de las marcas es su adherencia, exis

ten ciertos productos que por su propia naturaleza impiden 

dicha aplicación material: 
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3. fUOOES DEL DBlEOiO MAR.CARIO. 

Siguiendo la ordenación propuesta por el maestro Rangel Medina 

procederemos a estudiar las fuentes del derecho marcarlo claslflcjndo

las en fuentes formales, fuentes materiales y fuentes supletoria~. 

l.1. Puentes Fonaales. 

J.1.1. La Constltuc16n. 

La empresa capitalista, ~es la que prevalece en el sistema ju

rídico que nos rlge, nace y se desarrolla en un r~glmen de libertad de 

comercio, esto es, en un sistema de libre empresa y de libre ca11poten

cla que supone el reconocimiento y protección del individuo en el ejer

cicio de alguna actividad comercial, as{ como el otorgamiento de la mis

ma oportunidad para concurrir al mercado, para atraer la clientela y pa

ra imponerse a los ccmpetidores. 

Este principio de libertad de ccmiercio está reconocido y regula

do en nuestro sistema jurídico a través del artículo So. de la Consti

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos enunciado como WUl ga

rantfa individual que adeids de constituir un derecho individual del ca

presarlo y del ccmcrciante, constituye una protección y una garantía al 

consumidor en cuanto que la abundancia y variedad en las mercancías mul

tiplican y facilitan su poder de elección y la satisfacción de sus nece

sidades. 

77 
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Sin embargo, la libertad de CO!llen~io no es una facultad irres

tr1cta y carente de limitaciones que prov~a al empresario de un prlvlle~ 

gio absoluto o una libertad natural que le permita recurrir a todos los 

medios de lucha para imponerse a sus competidores dominando el .-ercado 

y manejando a su antojo a la clentela, ya que ello supondría la destruc• 

clón absoluta de la libertad de COl!letclo en su aspecto dinámico de pro• 

tecclón tacita al eA1presarlo como al c~nsumidor, para tornarla en un au .. 

téntlco libertinaje desordenado y 1110nopólico con una nugatorla proyec· 

cl6n soc:lal. 

En efecto, la libertad de comercio debe ser considerada cOlllo una 

n11bertad jurídica", es decir, CmlO una facultad ordenadá a ciertas fi

nalidades, limitada por el respeto que debe darse a las derechos de los 

terceros y restrlnalda en todo aquello que pueda significar un daño a 

la colectividad. 

Esta libertad ordenada respeta el derecho del empresario, pero 

al propio tiempo reconoce los derechos y la esfera de acción de sus con

currentes, de .OOo tal que les reconozca et derecho que les asiste de 

acudir a la clientela para atraerla, subordin.i:ndose a las necesidades y 

ex:lgenclas de ésta y, de ser necesario. hasta a sus caprichos, sin domi

narla de manera arbitrarla, violenta o engañosa. 

Las restricciones de orden púbico a esta libertad de canerclo se 

consasran en el citado art[culo So. Constitucional al preceptuar que 

11 ••• el ejercicio de esta libertad sólo podr" vedarse por determintic16n 

judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución 
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gubernativa, dictada en los ténninos que marque la ley. cuando se ofen

dan los derechos de la sociedad, Nadie puede ser privado del producto 

de su trabajo, sino por resoluci6n judicial ••• ". 

Por lo tanto, la libertad de comercio e industria están constitu

cionalmente reconocidas siempre y cuando sean lícitas concepto éste abs

tracto, cuyo contenido debe ser proporcionado por la ley en cada caso y 

uterla concretos, o en su defecto, por un proceso de intcrp['etación 

Judicial. 

Por otra parte, como ya quedó explicado, los derechos y prerroga

tivas sobre las marcas se consideran como objetos de la propiedad indus

trial, que a su ve: constituye tma do las dos formas de la propiedad in

material, Lo anterior supone que los derechos exlusivos que la legisla

ción sobre marcas confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de 

las mismas, son derechos de propiedad, aunque de una propiedad espe

cial, Por tanto en vista de que el derecho de propiedad en sentido ge

nérico comprende todos los bienes que entran en un patrimonio, también 

la propiedad industrial relativa a las marcas está garantizada por la 

Carta Magna tanto en su artículo 14 que en la parte conducente señala 

que ''nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente estableci

dos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 

y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho , , ."como en 

su art(culo 16 que dispone que "nadie puede ser molestado en sus pape· 

les o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente que funde y motive la causa legal del procedimiento., , 11
, 
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. De lo anterior se confiere que del conjunto de estos principios 

consagrados por nuestra ley fundamental, surgen lógica y fortosamente 

las garantías individuales de la propiedad industrial sobre los signos 

distintivos, 

Por otro lado, cabe mencionar, que la cxposict6n de motivos de 

la Ley de la Propiedad Industrial reproducida en la Ley de Invenciones 

y ~reas dispone que la ley que se expide tiene apoyo consti tuctonal en 

los art[culos 28 y 89 fracción XV que se refieren a las' facultades de 

la Federación para legislar sobre privilegios industriales de invención 

y de mejoras. De igual manera la fracción X del artfculo 73 de la Car-

ta Magna faculta expresamente al Congreso para legislar en materia de 

comercio, en cuyo ramo ha sido costumbre incluir esta materia. 

Según se señaló en llncas ante•iores, la libt"e concurrencia es 

el e[ecto natural de la llbel"tad de tl"abajo que estl"lba en la potestad 

que todo hombl"e tiene pat"a dedicarse a la ocupación lícita que más le 

agrade, colocarulo a toJo sujeto en la situación de poder desempeñar la 

misma función que otro u otros. 

Sin et11bargo, si se acotara la libre concurl"encia en el sentido 

de prohibir en general a una persona que realice determinada actividad 

económica que se ejecuta por un grupo privilegiado, se volve•Ía nugato· 

ria la libcl"tad de trabajo, puesto que se estaría obstaculizando el 

ejercicio de dicha libertad a personas que no gozaran de tales prerroga

tivas exclusivas. 
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Es por esto que el citado artículo 28 Constltuclonal al consig

nar en su primer y octavo párrafos la libre concurrencia. no hace sino 

afirmar la libertad de trabajo al disponer que en los Estados Unidos Me

xicanos CfJCdan prohibidos los monopolios ".,.Tampoco constituyen monopo

lios los privilegios que por detenulnado tiempo se concedan a los auto

res y artistas para la producción de sus obras y los q.ie para el uso 

exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionado

res de alguna mejora •. ,11 , 

Si se tiene en cuenta la división de la propiedad lnmate•lal en 

propiedad intelectual y propiedad industrlatll7) se puede decir que los 

privilegios a que alude el citado precepto constitucional se limitan a 

los derechos de autor sobre obras literarlas, art!stlcas y científicas, 

y a los derechos de propiedad irdustrial sobre las creaciones nuevas. 

Nada se dice acerca de los signos dlstlntlvos, es decir, respecto de la 

segunda clase de objetos de las prerrogativas industriales que no son 

las creaciones nuevas. 

Por su parte, la fracción XV del artículo 89 de nuestra Ley Su· 

prema, señala como facultad y obligación del Presidente de la República 

la relativa a 11concedcr privt leglos exclusivos por tiempo llmltado con 

arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfec· 

clonadores de algún ramo de la industria", esto es, la faculta a otar· 

gar los titulas que acrediten los derechos de propiedad industrial so· 

(37}Ver mlsmo capitulo, 1.10 
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bre las creaciones nuevas, sin que se mencionen, como en el artículo 

28, los privilegios a autores o artistas, aunq..ie sí repite la omlsi6n 

de dicho artículo en lo concerniente al otorgamiento de privilegios ex

clusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, para el 

uso de los signos distintivos. 

En consecuencia, los artículos 28 y 89 fracci6n XV de nuestra 

Constituci6n no pueden considerarse estrictamente como un apoyo expreso 

del derecho marcarlo ni COlllO una base expresa que justifique constitu

cionalmente la existencia y reconocimiento de los derechos de propiedad 

industrial sobre dichos signos distintivos, en virtud de la evidente 

omisi6n en su señalamiento expreso. Sin embargo, no debe descuidarse 

el hecho indubitable de que en forma genérica se les reconoce dentro 

del aspecto dinámico de la libertad de COl!lerclo garantizada, en térmi

nos generales, en el artículo 28 Constitucional que la comprende, inte

gra, sirve y le penalte desarrollarse dentro de un marco lícito. 

Finalmente cabe mencionar, que el tercer párrafo de la cxposi

ci6n de motivos en comento asentó: 

Las disposiciones relativas a la propiedad industrial prote

gen y defienden las concepciones o creaciones Intelectuales 

de los inventores, y aun cuando en el caso de las marcas, o 

de los avisos y nombres comerciales, frecuentemente no se es

tá ante verdaderas o propias creaciones intelectuales, estos 

signos tienden en realidad a defender los resultados de la 

actividad industrial del productor. impidiendo las confuslo-
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nes. La protección concedida al signo, y consistente en el 

derecho exclusivo de colocarlos en las mercancías propias, 

garantiza del peligro de q..1e otros puedan usurparlo y hagan 

aparecer falsamente determinados artículos como provenientes 

de una persona que ha acredl tado los productos de su traba· 

jo, es decir, los derechos que se conceden a los poseedores 

de tales signos distintivos no difieren, en cuanto a su fina· 

lldad, de los comprendidos en el concepto de derecho de au· 

tor. 

:s.1.z. Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento. 

Sin lugar a duda, estos ordenamientos que agrupan disposiciones 

especiales tendientes a regular la materia de la propiedad industrial, 

constituyen la principal fuente formal del derecho de las marcas. 

La presente ley, que ya fue objeto de análisis en el capítulo 

precedente, (38) se aprobó el 30 de diciembre de 1975 bajo la denomina

ción "Ley de Invenciones y Marcasº ya que originalmente la iniciativa 

de ley se presentó con la derlomlnación "Ley que Regula los Derechos de 

los Inventores y el Uso de los Signos Marcarlos", por considerar que es

ta denominación respondía en forma más acertada a los lineamientos cons

titucionales, y particularmente al artículo ZB, dentro de la corriente 

internacional predocninante. 

(38)Ver capítulo I, 2.1. 
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Uno de los propósitos que originaron la creación y pl"omulgaclón 

de una nueva ley en materia de propiedad industrial fue la lntroduccl6n 

de nuevas dlsposlcloncs y una termlnolog[a adaptada a la evolución tan

to de la legislación como de la doctrina internacionales en ésta mate-

ria, "El régimen jurídico de un pa{s no puede ser estático. Debe adap

taC'SC a la dinámica de una realidad social en esencia cambiante y res

ponder adecuadamente a la necesidades y aspiraciones de la colectividad 

nacional11 .(39) 

En efecto, resultar(a paradójico que ante el ordenamiento jurídi

co que rige el producto de la actividad creadora del hombre, no se apli

cara la inventiva y la decisión necesaria para ajustarlo a la realidad 

que pretende regir. 

De conformidad con la citada iniciativa el t(tuio que en ella se 

propuso para denominar a la nueva ley de la materia en estudio, se ajus

taba más al espíritu del articulo 28 Constitucional además de ser más 

preciso puesto que las marcas se dan tanto en la actividad comercial co· 

mo industrial. 

(39)Iniclativa de Ley que regula los Derechos de los Inventores 
y el Uso de Signos Marcarlos presentada por el entonces Presidente Cons
titucional de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Luis Echeverr(a Alva
rez, al Congreso de la Unión con el objeto de abrogar la Ley de la Pro
piedad Industrial promulgada el 31 de diciembre de 1942. 
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Sin embargo, los argumentos vertidos en dicha inlclativa en apo

yo a la denominación propuesta no fueron, al parecer, suficientes ya 

que la correspondiente ley se promulgó bajo la denominación 111.ey de In

venciones y Marcas" término que tampoco resulta Idóneo, puesto q..ie las 

instituciones jurídicas reguladas por la misma no son exclusivamente 

los invenciones y las marcas. 

3.1.3. Tratados y Acuerdos eo.erclales. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Consti

tución que nos rige, ésta, las Leyes del Congreso de la Unl6n que ema

nen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, ce· 

lebradas y que se celebren por el Presidente de la Repúblca con aproba

ción del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 

En la materia en estudio encontramos diversos tratados o acuer

dos de los que ~lé.~lco es parte finnante y que en consecuencia, constitu

yen fuentes formales del derecho marcarlo. 

l. Declaración de 7 de junio de 1895 entre Bélgica y México pa~ 

ra la Protección Rec{proca de Marcas de Fábrica y de Comer· 

cio, 

2. Tratado de 16 de agosto de 1893 entre los Estados Unidos Me

xicanos y el Imperio Alemán para la Protección de las Marcas 

de Fábrica. 
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3, Convención de 10 de abril de 1899 entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la Repúbl lea Francesa, sobre Propiedad Indus

trial. 

4. Convención de Unión de Parrs de za de marzo de 1883. 

S. Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, 

6. Tratado sobre Patentes de Invención, Dibujos y ~elos Indus

triales y Marcas de Comercio y de Fábrica de 27 de enero de 

1902 (Za. Conferencia Internacional Americana), 

7. Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos In

dustriales, Marcas de Fábrica y de Comercio y Propiedad Lite· 

rarla y Art(stica de Z3 do agosto de 1906 (3a, Conferencia 

lntera.erlcana). 

8, Convención sobre Marcas de Fábrica y de Comercio de 20 de 

agosto de 1910 (4a. Conferencia Internacional Americana). 

9, Convención General Interamerlcana de Protccci6n Marcarla y 

Comercial (W3shington 19Z9), 

10, Acuerdo Comcrcl3l entre México y Francia firmado el Z9 de no

viembre de 1951, 
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Para el derecho marcarlo y en general la propiedad industrial 

guarda especial y transcendental importancia la Convenc16n de Unión de 

Par(s que será la única objeto de análisis en el presente estudio. 

Los trabajos ~ condujeron a la promulgación del Convenio se 

inlclar;on en la Conferencia de París de 1878. Su objetivo primordial 

se hizo consistir en otorgar una amplia protección a la propiedad indus

trial en una época en la que Europa suefia con la unidad internacional 

bajo la hegemonía europea en un tiempo en el que se cree en la existen· 

cia de un Derecho Natural como fuente de paz entre las naciones. Esta 

filosofía tuvo una influencia predominante en las decisiones que prece

dieron a la redacción del Convenio 1 adoptando con ellos, la idea de que 

asiste un derecho natural a los propietarios de derechos 111nateriales 

sobre el fnito de su creación. 

Dicho convento fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 

1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la !laya el 6 de noviembre 

de 1925, en Londres el 2 de jwilo de 1934 1 en Lisboa el 31 de octubre 

de 1958 y finalmente; en Estocolmo el 14 de junio de 1967. 

México se adhirió el 10 de jWllo de 1903 y el Senado, por decre

to de 7 de diciembre de 1903 ratificó tal adhesión la cual fue promulga

da el 11 de diciembre de 1903. Posterionuente, el 19 de diciembre de 

1928, la Cámara de Senadores aprobó las ulteriores revisiones del Conve

nio lo que fue ratificado por el Ejecutivo el 22 de marzo de 1929 pro

mulgándose el 14 de marzo de 1930, Las reformas hechas en Londres en 

1934 fueron aprobadas por la Cámara alta por decreto de 24 de diciembre 
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de 1954 ratificada por el Ejecutivo el 14 de abril de 1955 promulgándo-

se el 8 de junto de 1955. El arreglo de Lisboa se aprueba el 31 de oc

tubre de 1958 siendo finalmente pUblicado en el Diario Oficial el 31 de 

diciembre de 1962.. Finalmente, en el Diario Oficial de Z7 de julio de 

1976 se promulga el Convenio de Par(s para la Protección de la Propie

dad Industrial adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, 

1\dcmis de las disposiciones generales del Convenio de Par[s que 

se aplican a todas las figuras de la propiedad lr.Iustrlal que regula ~

te, existen ciertos articulas que regulan particularmente a los signos 

marcarlos tales como el art (culo 6, 6 lli• 6 ~· 6 qua ter, 6 guln

qules, 6 ~. 6 septies, el art(culo 1 y 7 lli y los art[culos 9, 

10, 10 lli y 10 .!.!:!.· 

Los anteriores preceptos se pueden resumir básicamente en los 

principios analizados a continuac16n. 

Uno de los principios del Convenio de Par{s está constitu[do por 

el hecho de que se concede a los nacionales de todos los pa[ses de la 

Unión el mismo trato que a los nacionales del propio país, lo que se co

noce como la regla del "trato nacional" o de la "asim1liacl6n". A. esos 

efectos, se consideran asimilados también, a los ciudadanos de los pa

ises miembros de la Unión, los ciudadanos de los pa{ses no miembros 

siempre que estén dumiclllados o tengan Wl establcclmlcnto industrial o 

cotnerclal cfccllvo y real en el territorio del pa[s de la Unión en cues

tión, Lo anterior al margen de que variadus pn{ses ya aplican una nor

ma similar en sus legislaciones nacionales con independencia de cual-
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quier convenio Internacional. Sin embargo, el Convenio de París tiene 

el mérito de fijar esa norma de la "aslmllaci6n" haciéndola obligatoria 

para los países miembros. 

Otro principio lo constituye el llamado "derecho de prioridad" 

que implica que el solicitante de un registro de marca depositada en 

uno de los países de la Uni6n dispone de seis meses para solicitar con 

prioridad una protección sl11ilar en todos los demás países de la Unión 

en los cuales dicho depósito no podrá ser invalidado por hechos ocurri

dos en el Intervalo de ambos depósitos. El go.:ar de este derecho de 

prioridad significa poder organizar sin prisa ni dificultades una. pro

teccción verdaderamente internacional de la marca sin verse amenazado 

por el nacimiento de derechos análogos a favor de terceras personas. 

Aunado a lo anterior, otro efecto del llamado derecho de prioridad con

siste en que los efectos de la presentación de las solicitudes en los 

demás pa[ses se retrotraen a la fecha de presentación de la solicitud 

en el pa[s prlmi tivo, esto es. todas las fechas legales coinciden con 

la inicial, condicionado a que dicho derecho se ejercite en tiempo. es 

decir, dentro de los seis meses siguientes a la fecha legal del primer 

pa[s de depósito. 

Por otro lado, el convenio co~ede una serle de garantías para 

los titulares de derechos de propiedad industrial y, en este caso con

creto, para los titulares de signos marcarlos como el reconocimiento de 

la independencia de las marcas nacionales entre sí, incluso cuando se 

trata de la misma marca, del mismo propietario y para los mismos produc

tos o servicios, lo que supone que una marca depositada por un ciudada-
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no de un país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por otro 

pa[s miembro en virtud de no haber sldo depositada, registrada o renova

da en el pa[s de origen. 

De igual manera se dispone que W18 marca regularmente registrada 

en el pa{s de origen será registrada y protegida "tal cual esº (por lo 

que se refiere a su forma) en los otros pa{ses de la Uni6n con las si

guientes reservas: 

l) que no afecte a derechos adquiridos por terceros; 

li) que no esté desprovista de todo carácter distintivo, o 

en su caso, sea meramente descriptiva; 

111) q.ie no sea contraria a la moral o al orden público y, 

principalmente, de naturale:a tal que pueda CllJañar al 

público. 

De igual manera, los paises de la Uni6n se comprometen a prote

ger las marcas de servicio aun y cuando no prevean su reglstro. 

De esta forma, los paises de la Uni6n han establecido, para las 

marcas registradas en el pa{s de origen, ciertas reglas comunes que han 

facilitado grandemente el registro de las marcas y, por consiguiente, 

el comercio internacional entre esos países que las utlllzan lo que slg· 

niflca que el efecto económico de estas disposiciones es también consi· 

derablc. 
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Finalmente cabe destacar las disposiciones tendientes a asegurar 

a los nacionales de los países de la Unión una protección eficat contra 

la competencia desleal. 

l.1.4. Jurisprudencia, 

Siguiendo la concepción de Jurisprudencia que propone el maestro 

Rangel al margen del sentido restrictivo-formal que le asigna la Ley de 

Amparo, comprenderemos también las opiniones de la Dirección General de 

Invenciones y Marcas que, en la materia en estudio, constituyen una 

fuente forrJal importantísima debido a la ausencia o escaso número de 

obras y trabajos marcarlos al respecto. 

En efecto, sl nos apegamos al término jurisprudencia en sentido 

formal, la misma se constituye exclusivamente por las decisiones de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados 

de Circuito. 

Sin embargo, debido a la estructura procesal que en México rige 

para dar solución a los conflictos de índole marcarlo y debido a que es 

la autoridad administrativa la que tiene a su cargo la apllcacl6n en 

primera instancia de la Ley de Invenciones y Marcas generando, en conse

cuencia, diversos criterios particularmente en cuanto a la registrabili

dad de las marcas que constituye uno de los temas más controvertidos de

bido a su inherente subjetividad, bajo el término jurisprudencia com

prenderemos todas y cada una de las opiniones que reunidas Y sistemati

zadas vienen dando forma a la misma y las cuales pueden provenir de la 
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Direccl6n General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico 

(ahora Dirección General de Desarrollo Tecnológico), de los Juzgados de 

Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa 

y de la Suprema Corte de Justicia de la Nac16n. 

"A pesar de que las detenalnaclones de dicha direcci6n no se ca

racterizan ciertamente por su uniformidad, constituyen inagotable y muy 

importante fuente de conocimiento del derecho marcarlo mexicano. Bien 

selecc lanado y ordenado el mate•lal producido en esta primera etapa de 

las contiendas que afectan al derecho sobre marcas, representa sin duda 

alguna un valioso instrumento de consulta sobre todo por el entrelaza

miento estrecho que paulatinamente viene operándose entre las opiniones 

de dicha autoridad administrativa con las que sustentan las autoridades 

judiclales11 .(40) 

En segundo tél'11ino se cuenta con las opiniones de los Juzgados 

de Distrito en Materia Administrativa los cuales desde un punto de vis

ta constitucional tienen a su car¡o revisar las resoluciones de la auto· 

ridad admlnistratva en cuestión. Aún y cuando, si bien es cierto, que 

las sentencias de estos juzgados no tienen por s[ mismas el carácter de 

definitivas ya que pueden ser impugnadas, no menos cierto es que consti· 

tuyen un autorizado y útil núcleo de jurisprudencia que a menudo es con· 

firmada por el tribunal revisor. 
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Finalmente, por cuanto a los Tribunales Colegiados de Clrculto 

en Materia Administrativa, a través del recurso de revlsi6n q..ae se in

terpone contra las sentencias de los Jueces de Distrito, sus ejecuto

rias proporcionan tanto formalmente CCIDo por su contenido, la más valio

sa interpretación e integración de la Ley. 

Por tanto, no s6lo la Suprema Corte do Justicia de la Nación y 

los Tribunales Colegiados en Materia Admnlstratlva están construyendo 

con sus Valiosas opiniones una fuente formal del derecho marcarlo mexi

cano, sino que tambi'n los Jueces de Distrito en Materia Administrativa 

y la propia autoridad administrativa coadyuvan valiosamente en dicha ac· 

tlvldad. 

3.2. Fuentes Supletorias. 

Dentro de las fuentes supletorias del derecho marcarlo encontra· 

mos la legislación civil, mercantil y penal tanto sustantiva como adje· 

ti va. 

Los preceptos legales· en materia de marcas por su naturaleza es· 

pecial omiten la regulación espec[fica y detallada de algunas figuras e 

instituciones regidas por otras materias y, en particular, por el dere· 

cho común. 
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En efecto, en. variadas disposiciones de la Ley de Invenciones y 

Marcas y de su Reglamento se consagran necesarias referencias a las ma

terias antes citadas debido a la expresa utill:acl6n de figuras jur{di

cas de su competencias como, por ejemplo, lo relativo a personas físi

cas y morales, domicilio, ausencia, nombre, posesión, propiedad, copro

piedad, consentimiento, nulidad, mandato, transmisión, enajenación, es

tablcclmt';,nto, mercancía, comercio, razón social, denuncia, acción pe-

nal, etc. 

En variados preceptos también efcctua W\a re11.lsi6n expresa a ta

les ordenamientos tanto en lo sustantivo coco en lo adjetivo como lo es 

el caso particular de las normas de la ley y reglamento marcarlos, regu

ladoras de los procedimientos admlnlstratlvos bajo los cuales han de 

ejercitarse las acciones adalnistrativas de nulidad, falsiflcac16n, imi

tación, uso lle¡al 1 competencia desleal y extinción (arts. 189, 192 1 

193, 214, 215, 228 y 230 de la Ley de Invenciones y Marcas y arts. 10, 

109, y 115 de su Reglamento): as( COllO las q.¡e en materia de responsabi

lidad civil y penal consigna a propósito de medidas precautorias y de 

aseguramiento (arts. 213, 223 bis de la Ley y 121 al 123 de su Reglaiocn

to). 

Lo anterior no hace más que revelarnos que no obstante estar las 

diferentes normas agrupadas en ramas específicas, las mismas brotan de 

un tronco común, esto es, entre ellas existe un parentesco que se debe 

a su derivación de principios metodológicos comunes a todas las ramas 

de la ciencia del Derecho, no obstante lo cual la división normativa ar-

bitrarla o no, resulta necesaria. 



95. 

3.3. Puentes Materiales. 

3.3.1. Prlnclplos Generales del Derecho 

Casi todos los códi¡os modernos consagran estos principios gene

rales como el Último de los recursos de que el juzgador puede valerse 

para resolver las controversias sometidas a su conocimiento. En nues· 

tro derecho positivo tanto el art(culo 14 de la Constitución Federal co

mo el 19 del Código Civil los regulan en forma expresa disponiendo: 

Artículo 14 Constitucional " ••. En los juicios del orden ci

vil, la sentercla definitiva deberá ser conforme a la letra 

o a la interpretación Jurídica de la ley, y a la falta de es

ta se fundará en los principios ¡encrales del derecho". 

Artículo 19 del C6digo Clvl 1 para el Distrito y Territorios 

Federales: "· •• deberán resolverse conforme a la letra de la 

ley o a su interpretacl6n jur(dica. A falta de ley se resol

verán conforme a los prlnclpios aenerales de derecho". 

Sin embargo, surge el problema ineludible de determinar que debe 

entenderse por "principios generales del derecho" la que constituye una 

de las cuestiones más controvertidas en la literatura jurídica, en don· 

de para algunos tratadistas aquellos corresponden a los principios gene

rales del derecho romano y para otros al derecho justo o natural, 
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Con independencia del significado de tal expresión, cuyo alcance 

no es materia del presente estudio, resulta indudable el reconocimiento 

expreso que nuestras leyes otorgan a los principios generales del dere· 

cho como fuente obligatoria para interpretar e integrar la ley y por lo 

tanto, deben tornarse como válidos para llenar las lagunas que indudable· 

mente existen en la legislación marcarla positiva. 

En efecto, en todos aquellos casos en que las fuentes fomales 

resultan insuficientes para la solución de una controversia marcarla, 

queda el juzgador en una situación muy semejante a la del legislador ya 

que deberá completar dicha labor legislativa mediante la apllcaci6n de 

principios dotados de una validez intrínseca y en la 11lsma fonna en que 

el legislador lo habría hecho de haberlos tenido presentes y, desde lue

go, sin contradecir en nada al conjunto de normas legales, a efecto de 

que el sistema jur(dlco permanezca homogéneo. 

l.3.Z. Equldld, 

Las leyes son por naturaleza enunciados generales que, en conse

cuencia, no abarcan todos los casos concretos en una fonna integral, 

sin que ello pueda constituir una impedimento para la correcta aplica

c16n de la justicia, Además, en ocasiones, la aplicación estricta de 

una norma a una situación concreta puede resultar del todo inapropiada, 

en cuyo caso el juzgador deberá hacer un llamamiento a la equidad con 

el objeto de atemperar el rigor de la dlsposlcl6n general y abstracta. 
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·De acuerdo con la concepción aristotélica Ja equidad es una vir· 

tud del ju:gador, un correctivo, un remedio que el ju:gador aplica para 

subsanar los defectos derivados de la generalidad de la ley. Por tan

to, lo equitativo, siendo lo justo, no necesariamente es lo justo le· 

gal, en cuyo caso se convierte en una necesaria rectificación de la jus

ticia rigurosamente legal que puede ser la injusticia de un caso deter

•inado y que en el derecho marcarlo, al igual que en el resto del dere

cho positivo, encuentra plena vigencia. 

"La aplicación del criterio de equidad en los casos en que exls· 

te una laguna en el derecho legislado, peralte conciliar las exigencias 

de la justicia con las de la seguridad jurídica y hace posible la reall· 

::ación plena de otro de los postulados capitales de la vida del dere

cho, a saber: la coherencia y unidad armónica de cada sistema". (41) 

3.3.3. Derecho C09parado. 

Esta disciplina consiste en el "estudio comparativo de institu

ciones o sistemas jurídicos de diversos lugares o épocas, con el fin de 

determinar las notas comwtes y las diferencias que entre ellos existen 

y derivar de tal examen conclusiones sobre la evolución de tales lnstl

tuclones o sistemas y criterios para su perfeccionamiento y refor-

11a",(42) con miras a un mejoramiento en la elaboración, interpretación, 

estudio y aplicación de las normas de nuestro derecho positivo. 

(41)Garcia Maynez, Eduardo¡ Introducción al Estudio del Derecho; 
&lit. Porrúa, S.A., Trigésimo cuarta edlclon, Mexlco, 1982, p. 378. 

(42)lbldem pp. 162 y 163. 
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Obviamente el valor de la doctrina, jurisprudencia y leglslac16n 

extranjeras es meramente i lustratlvo en tanto que pueden aprovecharse 

ideas que hagan más comprensibles instituciones, en el caso concreto, 

de derecho marcarlo, no suficientemente exploradas por el le¡lslador na

cional. 

3.3.C. Doctrina. 

"Se da el nombre de doctrina a los estudios· de carácter clentffi· 

co que los juristas reall:an acerca del derecho, ya sea con el prop6si· 

to puramente técnico de sistematizaci6n de sus preceptos, ya con la fi

nalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplica· 

cl6n'', (43) 

Existen algunas disposiciones legislativas que expresamente reco· 

nocen a la doctrina el car§cter de fuente, como acontece con el artícu

lo ZZZ del Código Federal de Procedimientos Civiles o el artículo 292 

del Código Federal de Procedimientos Penales, que a la letra señalan, 

respect l vamente: 

"Art. ZZZ, La sentencias contendrán. además de los requisi

tos comunes a toda resolución judicial, una relaci6n sucinta 

de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, as{ 

como las consideraciones jurfdicas aplicables, tanto legales 

(43)Garcia Maync:, Eduardo¡ Op. cit., p. 76, 
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como doctrinarlas, comprendiendo en ellas los motivos para 

hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo 

con toda preclsi6n los puntos sujetos a la conslderaci6n del 

tribunal, y fijando. en su caso, el plazo dentro del cual de

ben cU11pllrse." 

11Art. 292. El Ministerio Público al formular sus conclusio

nes, hará tma exposición breve de los hechos y de las cir

cunstancias peculiares del procesado¡ propondrá las cuestio

nes de derecho que se presenten, y citará las leyes, ejecuto· 

rlas u doctrinas aplicables, Dichas conclusiones deberán 

precisar si hay o no lugar a la acusación". 

Las opiniones de los autores y tratadistas del derecho marcarlo 

aún y cuando constituyan un influjo privado entre legisladores y juzga

dores y care:can de una obligatoriedad absoluta, representan un lmpor· 

tantísimo papel entre los diversos factores ldeol6glcos para lnterpre· 

tar, aplicar e inclusive reformar la leglslacl6n mexicana en materia de 

•arcas. 

Aunado a lo anterior es menester connotar, como afirma David Ran· 

gel Medina, (44) que la val ldel de la doctrina cOUto fuente del derecho 

se sustenta también en el hecho de que ~s ésta la que aporta las opinlo· 

nes y da a conocer las verdades jurídicas de lndlscutlble valide: deno· 

minados principios generales del derecho que según quedó expuesto, po· 

secn un reconocimiento Constitucional expreso. 

(44)Rangel Medina, David; Op. clt,, p. 141. 



f. Flll'CIOllES O FINALIDADES DE LA MAACA. 

4.1. Funci6n de Distinci6n. 

4.2. Función de Protección. 

4.3. FWlCión de Indicación de Procedencia. 

4.4. Función Social, 

4.S. Función de Propaganda, 



4. FUNCIONF.S O FINALIDADES DE LA MARCA. 

En Vlr'tud de que las fwtclones que se le atribuyen al sl¡no IUC'

cario son muy variadas, procederemos a analizar exclusivamente aquellas 

que arrojan las definiciones previamente analizadas y el propio concep

to legal. 

4.1. Función de Distlncl6n. 

Esta funcl6n se desprende del ~cho mismo de <f.!C es la marca la 

que le confiere a las mercancías o al servicio a que se aplica, su pro

pia lndlvidualldad permitiéndolo ser dlstlfl8Ulda de otros productos o 

servicios iguales o semejantes. 

Lo anterior se infiere claramente de la lectura de los artfculos 

87 y 90 fracci6n 1 de la Ley de lnvenclonos y Marcas que disponen lo si· 

guiente: 

"Art, 87. Esta ley reconoce las marcas de productos y las 

marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los 

signos que dlstiOBucn a los artículos o productos de otros 

de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos 

que distinguen un servicio de otros de su misma clase o espe

cie, 

101 



102, 

Art. 90. l\fcden constltu!r una marca: 

I. Las denOlllinaclones y signos visibles, suficientemente dis· 

tintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar 

los productos o servicios a que se apliquen o traten de apll· 

carse, frente a los de su misma especie o claseº. 

4.Z. Funci6n de Protecci6n. 

COC110 ya se ha señalado en repetidas ocasiones, la aarca posee 

una doble función protectora en cuanto a que, por un lado, permite al 

productor, prestador o comerciante diferenciarse de los demás producto· 

res, prestadore:s y comerciantes que compiten con él en el mercado y por 

el otro, facilita y garantiza la capacidad de elecci6n del consanldor. 

Lo anterior se evidencia indudablemente con la Insistida protec· 

cl6n que la Ley de Invenciones y Marcas concede en contra de actos de 

competencia desleal, infracciones y delitos de falsificación. 

4.3. Función de Indicación de Procedencia. 

Esta función, aunque de primordial importancia, se encuentra con· 

dlclonada a que el signo marcarlo que se utilice efectivamente sea Jo 

suficientemente distintivo, ya que de lo contrario las mercancías o ser· 

vicios amparados podrán causar confusión acerca de su or!gen. 
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Con la presente funci6n se vuelve a evidenciar el carácter pro

tector dinámico de los signos marcarlos en cuanto a que permiten al con

sumidor comprar con seguridad aquello cuya calidad ha apreciado o sobre 

lo que ha escuchado c011entar y que se encuentra avalado por dicho sig

no¡ más aún, les induce a adquirir diferentes productos o servicios que 

no conocen pero provenientes del mismo productor o prestador que les 

inspira confianza. A su vez, permiten que el industrial o comerciante 

se alce sobre los dem!s ofertando sus productos o servicios obteniendo. 

en cambio. resultados proporcionales al esfuerio y habilidad aplicados. 

La función de señalar la proveniencia de las mercancías y servi

cios ll!Dparados por una marca, se encuentra expresamente regulada en el 

art[culo 89 de la ley de la materia que dispone: 

Art. 89, ºToda persona que esté usando o quiera usar una 

marca para distinguir los artículos que fabrique o proJuzca, 

podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo 

las formalidades y requisitos que establecen esta Ley y su 

reglamento. 

Igual derecho tendr!n los comerciantes y prestadores de ser

vicios debidamente establecidos, respecto a los artículos 

que vendan o a los servicios que presten en el territorio na

cional y de los cuales quieran indicar su procedencia. Los 

comerciantes podrán usar su marca por sí sola o agregada a 

la de quien fabrique los productos con el consentimiento ex

preso de éste." 
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4.4. Flmel6n Social. 

Esta función q.ie indudablemente guarda fnti•a rolacl6n con las 

anteriores, se puede resumir en Wla "garantía con doble dimensión so· 

cial", puesto que constituye WUl garantfa para el consumidor a quien se 

le asegura que está adquiriendo lo que quiere comprar ya que le permite 

distinguir con certeza la calidad que busca y, una ¡¡:arant(a para el fa· 

bricante, comerciante o prestador que encuentra así un medio para dis· 

tlngulrse de sus competidores reafirmando el valor de sus productos o 

servicios. 

A esta función tQblén se la ha llamado funclon de "garantía de 

calidad" •. 

4.5. F11DCl6a de Propqanda. 

Resulta innegable ciie la marca posee inherentemente wta proyec· 

clón publicitaria que opera en forma directa sobre la clientela atrayén· 

dola por el conoci•iento previo que la misma posea sobro los artículos 

o servicios a que se aplica. 

Lo anterior perml te que en un mercado diversificado y creciente 

se estimule el mejora.miento de los productos y servicios lo que supone 

un mayor reconocimiento al signo marcarlo que inspira confianza por su 

conocida calidad. 
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Por tanto, la marca se transfonna en un valioso faétor de difu

sión de atracción y de conservación de la clientela tornándose en un ac

tivo social de apreciable valor y en un buen agente de ventas. 

Desde lueao no puede perderse de vista, que los efectos positi

vos que la •atea ejerza en cuanto a la atracción de la clientela sin du

da también tienen '1JC ver con la originalidad, cualidades propias e U.

presión ~produce el signo marcarlo en cuestión. 



5. R.61JJIS1TOS DE 1AS twu:·.A.s. 

5.1, Requisitos Esenciales de Validez o de Fondo. 

5.1.1. La marca debe ser distintiva, 

s.1.2. La marca debe ser especial. 

S.1.3. La marca debe ser novedosa, 

S.1.4. La marca debe ser licita. 

s.1.s. La aarca debe ser veraz. 

s.z. Requisitos SecW\darios Accidentales o de Forma, 

s.2.1. El car,cter facultativo do la marca, 

s.2.2. La innecesaria adherencia de la aarca. 

s.z.3. El carácter aparente de la marca. 

S.2.4. La marca debe ser individua). 



S. ~!SITOS DE LAS IWlCAS, 

No obstante que la uyor(a de los autores suelen cltar a diver

sos tratadistas lnternaclonales al plantear el estudio de este tema del 

derecho marcarlo, el presente estudio únicamente se referirá a los ca

racteres, requisitos o elementos que deben reunir las marcas de confor

midad con nuestro ordena.miento legal en materia marcarla que constituye 

ol objeto del presente estudio. Por ello consideramos ocioso citar a 

autores extranjeros que a su ve:. fundan las clasificaciones q.¡e propo

nen en las propios ordenamientos legales locales de los países de que 

son originarlos. 

En este orden de ideas, los requisitos CJJC deben reunir los sig

nos distintivos para poder constituir marcas al amparo de la Ley de In

venciones y Marcas en vigor, son los siguientes: 

Regulsltos de Fondo: 

Dlstlntlvldad 

Especialidad 

Novedad 

Licltud 

Veracidad 
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Requisitos de Fonna: 

Carácter facultativo 

Innecesaria adherencia 

Aparlencla 

Individualidad 

s.t. Requisitos Esenciales de Validez o de Fondo. 

108. 

Con respecto a este tema, no exlste Wlifor111idad entre los diver

sos tratadistas de la aateria aun y cuando supuestamente los desprendan 

de la legislación~ En efecto, para Rodrfguez y Rodr(guei 1 existen dos 

compon~ntes esenciales de la marca para que proceda el otorgamiento de 

su registro: la novedad y la especlalidad.(45) En cambio Nava Negrete 

considera CCJllO requisitos de valide:. la capacidad distintiva y la licl

tud.(46) Sin enibargo en el presente trabajo nos 3dher1mos a la ctasl!1-

caci6n arriba seña.lada, propuesta por Pavid Rangel, por considerarla la 

llás cOl!lpleta y prccisa.(47) 

s.1.1. La Marca Debe Ser Distintiva. 

La distlnttvldad es el más importante de los requisitos esencia· 

les y, quizá, el que mayormente justifique la exlstencla de slgnos mar· 

(4S)Rodrlguez y Rodríguez; Op. cit., p. 427. 

(46)Nava Negrete, Justo; Op. cit., p. 166. 

{47)Rangcl Medina, David¡ Op. cit., p. 184~ 
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carios, ya que aquellos que no reunan esta caracter[stlca no podrán cwn· 

pllr con sus funciones de protección, indicación de procedencia, propa· 

ganda y de garant[a a productores y consumidores, 

En efecto, la distintividad es la capacidad que posee un slgno 

marcarlo de individualizar o caracterizar con originalidad los produc· 

tos o servicios a que se aplique de los diversos productos o servicios 

de naturaleza igual o similar. 

Es gracias a esta cualidad que los consumidores pueden ejercer 

su capacidad selectiva con mayor seguridad y que los industriales o co· 

merclantes poseen una mayor certeza de que serán plenamente lrdlviduall

zados por su clientela. 

La Ley de Invenciones y Marcas se refiere en forma expresa a la 

capacidad o eficacia distintiva ccao un requisito indispensable de vali

dez que debe reunir todo slgno marcarlo para poder constituir le¡almen

te una •arca, al establecer que pueden constituir una marca las denOCDi

nacloncs y signos visibles suficientemente distintiYos y cualquier otro 

medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se 

apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma especie o clase 

(artículo 90 fracción I de la Ley de Invenciones y Marcas). 

Por consiguiente no puede menos que resaltarse con el debido én

fasis esta capacidad identificadora, lndividualizaJora o singularizado

ra que Jebe reunir todo signo marcarlo, a efecto de evitar cualquier po-
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sible confusión con marcas existentes destinadas a amparar productos o 

servicios i¡uales o similares. 

Consldera11os Q.JC esta capacidad distintiva tlene una doble pro

yección en cuanto a que, por un lado, debe distinguir ori1lnalaente el 

producto o servicio ~e se ampara y, por el otro, debe ser capaz de dis

tinguir su procedencia, 

Por lo tanto, el requisito de validez objeto de estudio en el 

presente subinciso, es indispensable tanto para obtener el derecho al 

uso exclusivo del signo marcarlo en cuestl6n mediante su depósito y re

¡lstro ante la autoridad competente, como para conservar dicho uso ex

clusivo, ya que el carácter distintivo es un factor determinante en el 

planteamiento y soluc.i6n de diversos problemas como los conceptos de nu

lidad de registros ya concedidos, el ex.imcn ordinario y extraordinario 

de novedad, la tiplficación de multlples fl¡uras delictivas e infraccio

nes, el estudio y decis16n de conflictos sobre competencia desleal, 

etc. De ah( que pueda concluirse que la cualidad distintiva de la •ar

ca es la columna vertebral de la •is•a. 

A primera lmpresl6n puede surgir la interrogante sobre si la 

apreciación sobre la presunta dlstintlvidad resulta del todo subjeti

va. Sin embargo, existen no solo en la legislacl6n, sino en la doctri

na y, sobre todo, en la jurisprudencia reglas de carácter ¡eneral que 

deben tenerse en cuenta para calificar la concurrencia o ausencia de es

te requisito esencial en las marcas. 
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Al respecto Rangel MedtnaC48) expone que las principales reglas 

en torno al tema que se trata. son las relativas a que una marca difie

re suficientemente de otra cuando ninguna confusión es posible para 

quienes ponen en su examen una atención común y ordinaria, ya que si la 

urca se confunde ya desde la primera impresión que de ella se tenga, 

ésta no cumple con el requisito de dlstlntivldad. Además, para apre

ciar el carácter distintiva de las marcas, .también conviene tener en 

cUenta la naturaleza del producto de modo tal que si se trata de obje

tos vendidos a un público especial, la más pequeña diferencia sirve pa

ra impedir la confusión de las marcas, pero si, por el contrario, se 

trata de un objeto de venta corriente ofrecido al grueso del público se 

exige que las diferencias sean más acentuadas. De igual manera, una 

aarca puede C:OllpOnerse de diversos elementos que separadamente pcrtene· 

cen al dominio público, pero cuya combinación presenta el carácter de 

originalidad exigido. 

El reconocimiento de este carácter de la marca se advierte ta11bi· 

én en escasas pero valiosas tesis jurlsprudenclales se¡ún se verá en el 

próxi•o capítulo. 

s.1.2. La Marca Debe Ser Especial. 

Diversos autores explican esta cualidad de la marca como aquella 

por virtud de la cual la misma es capa:: de diferenciarse, individuall· 

(48)Ran¡el Medina, David; Op. cit., pp. 186 y 187, 
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:arse o distinguirse de las demás. Esto es, para los autores ~ apo· 

yan esta t,eor[a, el requisito de especialidad no es otra cosa sino la 

orlglnalldad o novedad que debe caracterizar al sigQO marcarlo para que 

pueda ser objeto de registro. 

Para otros autores la especialidad también quiere decir que la 

marca no debe consistir en un signo de una simplicidad tan elemental 

que malogre su papel de llamar la atcnct6n de los consumidores como es 

el caso de los colores aislados, las figuras geométricas más sencillas 

como la l[nea recta, un punto, los nlaoeros de un solo guarismo, etc. 

Sin embargo, existe otra opini6n sobre la especialidad de la 

marca, a ta cual nos adheri•os, que supone que una marca es especial 

cuando s6lo se aplica a la categor[a de productos o servicios para los 

que ha sido creada. 

Lo anterior se desprende de la Ley de la Materia al disponer que 

la marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente cual

quier mercader[a, de modo tal qJe la misma marca puede ser registrada 

por cualquier otra persona para distinguir productos de diferente natu· 

raleza, 

Sin embargo, en contra de la anterior aftrmaci6n, algunos expo

nen que e1Cisten marcas sometidas a un tratamiento privilegiado que les 

permite romper con la rigidez establecida por la clasificaci6n oficial, 

aseveración esta que puede combatirse con el hecho de que la marca noto-
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ria también es especial en cuanto que únicamente puede invocarse en ro· 

]ación con artículos, si no idénticos, sí similares. 

A mayor abunda.lento, si bien es cierto que las marcas notorias 

gozan de ciertos privilegios, no menos cierto es que las marcas antes 

de adquirir la cualidad de notoriedad fueron marcas comwJes que tuvie: 

ron que cumplir con el requlslto de especialidad, de modo tal que el 

otorgamiento de dichas privilegios que conlleva el reconocimiento del 

carácter notorio de una marca, no es sino la retribuci6n al mérito del 

esfuerzo del productor o comerclall%ador por difundir y distinauir, con 

éxito, su signo marcarlo. 

La presente cualidad se infiere en los artículos 92, 93, 95 1 96, 

97 1 101, 106, 107, 140, 147, ZIO y Zll de la Ley de Invenciones y Mar· 

cas, pero particularmente en los art(culos 94 y 95 de dicho ordenamien· 

to que a la letra disponen: 

"Art. 94.· Las marcas se registrarán con relaci6n a produc· 

tos, clases de productos o servicios determinados, según la 

clasificación que estable%ca el reglamento. 

Cualquier diferencia respecto de la clase a que corres· 

panda wt producto o servicio, será resuelta en definitiva 

por la Secretaría de Comercio y Fonaento Industrial." 

"Art. 95.· Una vez efectuado el registro de W\a marca no po· 

drá aumentarse el número de productos o servicios que prote· 

ja, aun cuando pertenezcan a la misma clase, pero si podrá 
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limitarse la protección a dctennlnados productos o servlclos 

cuantas veces se solicite," 

Nava Negrete(49) considera como una excepción al principio de es

pecialidad el que la misma marca pueda ser usada por diversas personas 

siempre y cuando amparen productos o servicios diferentes, Sin embar

go, en nuestra opinión, este ht!cho no hace sino confirmar dicha caracte

rística, constituyendo, en todo caso, una excepción al principio de no

vedad que se anall:a a continuación. 

S.1.3. La Marca Debe Ser Novedosa. 

Este requisito es indispensable para obtener el registro de una 

marca, ya que la autoridad marcarla, previo al otorgamiento del regis

tro en cuestión, efectúa el "examen de novedad" para determinar si exis

to una marca igual o similar en grado de confusión previamente registra

da y que se destine a amparar tos mismos o similares productos o servi

cios. 

Por consiguiente, la novedad cot\Slste en la capacidad inherente 

al signo marcarlo que le pennlte diferenciarse de las demás marcas por 

poseer elementos propios que la hacen ser diversa. 

(49)Nava Negrete, Justo; Op. cit., p. 184, 
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Sin embargo, en materia marca.ria dicha novedad no es absoluta si

no s6lo relativa puesto que no es necesaria la novedad en relaci6n con 

la universalidad de las marcas registradas ante las autoridades marca

rlas mexicanas, sino que basta sea nueva en cuanto a su aplicaci6n. 

Al respecto el autor francés Poullet afinna que "no es necesario 

qUe el signo que constituya la marca haya sido imaginado, creado por la 

circunstancia .•• o sea el más vulgar del mundo, si él no se emplea ac

tualmente como marca en la industria y para los productos a los cuales 

se aplica",(50} De este modo, si la marca es igual o parecida a otra 

usada y registrada con anterioridad, quien la use estará usurpando de.re· 

chos preconstltufdos 1 o si quien la usa pretende registrarla, el citado 

examen de novedad arrojará un resultado negativo puesto que la autori· 

dad le citará de inmediato la o las anterioridades iguales o semejantes 

en grado de conEusión existentes. 

Ahora bien, como señala David Ranget,(51} esta apreciación de la 

novedad de la marca en relación a los productos o servicios a que se 

aplica, revela la conexión que tal cualidad tiene con el carácter de es

pecialidad, puesto que cualquier signo puede servir de marca con tal 

que se elija para que pueda ser usada en otra industria, de ah{ que al

gunos tratadistas lleguen a considerar redundante el exigir que todo 

(50}Citado por Nava Negrete, Justo¡ Op. cit •• p. 171. 

(Sl)Rangel Medina, David¡ Op. cit. 1 p. 194. 
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signo marcario deba reunir las cualidades de especialidad y novedad. 

Sin embargo, consideramos que dichas características no se identifican, 

puesto que la primera, se refiere al ámbito de aplicación del sl¡no mar

carlo sobre determinados productos o servicios, ya que resultaría ina· 

ceptable que una marca pudiera ser registrada para amparar un número in

determinado de artículos, en tanto que la segunda, se refiere a la ido· 

neldad espcc[ftca para ser distinguida. Lo que no supone necesariamen

te, la negación de la íntima relación que guardan ambas cualidades COOIO 

requisitos esenciales de la marca, 

Aunado a lo anterior, es conveniente aclarar que la Identidad o 

similitud que una marca puede guardar con otra previa, aplicada a igua

les o similares artículos o servicios, admite diversos criterios, comun

mente aceptados, que el autor Nava Negrete resUllC en dos (SZ}~ 

a) Criterio objetivo-jurídico que funda la similitud en la 

naturaleza o uso cercano de los productos o servicios 

que amparan las marcas en conflicto¡ 

b) Criterio económico que se funda en la existencia sufi· 

ciente de razones que puedan hacer creer que los produc

tos o servicios provienen del mismo fabricante. 

(SZ)Nava Negrete, Justo¡ Op. cit., p. 
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En nuestra opinión, la si•ilitud o afinidad entre los productos 

o servicios que amparan las marcas· en conflicto debe examinarse aten

diendo primordiali.ente a su naturaleza y no exclusivamente a la clastft

caclón que proporciona el reglamento de la materia. puesto "-'e lo ante

rior supone que los constnidores con mucha probabilidad serán los •ls

mos al Igual <pe el tipo de establecimientos en q.Je se ccaerclalicen o 

presten y que tas necesidades que se apliquen a satisfacer. 

Por otro lado, se argt9enta que la territorialidad de la marca 

también constituye una relatlvlzación del requisito de novedad, ya que 

no podrán constituir válidamente o tener influencia en cualquier marca· 

q.e se con::eda en nuestro país, anterioridades de paf ses extranjeros cu

ya prioridad no se hubiese reclamado en tiempo en nuestro país o que en 

general, hubiese sido en cualquier tiempo anterior para su registro. 

Lo anterior constituye Wla afirmación válida con excepci6n hecha de las 

ureas notorias. 

Este requisito esencial se reconoce particulanuente en el artícu

lo 92 de la Ley de Invenciones y Marcas en relación con los artículos 

105, 106 y 107, el cual preceptúa; 

"Art. 92,- Cuando el registro se solicite por persona dis

tinta del titular de una marca registrada, para artículos o 

servicios similares a los que ésta proteja y, a juicio de la 

Secretar-ía de Comercio y Fomento Industr-ial pudiera causar 
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confusi6n en los consumidores, se negará el registro si pro

cede una ve: Jesahogado el trámite a q.Je se refiere el art[

culo 106." 

5,1,4. La aarca debe ser l[clta. 

Este principio se origina con motivo de la necesaria tutela tan

to de intereses privados como del interés del Estado mexicano o de 

otros Estados, respetando los principios morales difundidos en la con

ciencia común del pueblo. 

Al respecto procede aclarar que la gran mayor[a de los autores 

coinciden en aflnnar que la licitud debe ser valuada en relación al sig

no o medio material y no al producto o servicio a cp..te se aplica, 

La ley de la materia en nuestro pa[S", reconoce expresamente este 

requisito al disponer que no es registrable cano marca todo aquél signo 

que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público 

y aquello que tienda a ridiculizar iJeas o personas (art[culo 91 frac

ci6n XVIII). 

De igual manera, el articulo 91 de la Ley de Invenciones y Mar

cas consagra diversas fracciones prohibitivas por ra:.ones de orden pú

blico e interés general como aquellas que disponen que no son reglstra

bles las marcas que reproduzcan o imiten los signos o medt~s materiales 

que constituyen los s{mbolos de soberan[a o de cunlquier organl:.acl6n 

reconocida oficialmente (fraccl6n VII); las que reproduzcan o emulen 
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signos o ptJn%ones oficiales de control y garantía adoptados por el Esta· 

do {fracción VIII); las que imiten monedas, billetes o cualquier medio 

oficial de pago nacional o extranjero o monedas conmemorativas (frac

ción IX); las que reprodu:can condecoraciones, medallas u otros premios 

obtenidos en eventos reconocidos oficialmente (fracción X); etc. 

El principio de licitud, en comento, se consagra expresamente en 

el artículo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas que dispone: 

"Art. 89,· Toda persona que esté usando o quiera usar una 

marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, 

podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo 

las forulidades y requisitos que establecen esta Ley y su 

regl,..,nto ••• 11 

S.1. s. La Marc• Debe Ser Veraz. 

Existen autores que identifican o suman este requisito dentro de 

la licitud del signo marcarlo, sin embargo, en virtud del énfasis que 

hace nuestra ley al respecto, procederemos a anali%arlo. 

El requisito de veracidad se consagra en nuestra ley marcarla 

con el objeto de evl tar que los compradores sean defraudados y que el 

productor o comerciante sea víctima de la competencia desleal, 

Dentro do esta tesitura la Ley de Invenciones y Marcas señala 

que no son re¡istrables las marcas que contienen indicaciones falsas so· 
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bre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o 

seviclos a que se aplican, así como los gentilicios, n011bres y adjeti

vos cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y que 

puedan originar error o confusión en cuanto a su procedencia (fraccio· 

nes XIV y XVI), 

En la práctica es muy común, que la autoridad marcarla, al obje

tar el registro por considerar la marca descriptiva, ligue tal descrlp

tlvidad a esta fracción argumentando que si la aarca a final de cuentas 

no resulta descriptiva sí resultará que induce a error al público consu

midor quien creerá que est¡ adquiriendo un producto o servicio diferen

te al que le sugiere la marca que lo ampara. 

S.2. Requisitos Secundarios Accideat•les o de Foraa. 

Los requisitos accidentales de la marca, se refieren a las condi

ciones de forma relativas a la aplicación del signo sobre el producto y 

al uso mismo de la marca. 

s.2.1. El Carl:cter Facultativo de la Marca. 

La ley marcarla concede al registro de la marca un carácter fa

cultativo o potestativo al disponer que aquél que quiera usar o esté 

usando una marca puede adquirir el derecho a su uso e11;clusivo mediante 
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su registro (artículos 88 y 89). En tal virtud, el registro de la mar

ca constituye un auxiliar de Importancia para el productor o comercian

te quienes serán los titulares de la carga de obtener dicho regls'tro en 

su propio beneficio. 

Sin embar¡o, este principio tiene excepciones de carácter ¡ene

raJ y poco comunes en la práctica cooo el caso de las marcas obligato

rias que se constituyen por aquellos signos distintivos cuyo uso el Es

tado declara obligatorio debido a i~ratlvos de orden público, de segu

ridad, de salud, de garantía o de control (artículo 125 Ley de Invencio

nes y Marcas). 

La presente regla se somete Igualmente a excepciones de carácter 

especial contenidas en decretos que disponen el uso obligatorio de mar

cas en artículos tales como 111Cdias de nylon y otras fibras sintéticas, 

artículos de viaje, artfculos fabricados total o parcialmente con piel, 

las prendas de vestir y los artículos de plata labrada, plateados o de 

alpaca. 

A pesar de estas excepciones, la regla que impera es la de la po

testatlvidad del signo marcarlo, que se desprende de la libertad misma 

tanto de trabajo C<IDO de c0111ercJo que se erigen en el Individuo ccttto de

rechos y no CCllllO deberes. 
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s.z.z. La Innecesaria Adherencia de Ja Marca. 

Este principio supone que no es necesario estampar aaterial11ente 

la marca sobre la mercancías, ya que el concepto de marca no está subor

dinado a la exigencia de que sea adherente al producto que ampara de mo

do que no pueda separarse del mismo, 

La anterior afirmación cobra cabal lo¡icldad cuando nos enfrenta

mos con productos que presentan una imposibilidad material de aplicárse

lcs directamente la marca sea por la naturaleza •isrna del producto 

(vgr. gas, J(quldos, polvos, hilos, etc,) bien por sus reducidas diEn

slones (vgr, joyas, alfileres, etc.). 

Según afirma Gu¡llelllO en su libro Tratado de Derecho Industrial 

"no es una relación física de coexistencia entre producto y marca la 

que asegura el cumpli•iento de la finalidad que la ley le asigna". (S.S) 

En efecto, la actual Ley de Invenciones y Marcas no exige el re

quisito de la adhesión fonnal de la marca al producto sino sólo el que 

la marca sea usada de aanera tal que sea susceptible de distinguir los 

(SJ)Guglielmo, Pascual di; Tratado de Derecho Industrial; Edi
ción Castellana, Buenos Aires, 1951, 1.11, p. 23. 
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artículos a que se aplique, lo que supone que por dicho uso puede con· 

ceptuarse el empleo o referencia que de ella se haga en ecnpaqucs, 

envolturas, folletos, avisos, facturas, correspondencia, etc. 

5,2,3. El C.r,cter Aparente de la Marca, 

En principio, puede afirmarse, que la marca debe ser aparente ya 

que, de lo contrario, no podrá ctmiplir con su principal y más evidente 

función de dlstlnclón. 

Rangel Medina justifica tal aseveraci6n en el hecho de que la 

Ley de Invenciones y Marcas exige que las marcas registradas lleven 

las leyendas "Marca Registrada" o sus abreviaturas, "Hecho en México" y 

la ubicación del establecimiento comercial o industrJ_al en fo1111a osten

sible, visible y clara. "Ahora bien, si las menciones y leyendas obli

gatorias aludidas deben llevarse en forma ostensible y clara preclsamen· 

te por las marcas al aplicarse a los productos que distinguen, ~s evi· 

dente que la exigencia de claridad y ostentación relativa a dichas indi

caciones, lógicamente debe entenderse aplicada también a la marca mis

ma. Tal es, por elemental sentido común, la base para que se considere 

como un requisito de la marca su carácter aparente, en oposición a su 

aplicación oculta".(54) 

(S4)Rangel Medina, David; Op. cit., p. 208 
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Sin embargo, lo anterior también se sujeta a excepciones COlllO lo 

son las marcas ocultas o interiores como, los tapones de botellas marca· 

dos a fuego. De tal guisa, nuestra ley estipula que cuando los produc

tos u objetos no se prestaren a ello, las indicaciones y leyendas debe· 

rán aparecer en las cajas, empaques o envases en que se contengan los 

productos al expenderse al público. 

Lo cierto es que, la violación al principio de apariencia a tra

vés del uso oculto del signo marcarlo, es un inconveniente que redunda 

en perjuico del productor o comerciante, ya que ello impedirá que el 

consumidor individualice el producto quien por el riesgo de ser v(ctima 

de engaños se abstenga de adquirir dicho producto aarcado ocultamente, 

s.z.4. La •re• Sebe Ser lndi vidual. 

Se dice que la aarca debe ser individual, puesto que, en princi

pio el signo distintivo tiende a individualizar a un solo productor o a 

un solo Cl'.llllerclante de sus C0111petldores. As( lo reconoce nuestra ley 

al disponer que la •arca debe ser distintiva e individualizadora, o al 

disponer que el registro marcarlo solo puede ser expedido a una persona 

ya sea f(slca o moral, etc. 

Al igual que los principios formales ya estudiados, el presente 

principio también admite excepciones como es el caso de las marcas co· 

lectivas, las marcas CClllUnes y los usuarios autorizados que más adelan

te cstudlare&os con mayor detenimiento. 



6, CIASJPICACIOll GENERAL DE LAS MARCAS. 

6,1. Clasiftcact6n atendiendo al origen del derecho sobre el 

siano aarcarlo. 

6.2. Claslficact6n atendiendo a la ccmposlci6n del signo mar· 

cario. 

6,3. Claslficact6n atendiendo al destino del signo marcarlo. 

6.4. Claslflcact6n atendiendo a la función del signo marca· 

rio. 

6.S. Clasiflcact6n atendiendo a los elementos que componen 

el signo marcarlo. 

6.6, Clasificación atendiendo al titular del signo marcarlo. 

6,7. Clasiflcact6n atendiendo al ámbito de valide; del signo 

marcarlo. 



6, CLASIFICACION GENFllAL DE LAS MARCAS. 

6.1. Claslflcación atendiendo al oriaen del derecho sobre el 

•lino urcarlo: 

aJ Marcas registradas. 

b) Marcas no registradas. 

Las primeras se COllPOnen, como su noaibre lo indica, por aquellos 

signos marcarlos cuyo registro se ha obtenido al amparo y en cwapli•len· 

to de las disposiciones legales aplicables. 

La seaundas son aquellas que se componen por marcas que están 

siendo usadas por una persona pero cuyo registro no ha sido solicitado. 

Nuestra ley reconoce ambos tipos de marcas concediendo a las re· 

glstradas un derecho de uso exclusivo y a las segundas únicamente les 

reconoce un "mejor uso" para invalidar, en los tén:ilnos y condiciones 

de ley, el registro solicitado por un tercero. 

IZ6 
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6.2. Clasificaci6n atendiendo a la cc:.posicl6n del si¡no mar

carlo: 

a) Marcas n01Dlnatlvas o de palabra 

b) Marcas figurativas o innominadas 

c) Marcas Mixtas 

Las prleras son aquellas que se ca11ponen exclusivamente de Wla 

o más palabras con independencia de la letra o demás caracteres gráfi

cos quedando, en consecuencia, protegido el sonido y la composición mis

aa de la palabra, con el beneficio de que se imprime mejor en la memo

ria porque es repetidamente pronunciada de boca en boca entre los consu

•idores. 

Las marcas figurativas o irmominadas se componen por dibujos o 

figuras características que sirven para designar los artículos o servi

cios a que se aplican. Estas marcas, a diferencia de las verbales fun

dan su existencia en el sentido de la vista a través del cual penetra 

al consumidor grabándose la imagen en la memoria usual, y tienen la ven· 

taja de ser reconocidas aún entre los analfabetas, dando una mayor opor· 

tuntdad para explotar y desarrollar la fantasía, 

Coma su nombre lo indica. las marcas mixtas se componen por la 

comblnactón de uno o varios elementos nominativos con uno o varios ele-

~ntos figurativos, Algunos autores afirman que algunas marcas mixtas 

pueden dar lugar a marcas ideatlvas, evocatlvas o sugestivas que son 

aquellas que, con independencia del elemento nominativo o figurativo 
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que las componen, originan en el consumidor una idea que es la que éste 

graba en su memoria, 

Aunque la ley marcarla solo reconoce implícitamente esta clasifl

cacl6n, el nuevo reglamento de la misma la reconoce en foru expresa al 

disponer que "para obtener el registro de una marca, deberá presentar

se., .solicitud por duplicado., .Se expresará la denominación de la mar~ 

ca, o, en su caso, si se trata de hutominada o mixta ••• 11 (Articulo 75). 

6,3. Claslficacl6n atendiendo al destino del sl,no aarcarlo: 

a) MI.reas lBlustriales o de fábrica 

b) Marcas comerciales 

Esta clasificacl6n es generalmente adoptada por la doctrina y 

por la generalidad de las legislaciones de los diversos países. Nues

tra ley menciona, en forwa indistinta, a las marcas industriales y co

merciales. AntlgUBllCnte se refer{a en forma expresa a las •arcas de 

agricultura situaci6n que no prevaleci6 hasta la ley en vigor. 

Las marcas de fábrica se componen por aquél signo distintivo usa· 

do especialmente por el industrial o productor para distinguir los art(

culos por él producidos e indicar su procedencia. 
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Las •arcas de comercio se componen por los signos distintivos 

qiat emplean los comerciantes y prestadores para distinguir los artícu

los que ca.erctallzan o los servicios que prestan de los de sus competi

dores. 

La Ley de Invenciones y Marcas reconoce expresamente esta clasl

fleación al disponer en su artículo 89 que "· •• Los comerciantes podrán 

usar su marca por sí sola o agregada a la de CJJlen fabrique los produc· 

tos con el consenti•lento expreso de éste". 

6.4. Clasiflcacl6n atendiendo a la función del slano •rea .. 

rlo. 

a) ~breas defensivas o protectoras 

b) Marcas de reserva 

e) Marcas li¡adas 

Las primeras son 3CJJellas marcas q..ie presentan semejanza a la 

vista o al oído y que son realstradas por algunos industriales o eomer· 

clantes 1 no con el fin de ser usadas, sino s6lo con la inter.:lón de 

usar una y con las demás impedir que terceros competidores usen o regis

tren marcas similares en grado de confusión con la marca en uso. Le 

llaman de protección porque estas marcas se erigen alrededor de la mar

ca principal únicamente para su defensa. Las marcas de defensa suelen 

·registrarse para distinguir la misma clase de mercancías que distingue 

la marca realmente usada, e inclusive, para distinguir cualquier mercan

cía que pueda guardar similitud con los artículos que ampara la marca 

de Interés. 
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En la práctica marcarla, las marcas de defensa se traducen (mica· 

mente en ol registro de idénticas marcas (no similares) en diversas cla

ses de la clasificación proporcionada por el reglamento. 

Este es el tipo de marcas protectoras cp.Je expresamente reconoce 

nuestra ley marcarla al disponer que el "titular de una marca deberá de

mostrar a satisfacci6n de la Secretaría de Comercio y Fomento Indus

trial el uso efectivo de la misma, cuando .,nos en alawia de las clases 

en lfle se eocuentre re¡istrada, dentro de los tres afias siguientes a su 

registro" (Artículo 117). 

Las marcas de reserva se componen por aquellas que son re¡istra· 

das para ser eventualmente usadas y que, por constituir signos atracti

vos, los comerciantes e itdustriales pre:cavidos registran reservándolas 

para su uso antes que otros se anticipen, 

Las marcas ligadas adquieren tal calid.ld mediante la dec"larato· 

ria correspondiente por parte de la autoridad competente. Para que se 

declaren ligados diversos registros marcarlos es necesario que pertenez· 

can a una misma persona f(slca o moral, que sean semejantes en ¡rado de 

confusión y que se destinen a amparar iguales o similares artículos o 

servicios. La única consecuencia de las marcas ligadas es que las mis· 

mas únicamente podrán ser transmitidas en conjunto y no en forma aisla

da. 
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6.5. Clasificación atendiendo • los eldentos que camponen 

el signo •arcarlo: 

a) Marcas coapucstas 

b) Marcas complejas 

Las pri•eras se coeponen por diversos elementos CJ.le, considera

dos alsladaJ1ente 1 no son susceptibles de apropiación por ser del domi

nio público o uso comlm por lo qJe la novedad radica en la configura

ción o representación q..ie se le de. En tal virtud, a nadie queda prohi

bido usar las mismas palabras descriptivas o de uso coauln para los mis

mos productos o servicios a condición de que no se efectué también una 

reproducción de los elementos o disposición innovadora. 

Las marcas complejas se fonaan con elementos ya protegidos por 

su titular a través de diversos registros marcarlos que forman un nuevo 

todo para ampliar la defensa con WI registro más, Sin embÍlrgo, mien

tras mayor es la ccwnplejidad del signo marcarlo, su protección es menos 

sólida puesto que en caso de conflicto por usurpación la comparación de 

tas marcas se hará en atención a su conjunto, Amén de lo anterior, es 

necesario registrar también las marcas simples que en forma individual 

tanibién constituyen signos idóneos de distinción, 

6.6. Clasificación atendiendo al titular del signo sarcario. 

a) Marcas individuales 

b) Marcas colectivas 
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Como su nombre lo indica, las marcas individuales se constituyen 

por aquellas que distinguen a determinado productor o ccmerciante de 

sus competidores. 

En cambio las marcas colectivas pretenden indicar 'fJe las mercan

cías han sido producidas por un grupo de personas o en una localidad, 

regi6n o país determinado, consistiendo generalmente en una palabra COlll

puesta por el noabre geográfico del lugar de origen, facilitando la pro

yección de pequeños productores de cierta localidad o de un producto es

pecífico, quienes aisladamente estarían incapacitados para extender su 

marca más al tá de un área deteni.inada. 

6.7. Cl•slflcacl6n 1tendiendo •l '-ibito de validez del •lano 

urcarlo; 

a) Marcas nacionales 

b) Marcas extranjeras 

Son nacionales las marcas cuyo registro se haya obtenido en la 

Repúbl lea Mexicana al amparo de la ley en vigor o de las leyes marca

rlas anteriores. 

Las marcas extranjeras, por el contrario, se constituyen por los 

signos ya depositados en uno o varios Estados extranjeros y cuyo regis· 

tro se solicita en México al amparo del Convenio de Par(s, ya cooenta

do, en el plazo previsto para tal efecto, 
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Al uparo de algunas legislaciones extranjeras podría derivarse 

otro tipo de marcas llamadas Internacionales, es decir, aquellas que 

por haber sido depositadas en la Oficina Internacional de Berna quedan 

protegidas autC1Dátlcamente en todas las naciones adheridas al Arreglo 

de Madrid de 14 de abril de 1981, Sin embargo, nuestro gobierno a tra

vés de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por acuerdo de 10 de "8r

zo de 1942, denunció dicho arreglo al que se había adherido México el 

26 de julo de 1909, disponiendo que las marcas inscritas en la Oficina 

Internacional hasta el 10 de •arzo de 1942, fecha en la que la denuncia 

surtió efectos, continuarían siendo protegidas en México hasta el fin 

del período respectivo de 20 años de vigencia de las •arcas dispuesto 

por el propio arreglo, 
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l. SlGNOS SUSCEPTIBLES DE CCWSTI1UIR MAR~. 

1.1 Criterios de Registrabllldad de los Signos Marcarlos. 

1.2 Criterio de Reglstrabllidad Adoptado por la Le¡lslaclón 

Nacional. 

1.3 Marcas Registrables en Nuestro Derecho Positivo, 

1.3.1, Den09!inaclones Visibles Constitutivas de Marcas. 

1.3.2. Signos Visibles Constitutivos de Marcas. 

1.3.3. Otros Medios Constitutivos de Marcas. 

1.3.4. Carácter Distintivo de las Marcas. 

1.3.S. Los NOC11bres Collerclalcs y las Razones y Dcno.ina· 

clones Sociales. 



1. SlGNOs SUSCEPTIBLES DE COHST11UlR MARCAS. 

Del estudio de diversas legislaciones en materia marcarla se des

prende, que existen tres 11edlos para adquirir el derecho a una marca: 

a) Por el uso 

b) Por el registro 

e) Por ambas combinadas 

Nuestra legislacl6n adopta el tercer sistema puesto que dispone 

que "toda persona que esté usando o quiera usar una marca para dlstln· 

¡uir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho 

exclusivo a su uso11 (artCculo 89), lo que significa que existen dos ti

pos de marcas, las no registradas, que son aquellas que se utlli:an pa

ra distinguir artículos o servicios aún y cuando no se encuentran lns

cri tas ante la autoridad competente, y, las marcas registradas, cuyo 

uso exclusivo lo obtiene su titular mediante el registro correspondten· 

te. 

A continuaci6n procederemos a estudiar los signos que, al amparo 

de la Ley de Invenciones y Marcas en vigor, resultan susceptibles de 

confonaar marcas reglstrables. 

136 
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1.1. Criterios de Registrabilidad de 101 Siano• Marcarlo•. 

No existen criterios uniformes en cuanto a la deter11lnaci6n de 

los signos o den011inaclones susceptibles de constituir v'lidaaente •ar

cas, sin embargo. los sistemas de los diversos países se pueden dividir 

en dos grandes rubros. 

l. Un prlner sistema en materia de constituc16n de marcas es el 

de la elección 1 ibre según el cual la ley en cuestión no es

pecifica de manera expresa qué sianos son peraltidos y cu.

les prohibidos, siempre y cuando el slgno, cuyo registro· se 

pretende, retlna el requisito inherente de distintividad. 

2. El se¡wldo sistema determina el procedi•iento de elección a 

través de cualquiera de los siguientes tres ltétodos: 

a) Aquél por el cual la ley de la materia enumera taxativa

mente los signos que pueden ser registrados cOCllo marca¡ 

b) Aquél que enU111era li•ltatlva.mente los signos que no pue

den ser usados como marca; y 

c) El sistema ecléctico que especifica simultáneamente los 

signos que pueden constituir ••rc<1s objeto de registro 

y cuales no pueden serlo. 
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1.2. Criterio de Reaistrabilldad Adoptado por la Le1l1laci6n 

Nacional. 

La Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, primera 

ley especializada en materia marcarla, adoptó el sistema de libre elec· 

cl6n al disponer en su art[culo lo, que pod(an constituir aarcas de fá· 

brtca "cualquier stano detennlnante de la especialidad para el comercio 

de un producto lndustrlal11·(l) 

Por lo que se refiere a la Ley de Marcas Industriales y de Comer· 

clo de 25 de asosto de 1903, la misma siguió el sistema enumerativo, 

puesto que en su artículo lo. dispuso enunciativamente los signos sus· 

ceptibles de constituir •arcas.(2) 

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de ju· 

llo de 1928 adopt6 el sistema ecléctico pues en su art(culo Zo. consta· 

nó el principio aeneral al disponer ~ "puede constituir una marca 

cualquier •edto material que sea susceptible por sus caracteres especia· 

les, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse, de los 

de su misma especie o clase", De l¡ual forma, consign6 a manera ejem· 

pllficatlva, algunas de las modalidades que podían presentar los signos 

marcarlos y, de manera limitativa, los que no eran susceptibles de re· 

gistrase como marca.C3) 

(!)Ver cap[tulo I, número 1.1, p. 6. 

(2)Ver capftulo I, número 1,2, p. 9, 

(3)Ver Capftulo ( 1 número 1.3, p. 12. 
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Por otro lado, la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciem

bre de 1942 conserva en términos generales el s~stema adoptado por su 

predecesora, por un lado, de libre elección del signo marcarlo en tonto 

sea distintivo y, por el otro, excluye de modo explfclto a aquello; sig

nos que no pueden gozar de la protección de la ley por no reunir los re· 

quisltos necesarios.(4) 

Finalmente, por lo que se refiere a la Ley de Invenciones y Mar

cas actualmente en vi¡or, la •isma, al igual que su predecesora, adopta 

el sistema mixto consagrando, a manera, indicativa los medios que pue

den constituir marcas y, en fonna limitativa, aunque de una manera más 

completa que ta ley anterior, tos signos incapaces de constituir válida-

ante marcas. 

1.3, Marcas Re¡lstrables en Nuestro Derecho Positivo. 

En primer término, al margen de la ley, puede afirmarse que los 

medios idóneos para constituir marcas son tan Infinitos CDlllO la propia 

imaginación del ser hwnano. 

Sin embargo, por razones de orden público e interés general ese 

ingenio, sagacidad y habilidad humana es menester regularla amén de la 

convivencia social. En tal virtud, procederemos a analizar detenidamen

te los preceptos legales que determinan cuales son los signos que caen 

dentro de la tutela jurfdica y que por lo mismo son susceptibles de 

(4)Ver Capítulo I, número 1.4, p. 19. 
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otorgarse en exclusiva mediante su registro ante la Dirección General 

de Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secretaría de Comercio y Fo· 

mento Industria1.(S) 

El artículo 90 de la multlcltada Ley de Invenciones y Marcas se· 

ñala textualmente que: 

"AllT. 90. Pueden constituir una urca; 

I. Las denominaclooes y sl¡nos vlslblea, suflciente11ente 

distintivos y cllll1"11er otro medio susceptible de iden

tificar los prodletos o servicios a que se aplic:p:!D o 

traten de aplicarse, frente a los de su •ilP especie o 

clase. 

II. Los D08bres comerciales y las ra1ones sociales o den•l· 

na.clones sociales, siempre que no queden comprendidos 

en las probiblctooes provistas en el art(culo si¡ulen-

te". 

Del precepto antes transcrito se puede desprender que las marcas 

pueden consistir en simples signos nominales o verbales, en sl¡nos figu

rativos o en la combinación de ambos. Sin embargo, procederemos a ana· 

(S)A partir del decreto publicado el 16 de marzo de 1989 en vi
gor a partir del 17 de marzo de 1989, se reformó el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Comercio y FOl!lento Industrial con lo cual la Direc
ción General de Invenciones Marcas y Desarrollo Tec:nológlco pasó a ser 
la Dirección General de Desarrollo Tecnológico. 
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li:ar dicho precepto parte por parte para Wl mejor entendimiento, no 

obstante lo cual conviene aclarar que, dada la naturale::a humana, puede 

resultar ocioso cualquier intento de consagrar en un precepto legal lo 

que puede y debe entenderse como un signo marcarlo Idóneo a la lu:: de 

un ordena11lento jur(dlco. 

De conformidad con la primera fracción de esta disposición pue

den constituir una marca: 

a) Las denominaciones visibles; 

b) Los signos visibles; ó 

c) Cualquier otro medio material. 

Debiendo reunir cualquiera de estos tres tipos de marcas los re

qulsi tos de distlntlvidad y capacidad individualizadora: 

1.l.1. Den011lnaclones Visibles Constitutivas de Marcas. 

Aunque el término visible puede Inducir a error, lo que pretende 

el legislador con su inclusión es que se entienda que las denominacio

nes susceptibles de ser registradas como marca, son aquellas que tengan 

representaciones 1ráflcas, esto es, que estén escritas, lo que supone 

que nuestra leglslá.ctón no reconoce valide:. a sonidos o grabaciones fo

néticas. 



142. 

El témino denominación significa "designac_lón de una persona o 

cosa por su tCtulo' 1 ,(6) ''nombre, título, o renombre con que se distin· 

guen las personas y las cosas11 .(7) Por tanto, por denominaciones debe

mos entender todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarias, •ito-

16gicas, astrales, animales, vegetales, naturales, etc. 

Estas marcas compuestas por denominaciones y por lo tanto tac· 

bién CDnocidas CCIDD aarcas verbales, fonéticas ó nominativas se caracte· 

rl:an por atraer al público consumidor a través de la vista puesto que 

se escriben y leen y, a través de los oídos, puesto que se pronuncian. 

Los te6ricos de la aaterla dividen las deno•inaclones en denomi

naciones de fantasía y denominaciones evocatlvas: 

Las deno.lnaclones de fantasía se oponen a la den0111lnaclón 

necesaria y a la denominación wlaar que, como veremos •As 

adelante, no pueden ser registradas como marca, ya que estas 

carecen de toda originalidad, en tanto que la den011inaci6n 

de fantasía supone una Drl¡lnalldad caprichosa y hasta arbi

trarla que no despierta en forma inmediata la idea del obje

to a que se aplica, sino hasta después de que se convierte 

(6)Dicclonarlo Encicl6pedlco Ilustrado¡ Fernánde: Editores, 
S.A., 7a. Edición, México, D.F., 198S, p. 322. 

(7)Dicclonario Porrúa, Editorial Porrúa, S.A., Sa. Edición, Méxi
co, D.F., 197.l, p. 232. 
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en una marca conocida entre el público consumidor. Existen 

grados en la caprichosldad y arbitrariedad pudiendo carecer 

totalmente de significado como la marca KODAK en cuyo caso 

es preciso que el sonido o su composición estructural sea fá

cil de retener por el consU111idor. 

Además de las denominaciones de fantasía compuestas por palabras 

carentes de significado existen las denominaciones de fantasía que po· 

seen un significado clarísl•o y que son extraídas del lenguaje com'in pe· 

ro que por ser aplicadas a determinados artículos que no guardan rela

ci6n con el significado propio de la palabra resultan fantasiosas. Tal 

es el caso de NJNT BLANC, para pll.lllaS, JARRlTOS para refrescos, PELIKAN 

para artículos de escritorio, etc. 

De tal guisa podemos concluir que las denominaciones de fantasía 

se componen por las palabras inventadas o por las tomadas del lenguaje 

corriente siempre y cuando no sean necesarias, genéricas o descriptivas 

de los productos o servicios que han de distinguir. 

En la mayor(a de los países del mundo esta especie de ureas 

constituyen la categoría más numerosa. 

Las Denominaciones Evocatlvas, son aquellas que desplP!rtan 

en el consumidor la idea del producto o servicio en s! mis•o 

o de su utilidad, naturaleza, especie, etc •• sin llegar a re· 

sultar descriptiva puesto que ello constituir!a un obstáculo 



144. 

para su registro, o bien el motivo de la anulación del mismo 

como se verá más adelante. 

De este modo, la fantasía de la den0111inaclón puede consistir has

ta en la deformación arbitraria que se haga de la denoalnación necesa

ria o en la inclusión de sufijos o prefijos siempre y cuando el grado 

de fantasía no sea mínimo, 

En efecto, el término evocar significa "traer alguna cosa a la 

memoria o a la imaginación"(8) lo que significa que se relacionan de mo

do remoto o lndi recto con el producto o servicio a que se aplican. 

El uso de denoMinacloncs evocatlvas es muy comíin en la industria 

farmaceútlca en donde aplicar estrictamente la inventiva puede resultar 

inapropiado. De este llOdo 1 dichas denaainaciones suelen consistir en 

el empleo de radicales de sustancias qu{•lcas v¡r. CALCIGENOL. 

De lo anterior se desprende que el análisis de marcas evocativas 

debe ser mucho menos riguroso ya que de lo contrario se provocarían ¡ra

ves obstrucciones de la libertad de COll!Crcio, lo que Implica que el pro

ductor o cOD1erclante debe soportar la correspondiente car¡a de la exis

tencia de marcas semejantes, puesto que resulta obvio que en la eedlc:i

na la fantasía encuentra un campo muy estrecho debido al limitado núme

ro de rafees y elementos de la nOfllenclatura científica, 

(8)Dicc1onarlo Porrúa de la Lengua Española, p. 314. 



Esto se corrobora con la siguiente jurispI'l.ldencia: 

w.RCAS, CONFUSION DE - Cuando las dos marcas cuya po
sible confusión se examina contengan un elemento co
tnún, que resulte en alguna forma df'<scrlptlvo del ori
gen de los productos, de sus caracter{stlcas o pro
piedades, o de sus efectos o aplicaciones, como es 
el caso del elemento "vista", tratándose de medici
nas y preparaciones farmacéuticas de la clase 6 de 
la clasificación oficial, dicho elemento debe ser 
considerado con poco énfasis al hacer la Ct>mpara
ción¡ la ~ debe centrarse con atención acentuada 
en e otro elemento que contengan las marcas en dis
puta, para ver si ese elemento adicional de diferen
clactón eli•ina la posible confusicSn entre las mar
cas, pues este es el sentido que debe darse a las 
fracciones 1, fl y IV del artículo 105 de la Ley de 
la Propiedad Industrial, en relación con la fracción 
XIV del propio artículo y en relación también con el 
artículo 106. 

PRIMER rnIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AafJNISTRATI· 
VA DEL PRIMER CIROJITO. 

Amparo en revisión 227/73.- Roussel Uclaf - 9 de 
julio de 1973 - Unanimidad de votos. 

Sostiene la misma tesis: 

Amparo en revisión 251/73 - Laboratorios Gross
man, S.A.- 13 de agosto de 1973 - Unanimidad de 
\·otos. 

Amparo en revisión 641/74- rananhlt, S.A. - 7 
de enero de 1975, Unanimidad de votos. 

Precedentes: 

Séptima Epoca: 

Volumen 29 1 Sexta Parte, p. 35 

Volumen 87, Secta Parte, p. SS 

145. 
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Lo anterior de igual manera se ha sustentado por los Tribunales 

Colegiados de Circuito en los siguientes criterios: 

IWlCAS, FIGURAS Y DISEt;os EVOCATIVOS, LA FRACCION 
V DEL ARTICULO 91 DE lA LE'i DE INVENCICWES r K\R· 
CAS No CONTie.lEN PRC»i!BICICW DE R.EGISl"RARLOS - La 
fracción V del Articulo 91 de la Ley de Invencio· 
nes y Marcas establece la prohibición expresa de 
registrar cano marca "las denominaciones, figuras 
o frases descriptivas de los productos o servicios 
que traten de protegerse con la marca incluyendo 
aquellas <JJe puedan servir para designar la espe
cie, calidad, cantidad, destino, valor, presenta· 
ctón o época de elaboración de Jos productos o de 
prestación de los servicios. Una denominación des· 
crlptiva no se considerará distintiva porq..¡e osten
te una ortografía caprichosa". La prohibición re· 
ferida no puede extenderse al registro COll> marca 
de figuras o dlsetios simplemente evocatlvos de los 
productos <fJC se desean amparar con la marca pro· 
puesta o de situaciones hechos o artículos relacio
nados con ellos, porque evocar significa traer una 
cosa a la 11e1110rl.:1 o a la imaginación y no es sln6· 
n111a del té1mino describir que se refiere a léi re
presentaci.Sn cabal detallada y por partes de al¡u
na cosa. 

SEQJNDO TRIBUNAL Cl.lLBHAOO ~ *.TERIA AIIUNlS
TAATIVA DEL PRIMER CIRaJITO. 

Amparo en revisión 345/83 • Mars Incorporated -
20 de septiembre de 1984 - Unani•idad de votos
Ponente: Angel Suirez Torres. 

~Me.AS EVOCATIVAS r DESCRIPTIVAS.- Si canfor.e al 
"Diccionario de la Rill811 de la Real Academia .Espa· 
ñola "describir" significa delinear, dibujar, figu· 
rar alguna cosa representándola menudamente y por 
partes, es indudable q..ie Ja denominación nectarl
ta1 cuyo registro se pretende, es una palabra evo· 
cativa, en virtud de que en todo caso s6lo sugiere 
la idea del producto o de su naturaleza o utilidad 
y, por ende, no puede ser descriptiva de los pro
ductos a Jos que trata de apl lcarse, ya q..ie no 
existe en el ldlolllB castellano ningún género de ar· 
tículos con esa denominación y, si las denomlnacio· 
nes evocatlvas no están incluidas en la prohibi
ción que contempla el articulo 91, fracclon V, de 
la Ley de Invenciones y Marca!., jurídicamente no 
es aceptable la aplicación de dicho precepto para 
negar el rt:glstro de la marca cuestionada, solicl· 
tado por la quejosa. 



TERCER 11U&JNAL COLEGlAOO EN MATERIA AIJ.llNISTRA.· 
TlVA DEL PRIMBt CIRUJITO 

Amparo en revlsl6n 1260/77.- C.P.C. Internatlo· 
nal, Inc. - 2 de febrero de 1978 - Unanimidad de 
votos. 

MARCAS EVOCA.TIVAS Y NO DFSCRIPTIVAS.·No es exacto 
que la •arca "COMPl..ETARROZ" quede comprendida den
tro de la prohibición a que se refiere el artículo 
91, fracclon V, de la Ley de Invenciones y Marcas, 
que dispone que no son reglstrables como marca las 
denominaciones, figuras y frases descriptivas de 
los productos o servicios que traten de protegerse 
ya que dicha marca no describe los productos que 
tratan de upararse con ella. En efecto, si bien 
es cierto que la •arca de que se trata incluye el 
téraino arroz, que podr{a en forma aislada conside
rarse ccmo descriptiva, también es cierto que di
cha expresión acmpañada del término "complet" no 
tiene slgnificacl6n concreta que pueda dar idea ab· 
soluta de los alimentos y sus derivados que se pre
tenden proteger, por lo cual su composición capri
chosa y hasta arbitraria solamente invoca el pro· 
dueto o suaiere su naturale~ o utilidad. Descri
bir sl¡nifica delinear, dibujar, fl¡urar al¡una co· 
sa representándola menudamente y por partes, de 
ah! que la expresión completarroi sea ÍJnlcamente 
evocativa, pues adem&s de que no existe en el idio
ma castellano nilllún género de artículos con esa 
denominación, la mlsma sólo da idea del producto o 
sugiere su naturaleza o utilidad. 

TFRCER 1RlBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AflitINtSTRA
TIVA DEL PRIMER CIROJITO. 

Amparo en revisión 1260/77. C.P.C. Intematlo· 
nal lnc.- 2 de febrero de 1978 - Unani•idad de 
votos - Ponente: Sergio Hugo Chapital G, 
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Por otro lado cabe destacar, que en acaslones son tan apropiadas 

las denominaciones de fantas{a, aun más que las evocativas 1 que pasan a 

fo1'118r parte del lenguaje común con el peligro de convertirse en denomi· 

naciones genéricas o del dominio público con el consecuente riesgo de 

perder el registro correspondiente, 
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l.l.2. Signos Visibles Constitutlwos de Marcas. 

Por el témlno .. 1gno se comprende aquella"• osa qUP por su natu· 

rale:a o convencionalmente evoca en el entendimiento la idea de 

otra11 .C9) Por lo tanto, a la lu: del articulo 90 fraccl6n 1 de la Ley 

de Invenciones y Marcas, pueden constituir marcas emblemas, viñetas, re

tratos, foto¡raf!as, colores, mapas, envolturas, formas de envases o de 

productos, escudos, banderas, dibujos, etc, con las restricciones que 

la propia ley establece y que se analliar'n en forma detallada más ade· 

lante. 

Cabe señalar que dentro de los signos vlstbles ent111erados a mane

ra enunciativa en el párrafo precedente, los más cOlllUl\eS e ld6neos son 

los constltu[dos por dibujos <f.111' adlllten Wl campo también infinito de 

aplicación y que no han de referirse dlrectllllCnte al objeto que va a 

ser marcado, Al respecto existen ta11blén dibujos fantásticos que se 

apegan a las mismas re¡las analizadas para las denOIQlnaclones fantástl· 

c:as. 

Al igual cµe en las denominaciones, existen los dibujos o dlse· 

ños evocatlvos que no son totalmente descriptivos y por tanto si suscep· 

tibles de constituir marcas reglstrables. 

(9)Dlcclonarlo de la Lengua Española de la Real Academia Espafio· 
la, Decimonovena Edición, Madrid, 19~0, p. lZOZ. 
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1.3.3. Otros Medios Constitutivos de Marcas. 

La ley habla también "de cualquier otro medio susceptible dt' 

identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de 

apl lcarse frente a los de su misma especie o clase". Sin embargo, no 

existen muchos otros medios fuera de los apuntados, susceptibles de 

aplicarse a las mercancías o de usarse en los servicios, que siendo vi

sibles. no sean gráficos o denominativos, a menos de que Ja Ley se re

fiera a marcas empuestas o •lxtas. 

l.l.4. C.r"=ter Distintivo de las Marcas. 

Un requisito sine gua non de las •arcas lo constituye la dlstln· 

tlvidad a Ql;!e se refiere el precepto en co..,nto. Sin embargo, este te· 

ma es uno de los más controvertidos de la materia en virtud de la evl· 

dente subjetividad del requisito, ya que lo que para uno constituye una 

•arca nC1Dinatlva, figurativa o mixta suficientemente distintiva, para 

otro no. 

En efecto, la palabra distintivo viene del verbo distin¡¡:ulr "'° 
significa "hacer que una cosa se diferencie de otra por medio de alguna 

particularidad, sef\al, divisa, etc.". ''Manifestar, declarar la diferen

cia que hay entre una cosa y otra con la cual se puede confundir11 ClO), 

( IOJ Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 
Decimonovena Edición, Madrid 1970, p. 1202. 
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lo que supone que la marca cuyo registro se solicite, debe ser distinta 

de cualquier marca registrada. 

Por otro lado, el término "distlntlva11 se ha ldentlflcado con Ja 

capacidad, Inherente a la marca, de individualizar los artículos o ser· 

vicios que ésta ampare de otros de su misma especie. 

Debido a la gran complejidad de interpretar este requisito que 

debe reunir toda marca ha sido Wl tema poco estudiado por los teóricos 

de la materia y más aún, constituye un tema poco tratado en la jurlspru· 

dencla sobre la materia. 

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad lndus· 

trlal, Ley Supresa de la Unl6n, dispone en su artículo 6 quinqules, 

apartado B, inciso 2, que los países de la Unión pueden rehusar o lnva· 

lidar el registro de una marca registrada en otro país de ésta, cuando 

la marca en cuestión estó desprovista de todo carácter distintivo. 

Lo anterior se encuentra corroborado por escasísimos criterios 

jurtsprudencialos entre los qJe se encuentran los que se transcriben a 

continuación: 

M-\RCAS, LAS HARCAS DEBEN SER SUFICIENT91ENTE DlS· 
TINTIVAS PARA PODBt DISTINGUIR LOS PRODUClOS O SER· 
VICIOS A ~ SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI 
SON CONR.INDIBLES CON OTRAS REGISiRADAS CON ANI'ELA· 
CION. PECULIARIDADES DE l.AS MARCAS ESTABLECIDAS 
EN LOS ARTlCULOS 90 y 91 FRACCION XVIII DE IA l..EY 
DE INVENCIONES Y MARCAS.·Tratándose de cuestiones 
relativas a confusión de marcas, debe sostenerse 
que es el público consumidor quien fundamentalmen· 



te merece protec.e.16n para evitar la desorientación 
y el error respecto a la oaturale:a y origen de 
los distintos productos que concurren en el merca
do, y obviamente. al mismo tiempo, garantizar la 
integridad y buena fama del slgno distintivo adop· 
tado por el comerciante, a~gurando la fácil iden· 
ttficaci6n de las mercaderias. en otras palabras, 
la •rea ha de ser peculiar par<1. poder Jistlnguir· 
se claramente entre las demás marcas que influyen 
en el co111erclo o están registradas y la protección 
de la Ley ha de ser plena para que su poder de 
atracción y su capacidad distintiva no sufran men
gua esto justifica la existencia de la exigencia 
de que las marcas sean suficientemente distintivas 
entre s(, de suerte que el público consU111idor no 
sólo no confuOOa una con otra, sino que ni slquie .. 
ra exista la pasibilidad de que las confunda. Es .. 
tas pecullaridades las impltca la ley de la mate .. 
ria, cuando establece en sus artlculos 90 y 91 
fracción XVJif, que la den0111lnaclón que constituye 
la marca debe ser suficientemente distintiva para 
poder distinguir o ldentlftcar los productos o ser
vicios a que se apliq.w o trate de aptlcarse, fren~ 
te a los de su inisma especie y clase, y que una 
marca, no debe registrarse si es confundible can 
otra registrada con antelación. 

TERCER TRlWNAL COLEGIAOO EN 1-t.\TERIA APMINlsntA
TlVA DEL PRJMER CIRCUITO. 

Amparo en rcvlsl6n 1829/Bl , .. Hardy Splcer Limi
ted. - lS de mar.to de 1982.- Unanimidad de va .. 
tos.- Ponente: Genaro Davld Góngora Pimentel. 

HARCAS SIN CARACTERlSTICAS DlSTlm'JVAS.-El articu
lo 90, fracc16n I, de la Ley de la Propiedad Indus .. 
trlal, señala que pueden const.ltulr una marca las 
denominaciones suflcJentemcnte distintivas, suscep· 
tlbles de identificar los productos o servlclos a 
que se apliquen, frentt' a lo.!- de su misma especie 
o clase. Luego sJ Ja resolución re,lamada niega 
el reg)stro de una marca con ese fWldamento legal, 
y basa su resolución en q.ie Ja expresión sollclta
da no es apta par11 constituir una marca, porque no 
identifica a los productos a que se aplica frente 
a las de su misma especie a clase, ya que la deno· 
mlnacJón propuesta se aplica a todos tos productos 
de su clase sin distinguirlos uno de otro, no pue
de decirse que formalmente carezca de fundamenta· 
clón legal~ pues está citando el precepto que le 
sirve de apoyo, no q..ie haya. falta de motivación, 
pues está expresando las ra:.ones por las que esti
ma que el caso encaja en la hipótesis legal examl-

151. 



nada, Y puede Jet 11se que, en eJ caso, la denoml
nac.16n "productos clínicos" (aunque esté en Idioma 
extranjero) no es apta para constituir wia marca, 
porque no sirve para distinguir los productos clí
nicos de un productor de los de otro, ni unos pro
ductos clínicos de otros, por lo que no es apta pa· 
ra ser registrada como marca. Y aún a mayor abun
damiento ta conclusión anterior que por st misma 
se sostiene, se corrobora con la lectura de la 
fracción V del art[culo 91, que señala que no es 
registrable como marca una ~Imple denominación des
criptiva del producto. Y también, a mayo1 abunda.
miento, el articulo 6, quiquies, apartado B, inci
so 2o., del Convenio de Par(s revisado en Lisboa 
en 1958, señala que las marcas pueden ser rechaza
das cuando estén desprovistas de todo carácter dis
tintivo, o bien estén formadas exclusivamente por 
indicaciones <1Je puedan servl1, en el comercio, pa
ra designar la especie o destino de los produc· 
tos. Luego resulta correcto decir que la marca 
"productos cl(nicos11 destinada a amparar precisa
mente productos clínicos, no es apta para registro 
porque no Identifica los productos a que se aplica 
frente a los de su misma espec le o e la se y es w1a 
denominación generalizada aplicable a todos esos 
productos sin distinción. Y serta injusto e Ile
gal otorgar el registro marcarlo a esa denomina
ción, de manera que ningún otro fabricante de pro
ductos clínicos pudiera hacer mención de que lo 
que fabrica y vende son productos clínicos, para 
no incurrir en imitación de marca. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO el ~\TERlA AIMINlS· 
TRATIVA DEL PRIMER CIROJITO. 

Amparo en revisión 4/79.· Chcsebrough Pond's 
Inc, - 22 de marzo de 1979.· Unanimidad de 
votos.- Ponente: Guillermo Gu:mán Orozco, 

152. 

1.3.5. Los Nombres Comerciales y las Razones y Denomina· 

clones Sociales. 

Ahora b1eu, procediendo con el an.tllsis de la segunda fracc.lón 

del articulo 90 de Ja Ley de Jnvenclont>!> y Marcas. se puede afirmar que 

también pueden constituir válidamentr reglsttos marca1ios los nombres 
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comerciales, las razones sociales y las denominatlone-.. socJaJ.cs, siem

pre Y cuando no queden comprendidas en las p1oh1btr1ones legales qU<• se· 

rán objeto de análisl~ en el siguiente apartado. 

Por lo que se refiere a los nombres comerciales. los mismos puc· 

den válidamente constituir marcas siempre y cuando no resulten descrip

tivos de los giros mercantiles que exploten o de las mercanc(as que ven

dan y reúnan los requisitos exigidos para todo signo marcarlo partlcu

latntente el de dlstintividad. 

El nmbrc comercial se distingue de la marca en que el primero 

designa al establecimiento como tal, en tanto que la segunda distingue 

mercaderías o servicios, sin embargo, a través de este sistema, talllbién 

reconocido por el Convenio de París, se puede concluir que el nombre co· 

111erclal goza de una doble protección: como slano que distingue al esta· 

blecimlento propiamente dicho y como signo que distingue las mercaderf • 

as que en él se venden o los servicios que en él se prestan, 

Existen nombres comerciales muy acreditados que además es conve· 

niente y prudente registrarlos como marca como es particularmente el ca· 

so de tiendas departamentales y que se conocen como "house mark". 

Por cuanto hace a las razones y denominaciones sociales, aún y 

cuando la ley penuite su registro como marcas, lo cierto es que no se 

recurre mucho a ellas puesto que normalmente carecen de cualidades dis· 

tintivas, como es el caso de los supermercados AURRERA cuya marca es és-
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ta y no Arrendadora de Cenlros Comerciales, S.A. de C.V., que constitu

ye su denomlnacl6n social, 

Al igual que los nombres comerciales éstas deben reunir el requi

sito de distintivldad y en general.todos los requisitos que la ley exl· 

ge de las marcas. 



2. SIQIOS <1JO llJ l'IJEDEN COHSTI1UIR MARCAS. 

2.1 Denominaciones y Signos Distintivos. 

2.Z Nmibres Propios, Técnicos, de Uso Común y Denominacio
nes Genéricas o Usuales. 

2.3 Envases del Dominio Público, de Uso Común o Carentes de 
Originalidad. 

2.4 La Forma de los Productos. 

2,5 Den011lnaclones, Figuras o Frases Descriptivas. 

2,6 Letras, Números y Colores Aislados. 

2. 7 Escudos, Banderas y Emblemas de Países o Denominaciones 
y Siglas de Organizaciones Oficiales. 

2,8 Signos o Punzones Oficiales de Control y Garantía. 

2,9 Medios Oficiales de Pago Nacionales o Extranjeros. 

2.10 Condecoraciones, Medallas u Otros Premios. 

2.11 Nombres, Seud6nimos, Firmas, Sellos y Retratos. 

2.12 Títulos de Obras, Personajes Ficticios o Simbólicos y 
Personajes Humanos de Caracterización, 

2,ll Palabras Extranjeras (Derogada). 

2.14 Denominaciones Geogr~flcas. 



2.15 Los Mapas. 

Z,16 Si¡nos En¡añosos. 

2.17 Signo1 no Realstrabtes por Razones de lnterés Público. 

Z.18 Signos Contrarios a la Moral, Buenas Cost~bres u Orden 
Público. 

2.19 Sianos y Dencmlnaciones Notori¡amente Conocidas. 

Z.20 La Traducción de Palabras no Re¡istrablos. 

2.21 Marcas Idénticas. 

2.22 Marcas Setlejantes. 

2.23 Marcas Iguales o Semejantes a W1 Nombre COB1Crclal. 



2. SllJIQ5 ~ NO l'llliDEN COHSTllUll IWICAS. 

En congruenc.la con el sistema mixto adoptado por la Ley mexicana 

de la materia. que ya fue objeto de estudio al inicio del presente capi

tulo, ésta en su artículo 91 compuesto por ZJ fracciones consagra las 

hip6tesls norutlvas prohibl tlvas para el rea:lstro de marcas, 

A continuaci6n procederemos a analizar cada una de dichas hlpóte

sis legales, un caso práctico y las tesis jurispnJdenclales iú:s sobresa

lientes, aplicables a cada una de éstas prohibiciones le¡ales, 

Antes de Iniciar dicho estudio, es conveniente mencionar que, de

rivado de lo técnico que resulta la ley awiada a las iMLGllCrables laau

IMIS y a la subjetividad de la materia, la jurisprudencia ha constituido 

una fuente valioslsi•• de la materia aarcarla tanto como instrumento de 

integración como y, sobre todo. instrumento de interpretaci6n de dispo

siciones. de suyo. subjetivas e inciertas. 

En efecto. dentro del sistema legal mexicano los actos que el po· 

der público realiza para garantizar la tutela de los derechos inmateria

les de la propiedad industrial y, en concreto, de las marcas, se encuen

tran sujetos a W1 control constltuctonal a través del juicio de amparo. 

157 
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Anteriormente, durante la visencia de las Leyes de 1903 y 1928 

los particulares que se venían afectados por una resolución de la enton

ces autoridad marcarla prooiovfan un "juicio especial de revocación" que 

constituía un sistema ordinario de impugnación ante los jueces federa

les contra cuyo fallo proced(a un recurso ante el Tribunal de Circuito 

quien resolvía en definitiva. 

Posteriormente dicho sistema ordinario desdpareció con la puesta 

en visor de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 quedando COIDO has

ta nuestros días, el juicio de garantías c~o único medio extraordina

rio de impugnación de las resoluciones admlnlstl"ativas dictadas por la 

autoridad mal"cal"ia que hasta el 16 de mal"ZO de 1989 la constituyó la Dl

recc16n General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tec:nol6¡1co, depen

diente de la Secretaría de eo.el"clo y Fomento lndustl"iat.(11) 

Dul"ante la vigencia de la Ley de 1942 y de la actual Ley de 

1976, numel"osos han sido los juicios de amparo promovidos y resueltos 

pol" los Jueces de Distl"ito contra actos de la autol"idad mal"Cal"ia consis

tentes, entre otl"os, en negativas de l"eglstro· de mal"cas o nulidades de 

reslstl"os de mal"ca ya concedidos. Contl"a las sentencias dictadas por 

dichos jueces procede y ha procedido el recurso de revisión que corres-

(ll)A partir del decl"eto publicado el 16 de mal"ZO de 1989 en vi· 
gol" a partir del 17 de mal"ZO de 1989, se reform6 el Regla111ento lnterlol" 
de la Secretal"Ía de Comercio y Fomento Industl"lal con lo cual la Dil"ec-' 
cl6n General de Invenciones Mal"cas y Desal"rollo Tecnológico pasó a ser 
la Dirección General de Desarl"o)lo Tecnológico. 
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pondía ~solver hasta antes del afio de 1968Í 12) a la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Unión y, después de este año, a los Tri

bunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito que a 

la fecha staaa.n seis. 

Aclarado lo anterior, procederemos a entrar al estudio de cada 

una de las fracciones que COllpOnen el aludido artículo 91 de la Ley de 

Invenciones y Marcas. 

Z.1. Penoalnaclones y Sl¡nos Distintivos. 

La fracción 1 de dicho artículo fue reformada a través del Artí

culo Primero del Decreto de 29 de diciembre de 1986 publicado en el Dia

rio Oficial del 16 de enero de 1987, en vigor al día sl¡ulente, para 

leerse como sigue: 

No son registrables como marca: "I. Las denOlllnaclo
oes y sl1nos que no reúnan los requisitos que sel\al• 
la fracción 1 del •rtfculo anterior''. 

De conformidad con lo expuesto al explicar el requisito de dts

tintivldad exigido por el artículo 90 de la Ley de Invenciones y Mar

cas, a efecto de que una marca cumpla con su función Jnd1vfdualizadora, 

es menester que sea distinta de toda marca, que: posea elementos pro

pios, originales y susceptibles de apropiación, ya que es obvio que el 

(12)Reformas hechas a la Constitución, a la Ley de Amparo y a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federacfón de 30 de abril de 1968. 
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propio artículo 91 en sus demás rracclones dispone qUfi marca!. no pueden 

ser objeto de registro, entre otras razones, por no considerarlas dis

tintivas, según se expundrá más adelante. 

En consecuencia, no son registrables las marcas ~ no sean lo 

suficientemente distintivas en los términos ya apuntados. 

C A S O 

INSTANCIA AIHINISTRATIVA 

• Se solicitó el registro de la marca "SIN DENOMINACION" con-

sistente en el diseño de cuadros de color rojo, seguido por cuadros de 

color blanco y cuadros de color blanco atravesados por líneas oblicuas 

de color rojo, para amparar alimentos y sus in¡:redientes, particulaf'1111!n· 

te fideos y toda clase de pastas, salsas de tcaate y condimentos en ae:

neral. Efectuados los ezámenes ad•lnlstrativos y de novedad, la autori

dad marcarla resolvió negar el registro de la marca con fundamento en 

la fracción del artículo 90 de la Ley de Invenciones y Marcas en rela

cl6n con la fracción 1 del artículo 91 de dicha ley, en virtud de consi

derar que la marca propuesta, se trata de una figura no lo suficiente

mente distintiva y susceptible de identlficaC" los productos que preten

de amparar frente a los de su misma especie o clase. 
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INSTANCIA JUDICIAL 

• Inconforme con la anterior resolucl6n, el agraviado interpu-

so Juicio de Amparo ante Juzgados de Distrito manifestando que ta reso

lucl6n combatida no ctmplió con el requisito constitucional de debida 

fundamentación y motivación además de que la autoridad responsable efec

tuó una incorrecta lnterpretaci6n de los preceptos legales aplicados, 

en virtud de que la marca propuesta a registro tan es distintiva que 

con anterioridad ya hab{a estado registrada en la propia Dirección Gene

ral de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, registro que se ex

tinguió por falta de uso. En consecuencia, se destacó la Incongruencia 

de la autoridad en la emisión de sus juicios ya que en un principio con

sideró la canblnaclón de colores y figuras que forman el diseno como su

ficientemente distintivos· y posterlonnente, sin concurrir razones de he

cho o de derecho que lo Justificaran, cambió repentinamente de parecer 

frente a la nueva solicitud de registro presentada por el titular 

primario. 

La presente controversia aun se encuentra pendiente de resolu

ción por parte del Sexto Juzgado de Distrito en Materia Administrativa 

en el Distrito Federal. 

Z.2. Nombres Propios, Tknicos', de Uso Cosún y Denominacio

nes GenEricas o Usuales. 

La segunda fracción del precepto en comento a la letra dispone 

que no son reglstrables como marca: 
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11. "Los n011bres propios, técnicos o de uso cOllÚn de 
los productos o servicios que pretendan u.pararse con 
la .. rea, as( C090 aquellas palabras que en el len¡:ua
je corrlente o en las pr4ctlcas cmerclales, se hayan 
convertido en la deslgnac16n usual o gen6rica de los 
•luos11

• 

l.a presente fraccl6n también fue objeto de reformas en 1987 y 

comprende, desde entonces, lo q.ic antes de dichas reformas constltu[an 

las fracciones J y Il del mismo precepto. 

Ahora bien, la fracci6n en comento propo1clona variado! concep

tos q.Je, aunqJe todos se encaminan a un mismo prop6sito, no se les pue

de considerar COIK> equivalentes y por tanto merecen ser explicadas en 

forma separada. 

El No~mRE PROPIO de los productos (o servicios) es aquél con el 

<1Je se designa al producto en s[ mismo considerado, esto es, es el nom

bre necesario, su verdadera denomlnac16n y que, por raiones obvias, no 

puede ser monopolizado mediante el otorgamiento de su exclusividad a 

una persona, puesto que el lenguaje es común a todos y de libre uso. 

Esta prohibición St" justifica también, porq.Je resulta evidente 

<1Je los nombres necesarios carecen de la capacidad distintiva exigida 

por el articulo 90 de la T.ey de Invenciones y Marcas cuando se aplican 

precisamente a la clase de productos o servicios que designan. 

La anterior afirmación supone que la prohibición en estudio no 

es absolut11 cuando los nombres propios se aplican a designar productos 
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diversos·a los que nombran ya que en este caso la denominación en cues· 

tión se convierte en original, en virtud de que adquiere un sentldo fan· 

Lást leo 

La prohibición de obtener en exclusiva el uso de denominaciones 

necesarias se extiende igualmente a la figura que las siabollza. 

Los NCMBRES TECNICOS lo t.onstltuyen las expresiones o denomina

ciones utilizadas específicamente en dete111lnadas ciencias, artes u ofi

cios Y que, por consiguiente, no son empleadas por el púhllco general 

sino por un reducido número o sector de personas. 

Estas dencainaciones, al igual que los nC111bres propios, aunque 

no sean comunes al público más general, también son necesarias dentro 

del génel"o o especie a que se apl lean pol" lo que carecen de la capaci

dad distintiva que la ley exige. 

Los NOMBRES DE USO CCMJN son nanbres vulgal"es, usuales, que no 

habiendo sido ol"iglnal"lamente el nccibre necesario del pl"oducto o una de

stgnacl6n genél"lca, con el tiempo y pal" el uso se van hlCol"porando en 

el lenguaje hasta convertil"se en denominaciones de empleo necesario pa

ra deslgnal" el proJucto en cuestión pl"oVcntente, inclusive, de diVel"SOS 

productores. Es decir, son deno111lnaclones que inicialmente son de fan

tas(a para convertirse en wlgares, con lo cual pierden su capacidad 

distintiva, Por lo tanto, lo que justifica esta prohtbici6n, e~ que de 

medios de distinción del producto se convierten en denominaciones casua

les. 
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Aun y cuando la ley mexicana es omisa en cuanto a los signos mar

carlos figurativos que se convierten en signos de uso común para identi

ficar los productos a que se aplican, a este tipo de signos le deben de 

ser aplicadas las mismas reglas CJ.Je a las denominaciones de uso común, 

puesto que si la protección de la marca nominativa comprende también la 

exclusividad de la figura con que dicha denominación puede representar• 

se gráficamente y viceversa, de igual naanera a la vulgarización de un 

signo figurativo le deben ser aplicadas las mismas reglas que a la vul

garización Je una marca nominativa. 

En general, el proceso de vulgarización de una marca, puede resu

mirse de la siguiente manera: 

a) En un prl•er perfodo la marca es una designación o un slmbo· 
Jo de fantas[a que se apl lea a deten1inados productos o ser
vicios y que, en principio, no es muy conocida por el públi· 
co consmidor por lo que, no interesa a competidores deslea• 
les hacerla objeto de usurpaciones; 

b) En un segundo per[odo, la marca comicn:a a extenderse y cono
cerse entre el público consumidor como un agente atrayente 
de clientela, con lo CU.1.l dicha marca comienza a ser atracti· 
va para tos usurpadores y, en consecuencia, el titular origi· 
nal empieza a desplegar fuerzas para evitar usurpaciones¡ 

c) En un siguiente período la marca adquiere tal notoriedad y 
prestigio que se convierte en un instrumento garante de una 
calidad y caracterfticas espec(flcas del producto que ampa· 
ra. esto, al margen de la proveniencia del mismo¡ 
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d) Finalmente, en un cuarto per(odo, la marca puede vulgarizar· 

se a tal extremo que ya no se relaciona con su procedencia, 

sino tln1camente con un producto o servicio determinado, con· 

virtiéndose en un signo del danlnio público necesario para 

designar el producto o servicio en cuestión, es el momento 

en el que el público se sirve de la marca COllO el ncmbre o 

dena11inaci6n identificadora de dicho producto o servicio. 

Es difícil saber con plena certeza cuando wia marca pierde su ca· 

rácter arbitrarlo para convertirse de uso común. En 111uchas ocasiones 

el público se acost1.111bra a designar cierta clase de art(culos bajo la 

marca que el productor más conocido aplica a esa misma clase de mercan· 

cías. Esta situación no basta para que la marca en cuestión caiga al 

dominio público ya que aceptar esto implicaría la pérdida, para sus ti· 

tulares, de marcas que han alcanzado w1 merecido prestigio y notorie· 

dad, resultantes de un gran esfuerzo, inversión, ingenio, inteligencia 

y originalidad situación que a todas luces constltulr[a una evidente in

justicia. 

A efecto de evitar que una marca se transforme en la voz común

mente usada en la designación de detennlnadn mercancía, es recomendable 

seleccionar marcas que difieran del nombre genérico de los art[culos a 

los que se pretende aplicar¡ evitar que en la propaganda se le utilice 

como nombre del producto y no como marca y evitar el uso de dlcha marca 

como el nombre de la misma clase de art[culos que ·ampara la marca origi

nal por parte de competidores generalmente desleales. 
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Un asunto más controvertido aún que el de los nombres de uso co

mún y que posee gran resonancia a nivel Internacional son las discutl-

das DENOMINACIONES GENERICAS O USUALES a que se refiere la fracción en 

comento que en la parte conducente señala: 

"no son reglstrables como marca •• , aquellas pala
bras que en el lenguaje corriente o en las prácticas 
comerciales, se hayan convertido en la desi¡nac16n 
usual o aeMrica ••• " de los productos o servicios 
que pretendan ampararse con la marca. 

Efectuando un ar.állsis semántico del concepto utilizado por la 

Ley, podemos señalar que por designación se entiende "denominar, indi

car o elegir11 ,Cll) por usual "lo que común o frecuentemente se usa o se 

práctlca11 Cl4) y par 1enérlco "común a muchas especies, conjunto do co

sas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes''• C 15) 

lo que supone que por "designación genérica o usual" debemos comprender 

la "denomlnaci6n c., • un conjunto de cosas cuyos caracteres aon ctau-

nes. 11 

La justifi~ación de la prohibición del registro de marcas ¡enéri

cas radica en que las mismas carecen de cuno distintivo siempre y cuan

do la marca que constituye el té11111ino genérico ampare productos o servi

cios comprendidos en dicho género, de suerte tal que, si la marca se 

(ll)Diccionario Porrúa de la l.engua Espaílola; Editorial Porrúa, 
S.A., México, 1973, pág 244. 

(14)Ibldem, p. 782. 

(lS)lbidenr, p. 352. 
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aplica a 11ercancías en especie dlstintas a las comprendidas dentro del 

g;énero que designa la marca, no se aplica la presente prohlblci6n, ya 

que en este supuesto la marca en cuesti6n constituye una denominación 

arbitrarla o de fantasia salvo que, como se verá más adelante al anall

tar la corrospondlente fracción, pueda inducir a error al consualdor so

bre la naturaleza, origen, c01tpanentes o cualidades de los productos o 

servicios que pret~nda asparar,(16) 

Al respecto David Rangel Medlna(l7) cita como marcas cuyos re¡ls

tros fueron nulificados en atención a esta prohibición Iesal 1 entre 

otras, las siguientes: 

SAL DE FRUTAS 

HAAD RUBBfR 

SAATENIITA 

ROJA 

para preparaciones rarmaceútlcas. 

para peines de goma dura. 

para utensilios de cocina o para aul,ar. 

para mez.cltlla. 

Y como marcas cuyos registras no pudieron ser nullflcados cita 

los siguientes: 

l:ARDEX 

COCA-COL\ 

ELEC'TROPURA 

aRNE, VtNO Y HIERRO 

para registradores y sistemas para 

archivar cartas y documentos. 

para bebidas refrescantes. 

para bebidas refrescantes. 

para tónico medicinal. 

(16)Ver nÚlll. 2.16 del presente capítulo. 

(17)Rangel Medina, David; Op. cit., pp. 301 y 30Z. 
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La prohibición de la faetibil jdad de registrar desianaclones 

usuales o aenérleas es perfectamente comprensible, ys q,¡e se pretende 

er.'ltar el monopolio del lenguaje que adquiriría el titular de wia nr

c.a, dado el derecho de exclusividad que sobre el uso de la •1saa ltt con

feriría el otorgamiento del correspondiente registro. 

De confor11ldad con la Ley de Invenciones y Marcas una marca de 

origen o potencialmente genérica puede s0111eterse a las siguientes sltua• 

clones: 

a) Sl la denominación es orl1lnalmente genérica y la autoridad 

marcarla asC lo apn-cla la misma objetar! y negar§ el re¡ls· 

tro correspondlente con fund~nto en c1 Artfculo 91, Frac· 

ción 11; 

b) 51 la denoalnac16n era genérica al ..ento de ser rcaistrada 

y la autoridad no lo percibió, podrá en cualquier tiempo so~ 

licitarse su nulidad con fund~nto en el artículo 14? frac .. 

ei6n I, de la Ley de Invenciones y Mareas, en virtud de que 

el registro correspondiente se otorgó en contravención de 

las dlsposieione5 de la Ley, y; 

e) Si una marca originalmente se registró como no aenérica pero 

que con posterioridad se transfonn6 en tal. procederá su ex· 

tincl6n a1 amparo del articulo 149 de la ley de la Mater-la 

que dispone: 
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""-rt. )49. Además de loi. casos establecidos en esta 

Ley, procederá la extloci6n del registro de Wla marca 

si su titular ha provocado o tolerado que se transfonDe 

en dena11inaci6n genérica la que corresponda a uno o va

rios de los productos o servicios para los cuales se re

gistró, de tal modo que en los ciedlos cow-rclales y en 

el uso generalizado de dicha denominación por el públi

co, la mis11a haya perdido su significación distintiva, 

cOllO medio de identificar el correlativo producto o ser

vicio a q.¡e se aplique. 

Al efecto se observará el procedimiento marcado en el 

Título Octavo de la presente Ley y la den011inaci6n de 

que se trate pasará al dominio público, a partir 'de la 

fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Fe· 

dcraci6n la declaratoria correspondiente." 

Es prudente señalar que el procedimiento administrativo de extin

ción correspondiente puede iniciarse a instancia de parte o de oficio 

en el que, naturalmente, el titular puede presentar y objetar pruebas 

para evitar la declaratoria de extinción de su marca. 

Sin embargo, detenninar la genericidad de un signo marcarlo y, 

particularmente, demostrar la tolerancia y provocación por parte del ti

tular es algo verdader&J1Cnte complicado y poco usual. 
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Para tal ,tecto suele recurrirse a dictámenes de autoridades o 

instituciones autorizadas en la rama del conocimiento humano a "'8 co

rresponden los artículos que se designan con la •arca cuya genericidad 

se pretende declarar, a diccionarios, reglas gramaticales, obras técni

cas o literarias especializadas, acuerdos y convenciones intemaciona· 

les, sentencias administrativas y judiciales sobre la materia, dictáme

nes de peritos en IinsDística y demás ciencias que se requieran, etc. 

La forma más COCllÚll para apreciar la genericidad de un vocablo 

consiste en someterlo a un análisis gramatical y lJngOístico para deter

minar si ldlomátic811Cnte posee algún significado adoptado, inclusive, 

por obras literarias especializadas o generales. 

La mayoría de los teóricos autorizados en la materia coinciden 

en señalar que para que un vocablo pueda resultar genérico, es menester 

que designe de 111.nera verdadera, precisa y usual, Ja oaturaJe"9 del pro

ducto y que nonsal11ente los vocablos que resultan genéricos, ya lo eran 

al llOlllento de la concesión del registro, aunque de una manera no tan 

evidente. 

Resulta prudente aclat"ar que los procedimientos de ei:tinc:t6n o 

nulidad por generlcidad de una •arca los inician gcneral111Cnte los pro

pios infractores de las mis•as, CCIC90 principal defensa para impedir que 

el titular obtenga la declaratoria de usurpaci6n en su perjuicio, pu

diendo aprovecharse así de la fama, prestigio, esfuerzo y capital apli

cado por dicho titular. 
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Es por esto que las autoridades administrativas y Judiciales a 

nivel nacional e Internacional han procedido en forma muy sigilosa en 

cuanto a la declaratoria de genericldad de una marca. 

Sin embargo, taJ11bién resulta claro que la ley marcarla busca pro

teger tanto el crédito del productor a comerciante corno al público con

SU111ldor para que no sea ef\lañado acerca del origen de los productos que 

ostentan dicha •arca, por lo que, cuando ésta ha dejado de indicar ori

gen, cano sucede cuando el público la usa como un ténalna genérico que 

indica la naturaleza o clase del producto, resulta evidente .que el pú

blico ya no se interesa más en el origen de dicho producto coma requisi

to para ejercitar su capacidad selectiva. En este momento, continuar 

protegiendo al propietario en el uso exclusivo de la marca <p.Je se ha 

convertido en término genérico, significa otorgarle un monopolio caater

cial respecto de una palabra C{Ue ya se encuentra en el dominio público~ 

prohibiendo 13 libre competencia con otros proveedores del mismo produc· 

to. 

A efecto de que WUlo marca pueda convertirse en genérica, es nece· 

s•rio la provocación o tolerancia de tal situación por parte de su titu

lar. 

En efecto, las marcas no se hacen populares por alguna cualidad 

que les sea inherente a menos que se aproximen demasiado a los linderos 

de la desc:rlptlvtdad lo llJC facllitar(a dicha conversi6n. La popularl

dad la consiguen como resultado de Wla inversión considerable en la fa• 

bricacián, caterciall:aci6n y propaganda, as{ como por buenas nonaas 
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de calidad, que provocan la buena fama del producto marcado lo <J)e no 

es perjudicial nl reprobable siempre y cuando el titular no permita Wla 

popularización excesiva. Esto es, si el propietario de la •arca es el 

culpable de actos de comlslón u misión en el trato de su marca que lle· 

ven a ésta a su excesiva popularidad, entonces dicha marca indudablemen· 

te entra al dominio público, ya que, como se mencionó ant.es, en ese mo

mento desaparece el peligro de que el público resulte engañado sobre la 

procedencia de los art!culos que se adquieren bajo la marca ¡enérlca 

puesto que en tales circunstancias no lo estaría empleardo como símbolo 

de origen sino como D09bre del producto. 

En consecuencia, la ley no parece inclinarse en favor de la 

transformación de una marca en palabra genérica, a menos que el propie· 

tario sea culpable de actos de CQIDisión u a'lisión. 

Un acto de cot1lsió~ puede ser que el propietario comercialice la 

marca en cuestión junto con la denominación genérica del pr~ucto al 

grado de que el canslltidor llegie a identificarlos hasta substituir el 

término usual por dic!la marca para designar todo el género de productos 

a que la misma se aplica con independencia del origen de los •is1tas. 

Por el contrario, un acto de anisión por parte del propietario, sería 

evitar que sus distribuidores concurran en dicho error en la propaganda 

que del producto efectúen, Otro acto de omisión puede consistir en que 

el propietario no evite la Inclusión de su marca como término en un die· 

clonarlo, enciclopedia u obras literarias en general. Otro caso de ami· 

slón consiste en no demandar a usurpadores de la marca. El acto de co· 

misión aás caaún suele consistir en referirse pcrsistentemente a una 
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marca como sl fuera una palabra descriptiva ordinaria sin mencionar su 

carácter Je marca, en programas de radio o televisl6n, en libros de tex

to y publ1caclones especializadas, asf como en diccionarios técnicos o 

de otra (ndole donde W\.B simple referencia a esa marca sin indicar ser

lo, puede ser sumamente nocivo. 

Por esta raz6n, por ejemplo, la legislación Escandinava na 

estipulado que el propietario de una marca pueda solicitar a los auto

res, editores y publicistas de diccionarios, manuales y, en general de 

cualquier trabajo impreso, la garantía de que no reproducirán la marca 

en sus trabajos a aenos de <1-le lo hagan con la indicación de que se tra

ta de una marca registrada, 

Al respecto se pueden citar los slguentes criterios: 

MARCAS, REG151RO DE LA PALABRA MARTlNl PARA AMPARAR 
VINOS.-La Clase 47, de las contenidas en el artículo 
71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Indus
trial, al decir "vinosº, es demasiado abstracta, 
pues parece comprender toda bebida que contenga alco
hol, y no sólo el producto de uva fermentada sin des
tilar que es lo que ser(a "vino" en sentido estric
to, y como la palabra "Martlni" es de uso ccmún sólo 
para designar un cocktail o bebida preparada a base 
de ginebra y Vino vermouth, sin que dicha palabra 
sea de uso cocmln para dlst ingul r tódos los "vinos" o 
bebidas alcohólicas en general, de ahf que si el ar
tículo 105, fracción Il, de la Ley de la Propiedad 
Industrial que establece: "Articulo 105.-No se admi
tirán a registro como marca: ,,,11,-Los nombres que 
se hayan hecho de uso común en el país, para desig
nar productos pertenecientes al mismo género o espe
cie que aquellos que tratan de ampararse con la mar
ca.,.", prohibe amparar con la marca ''Martini" la es
pecie "cock.tai ls" o la especie bebidas preparadas, 
es de estimarse que no impide que esa marca sea re
gistrada para amparar "vinos" en sentido estricto, 
como productos de uva fermentada sin destl lar, u 



otras bebidas como aguardientes (productos destila
dos), pero sin Influir tipo alguno de bebida mezcla
da o especie constituida por bebidas metcladas o 
"cocktal Is". 

PRIMER lRIBUNAL COLEGIADO EN MAT~IA AI»!INIS
TRATJVA DEL PRIMER CIROJITO. 
Amparo en revisión 327/76.- Tradail, S.A. 
25 de agosto de 1976 • Unanimidad de votos. 
• Ponente: Abelardo Vázquez Cruz. 

MARCAS, REGISTRO DB.-La fracción I del artículo 7° 
de la Ley de Marcas de 1928, prohibe el registro 
de los nombres o denominaciones genéricas, cuando 
la marca ampara objetos que estén cart1prendldos en 
el género o especie a que se refiere tal nombre o 
denominación, o que se hayan hecho de uso cocnún en 
el país, para designar productos pertenecientes a 
la clase o especie que trata de ampararse con la 
marca. De conformidad con dicho precepto, lo que 
la ley prohibe, es que se registren como marca, 
nombres o denominaciones que denotan justamente 
los objetos a los que van a ser aplicados con ese 
carácter. Ahora bien, C<xDO los objetivos califica
tivos son palabras generales que, por serlo, po
seen denotación o connotaci6n, por la primera de 
esas propiedades, se ercuentra designado el aspec
to concreto de la noción que expresan, es decir, 
su extensión, formada por el grupo de objetos en 
los que se han reconocido cualidades comunes. Al 
emplearse como marca cualesquiera de esos adjeti· 
vos, se sustantiva, y por lo mismo, se calla y que• 
da indeterminado el nombre con el cual concuerda¡ 
de llOdo que si los atributos connotados por el ad· 
jetivo, no se refieren a ningún objeto o cosa de· 
tenalnados, no habrá base para afirmar que corres
ponden a los que posean los objetos que van a ampa· 
rar la marca; de donde resulta que el propio adje
tivo, no puede tener una denotación que se realice 
exactS11Cnte en dichos objetos, En consecuencia, a 
esa clase de adjetivos no la excluye de re¡istro 
la fracción I del art{culo 7º de la invocada Ley 
de Marcas. 

T. LXXIX, p. 1784, Amparo administrativo 
directo 1995/43, Marcos EI{as J., 16 de ene
ro de 1944, unanimidad de 4 voto5. 

HARCAS, REGISTRO DE LAS.-1.a finalidad que persigue 
Ia Ley de Marcas, en la fracción 1 del articulo 
7°, es prohibir el registro de las palabras genéri· 
(.35, para evl tar un indebido JDOnopol lo del léxico 
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nacional, que de otra suerte, se suscitaría. Aho· 
ra bien, dicha dlsposlci6n se refiere, exclusiva
mente, a las palabras del idioma nacional usadas 
como denominaciones de marcas, y si bien es cierto 
que en nuestro idioma están comprendidas algunas 
palabras extranjeras, esto no ocurre con la pala
bra ''crush", sin que te~a que discutirse si su 
traduc.cl6n es palabra generlca, ya que esa traduc
ci6n no es vocablo registrado como marca, sino 
"crush". Además, si bien las palabras escritas en 
idloaa extranjero, por esa circunstancia, no pier
den su naturaleza lntr!nseca, en el caso, es ine
xacto que el Magistrado responsable se funde en 
tal consideración al decidir que "crush11 no es pa
labra genórica, sino en que "los géneros son cono
cidos en nuestro país con voces españolas", Por 
tanto, no siendo "crush" palabra ordinaria, su re
gistro no es violatorio de la ley, pues la restric
ci6n establecida por ésta, es en la hipótesis de 
que la marca emplee un nombre o denominación gené
ricos, amparando un objeto incluido en el género o 
especie a que alude la denominaci6n. 

ID. 10.-La fracción IV, del artículo 39 de la Ley 
de Marcas, faculta al Departamento de la Propiedad 
Industrial, para poder declarar la nulidad de un 
registro de marcas, cuando por error o diferencia 
de apreciación, se efectúa un registro, existiendo 
otro vigente, que resulte Invadido, por tratarse 
de una marca con la cual se confunde. Esta facul
tad es manifiesta y dicho Departamento actúa, bien 
de oficio o a petición de parte "subconditionem" 
que el error se advierta o reclame, dentro de los 
cinco años siguientes a su publicación en el Regis
tro Oficial, del registro invasor, Por tanto aun
que el representante de la parte interesada, hubie
ra carecido de personalidad, tal circunstancia no 
impide que sea estimada legal la resolución que de
claró la nulidad de la marca, ya que según aquella 
disposición, la autoridad administrativa puede dic
tarla oficiosamente. 

T. LXXIII, p. 1386, Amparo administrativo 
directo 6120/41, Schiemann Guillermo, 16 de 
julio de 1942, unanimidad de S votos. 
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CASO 

INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

1111 Se soliclt6 ante la entonces Dirección General de Invencio

nes, Harcas y Desarrollo Tecnol6glco la extlncJ6n del registro marcarlo 

No. 13335 ·~UZENA" con fundamento en lo dispuesto por el articulo 149 

de la Ley de Invenciones y Marcas debido a ~e el primer titular, el ac

tual titular y sus usuarios autorizados han provocado y tolerado la 

transformación de dicha marca en genérica de manera tal que en los me

dios comerciales y en el uso generalizado del público consumidor de los 

productos amparados por la marca, ha provocado la pérdida de la stgnlfl

caci6n distintiva de la •lsma. 

Seguidos los trámites de ley, la autoridad marcarla después de 

desechar una de las pruebas periciales ofrecidas por la deaiandante, ne· 

g6 la declaración administrativa de extinción del registro marcarlo No. 

13335 "MAIZENA". 

INSTANCIAS JUDICIALES 

1111 Inconforme con la anterior resoluci6n el agraviado interpuso 

Juicio de Amparo mismo que fue turnado al Ju:gado Tercero de Distrito 

en Materia Administrativa del Distrito federal. Seguidos los trámites 

legales, e1 c. Juet de conocimiento resolvió conceder a la quejosa el 

amparo y protección de la justicia federal. 



• 
177 

Inconformes a su ve~ C'on dicha sentellC'l.a las responsables y 

terte-ru perjudicada interpusieron recurso de revlsi6n que tocó conocer 

al H. Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Adm:inls· 

tratlvli (fllen resolvió confirmar la sentencia recurrida concediendo a 

la quejosa el amparo y protección de la justicia federal para el efecto 

de dejarse insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado 

reponiendo el procedimiento para admitir, desahogar y estimar, conforme 

a derecho, la pericial de filología y lingllistlca as{ como la prueba 

consistente en la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles 

ofrecidas por la quejosa, para dictar nueva resolución. 

• Con base en lo anterior la responsable, en ejecución de sen

teoc la, emitió una nueva resolución por virtud de la cual dcj6 insubsis

tente la anterior resolución y negó nuevamente la declaración adminis

trativa de extinción del registro marcarlo No. llllS ''MAlZ.ENA". 

111 Inconforme con esta resolución la parte agraviada interpuso 

nuevo Juic lo de Amparo que correspondió conocer al Juez Cuarto de Di s

trlto en Materia Administrativa del Distrito Federal. ·seguidos los trá· 

aites legales el C. Juez de conocimiento resolvió conceder a la quejosa 

el amparo y la protección de la justicia federal con fundamento en la 

siguiente tesis: "Los conceptos Je violación resultan fwidados porque 

la autoridad no tomó en consideración el argumento de la quejosa de que 

la ahora tercero perjudicada hab{a permitido, provocado o alterado el 

que la denominación ""lZENA se convirtiera en denominación genérica, 

puesto que no fueron debidamente estudiadas por la responsable las prue

bas consistentes en la publicación de la voz M.\IZ.ENA en las ediciones 
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XVl, XVII Y rr/ del Diccionario de la Real Academia Español~ v tas car· 

tas de 13 de JlDllo de 1977 y 10 de octubre de 1978 del Secretarlo Perpe· 

tuo de la Real Academia Espafiola, así COf!IO diversas coplas certificadas 

de diccionarios y recetarlos de cocina qie, además de probar su aplica

ción, acreditan lo pretendido por la quejosa en el sentido de que el ti

tular del registro marcarlo 13335 "MA.IZENA" provocó o toleró su trans· 

formación en genérica .•• sin que la hoy tercero perjudicada haya democ;

trado su falta de tolerancia o provocación puesto que 110 basta con que 

haya objetado la inclusión de la palabra en las ediciones que tuvo la 

quejosa y que tuvo el ofrecimiento por parte de los editores, de elimi

nar cualquier ~nclón de la marca 111ofAIZENA", o bien, el de Indicar en 

ellas que es una marca reglstrada ••. Más todavía, resulta interesante se

ñ.alar que dentro del procedl•iento administrativo que culminó con las 

resolución que ahora se l11¡>1J&na, quedó efectivamente acreditado <pJe la 

ahora tercero perjudicada consintió el uso de la palabra ''MAIZENA" callo 

témino genérico •• ,de tal modo que en los medios comerciales y en el 

uso generail%ado de dicha den0111nac1ón, .ha perdido su significación dis· 

tlntlva, Lo cual acontece indiscutibleaente por el hecho de ""e el pro

pietario de la marca lo use c~ término genérico y cuando es ya de la 

conciencia del público ese hecho ••• y si puede afirmarse que entre el pú

blico y en los usos comerciales la den001lnación H-\IZENA se ha converti

do en término genérico de tal manera que ha perdido su significación 

dlstlntiva ••• Si bien es cierto que la usuaria autorl%ada de la •arca 

MAIZENA ocurrió ante la Dirección General de Ingresos Mercantiles a u

nifcstar su Jriconfonnldad por la inclusión de la marca antes 9enc.ionada 

como vo:: genérica para Jos efectos del impuesto sobre ingresos mercanti· 

les, no es menos exacto que a pesar de la contestación el hecho quedó 
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tolerado, puesto que la '1rcunstancta misma Je que la empresa tercero 

perjudicada hubiese prott":stado o reclamado la lnclusl6n del término 

''M.\.IZENA", dentro de la Ley Federal de Impuestos sobre Ingresos Mercan

tiles, establece la condición de que se consienta o tolere la transfor· 

aaci6n del término en denominación genérica, ya que, para estimar lo 

contrario era necesario que hiciera valer uno de los medios de defensa 

establecidos por la ley,, para defender sus derechos legalmente tutela· 

dos, como podría ser la interposlci6n del juicio de garantías. 

• Inconformes con dicha sentencia, tanto las autoridades res· 

ponsables como la parte tercero perjudicada interpusieron el recurso de 

revisión que toc6 conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Primer Cir· 

culto en Materia Administrativa habiendo resuelto revocar la sentencia 

del .!....S!:!.2 negando a la quejosa el amparo y la protección de la justicia 

federal en virtud de "1e si bien es cierto que la marca se trans[orllÓ 

en genérica, no es verdad que el titular haya provocado o tolerado se 

generall%aci6n ante la comprobact6n de su manifiesta inconformidad con 

diversos escritos enviados a editoriales y demás autoridades con la con· 

testacl6n respectiva y compromiso a la supresl6n de la vo% MA.lCENA de 

sus publicaciones como denominación genérica o a la indicaci6n de que 

se trata de tma marca registrada por lo que procede revocar la resolu

cl6n recurrida en revisión en virtud de que el artfculo 149 de la Ley 

de Invenciones y Marcas exige tolerancia o provocact6n por parte del ti· 

tular, situación que no se demostró en el presente caso. 
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2.3. Envases del Doslnlo Público, de Uso Comln o Carentes de 

Orlalnalldad 

La fracción 111 del artículo 91 en comento consagra la presente 

prohibición en los slguient~s tél'llllnos: 

No son registrables como marc.a: "111,·La flaura de los 
enw-ases q1.1& sean del doalnlo público o que se hayan he
cho de uso común y, en aeneral, aquellos <Pe carezcan 
de una orlainal ldad tal que los distln¡a f'cl l•nte". 

Al igual que en diversas fracciones del artículo en análisis, el 

legislador gustó de utilizar diversos t~nninos para consagrar la presen

te prohibición, algunos de ellos equivalentes, otros no, pero que Indu

dablemente provocan variadas confusiones, por lo que amerita nuevamente 

efectuar un análisis sem&ntico de los mismos. 

Por envases "de uso común", debemos entender aquellos cuyo uso 

se ha generalizado, vulgarizado perdiendo, en consecuencia, sus caracte

rísticas indtvlduallzadoras. 

Por envases "carentes de originalidad" debe entenderse a(f.JOllos 

que nunca han poseído características distintivas propias para lo cual 

conviene recordar lo ya expuesto sobre los requisitos esenciales o de 

fondo de la marca,(18) 

(18}Ver Capítulo 11, número 5.1. 



IRJ. 

Por envases "del dominio público" se debe entender aquellos que 

desde un principio son de uso general 1 zado y que consecuentemente ya no 

pueden ser objeto de exclusividad a través de su registro como marca, 

Resulta evidente que estas tres manifestaciones relativas a la 

no reglstrabilidad de envases se justifican en Jo dispuesto por el artf· 

culo 90 fracción 1, ya analiz.ado. En consecuencia, la presente frar

clón debe interpretarse en el sentido de que no son reglstrables los en

vases que ya sean del dominio público, que se hagan de uso común a Dll.Je

llos que carez.can de originalidad que los distinga fácilmente, esto es, 

que no sean distintivos por falta de elementos caracter{stlcos, vgr. 

envases de agua mineral, de agua oxigenada o los envases de vidrio dese

chables cpJC actualmente están usando todas las empresas refresqueras, 

por lo que los productos en ellos envasados requerirán de una marca que 

los diferencie de otros artículos análogos, en virtud de 11Je el conti

nente no es lo suficientemente distintivo, En cambio, hay otros enva· 

ses como el de ''Squlrt", ''Orange Crush'' o "Coca Cola", que por su origl· 

nalidad son rcglstrables COIDO marcas, independientemente del otro signo 

nominativo que se inscriba para diferenciarlos, en cuyo caso goz.arán de 

la protección de dos registros. 

Sin e11bargo, existen países que prohiben el registro de los enva· 

ses cOlllo marca, por considerar que los mismos no son lo suficientemente 

distintivos o bien porque prevalece en ellos la idea de que la marca de· 

be ser 11bidlmensional'1 y si el objeto del derecho a proteger es "trldi· 

11ensional" deberá recurrirse a la protección del mismo a través de otra 

figura de la propiedad industrial como es el "modelo industrial". 
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·Sin embargo, resulta claro que en nuestro derecho positivo si 

son válidamente registrab1es CODIO marca los citados envases a condicl6n 

de que reúnan los requlsl tos de los signos marcarlos y no incurran en 

alguna de las prohibicionus comentadas. Lo anterior se encuentra corro

borado por diversos criterios jurlsp•udenclales cp.1e más adelante se ana· 

lli:a1án. 

Además, resulta lmpo1tantc destacar "-'e aunque, en efecto, la fi· 

gura tridimensional de los envases es objeto de p1otecci6n coll\O modelo 

industrial, dicha protección es ente•amente temporal por Wl pcrtodo im

p1orrogable-de 7 años, ya que W\a vez transcurrido dicho plato caen ine

ludiblemente al "dominio público", •ient1as c:JJe las marcas, dada la po

sibilidad de renovación del registro, pueden goi:ar de una proteccl6n 

prácticamente indefinida, por lo que sl el modelo también se protege co· 

mo marca, se eltdiría la temporalidad de aquél, haciendo posible una tu· 

tela ilimitada en el tiempo. 

Con motivo de esta illternatlva legal, se han provocado confusio· 

nes en las que incurren diversos tratadistas como César Sepúlveda{l9) 

"1ien identifica la ''ca[da al dominio público" de un modelo con un "en· 

vase del d011inlo públlco11 que son dos situaciones diferentes que surgen 

o se relacionan con derechos de propiedad industrial también diferentes 

y que, en consecuencia, se encuentran regulados por disposiciones defi· 

nltlvamente diversas. 

(19)Sepúlveda, César; Op. cit., p. lZl. 
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En efecto. la circunstancia de que un modolo entre al dominio pú· 

b11c..o por virtud de su caduc ldad, no puedo const i tul r impedimento algu· 

no para que la fon11a peculiar del envase, en tanto reúna las exigencias 

le¡ales de los signos distintivos de mercanc(as, se admita como marca. 

En conclusión, no existe razón alguna para que tratándose de mar· 

cas pljstlcas. o trldirnenslonales, el hecho de que el modelo respectivo 

haya caducado, les reste eficacia como signos distintivos, ya que resul· 

ta clara que la disposiciones relativas a modelos industriales no pue

den ser válida.Dente aplicadas a las marcas, 

MARCAS, REGISI'RO DE (ENVASE.S DE USO C<MJN).·Si bten 
es cierto que el articulo 105 de la vigente Ley de 
la Propiedad Industrial, en su fracción 111, estable
ce qJe no debe admitirse a re~lstro como marca, los 
envases que sean de daninio publ leo o se hayan hecho 
de uso c09.Ín en México, y en general aquellos que ca
rezcan de una originalidad tal, que los distinga fá
cilmente, también lo es que dicho precepto no propor
ciona datos suficientes para determinar cuándo un en
vase es del dominio público o se ha hecho de uso co
mún, haciendo la distinción entre los casos de paten
tes de invención y los de marcas comerciales, por lo 
~ no se ve una razón fundada ni se encuentra apoyo 
legal sólido para aplicar, estos últimos preceptos 
que se refieren a las patentes, para negar el regis· 
tro de la marca solicitada. 

T. LXXXVII, p. 893, Amparo administrativo en 
revisión 660.S/45, Hcrnández Paillet Pedro y 
coags., 1 de febrero de 1946. unanimidad de 5 
votos. 

T. LXXXVI. p. 8Z9, Amparo administrativo en 
revisión 6642/45, Hernández Paillet Pedro y 
coags,, 29 de octubre de 1945, unanimidad de 4 
votos. 



MARCAS, REGlSf'RO DE.·l:s violatoria de garantías la 
resolución que niega eJ registro de una marca, ale· 
¡¡ando que el objeto que se quiere registrar entró al 
dominio ptlbl ico, cOlllo patente de modelo, pues esto 
no quiere decir que COOJO figura, no sea susceptible 
de aapararse como JDarca, máxime si para llegar a es· 
ta conclusión, la autoridad se remite a la Ley de Pa· 
lentes de lnvenc.i6n, que no pueden l"eg.ir sJno la ma· 
teria para Ja que fue creada. 

T. LXXXII, p. JJbb, Amparo administrativo en 
revisi6n 7054/44, Hernández de Gorozpe Maria 
dt" Lourdes y coags., 14 de novle111bre de 1944, 
unani•ldad de S votos. 

MARCAS WE SE CONSTI'IUYEN POR EL REGISTRO DE UN 
ENVASE.·Sl el registro se hace por marca (sin denomi
nación) de \U\ envase distintivo en sus caracteres es
peciales y las reservas se constriñen al uso de df· 
cho envase, el tercero que utilice un n=ceptáculo 
exactamente igual al ya registrado, infringe el dere· 
cho de uso del registro marcarlo establecido por el 
artículo 9b de la Ltly de la Propiedad Industrial. 

SEGJNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA Al)tlNIS
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 42/75. - Uhu-Werk H. U. M. 
Fischer. • 9 de abrJI de 1975, - Unanimidad de 
votos. • Ponente: Juan Gómez D!az. 

MAAO.S, Eh'V1\SES DE.SCRIPTIVOS.-Es cierto que un enva· 
se, frasco o recipiente, puede resultar descriptivo 
del producto, en términos del artículo 91, fracción 
V, de la Ley de Invenciones y Marcas (articulo 105, 
fracción IV, de la Ley de la Propiedad lndustrlal), 
pues si se trata de registrar como marca el dibujo 
de un recipiente que en el lugar se asocia con un 
producto, ese recipiente s[ resulta descriptivo, y 
no ser[a legal otorgarle su uso exclusivo a uno de 
los fabricantes, impidiéndoselo a los competidores. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA A™INIS· 
TRATIVA DEL PRIMER CIROJITO. 

revisión 144/79. Chesebrough Amparo en 
Pond's Inc. 
dad de votos. 
Orozco. 

13 de julfo de 1979. • Unanimiª 
Ponente: Guillermo Guz!llán 

18-1. 



lBS. 

CASO 

JNsrANCIA ADMINJSTRATIVA. 

" Se solicitó ant~ la entonces Direc<.ión Gener1tJ de la Pruple· 

dad Industrial el registro de la marca "sin denominat 10n" consistente 

en un envase especial para ampatar y distinguir habanero. Al conside· 

rar dicha autoridad <JJe la marca carecía de suficiente originalidad, pi· 

dló al solicitante modificara su marca a lo que se contestó que para ha· 

cer aún más evidente el carácter distintivo del envase, se agregaba un 

tapón característico. 

" Seguidos los trúltes legales la citada Secretarla resolvió 

negar el registro solicitado por estimar que el envase de referencia ha· 

bía caído al dominio público. 

JNsrANCIAS JUDICIALES. 

• Inconfon1es con la resolución de la Secretaría de la Econo

mía Nacional, el agraviado solicitó el amparo de la justicia federal en 

contra de la misma. El Juez de Distrito concedió al ~josa el amparo 

solicitado con apoyo en el siguiente criterio: ''Los conceptos de viola· 

ción que hacen valer los tp..1ejosos son fundados, en erecto, la autoridad 

responsable para considerar que el envase que se pretende registrar ha 

caído al danin10 público se remite a diversos articulas de la Ley de Pa

tentes de Invención de mil novecientos veintiocho y con los cuales dedu

ce que el envase en cuestión es ya del dominio público, pero esta deduc· 



ci6n ser{a correcta si la responsable dijera que el citado envase como 

patente de modelo es ya del dominio público, en virtud de que la citada 

Ley de Patentes de Invención no puede regir sino la materia para la que 

fue creada y en consecuencia, la responsable incurre en la violacl6n de 

garant[as que se le reclama, pues aplica la expresada Ley a materia di

versa, como lo es la de marcas y por lo tanto, si el aludtdo envase ta

yó al dominio público como patente de modelo, esto no quiere dech que 

como figura no sea susceptible de ampararse como marca y, por lo tanto, 

la aplicación que hace la referida responsable de la· fracción 111 del 

articulo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, es ta11bién indebida, 

en virtud de que no habiendo ca{do al dominio público como marca el alu

dido envase, y por otra parte, la responsable tampoco ha demostrado en 

estos autos que sea de uso comtln en México, el citado precepto legal no 

tiene aplicación al presente caso. 

• Inconforme con el fallo, la Secretaría de la Economla 

Nacional interpuso el recurso de revisión. Correspondi6 conocer a la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión quién conflrm6 

la sentencia recurrida en los siguientes térmlno-s: "No son válidas las 

argumentaciones que expone la autoridad recurrente en apoyo de su a¡ra

vio, y deben desecharse porque sl bien es cierto que el art(culo 105 de 

la vigente Ley de la Propiedad Industrial en su fracción 111, establece 
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1JJe no deben admitirse a registro como marca, los envases que sean del 

dominio pdblico o se hayan hecho de uso común en México, y en general 

aquéllos que carezcan de una originalidad tal, que los distinga fácil· 

mente, también lo es que dicho precepto no proporciona datos sUficlen• 

tes para determinar cuándo un envase es del dominio públ leo o se ha he

cho de uso ccaím, haciendo la distlncl6n entre los casos de patentes de 

invención y los de marcas ce>11erciales, por lo que no se ve una razón 

fundada ni se encuentra un apoyo legal, sólido, para aplicar, a estas 

últimas, preceptos que se refieren a las patentes, como lo ha hecho la 

Secretaría de la Economía Nacional en la especie, para negar el regis

tro de la marca solicitada. Por otra parte, si como aseguran los quejo

sos en su demanda, han venido usando el envase que se quiso registrar, 

como marca, desde la fecha en que se pidió como patente de modelo, Jebe 

concluirse que no tienen valor alguno los agravios aducidos por la Se

cretar[a de la Economía Nacional, ni eficacia para obtener la revoca

ción del fallo del inferior, por lo que procede confirmarlo por sus pro

pios funda111entos. 

Con lo anterior se confirma el hecho de que los envases sl son 

registrables como marca a condición de que sean suficientemente origina

les y distintivos. AJ amparo de este criterio se han registrado, entre 

otros, los siguientes envases: 



A 
6 

2.4. 

188. 

La Foma de los Productos 

La fracci6n IV del art(culo 91 consagra esta dlsposlct6n al 

señalar que: 

No son reglstrables como marca: "IV. - La forma usual y 
corriente de los productos o la lapuesta por la natura
leza alsma del producto o del servicio o por su funcl6n 
industrial". 

Siguiendo la tónica de la fracc lón anter lor podemos c:onClulr 1 

aplicando a contrario sensu la presente disposición prohibitiva, que s( 

es válidamente registrable como marca la forma del producto siempre y 
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cuando posea elementos dtstintlvos, es decir que no sea la fomia usual 

y corriente o la impuesta por la propla naturaleza o función industrial 

del producto o servicio. Esto es, la forma del producto debe ser dis

tintiva Y no necesaria, o sea, aquella fot'111a a la que no se puede renun

ciar si se quiere que el objeto cumpla con la utilidad y el resultado 

al cual se ha destinado. 

1 o anterior significa que u11<:1 marca f tgurativa constitutiva de 

la fonna dt"l producto, no se admitirá a registro si la forma está 1•
puesta por la naturaleza misma del producto, por 'iU func t6n industrial 

o por su utilidad, esto es, cuando la fonDa tridimensional cuyo regls· 

tro se pretende le sea esencial al mismo. Por consiguiente, es necesa

rio que la fonta sea arbitrarla y de fantasía de modo tal que esa fun· 

ci6n distintiva prevalezca sobre la funcional o simplemente ornamental. 

Al respecto se han suscitado las mismas discusiones que sobre la 

registrabllldad de envases, relativas a la supuesta bidl11enslonalidad 

necesaria de los signos marcarlos de forna tal que pueda colocarse so· 

bre el producto o sobre su envoltura o recipiente c0010 un elemento ex· 

trlnseco que no pueda confundirse con el producto mismo que puede prote· 

gerse cano modelo industrial, 

Amén de innecesarias repeticiones podemos concluir que la forma 

del producto puede constituir una marca perfectamente registrable a con

dición de que sea distintiva, ya que la forma del producto, st no es ne~ 

cesarla, puede constituir un signo lndivlduali:eador idóneo que permita 
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a la clientela reconocer el origen del producto con absoluta lndependen· 

cia de la funcionalidad o utllldad del mismo. 

En consecuencia, si la forma del producto es arbitrarla, nueva. )' 

caracter[stlca y es por sl misma sufich~nle para lmpr111Jr al producto 

un carácter original que lo diferenc.1a de lo!' objetos similares, cunstl· 

tuye W1 signo d<-J todo distintivo)' por tantu susceptible de ser rcgi"">· 

trado como marca, independientemente de que por su utilidad, funci611 y 

finalidad ornamental pueda ser objeto de protección como modelo lndus· 

trial, lo que significa que el producto se va a encontrar doblemente 

protegido, ya que ln Ley de la Materia regula ambas manifestaciones de 

la propiedad industrial en forma separada, en virtud de que acnbas res· 

panden a necesidades y finalidades diferentes y nunca incompatibles y, 

por tanto, nada impide que un objeto disfrute de una protección acumula· 

da. 

De esta aanera, un producto puede gozar de una protección marca· 

ria múltiple, es decir, la fonaa del producto en sí misma, la marca no· 

mlnatlva con la cual se identifica al producto y, en su caso, cualquier 

diseño adicional como se demuestra a continuación: 

STANLEY o 
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z.s. Deno11inaciones, Fiauras o Frases Descriptivas 

La presente prohibición se encuentra regulada por ta fracción V 

del articulo 91 de la Ley QIJf' a la lrtra dispone; 

No son reglstrables como marca: ''V.-Las denomlnaclones, 
fi1uras o frase• descriptivas de los productos o servi
cios que traten de protegerse C090 urca. Una denoaina
ci6n no 1e considerar' distintiva porque ostente una orto-
1raffa caprichosa. o construcción artificial, o sea el 
producto de la uni6n de dos o ú.s palabras, que analiza
das aislada.ente, continúen siendo descriptivas en su con
jWlto. 

Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras des
criptivas o indicativas de las cualidades, caracterfsti
cas ffsicas. contenidos, uso, destino o funci6n, ~si
ci6n de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, va
lor, presentaci6n o ~poca de la elaboraci6n de los produc
tos o de prestac16n de servicios". 

De igual mnnera el Convenio de París en su articulo 60. qutn

qules inciso B, número 2 dispone que: 

"B.-Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por 
el presente articulo no podrán ser rehusadas para su 
registro ni invalidadas más que en los casos siguien
tes: 2 cuando estén , • • femadas exclusivamente por 
signos o indicaciones que puedan servir, en el comer
cio para designar la especie, la calidad, la cantidad, 
el destino, el valor, el lugar de origen de los produc

tos o la época de producción ••• ". 
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La fracción en estudio puede dividirse, para una mejor compren

sl6n, en tres partes. La primera dispone en forma genérica la prohlbl· 

clón de registrar marcas descriptivas bien compuestas por denominacio

nes, por figuras o por frases, esto es, se refiere a marcas ncalnatl· 

vas, figurativas y a "frases11 , vocablo éste que se refiere a marcas no

minativas empuestas por varias palabras y, que, con toda segur1dad, su 

inclusión se debe también a que los avisos comerciales e inclusive los 

nombres cC1Derclales, generalmente se componen por auténticas {rases y 

los criterios de reglstrabilidad, que por ministerio de Ley debe seguir 

la autoridad 1111rcarla en materia de avisos y nombres comerciales, son 

los mismos que los que se aplican a las marcas (artículos 174 y 187 de 

la Ley de Invenciones y Marcas). 

La segunda parte de la citada fracc16n recientemente refonna

da,(20) se refiere a q.ie las 11arcas descriptivas no adquirirán un carác

ter distintivo por el simple hecho de estar construfdas en Eonna capri

chosa, artlflclal o ser el producto de la uni6n de dos o más palabras 

que en conjunto resulten descriptivas. La parte medular de la refonaa 

a esta fracción radica en CJJC anteriormente la autoridad marcarla únlca-

11ente estaba facultada para estudiar la descriptividad analizando la 

urca en su conjunto, esto es, como un todo, en tanto que a partir de 

dichas refonnas se encuentra facultada para fraccionar la •arca, anall· 

%arla parte por parle y, si en conjuntu sigue siendo descriptiva, negar 

(ZO)Art(culo primero del Decreto de 29 de diciembre dp 1986, pu
blicado en el Diario Oficial de 16 de enero de i987, en vigor al dfa si· 
¡ulente. 
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su registro o bien nul iflcar el que se twblere otorgado en contraven

ción de la presente disposición. 

La tercera parte también se sometió a las citadas reform!ls a 

efecto de a•pllar el número de "manifestaciones o formas" de descriptl

viJad de las marcas, a las palabras descriptivas o itdicatlvas de; 

l. Las cualidades; 

2, características físicas; 

3. contenidos¡ 

4, uso; 

s. destino" o función; 

6. composición de propiedades; 

7. tipo; 

•• especie;• 

•• calidad;• 

10. cantidad;• 

11. valor¡• 

12. presentación¡• 

13. época de elaboración de los productos o de prestación de los 

servicios.• 

Aho1a bien, una ~ez desglosada la fracción en estudio, procedere· 

905 a analizar en que consiste la descrlptlvtdad de una marca. 

C•) La antigua redacción de esta fracción únicamente lnclu[a es
to5> rubros. 
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Ante todo resulta conveniente aclarar que la descriptividad de 

las marcas constituye el impedimento legal al que más frecuentestente re

curre nuestra autoridad administrativa para negar un registro, resultan

do una de la situaciones más controvertidas debido a su difícil inter

pretación y aplicación. 

Descriptivo es lo que describe algún objeto y describir equiva

le, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Espa

ñola, a 11dibujar, figurar una cosa, representándola de modo que de 9.:. 

.!!!..!. Idea de el1011 .(Zl) 

Por tanto, el que una denominación, figura o frase sea descripti

va significa que la misma proporcione directamente la definición del 

producto o servicio haciendo alusión directa e inequívoca a los atrlbu~ 

tos, naturaleza o característlcas de dicho producto o servicio. 

Al igual que en el caso de marcas genéricas o vulgares, la pre

sente prohibición se justifica en la incapacidad distintiva de las deno

minaciones descriptivas, ya que todos los productos ~ tienen determi

nada propiedad, función o característica pueden ser individualizados 

del mismo modo bajo la misma denominación la cual evidentemente resulta 

impropia para servir de •arca por ser del dominio público y, por tanto, 

no debe otorgarse su uso en exclusiva. 

(Zl)Dlcclonarlo de la Lengua Española de la Real Academia Españo
la, Vigéslaa Edición, Madrid 1984, p. 468. 
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Lo expuesto con anterioridad se aplica igualmente a figuras des

criptivas las que no resultan apropiadas para constituir marcas, ya 

que, por las mismas razones mencionadas acerca de los vocablos descrip· 

tlvos, tampoco puede CoB:ederse sobre aquellas un derecho de exclusivi

dad que impida su empleo de cualquier manera que pudiera representarse 

por otros coapetldores (vgr, el diseño común de wui vaca para &11parar 

productos lácteos), 

La presente prohibición no es absoluta puesto que para que wia 

marca pueda calificarse de descriptiva es menester que las mercancías a· 

servicios queden comprendidos en la denominact6n lo q.Je slgnltica qJe 

la marca puede tener diversas acepciones en los diccionarios y en el 

lenguaje corriente o técnico, pero si se solicita para mercanc(as dis· 

tintas a las que describe sí puede registrarse, o bien, si la marca es 

simplemente evocatlva también es válida para ser registrada. 

En efecto, las marcas simplemente evocativas, esto es, aquellas 

que simplemente sugieren wia idea y que en conjunto adquieren caracte· 

rístlcas y dlstlntividad propia, si son objeto de registro. 

Por lo tanto, el alcance correcto que se debe dar a esta frac· 

c16n, es de aquellas denominaciones que exclusivamente describan a los 

productos o servicios en sl mismos, siendo admisible sólo una alusión o 

evocación en fonua indirecta a alguna particularidad de los mismos o a 

simples c011binaciones de elementos (vgr~ ELECTROPURA para agua purifica· 

da, ICOKIDINl para calzado y BLINDADA para mangueras, llantas y cámaras 

para vehículos), 
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En la práctica es frecuente la errónea apllcaci6n de la prohlb1-

cl6n cuando se niega el registro de marcas evocativas o sugestivas, pe

ro que no son descriptivos. 

Al respecto césar Sepúlveda señala que "debe tamar5f' además en 

cuenta la pobreza del idioma espaiiol, en el que por otra parte existe 

la fonética figurada, para concluir que resulta cada vez má~ dificil pa

ra el solicitante obtener vocablos aptos paria •arca. Si a eso se le 

agrega un rigorismo exa¡erado una incomprensión de las autoridades admi

nistrativas encargadas del ramo, debe concluirse que existe un fervor 

burocrático que no se justifica y que va más allá del texto expreso de 

la Ley", ( 22) 

La anterior aflnaactón Justo Nava Ne¡rete la califica de exa¡era

da y simplista "ya que existen los medios procesales idóneos para comba

tir la ineptitud burocrl.tica¡ además, en la selección de una marca ade

cuada se observan ciertas características que deben tooarse en cuenta 

para el éxito de la misma, y sin duda nos la proporciona ampliamente 

nuestro idioma español". C 23) 

(22)Scpúlveda, César¡ Op. cit., p. 124. 

(23)Nava Negrete, Justo¡ Op. cit., p. 478, 



'"" 
Sin eabargo, consideiralDOs que P] maesLro Justo Nava Negrete olvl· 

da QUf' la 1nept.ltUd o desconocimlen10 no es privilegio e1tcluslvo de la 

autoridad administrativa, sino que también suele encontrarse, con preo

cupante frecuencia, en el sector judicial a <JJien compete hipotéticamen

te corregir dicha ineptitud. 

Por otra parte, CCIDO lo señalamos brevemente al Iniciar el an!ll· 

sis de la presente prohiblc16n legal, el carácter descriptivo de una 

marca no se desvirtúa por el hecho de que ostente una ortograf(a capri

chosa, artificial o sea la unión de dos o más palabras descriptivas. 

As{ por ejemplo, la marca MAIZARINA para amparar; entre otros 

pnxluctos, harina de ma(t, no es reglstrable en virtud d~ que la inver· 

sión artificiosa de los vocablos no es sUficlente para eliminar la des

crlpti vidad. 

Tampoco son registrables como signos marcarlos aquellos vocablos 

descriptivos en los que se suprima o adicione algún elemento o cuando 

gráficamente se empleen en su constltuci6n algunas letras del alfabeto 

diferentes gramaticalmente, pero iguales fonéticamente, por ejemplo, po

ner una K, por una e o por una Q, o una S por una Z o viceversa, En es

te orden de ideas VITMINA no es registrable para amparar medicinas y 

preparaciones farmacéuticas, ya <1-JC el simple hecho de eliminar la le

tra A no basta para desvirtuar la descrlptlvldad existente, al Igual 

que la marca S1YROCONl'AINER pard amparar receptáculos puesto que en opi

nión de nuestros tribunales el elemento SlYRO no es suficiente para eli-
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iainar la descriptivldud. Sin embargo. consideró que la marca "PLEXI-

PAVE" si es suficientemente distintiva porque aunque incluye el término 

PAVE de PAVIMENTO el vocablo PLEXl Je da suficiente dlstintlvidad, 

Lo anterior se corrobora con Jos siguientes criterios y tesis ;u

rlsprudcnctales: 

MARCAS, Iela.fINACIOOES DESCRIPTIVAS.·Confonne al ar
tículo 6° quinquies del Convenio de Par(s, revisado 
en Lisboa en 1958, para que una Olarca registrada en 
su pa(s de origen pueda ser rechaz:ada (apartado B, 
inciso 2"), se requiere que esté desprovista 11de to
do" carácter distintivo, o bien forma.da "exclusiva
mente". de signos o por indicaciones ~e puedan ser
vir para designar especie, cantidad, calidad, desti
no, valor, lUgar o epoca de producción,· etc, Luego 
si a una palabra extranjera que resulta evocatlva o 
descriptiva de los ·productos b de su naturalez:a o 
destino, se le agrega otro elemento suficiente para 
establecer la distinción, de manera que la parte des· 
criptiva o evocatlva no venga a resultar el elemento 
único o substancial de la aarca, 6sta s( es suscepti
ble de registro, a pesar del texto del artículo 91, 
fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas. 

PRlMER. fRIBUNAL COLEGIAOO EN !MTERJA ADMINIS
TRATIVA LEL PRIMER CIRCUITO. 

Séptima Epoca, Sexta Parte; 

Vals. 133-1~8, p. 218. 
nla Products Corporatlon. 

A.R. 254/78.- Califor
... Unanimidad de votos. 

Vols. 133-138, p. 218. A.R. 434/78.- F.mpresas 
La Mo:lerna, S.A. - Un.1nJmldad de votos. 

Vols. 133-138, p. 218. A.R. 27/79,- Gerber Pro
ducts Compa.,y. - Unanimidad de votos. 

Vols. 133-138, p. 218. A.R. 487/79.- Soc.lete 
des Produits Marnler la Postolle. - Unanl•idad 
de votos, 

Vals. 133-138, 
Perry Limlted. 

p. 218. A.R. 761/79.-
UnahimldaJ de votos. 

E.S. 



MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVA.S,·La prohlblci6n 
que contienen los artículo 105, fracción IV, de la 
Ley de la Propiedad Industrial y 91 1 fracción V, de 
la ahora vigente Ley do Invenciones y Marcas, debe 
entenderse sólo referida a aquellas denominaciones 
que, de modo innegable y categorlco, describan espe
c{f lca y exclusivamente los productos que pretenden 
ser protegidos con la t!larca, y no otros artículos 
que sean sólo similares, análogos o conexos. 

SEWNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AIMINIS
l'RATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 45/77. - Golf Digest, Inc. 
- l de febrero de 1977. - Unanimidad de votos, 
- Ponente: Jesús Toral Moreno. 

199. 

MARCA NO DESCRIPTIVA.-La prohibición contenida en la 
fracción IV del artículo 105 de la Ley de la Propie
dad Industrial (ahora abrogada) no es absoluta y de
be entenderse limitada en los casos en que la des
criptividad sea tal que defina los productos a los 
que se va aplicar. Pero en el caso de Metrobús, si 
bien las palabras metros y bus, en forma aislada, 
son descriptivas, una del tt"ansporte colectivo y 
otra de vehículo, unidas pierden descriptlvldad y 
dan lugar a un término nuevo, con significado pro
pio, nuevo, lícito y registrable. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATFRIA AIJotlNIS
TRATIVA DEL PRI~ CIRCUITO. 

Amparo en revisi6n 408/77. - Carrocerlas Pre
construidas, S.A. - 11 de agosto de 1977. -
Unanimidad de votos. • Ponente: Manuel Castro 
Reyes. 

MARCAS DESCRIP'l'IVAS.-Conformc al art(culo 91, frac· 
ci6n V, de la Ley de Invenciones y Marcas, no son re
gistrables como marca las frases descriptivas de los 
productos que traten de ampararse con la marcas in· 
cluyendo aquellas que puedan servir para desi,nar la 
calidad de esos productos y una denominacion des
criptiva no se considerará distintiva por el lecho 
de ostentar una ortograf{a caprichosa. Se debe, 
pues, establecer cuándo una marca es descriptiva y 
no es registrable, y cuándo una marca es simplemente 
sugestiva y sí se puede registrar. En este aspecto, 
y para iluminar la Interpretación del precepto, se 
puede recordar que el articulo 6° quinquies, aparta
do B, inciso Zº, del Convenio de París revisado en 
Lisboa en 1958, señala que las marcas pueden ser re-
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chazadas cuando estén desprovistas "de todo" carác
ter distintivo, o bien estén formadas "excluslvamcn· 
te11 por iruJlcaciones que puedan servlr, en el comer
cio, para designar especie o destino de los produc
tos. As( pues, una dencminaclón no serf. apropiable 
c0110 marca, por un productor, cuando describa o pre
tenda describir la calidad de los productos, sin una 
indicación o car-acterlstica especifica q.te los dis
tinga de productos semejantes de los dea4s producto
res. No se podr{a otorgar el registro c090 urca a 
un productor, de una den011inación que en s{ misma pu
diera servir para calificar los productos de todos 
los competidores, pues no se podr[a prl var a éstos 
del derecho de usar esa exrresi6n en sus eti~uetas 
para evitar el peligro de ncurrir en imitacion de 
marca. Pero cuando la denominación o expresión, 
sienJo sugestiva de alguna calidad del pr-oducto, tie
ne características propias e individuales que permi
tan diferenciar el producto, sin que esa expresión 
peculiar impida a los competidores usar la denomina
ción o expresión genérica en sus etiquetas, entonces 
s[ es susceptible de registro, Por ejemplo, en el 
caso de la urca "IC<H>OO" no sería susceptible de re
gistro como marca para zapatos, porque cualquier fa
bricante tiene derecho a decir, en sus etiquetas, 
que los zapatos Cf.Je él produce son cómodos. Y la ex
pres16n "k611odo", que por su ortograf[a caprichosa 
se diferencia substancialmente de la expresión "cómo
do11. no es susceptible de apropiación individual por 
un fabricante. Pero la expresi6n "ICOK>DINI". en cam
bio, aunque es su¡estiva de cocnodidad, no está total
mente desprovista de carácter distintivo, ni es sus
tancialmente idéntica a la expresión "c6modo", Y su 
registro no impedirá que los competidores puedan 
usar, en sus etiq.ietas y publicidad, la denominación 
11c6modo11 para sus productos. En consecuencia, esa 
expresión "ICCMJDINI" s{ es susceptible de registro 
como marca, 

PRIMER 'Il{IBIJNAL COLEGIADO EN MATERIA AIJ.flNIS
TRA.TlVA DEL PRIMER CIRCUllO, 

Amparo en revisi6n 177/79. - Lucas Lizaur, Unani
midad de votos. 
Séptlaa Epoca, Volúmenes 133-138, Sexta Parte, p. 
ll6. 

Amparo en revisión 410/79. - Marcas Al l11enticlas 
Internacionales, S.A. - Unanimidad de votos. 
Séptima Epoca, Volúmenes 133-138, Sexta Parte, p. 
216. 



Amparo en revisión 441/79. - Consolidated Foods 
Corporatlon - Unanimidad de votos. 
Séptima Epoca, Volúmenes 133-138, Sexta Parte, p. 
216. 

Amparo en revisi6n 434/78. - Empresas La Moder
na, S.A. - Unanl•idad de votos. 
Séptima Epoca, Volúmenes 133-138, Sexta Parte, p. 
2lb. 

Amparo en revisión 487/79. - Soclete des Pro· 
duits Marnier la Postolle. Unanimidad de votos. 
Séptima Epoca, Volúmenes 133-138, Sexta Parte, p. 
216. 

MARCAS, DENC»llNACIONF.5 DE.SCRIPI'IVAS.-Conforme al ar
ticulo 91, fracción XIV, de la Ley de Invenciones y 
Marcas, wt adjetivo calificativo o gentilicio no es 
susceptible de registro como marca cuando resulta 
descriptivo de la naturaleza de los productos, o de 
su calidad, o destino, o del lugar de su origen o 
procedencia, a menos (fJe la marca contenga otro ele• 
mento de diferenciación que resulte lo suficientemen
te importante para que la marca no sea totalmente 
descriptiva, y para que los competidores puedan usar 
la expresión descriptiva sin incurrir en Imitación. 
Luego, si al adjetivo señalado se le añade un elemen· 
to sustancial de diferenciación, si sería en princi
pio susceptible de registro, de tal aanera que cual
quier otro fabricante o ca111erclante pueda usar el ad· 
jetivo, pero sin añadir el elemento diferenciador 
apropiable. Y también puede ese adjetivo ser usado 
como marca, si no resulta en manera sustancial des
criptivo de los productos a los que se ha de aplicar 
la marca, ni de sus cualidades, naturaleza, destino, 
ni lugar de orl¡¡en, aunque sl pudiera resultar des
criptivo de otra clase de productos, para los cuales 
no sería reglstrable ccmo urca. Por ejemplo, el 
término "poblano" y su diminutivo "poblanitos", sí 
resultan vedados, sin un elemento sustancial agrega
do de diferenciación, para productos alimenticios. 
Pues en principio la cocina poblana es conocida pú
blicamente, y existen platillos o productos alimcnti· 
cios como el mole poblano, o los camotes de Puebla, 
o las tortitas de Puebla, que son generalmente cono
cidos, Luego el término "poblano" o "pobianltos" no 
puede ser apropiado individualmente por un fabrican
te o comerciante para amparar productos alimenticios 
en general, de la clase 46. Lo que deja a salvo el 
derecho del solicitante de la marca a modificar la 
relact6n de productos que se han de amparar, de mane
ra que si se limita la protección a productos que na-
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da tengan que ver con la cocina, o los dulces o ali
mentos poblanos, o si se le agrega wt elemento carac
ter(stico que sirva para distinguir los productos, 
aun de los de origen poblano o que se conocen cmo 
de tal origen, s( puede ser registrada la •arca. 

PRIMER TRJBUNAL Q)LEGIAOO EN *.TFJUA AIMINIS
TRATIVA DEL PRIMER CJROJITO, 

Amparo en revisión 400/79, - Central Impulsora, 
S.A. - 28 de junio de 1979 - Unanimidad de vo
tos. - Ponente: Guillermo Gu;mán Oro:co, 

Ml\RCAS, ENVASES DESCRIPTJVOS.-Es cierto que wt enva
se, frasco o recipiente, puede resultar descriptivo 
del producto, en términos del artículo 91, fracción 
V, de la Ley de Invenciones y Marcas (art(culo 105, 
fracción I\', de la Ley de la Propiedad Industrial), 
pues sl se trata de registrar cmo marca del dibujo 
de un recipiente ~ en el luaar se asocia con un 
producto, ese recipiente s( resulta descriptivo, y 
no serta legal otorgarle su uso exclusivo a uno de 
los fabricantes, i11pldiéndoselo a los competidores. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS
TRATIVA DB. PRIMER CIRCUITO. 

Allparo en revisión 144/79. - Chesebrouah Pond's, 
Inc. - 13 de junio de 1979 - Unanimidad de votos. 
- Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 

MARCAS, FIGUP.AS DESCRIPTIVAS.-Conforme al artículo 
91, fracción V, de Ja Ley de Invenciones y Marcas, 
no son registrables como marca las figuras descripti
vas do los proJuctos que traten de protegerse, inclu
yendo aquéllas IJ,le puedan servir para designar la es
pecie, calidad "' destino de los productos, Ahora 
bien, si se trata de registrar como marca la fi¡ura 
de wt bebé para amparar alimento para bebés, es cla· 
ro que la fi_sura es descriptiva del destino del pro
ducto, pues este está destinado a la alimentación de 
los bebés. E independientemente de que se hagan in· 
terpretaciones idJomáticas barrocas, sigue siendo 
cierto CJ.Je el de!tlno del producto está representado 
en la figura, pues se trata de un producto para be· 
bés, cuyas caracter(stlcas resultarían obvias de la 
naturaleza misma del producto. Y no scrfa WLR pr<ic· 
tlca comercial correcta la de reservar para uso ex
clusivo los productos (alimentos) para bebé ""1e la 
quejosa, la figura de un bebé, pues en una sana com· 
petcncla comercial, sin pr<ictica desleal, todos quie
nes fabriquen productos o alimentos para bebé ten· 
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drán el ral smo derecho a representar un bebé en las 
etiquetas de sus productos. Y las consideraciones 
anteriores no se desvirtúan por ~1 hecho de que se 
puedan dar otros usos o destino al producto, y que 
se pueda hacer de él un alimento para adultos, pues 
lo substancial del asunto es que está básicamente 
destinado a la alimentación de bebés. r estos argu
mentos serían válidos, Igualmente, para cual'lüler 
aarca que pretendiera apropiarse de la exclusividad 
de la figura de l.Ut bebé para proteger productos bási
camente destinados al Uso o servicio de bebés. Y si 
la quejosa desea obtener el registro de una figura 
particular, con peculiaridades que pudieran servir 
para identificar la marca con características pro
pias diferentes de la figura misma de un bebé, ten
dría que alegar y probar que esa figura no es la 
esencia misma de la marca, y que los elementos esen
ciales y apropiables de la marca o figura son otros 
que en sí no resulten descrlp~ivos del destino del 
producto: ali11entación para bebés. 

PRIMER TRIWNAL COLEGIADO EN MATERIA AININIS
TRATIVA DEL PRIMER CIRaJITO. 

Amparo en revisión 27/79. - Gerber Products Com
pany, - 22 de mar:. o de 1979 - Unanimidad de vo
tos. - Ponente: Guillermo Gu:.mán Orozco. 

MARCAS DFSCRIF7IVAS, -Cuando el artículo 91, fracción 
V, de la Ley de Invenciones y Marcas1 prohibe el re
gistro de denominaciones descriptivas cano marca1 
trata de proteger a los comerciantes de la competen
cia desleal. De manera que si se quiere registrar 
como marca una palabra, o dos, o más, que describen 
el producto que se trata de amparar, o sus caracterí
ticas1 la marca pretendida no es registrable. Es de
cir, no procede el registro si se trata do una expre
sión puramente descriptiva, en los términos señala
dos, sin algún elemento substancial de diferencia
ción, por lo que es una expresión que todos los fa
bricantes y comerciantes de productos similares tie
nen derecho a usar en sus etiquetas y publicidad, 
As{, la expresión "extra suaves" 1 referida a cigarri
llos y productos del tabaco, no es reglstrable, pues 
la expresión equivale a decir "muy suaves" o "ex
traordinariamente suaves", y eso no es más que una 
descripción de las características de ciertos produc
tos del tabaco, sin elemento diferenciador alguno, y 
por tanto es una expresión que todos los competido
res tienen derecho a usar. 
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PRIMER lRIBUNAL COLEGIADO EN MATflUA AININIS
'rnATIVA DEL PRIMER CIRCUlTO. 

l04. 

Amparo en revisión 434/79, • Empresas la Moderna, 
S.A. - 28 de septiembre de 1979 • Unanimidad de 
votos. - Ponente: Guillermo Guzmán Orozco, 

Mi<\RCAS DESCRlPTlVAS.-Una marca será descriptiva cuan
do describa alguna de las cualidades del producto, 
aunque no las describa todas, o cuando describa algu· 
no de los productos que se pretende amparar con la 
marca, aunque no los describa a todos. Pero cuando 
la marca tiene dos palabras o elementos, y t.m.O es 
descriptivo en esos términos y el otro no lo es, y 
cuando ese otro elemento es bastante importante por 
s[ mismo para introducir en la marca un elemento que 
la diferencia, esa marca sC es susceptible de regis
tro, en términos de los artículos 90 1 fracción I, y 
91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, 
de manera que Ja palabra o elemento descriptivo pue· 
de ser utilizado por todos los competidores, pero no 
as{ la aarca caapuesta en su integridad, que sólo po
drá ser usada por la propietaria. En el caso, la 
marca "OIERRY MARNIER" contiene dos elementos, el 
pri.ero de los cuales es descriptivo de la naturale· 
za del producto, pues aunque la pl!labra "cereza" no 
describa a todos los licores alcohólicos, es eviden
te que sl viene a ser descriptiva de un licor de ce
reza. Pero al mismo tiempo la marca tiene el elemen
to ''MARNlfll11 , que debe considerarse como parte de la 
marca misma, la que se debe analizar en su conjun
to. Y ese segundo elemento s{ resulta importante y 
diferenciador del producto. Es manifiesto que cual
quier fabricante de licor de cereza podrá usar la ex
presión "cereza" o "cherry", pero sólo la quejosa po
drá usar la marca "Cherry Marnier". Es decir, la pa
labra ''MAR.i..,IER" es parte inseparable de la marca de 
la quejosa, y basta para diferenciarla, sin impedir 
que otros competidores usen la expresión "OiERRY" 
con algún otro elemento diferenciador. Lo que no se
r{a apropiable como marca, por ningún fabricante se
ria la palabra "CHfRRY" sola, como tampoco lo seria 
la palabra "CEREZA" aislada. 

PRIMER lRlBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AIJofINIS· 
'rnATlVA DEL PRlMBt CIRCUITO. 

AmParo en revisi6n 487/79. • Societé des Produits 
Marnier Lapostollc, w S de septiembre de 1979 -
Unanimidad de votos. - Ponente: Guillenno Guzmán 
Orozco. 
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INSTAMCIA ADMINISTRATIVA. 

• El titular de la marca TUfS[ registrada en la clase 46 de la 

clasificación oficial solicitó, ante la entonces Dirección General de 

rnvenclones. Marcas y Desarrollo Tecnológico, la declaración admlnlstra

ti va de nulidad del re¡istro marcarlo No. 244403 "FRUTSI y Diseño" con 

fundamento en dos causales: 

l. La evidente confusión fonética entre 'I!:!!!l y FRfil:g (articu

lo 147 fracción vr en relación con la fracción XXII del artí

culo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas); y 

2. La descriptividad de la marca debido a la caprichosldad del 

elemento nominal y a la evidente descrlptlvidad del elemento 

figurativo que la forma (artículo 147 fracción I en relación 

con la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y 

Marcas). 
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Estudiados los conceptos hechos valer por la solicitante, la au

toridad marcarla resolvió nullflcar dicho registro •arcarlo con funda

mento en la segunda de las causales, esto es, con •otivo de la descrip

tlvldad del diseño que conforma la marca en conflicto, 

INSTANCIAS JUDICIALES. 

• Jnconfor111e con la anterior resoluci6n la titular del reais-

tro marcarlo declarado nulo promovió Juicio de Amparo ante el C. Juez. 

Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, 

Estudiados los agravios hechos valer por la quejosa, el ju%¡ador 

resolvió concederle el a.paro y protección do la justicia federal, con 

apoyo en la sta;ulente tesis: "Se considera fundado y suficiente para 

otorgar a la parte quejosa la protección federal solicitada, el ara;umen

to hecho valer en el sentido de que la urca "FRUTSI y Diseño" no es 

descriptiva de los art(culos ~ MJ>llra, toda vez. que el reducido taaa

Ao del diseño que se aprecia en la parte superior de la letra "U" con· 

sistente en wia man%ana, una naranja y Wl8 guayaba provoca ~ pase 

realmente inadvertido al público consumidor, independientemente de que 

la marca en cuestión no se compone únicamente del mencionado dlsei\o, si

no que se encuentra unido al vocablo FR~fSI q.¡e en su conjunto adquiere 

un significado distintivo propio que no describe los productos ~ 81Dpa

ra. Debe tenerse también en consideración que la marca aludida se re· 

serva la propiedad del uso de la denominación FRLITSI y Diseño coaiple

tos, y no el uso particular del dtseilo, para proteger alimentos y sus 

ingredientes de la clase 46 de la clasificaci6n oficial, alimentos e in-
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aredlentes que no solamente pueden provenir de una n•ranja, una man~ana 

o una guayaba. , , 11 • 

• Inconformes con la $entencla dictada en el julclo de saran-

tias interpusieron el Recurso de Revlsi6n la autoridad responsable y la 

tercera perjudicada. Tocó conocer al Prlaer Tribwtal Cole¡lado en Mate· 

rla Administrativa del Prl1ter Circuito qulen resolvió REVOCAR la resolu· 

cl6n recurrida negando el .upara y protección de la Justicia de la 

UnicSn a la quejosa, titular del registro •arcarlo declarado nulo, en 

virtud de que el ~ consideró que "la palabra "FRUTSl" por su foné· 

tlca da la l11Presl6n de referirse a fruta y el diseño colocado en la 

parte superior de la letra "U" de dicha den01Dlnacl6n claramente repre

senta una naranja, una manzana y una auayaba con tres hojitas que le 

sirven de base por lo <fJe es claro que la marca en conflicto carece de 

todo carácter distintivo pues tanto la palabra como el diseño resultan 

obvias de la naturaleia mls•a del producto, por lo cual no procede su 

re¡lstro 1 pues no ser(a una práctica coaerc.lal correcta reservar para 

uso eJCcluslvo de la quejosa, la urca objeto del juicio, ya que en una 

sana c09pecencia comercial todos los cocipetidores que fabrtquen produc• 

tos de la clase 46, tendrán el mismo derecho de usar semejantes figuras 

sin Incurrir en imitación de aarca. Además basta con que se describa 

uno sólo de los productos que ampara la clase en cuestl6n para que se 

cUlllpla la prohibición contenida en la fracción V del articulo 91 de la 

te)' de Invenciones y Marcas ••• 11 • 

2.6. Letras, HÚlleros y Colores Aislados, 

La Fracción Vt del multlcltado artículo 91 dispone: 
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No son registrables como arca: •'VJ.-Lu letrn •l1la
da11 101 oúmlero1 y los colores al1lado1 1 a Mnol .
esua c•blnados o ac:Clll(:lllados de el-DtOS tales co
., 1l1DO•. dlse8os o denaaJ.aaclone•, .. le1 lkll un. 
c:.1rkt•r dlstlatJ.vo. Se considera nilllltro al1lldo¡ el 
CCllflUl•to por UDO o 9'1 df1ltos ezpreudol .... r ca
Mate o con letra." 

La presente prohiblci6n resulta bastante clara y se refiere a U 

ineficacia de los colores, letras y núneros aislados para constituir "''"' 

lida11ente .. reas. ya que c09o posterior91!!nte lo reconoce i11plícita.mente 

el legislador, los •iSllOS carecen de cuño distintivo, puesto que prev6 

la posibilidad de su reaistro mediante la inclus16n de otros elnento1 

que le dan la distintlvidad 419 de suyo no poseen. 

Resulta evidente ~ el Estado no puede reconocer y 11ra.ati1ar 

un derecho, exclusivo sobre cual~ier letra del alfabeto en farsa aisla· 

da. ya "10 las aJ.smas ton del d01tlnlo pjblico y, por tanto, de uso li

bre. a .. nos qus la letra se ac011pafie de al¡una particularidad denoalna• 

cl6n, dlsefto o sJ.ano ~ le den un car,cter distintivo. 

Iaual tratuiento reciben los niímeros aislados los cuales, para 

•ayor preclst6n, el propio 191islador describe coeo c011pUestos por uno 

o ú.s díaitos. bien expresados en forma numérica o nt*lnativa, lo cual 

resulta evidente y objetivo. 

Finalmente, los colores aislados tupoco son susceptibles de 

apropiación exclusiva a no ser que se encuentren combinados entre sí, 

adicionados o fonaa.ndo parte de algún diseño, signo o den0ltl.inacl6n adi

cional. Por consiguiente, puede resultar wi signo plena11ente distlnti-



209. 

vo la combinación de diversos colores representada de tal lllOdo que per· 

•ita reconocer el producto, lo cual puedo lograrse por la combinación 

en sí misma~ ~ sea lo suficientemente original, por la distrlbuci6n 

de los mismos en la en vol tura o empaque del producto o, por la apl lea· 

ct6n de los colores en partes determinadas sobre el producto. Lo ante· 

rlor significa que en la factibilidad de utilizar los colores COIUO sig

nos •arcarlos intervienen tos elementos de forma, combinación, dlsposi· 

ct6n y situaci6n. 

Al respecto, se puede citar el siguiente criterio; 

MARCAS, REGIS'lllO DE QJ~IER COMBINACION DE COLO· 
RES.-Procede el registro de cualquier cocbtnaci6n de 
colores, y hasta el de W1 solo color, st la marca 
consiste en W1 color acooipaftado de cualquier signo 
que le dé un carácter particular y distinto, de con· 
formidad con el artículo 105, fracción V, de la Ley 
de la Propiedad Industrial. 

¡\aparo en revisión 8009/57. - Parke Davls and 
COllpany. • 10 de •arzo de 1960 - 5 votos. Po
nente: Felipe Tena Ramírez. 

Lo anterior se ejemplifica con las marcas registradas reproducl· 

das a continuación; 

A ... ·' .. -
Marca registrada en la clase 42 de la clasificación 

reglall)Cntarla que se refiere a tejidos de punto, malla 

y telas, 



Marca re¡istrada para ampar~r 

vestuario con exclusión de cal

z.ado (clase 39). 
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Marca re¡istrada en la clase 66 de Ja claslficaci6n 

re¡la.entaria que se refiere a servicios de aloJa•ie~to 

y comida. 

Marca registrada en la clase 56 

de la claslficaci6n reglamenta

ria que se refiere a la admlnis· 

traci6n y operación Je empresas. 
m 
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Z. 7. Escudos, Banderas y F.mbleaas de Países o Denomlnaclones 

y Slalas de Or¡anizaciones Oficiales. 

La correspondiente Fracción Vil del articulo 9i objeto de análi

sis en el presente trabajo dispone que: 

No son registrables como marca: "VII.-Las que reproduz
can o i•iten sin autorización escudos, banderas y •
ble.as de cual"1ier pals, Estado, Jil.miclplo o divisio
nes pol,ticas sl•llares, as{ COllO las denominaciones y 
sl¡las de or1anisaclones lnternacloaales, auberna.enta
les, lnteraubema8CDtales, no IUbem&mentales O de 
cualCJJler otra oraantzac16n reconocida oficialmente, 
as{ c<*I la deslanacl6n verbal de los •is.as." 

Los signos a "1C se refiere esta fracción no son reglstrables, 

no por carecer de capacidad distintiva puesto que generalmente la po

seen, sino por~e adolecen de otro requlsttO q..¡e es la ~. ya CJ.IC 

contravienen la salvaguarda del interés público consagrado expresamente 

en leyes de orden público de obligatorio acatamiento. 

Sin embargo, según se desprende de la propia dispo~lclón, la pro

hibición no es absoluta, puesto q.:ie la ilicitud de su registro o de su 

empleo radica en la falta de la autorización que necesariamente debe ex

tender la entidad facultada para ello, aunque ello sea remoto en virtud 

de la propia naturale:a de estos s1gnos que representan la soberan{a y 

sentimientos nacionales y que eventualmente poseen características apro-' 

piadas para amparar mercaderlas que han.de transitar en el comercio y 

con las Cf.JC se ha de especular. 
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La Ley de Invenciones y Marcas dispone que CJ.ilen utilice cma 

marca estos signos comete una infracci6n administrativa que puede ser 

sancionada con multa, clausura temporal hasta por noventa d{as, clausu· 

ra deílnltlva o arresto administrativo hasta por 36 horas; con lndepcn· 

dencla de las conductas delictivas en que incurra al amparo de otros or· 

denamlentos legales y de la responsabilidad civil que se le pueda fin· 

car. 

La anterior prohiblcl6n se corrobora con el Convenio de Parls 

(Art{culo 6 ter) el cual constituye Ley Supre.a en nuestro pa{s por ser 

•lembro de dicho instrumento internacional. 

Conslder&*>s <P!t la presente fracci6n no requiere comentarlos 

adlclonales en virtud de q.¡e en la pr,ctlca urc:arla nacional resulta 

de escasa apltcac:i6n. 

2.8. Sipo1 o Punaone1 Oflclale1 de Control y Garantla. 

, La Fracción VIII del •ultlcitado precepto legal señala (fJe: 

No son realstrables como marca: ''VIII.-Las .- repro

duzcan o l•ltea slanos o punzones oficiales de control 

y 1arant(a adoptados por el Estado, sin autortzac:l6n 

de la autoridad c~tente." 
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De conformidad con la redacc:Jón de la presente (r;aeci6n puede de .. 

ducirse que los signos o pun:oncs oficiales de control y sarant{a. re~u .. 

lados en su aayorfa por la Ley Federal sobre Metrología y Normaliia

ci6n, pueden constituir válida111ente 11.arcas si se cuenta con la autoriza

ción correspondiente, lo cual resulta bastante remoto e inapropiado. 

A la presente prohlblclón resultan aplicables los ar¡1.11entos y 

coa.entarios vei-tldos al analizar la fracción V[I de1 art!c:ulo 91 de la 

· Ley de Invenciones y Marcas. 

NOM 

2.9. Medios Oflcl•les de Paao Naclonalea o Estranjeros. 

La Fracción IX del artículo 91 que consagi-a esta prohlbicl6n, re

za de la siguiente manera: 

No son registrables como marca: 11 IX.-Las ~ reprodu:
can o i•iten aoJM:das, billetes de bancos y otros 90-
dios oficiales de pq:o nacionales o extranjeros o las 
9olledas con.9e80ratlvas.0 
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La presente fracción constituye una innovación en nuestra actual 

ley motivada seguramente por la experiencia misa de la existencia de 

personas que marcaban sus productos con la reproducción (nte¡ra o par· 

cial de los diseñas de 90Dédas o billetes. 

Resulta evidente que esta prohibición encuentra su justificación 

en la ilicitud del otorgamiento Je un registro de esta naturalet.a, en 

Virtud de un inter~s predominante y de car,cter público apoyado en la 

propia econc:M11a nacional e, hl':.luslve, llUndial y en q.ie lndudable9ente 

se haría creer al consumidor que los productos o servicios as{ •arcados 

tienen una proceden:: la o aval oficial puesto que es de todos sabido q.¡e 

la emls16n de la 110neda y de los billetes compete actualmente en exclu· 

siva al Estado. 

Flnal1111ente, cabe aencionar que la presente disposición no prevé 

una posible autorlt.aci6n o consenti•lento por parte de la autoridad coa· 

petente sin cpe se haya constatado Cf1C ello se deba a una C9lsi6n lnvo· 

luntarla o, en su defecto, voluntaria. 

2.10. Ccndecoraclones 1 ~allas u Otros Premios. 

La Fracción X de artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas 

expone que: 
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No son reglstrables como 11arca: "X.-Las que reproduz
can o 1-lten coodecoractones. medllllas u otros pre.los 
obtenidos en ezposlciones. ferias. cqresos. enntos 
culturales o deportivos reconocidos oflctalMnte." 

El uso de dichos sl¡nos o distinciones honoríficas por un terce

ro constituye una infraccl6n administrativa (artículo ZlO fracción 

VIII) a la que corresponde cualquiera de las sanciones administrativas 

previstas en el artículo 225 de la Ley (anterior.ente emmcladas) 

debido a que personalmente no la adquirió, sino que constituye una re

compensa o reconoci•lento exclusivo y personal de su titular. 

Al igual que la fracción anterior, la presente prohlbic16n no 

prevé el consenti11iento expreso por parte de la autoridad cc:mpetente, 

sln que se evidencie una razón especifica que justifique tal omisión. 

2.11. Nmbres, Seud6nl90s, Flraas, Sellos y Retratos. 

La dtsposlcl6n legal que consagra esta prohiblclón es la Frac

ct6n XI de art!culo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas ~ reza: 

No son registrables C<90 •arca: 1'11.-Los aQ9bre1, HU
d6ni110s1 firaas, sellos y retratos de personas, sin 
c.ousentl•iento de los lnteresados o, si han fallecido, 
de sus ascendientes o descendientes de arado -'s pr61l-
110." 

Resulta evidente que la presente probiblc16n encuentra su justl

ficac16n no en el hecho de que estos signos carezcan de capacidad dis

tintiva, sino en la ilicitud de su ~dopci6n por un tercero que no goce 

de un derecho personal y esencial sobre tales signos ligados a la perso

nalidad de cada individuo. 
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En efecto, el nombre es un derecho personal[slao, esencial a la 

persona humana, inalienable e imprescriptible, dotado de una naturaleza 

privada, aunque con una tutela de carácter público, en virtud de que el 

individuo es la unidad fundamental de la vida social y jurídica y, por 

tanto, la protecci6n de su nombre entraña, además de un interés indivi

dual de la persona humana que goza del derecho de afirmar su propia in

dividualidad distinguiéndola de sus semejantes, de un interés social. 

Por consiguiente, al constituir el nombre un derecho inherente a 

la persona que la individualiza, la misma puede dispone[' de él para, 

entre otras cosas, destinarlo a distinguir productos o servicios con la 

salvedad de que ya se encuentre registrado cocno marca un hom6nlmo y 

para oponerse a ~ un tercero lo utilice cualquiera que sea el fin u 

objetivo. 

que: 

En este sentido el artfculo 133 de la Ley de la Materia dispone 

"ARTlQJLO 133.-A ninguna per'sona física o moral podrá 

negarse el derecho de aplicar su nombre propio a los 

productos q.¡c elabore o distribuya o a los servicios 

que preste, con tal que lo apl lque en la forma en que 

esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que 

lo distingan claramente de un homónimo ya registrado co

mo marca; ni el de un nombre comercial, sle•pre que es

té publicado en los términos de esta Ley, con anteriori

dad a la fecha legal de una marca en que apare:r.ca ese 
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nombre. Tales supuestos no obligan a la Secretaría de 

C0111erclo y Fomento Industrial a conceder el registro co-

90 •arca." 

En consecuencia, el nombre de que habla la fracción XI del artí

culo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas es el que nonnal11ente se cali

fica con el atributo de "civil" y que se encuentra compuesto por el n011· 

bre strictu sensu (nOllbre propio o de pila) y el apellido (nombre de fa

•llla o patronlmic~), cuyo uso COllO marca por el propio titular se en· 

c0entra únicamente condicioriado a que se aplique en la fo[U en que se 

está acostt.111brado a usarlo y que no exista W1 hoca6nimo registrado o, de 

existir éste, que se le envista con caracteres especiales, diferentes y 

distintivos que lo diferencien objetivam~nte de la anterioridad existen

te. 

Por cuanto a un tercero que desee registrar como .marca el noabre 

de otra persona, la Ley exige que aquél obtenga el consentialento de la 

persona Interesada y si ésta ha fallecido, de sus ascendientes o descen

d lentes en grado más pr6xi•o. 

La actual redacción de esta fracción se limita a señalar que el 

consentimiento correspondiente, en caso de que el interesado hubiese fa

llecido, se obtenga de sus ascendientes o descendientes más próximos 

sin aclarar hasta que grado pueden ser éstos y si el consenti111lento se 

ha de recabar de todos ellos o de alguno, en cambio, la predecesora Ley 

de 1942 señalaba que el consentimiento debería ser otorgado por los pa

rientes del interesado hasta el tercer grado. 
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Entre la doctrina se ha discutido si dentro dC la acepci6n de 

"nombre" a que se refiere esta fracci6n, se deben incluir los noabres 

comerciales de terceras personas, 

Existen autores que responden esta cuestión en sentido afirmati

vo, sin embargo, consideramos que tal acepci6n se refiere exclusivamen

te al nombre civil de la personas [[sicas, ya que el nombre CC111Crcial 

es de naturaleza distinta, puesto que constituye el signo adoptado por 

los comerciantes para distinguir sus negocios o establecimientos y, por 

tanto, su protecci6n se encuentra limitada por su propia fWlCión que só

lo debe ser asegurada frente a sus competidores, 

En consecueocia, únlcaaente podrán quedar comprendidos en esta 

disposición los nmmbres C0111erclales en la 9edida en que éstos coincidan 

con el n011bre de una persona f(slca, supuesto en el que el impedimento 

deriva, no de la circunstancia Je la proteccl6n que merece el nombre co· 

1terclal como tal, sino precisamente del hecho de que se trata de un nom

bre civil. 

Ahora bien, el precepto en estudio se refiere, en segundo ténal· 

no, a los seudónimos que son los llamados nombres de arte, adoptados, 

falsos o ficticios que sirven para designar e individualizar la persona

lidad en una determinada esfera de acción. 

El seudónimo es un nombre libremente asumido por el individuo pa· 

ra esconder su personalidad, a diferencia del nombre civil en cuya ad· 
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qulslci6n, elecci6n y fot111ación general111ente no participa el propio in· 

dividuo. 

Nuestra Ley de Invenciones y Marcas hace referencia al seudónlao 

cceo un ftlgno capa~ de constituir wta marca que puede ser empleada por 

un tercero si cuenta con el consent lm.lento del interesado o de sus as~ 

cendientes o descendientes aás próximos. 

La sl•llitud del seudónimo con el ncebre, en lo q.¡e atal\e a su 

función identificadora, perwlte concluir que aquél constituye una cspe• 

ele de éste ~ltl11o y, por tanto, Wl derecho de la personalidad que recl· 

be el mismo tratatrlento jurtdlco. 

Por lo 'JlC' .se refiero a flraas y sellos la presente disposlclón 

también exige el consentimiento o autori~•ción del interesado o de sus 

ascendientes o descendientes si 6ste hubiese fal li!!cldo, puesto que aa~ 

bos revisten ta111biir!n una funcl6n identificadora de trasc:i!!ndenc:la al 

constituir la representación gráfica del distintivo de la persona. 

finalmente, la fracción en concreto dispone que tampoco es adai

slbte un signo que consista en el retrato de una persona sln el consen· 

ti•lento de ésta, 

5" conslJera ~ el derecho a la propia liUagen es de naturaleza 

esencial y se encuentra comprendido en la esfera de la integridad moral 

o der~cho de honor, por lo que lo que la presente prohibición pretende, 



220. 

es evitar un posible perjuicio al decoro o a la rep.Jtaci6n del indivi

duo. 

En efecto, el derecho a la propia imagen goia de una protección 

absoluta de manera que no se puede usar una l•agen o retrato ajeno, en 

nuestro caso, cc:ao marca, si no so go%a con el consenti•lento respecti

vo, lo que se deriva de la tutela necesaria que las leyes brindan a bie

nes Y atributos de la persona lu.Jllana estrechamente ligados a la esfera 

íntima del sujeto. 

Sobre lo ~ se ha CDllltlntado al anali%ar la presente fraccl6n es 

tan inflexible la protecci6n, que la Ley Federal sobre el Derecho de Au

tor la hace aás a11plla •1 consagrar ce90 una conducta delictiva la re

producci6n de obras protegidas sin el consentlaiento de su titular, 
1 

Nuestra propia Ley de Invenciones y Marcas tipifica c090 infrac

ci6n adlllnlstrativa la contravencl6n de la dlsposlci6n consa¡rada en la 

presente fracci6n (artlculos 210 fracción VIII y 225) con la consecuen

te imposición de las sanciones adalnistrativas ya comentadas. 

La presente disposición se ha interpretado y aplicado por nues

tros trlbwiales de la slauiente aanera: 

MARCAS, VALENZUEL.\ NO f.S DENOMINACION REGISTRA· 
BLE.-Es evidente que la sl•ple pronunciación del vo
cablo Valenz.uela har{a entender, o creer, que la aar
ca propuesta constituida por este vocablo se liga en 
patrocinio al deportista mexicano Fernando Valen:.ue· 
la, cuya fama y notorio prestigio en el deporte son 
ampliamente conocidos y haría también, en consecuen· 
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sumidor de los productos que pretende el solicitante 
amparar en relación a otros de otras marcas, sin es
tar su uso autorizado por el mencionado beisbolista, 
que es propia y esencial19Cnte la aateria protegida 
por el artículo 91, fracción XI, de la Ley de Inven
ciones y Marcas. Por otra ~rte, si bien es verdad 
que el ~llldo no constituye, por s( aismo, el nom
bre jur(dicuente definido, puesto ~ el dato de 
identidad de las personas está foraado por éste (Ra11-
bre r.tronfaico) y acompañado del noabre (noabre de 
pila , resulta imegable ""' para los efectos a <JJe 
se refiere la no~ legal en cuestión, el n011bre pa
tronf•lco forma parte del nC1Dbre jurídico, e inclu
so puede substituirlo, toda vez ~ la ldentifica
ciAn de una persona (sobre todo de reconocida fa•a y 
.Sri tos públicos) 11Uchas veces resulta iús conocible 
por su rac.bre patronf11lco que por el llaaado noabre 
de pila¡ coeo, por eje•plo, es más usual identificar 
y conocer con precisión los nombres do Pasteur1 De 
Vincl y Einstein, aun sin proporcionar sus noa1>res 
de pila, sin <JI" nadie dude que la cita de tales ape· 
llidos se refiere a un científico, a un pintor y a 
un físico ren011brados. 

TfltCal TRIBUNAL COLEGIADO F1i MATERIA AIJ41NIS
TRATIVA DEL PRIMFR CIRCUITO. 

Aspara en revisión 116/83. - Carlos kably - 14 de 
junio de 1983 - Unani•ldad de votos. - Ponente: 
Suuel Hernindez ViazcAn. 

MARCAS, REGISttO PROCEDENfE DE W, Sl SE AilJCE 1 SIN 
PROBARLO, ~ SE nATA DE UN NCffBRE FAK>SO.-No se 
surte la hipótesis de la fracción XI del artículo 91 
de la Ley de Invenciones y Marcas, con la sola afir
mación de que Vidal Sasson es el nombre de un peina
dor famoso, ya <fJe tal circunstancia no constituye 
un hecho notorio, en térwiinos del artfculo 88 del Có· 
diao Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 
supletoria, sino que debieron haberse aportado ele· 
montos para acreditar indubitablemente la faaa de 
esa persona, y no sólo concentrarse a afi111ar subje
tivuiente que es tllU}' conocida; en este aspecto con-
viene señalar que podría ser neaado el registro de 
qt» se trata, incluso sin prueba alguna al respecto, 
ni se refiera a un hecho notorio cOrDO lo pueden ser 
en nuestro 111edio las •arcas "Zaga", "Ralelgh", "Jean 
Pierre", ''Clemente Jaques" 1 etc., pero tratllindose de 
Wl8 circunstancia no tan notoria e lr.::luso circuns
crita a ciertas personas del sexo femenino y relacio
nada con la actividad de arreglo del cabello, no pue
de decirse que se trate de un hecho notorio, máxime 
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si en el caso los artCculos que la solicltante desea 
amparar con la marca Sasson, nada llenen que ver con 
los peinados. 

PRIMD. TRiflJNAL a:>LEGIAOO EN MA.TBlIA AlMJNIS
TRATIVA DEL PRIMER CIROJITO. 

Amparo en revisi6n 1804/82, - Creaciones lena. 
S.A. - 16 de mar:o de 1983 - Unanimidad de votos. 

Ponente: Luis Tirado Ledcsaa • . . r a 
~ 

zzz. 

Titulas de Obras, Personajes Ficticios o Sl•b6llco1 r 

Personajes Hi.manos de Caracteri&ael6n. 

La Fracción XII del precepto objeto de estudio en el presente ca

pCtulo consagra esta prohlbici6n al disponer: 

No son re¡istrables como marca: "Xll.-Los tltulos de o
bras literarias, artlstlcas o clentlflcas r los perso
najes flctlclos o sl•b6ltcos, salYo con el cousentl• 
•lento de su autor. cuando confor98 a la Ley de la ... 
terla, este unteD1• Ylgentes sus derechos¡ asl C090 
los personajes tu.manos de caracterizacl6o 1 sl no cuen
ta con su confonildad. 11 

Esta disposici6n constituye una iMovacl6n, en relación con la 

Ley de 1942, producto de frecuentes y crecientes prácticas de plrater(a 

que es menester e1:tirpar, a efecto de dar origen a wta competencia 

comercial sana y equitativa. 
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La fracción transcrita dispone que para quo un tercero pueda mar· 

car art(culos del comercio o prestar servicios bajo tltulos de obras li· 

terarlas, artlstlcas o clentlflcas o bajo nombres de personajes sean es· 

tos ficticios, st•b6llcos o humanos es menester obtener un consentl•ien· 

to por parte de su autor o de la persona que caracterl:a el personaje 

humano en cuestión. 

Sin embar¡o, el •1580 precepto señala que tal consentimiento re· 

sulta necesario únicamente sl a la lu: de la Ley de la materia el autor 

conserva vl¡entes los derechos. 

La "Ley de la aater-ia" a ~ se refiere esta dlsposici6n es, en 

concreto, la Ley Federal de Derechos de Autor que re¡ula los derechos 

intelectuales, previniendo que s6lo deteralnadas instituciones requie· 

ran el registro ca.:i constitutivo de derecho, como es el caso de los 

personajes, los titulas de publicaciones peri6dlcas y las caracter(stl· 

cas 1ráficas originales de dichas publicaciones las cuales necesitan, 

para ser protegidas, del otorgamiento por parte de la Dirección General 

del Derecho de Autor de la "reserva al uso exclusivo" de las mismas. 

(Art(culos 24, 25 y 26). 

Sin embargo, la reserva correspondiente no pr~uce efectos inde· 

finldos, puesto que debe ser objeto de comprobaciones para evitar la de· 

claratorla de inexistencia corresporidteute y es por ello CfJC la legisla· 

ci6n •arcarla exige que el titular conserve vigentes estos derechos pa· 

ra que pueda otorgar el consentimiento respectivo y, en su caso, esté 

facultado para ejercitar acción legal en contra del usurpador. 
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C A S O 

111 Se sollcit6 el registro de la marca "HOLMES lli triAT~ y Dlse-

fio11 para amparar servicios prestados a través de restaurantes de la cla

se 66 de la nomenclatura oficial. Una vei efectuados los ex!menes de 

novedad y administrativo correspondientes la Oficina de Marcas notificó 

al interesado la objeción al registro de su marca con fundamento en la 

fracción XII del articulo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas. 

En tle11po 1 el apoderado del sol lcl tante arg..-cnt6 la necesidad 

de desestimar la objeción de referencia, en virtud de CJ.le SIR AR1ltUR CO

MAN OOYLE autor de los fa110sos personajes Holmes y Watson, 11Uri6 en 

1930 por lo ~ conforme a la Ley Federal de Derechos de Autor al haber 

transcurrido más de SO años de su muerte, el derecho de uso y explota

ción de los •is.as ya pas6 al dominio público. 

Actualmente este asunto se encuentra pendiente de rCsoluclón por 

parte de la ahora Dirección General de Desarrollo Tecnol6¡lco, 
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z.u. P•labraa Extranjeras (Dero¡:ada). 

Original•ente, la Ley de Invenciones y Marcas actualmente en vl

aor consagr6 esta prohibición que fue derogada por Decreto de 29 de di

ciembre de 1986 publicado en el Diario Oficial de 16 de enero de 1987, 

que rezaba de la manera siguiente: 

No son registrables como marca; "Xlll.-Las palabras si• .. 
pl•• o cOllp.llstas de lenauas ylyas extranjera y las 
COPtruldu artlflclo1 .. nte de llOdo ~ por au frafis
., y fon6tica parezcan voces eztraojeras. cuando a ur
ca. se solicite pera aplicarse a articulo• o aenlcio1 
CJJO el aolicitante produzca o preste ezclustv .. nte en 
el pafs o ea cual"'ler otro pa(s de hlbla espdole." 

La raz6n de ser de la presente disposici6n se debi6 al deseo de 

evitar el efecto extranjerizante 1 de marcas compuestas por vocablos de 

lenguas no nacionales, sobre el consumidor quien creería estar adqui

riendo un producto proveniente de otro pa(s, as( como p11ra evitar una 

supuesta degeneración del lenguaje o, cano se se&aló en la correspon

diente exposición de motivos "el uso de marcas extranjeras (o extranje

rlzantes) en los países de menor desarrollo constituye para ellos un 

nuevo vinculo de subordinación y un instrumento de colonizaci6n no solo 

ecoruSelco sino social y cultural". 

La presente disposición dió lt41ar a diversas y muy variadas con

troversias y arbitrariedades entre las qic se cuentan el hecho de q.ie 

se cr~ una situación de privile•io para empresas con establecimientos 

en México y en un pa(s extranjero Je habla no española, las cuales po

dían obtener estos registros sin t1ayor problema, con la consecuente dis

criminación a solicitantes nacionales. 
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Además. el hecho de que se le concediera a la autoridad facultad 

para negar marcas que a .fil! juicio fuesen denominaciones CJl8 por su cons

tn.icci6n artificiosa parecieran voces extranjeras, la invistió de alcan

ces subjetivos de aplicación infinitos y, desde lue¡o, muy pellarosos 

según pudo comprobarse en la práctica marcarla. 

Lo cierto es que aunque esta disposición podrfa entenderse diri

gida a proteger al consWllidor de un en¡a.fio sobre la procedencia de los 

productos marcados impidiendo los perjuicios que con tal error podr(an 

ocasionarse a la industria nacional, tal fin puede alcanzarse por otros 

medios COllO lo es el correcto y estricto control del etiquetado <JNt en 

forma clara, ostensible y precisa, deba señalar la procedencia del pro

ducto. 

Por consiaulente consideramos como WI acierto del legislador, ne

cesario para el sano desarrollo de un mercado COllpetitlvo, el haber de· 

roaado la presente fracción. 

Entre los criterios suraidos durante la viaencla de la presente 

dlsposlcl6n oncontra.os los si¡ulentes: 

K\RCAS, ARTIQJLO 91, FRACCION XIII DE LA. LEY DE lN· 
Ye«:IONES Y MARC.A.S. LA. DENC»itlNACION BRiZZA NO BIQIA· 
DRA el LA PRDHIBICION CONTBIIDA EN a..-El art(culo 
91, fracción XIII, de la Ley de Invenciones y Mar· 
cas, conte11pla dos hipótesis: 1° Que no puede re¡ls· 
trarse coco .. rea la den011inación que comprende pala
bras simples o compuestas de lenguas vivas extranje
ras, y 2º Que no puede registrarse COlllO marca la de
nominación construida artificiosamente, de modo que 
por su grafismo y fonética parezca una voz extranje· 
ra. El mismo art(culo limita su campó de aplicación 



Sef\alando que operará la prohibición en él contenida 
cuando la marca que se solicite sea para aplicarse a 
artículos o servicios que el solicitante produzca o 
preste exclusiva11ente en el país o en cualquier otro 
país de habla española; interpretando el precepto le
gal en comento, se entiende cp.ie la prohlbici6n de re-
1istrar aarcas que tenaan las características seflala
das, obedece a wa doble finalidad: prevenir que se 
induzca a error al póblico sobre la procedencia de 
los productos que mpara la aarca {ya ~ se podría 

• pensar por el nombre de la •arca que el producto que 
se adquiere es de procedencia extranjera y no del pa
ís), e i~dir los per/ulcios que con tal error pue
den ocasionarse a la ndustria nacional. Esto es, 
que dicha fracción del artículo 91 de la Ley de In
venciones y Marcas tiende a evitar el uso de pala· 
bras de len¡uas vivas extranjeras que puedan hacer 
caer en error al conslm!idor de ~ el producto q..ae 
se adquiere no es nacional, y que pudiera ser vícti• 
u de tma equivocación al estiaar que un producto, 
por llevar Wl nombre extranjero, o de apariencia ex
tranjera, es de 5l4>t'rior calidad que el que lleva un 
noabnt en idioma español. En el caso adquiere vital 
importancia que el tin1lno BRIZZA terwa si•illtud 
con la palabra BRISA del idioma castellano, pues es
to ocasiona que no parezca una voz elltranjer-a, sino 
que parece una compasici6n capr-ichosa de Ja palabra 
brisa, y par tanto, no induce a error al público con
Slllidor sobre la procedencia de los productos que 
trata de amparar, y en consecuencia es perfecta.ente 
realstrablo. 

TER.Cfll TRUIJNAL COLEGIADO EN MA~IA A!MINIS• 
TRATIVA DEL PRIMat CIRaJito. 

Amparo en revisión 1023/81. - Aparatos Eléctricos 
de Chihuahua, S.A. - 31 de a¡osto de 1981 - Unani
midad de votos, - Ponente~ Genaro David G6ngora 
Pimentel. 

MAACAS, PALABRA.S EXTRANJERAS.-El artículo 91, frac· 
ción XIII, de la Ley de Invenciones y Marcas, esta
blece que no son registrables COllO marca tas pala
bras compuestas de lenguas vivas extranjeras cuando 
la marca se solicite para aplicarse a artículos o 
servicios que el solicitante produzca o preste exclu· 
sivamente en el país. La !nterpretaci6n de ese pre
cepto hace pensar en que se trata de evitar el enga
ño al consumidor, par una parte, cuando se le hace 
creer- que se trata de un producto o de un servicio 
extranjero cuyas cualidades son superiores a los na
cionales, por razones de naturaleza o de tecnolo-

ZZ7. 
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gfa. Pero por otra parte se debe pensar que se tri· 
ta, también, de crear o de proteger el prestlalo de 
los productos y servicios nacionales. Es de suponer· 
se (Jle el legislador (pensando en el interés nacio· 
nal y no en el interés individual del c~rciante) 
ha estimado <f.IC no es conveniente para el prestialo 
de los productos y servicios nacionales CJ10 les cW 
un aura extranjera, como si ello l•plicar• 1na 11ejor 
calidad. Luego si no hay razón alguna válida para 
la extranjertzaci6n de la marca, el le¡islador ha 
Cf.J.erido evitar su rea,lstro. Y si en una marca COll· 
puesta de dos palabras, Wlil de ellas, la quo resulta 
aás característica, la ~ far.a el elemento más i•· 
portante de ta aarca, es extranjera, y se trata de 
registrarla para apl lcarla a servicios que se han de 
prestar exclusivamente en el país, opera la prohibl· 
ci6n legal para el registro. COllO lo es, por eje•· 
plo, la urca "Colecci.Sn Marke1 1

1 para •parar scrvi· 
clos de publicidad y coeunlcaci6n que han de prestar· 
se en México, por todos los medios de dlfusl6n y co· 
munlcaci6n. 

PRIMER TRIBUNAL OOLOOIAOO EN ~TERIA AIMINIS· 
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 801/79. • Pr<>1X>Ciones Editarla· 
les Mexicanas, S.A. de c.v. 17 de octubre de 
1979 • Unanl•idad de votos. • Ponente: Gulllenao 
Guzain Orozco. 

Deno.lnaclone1 Geotr•ftca1. 

228. 

El artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas en su fracción 

XlV dispone "'": 

No son resistrables como marca: "J:IV.·Las dencainaclg. 
aes 1easrAfica1, propias o c~•. •sí C090 los 1entl• 
licios, DOllbres y adjetivos, cuando indiquen l• rroc.e• 
dencla de los productos o servicios y puedan or 1lnar 
confusión o error en cuanto • su procedencia, ast como 
lis denominaciones de pobleciones o lu¡ares 419 le ca· 
racterlcen por I1 fabrlc1cl6n de ciertos productos, pa· 
ra a.aparir estos, excepto los nc.bres de lu¡ares de 
propiedad pertlcular, cuando sean especiales e lncon· 
fundibles y se tena• el consentiaiento del propleta· 
rlo". 
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La presente fraccl6n fue objeto de reforwas para !ne.luir la se

¡unda parte de la atsma que aclar6 una 01Disi6n ~ provocó terribles 

controversias. la justlflcac16n de su existencia, radica en el interés 

del Estado de evitar engaños a los consUlllidores, partJculan1ente, sobre 

el origen o procedenr:::la de los productos o servicios que se han de a11p&

rar con la aarca, la cual debe ante todo ser veraz. 

Ahora bien, la presente prohlblci6n se enfrenta ante una dificul

tad de carácter técnico qJC radica en determinar los alcances del voca

blo "1eográfico'1 • Al respecto el Diccionario de la Lengua Esp.t.ñola de 

Ja Real Academia Espafiola, define el téraina "geográfica" c~o pertene

ciente o relativo a la goografla y "geo¡rafla" ciencia que trata de la 

descrlpct6n de la tierra existiendo, por consl¡uiente, aeoaraf(a botáni

ca, física, hlst6rica, llngQ(stica, política, zool6etca, etc. cci90 espe

cies de aquel género.(24) 

Sin eebargo, la aayoría de los sl¡nos .. rcarlos qJe e~uadran en 

la presente prohlblci6n se refieren ús cCllfUnRnte a· ubicaciones terri

toriales como países, estados, llUl\lclplos, ciudades, localidades, etc. 

Ahora bien, es aicnester aclarar que, al i¡ual que diversas dispo

siciones de las ya analizadas, la presente prohibici6n no es cateaórlca 

ni absoluta, puesto que una denom:lnaci6n geogr,fica que sea distintiva 

(24) Diccionario de la Lengua Espafiola de la Real Academia Española, 
p. 687. 
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no encuadra en esta hipótesis prohibitiva resultando. consecuente11ente 1 

reglstrable. 

En efecto. cama el proplo texto le¡¡:al lo dl$pone, no son reals

trables cci.o IU.rca las denominaciones aeográflcas. los aentlllclos, na11-

bres y adjetivos cuando indiquen la procedencia de los productos o ser· 

vicios o cuando puedan inducir a error sobre la misma. 

En el ai\o de 1987 la presente fracción se reform6 para incluir 

la prohlblclón de registrar las denouilnaclones de poblaciones o de lu¡a

res ~ 5e caractericen por la fabricacl6n de ciertos productos para &9.* 

parar éstos, no obstante QtJ& este supuesto encuadra plenamente en la 

prlaera hip6tesls de est• fr1ccl6n 1 y para excluir de la •isaa la prohl· 

blción de los nombres de 1uaares de propiedad particular, cuando sean 

especiales y se goce con el consentimiento del propietario. 

De lo anterior se desprende qi.e l• incapacidad del nOllbre 1eoar'· 
fico para servlr CC90 siano urcarto se debe al nea:o "3" exl,te entre 

el producto y el lugar de origen del eis110, es declr. la prohltJlc:lón 

arroja los sl¡utentes supuestos; 

a) El n01nbre aeográflco no es reglstrable cuando slmple.-ente in

dica la procedencia u oria;en de los productos, es declr • 

cuando J.a denminaclón que se utiliza com.o marca describe la 

localidad o regl6n que se caracteriza por la fabricación de 

los productos a ampararse o por la explotación de las aate· 

rias o la producción de los •aterlales con que dicho produc-
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to ha de ser fabricado, puesto que resulta evidente que tal 

desi¡na.ci6n pertenece al patri•onlo com(m y contravenir esta 

disposición si¡nificar(a otorgar privilegios injustificados; 

b) la denominación geográfica no es re¡istrable si puede oriai

nar cualquier confusión en cuanto a su procedencia, con lo 

que se evita hacerle creer que los productos amparados con 

la •arca en cuestión proceden del lusar a que la .. rea se re

fiere ~ probable8Cnte se caracterice por la fabricación de 

productos que reúnen determinada calidad, siendo que en rea

lidad la procedencia y calidad son diversas. 

Por consi1ulente, s( son susceptibles de registro las denot1ina

ciones geográficas y nombres o adjetivos gentilicios cuando no existe 

vinculación directa con el lu¡ar de procedencia de los artículos a a11pa

rarse con la aarca y no puedan inducir a error al público cons~idor so

bre la •is•a, ya que en estos casos la .arca se convierte de fantas(a. 

Sin e11bargo, de cuallJ,lier aanera existirá en cada caso el proble

sa de de11estrar que el noabre geoar,fico en cuestión no destina el ori

gen ni orl¡ina nlnauna confusión o error en cuanto a la procedencia de 

los productos lo que puede hacerse exclusivamente con base en razona

•ientos 16s:icos y sólidos. 

Al respecto se pueden citar los slguentes criterios: 



M<\RCAS, NOMBRF..S GEOGAAflCOS EN LAS.-La fracción Xll 
del art{culo 105 de la Ley de la Propiedad lndus
trlal establece Wl.a limitación en el registro de mar
cas ante la Secretaría de Econa11la, en lo referente 
a nmbres ¡eogrUicos, que abarcan dos casos: cuando 
las denominaciones ir.liquen Simple l'!lar de proceden
cia o cuando puedan originar confusion o error en la 
procedencia de los productos. Ahora bien, si el nom
bre geográfico que se pretende registrar no es evoca· 
tlvo de una especial fuente de producción, pues no 
denota un lu,ar fa.oso por la producción de las mer
canc(as 1J1e pretende amparar la CJjeJosa con la marca 
solicitada, no ~e por tanto, inducir a error al 
consumidor, haciéndolo creer que tales productos pro
ceden de ese luaar, error que es el <1Je el legisla· 
dar ha pretendido evitar al establecer la prohibi• 
ción consignada en la aludida disposición legal, 

T. CXXV, p. 2862, Amparo administrativo en revisión 
516/53, Manifold Supplies, Ca., 12 de •arzo de 1954, 
unanimidad de votos. 

MARCAS, DENOMINACIONES GBXiRAFICAS.-La prohlblci6n 
de usar den011inaciones geográficas c090 .. reas no es 
absoluta en la fracción XII del artfculo 105 de la 
Ley de la Propiedad Industrial 1 pues no queda prohi • 
bido su uso cuando por el conjunto total de la 11ar
ca, la denominación que pudiera resultar ¡eográflca 
no se limita a indicar simplemente la procedencia de 
los productos, siempre y cuando no origine confusión 
o error en cuanto a la procedencia de los productos, 
por lo que no quedan prohibidas esas den011inaclones 
c1Jando es el nmabre de la fábrica de la propiedad de 
la marca la que ha hecho conocido el lugar geográfi· 
co en que esti ubicada y cuya denOllinación se entplea 
ccaJ uno de los eleaentos de la •arca 1 sin ser el 
tlnlco. 

PRIMm TRIBUNAL f.OLEGIADO EN MA.TBllA mtINIS
TRATJVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 831/69 (2769/63). - Atoyac 
Textil, S.A. • 29 de enero de 1973. ~ Unanimidad 
de votos. • Ponente: Guillermo Guzmán Orozco, 

232. 



K\RCAS SUGE.STIVAS DE LUGAR DE ORIGEN.-Atenta la pro
hibición del artículo 91, fracción V, de la Ley de 
la Propiedad Industrial, el otorgamiento de una .. r
ea sugestiva de origen de ninguna manera puede impe
dir que los comerciantes o fabricantes de un produc
to mencionen su lugar de orlaen en publicidad y eti
~etas, ni sus características geoSráficas o climato
lógicas, pues tal mención no es individual19ente apro
piable ni se puede prohibir a tos co~pctldores. 

PRIMFJl TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AilitINIS
TRATIVA DEL PRIMER. CIRaJITO, 

Allparo en revisión 1207/78. - 'lbe Procter & 
Ga•ble Company - l de •aro de 1979. - Unanimidad 
de votos. - Ponente: Guillenio Guuaán Orozco. 

C A S O 

INSTANCIA AIMINISTRATIVA, 

233. 

• Se solicitó ante la entonces Dirección General de la Propie

dad Industrial, dependiente de la Secretaría de la Economía Nacional, 

el registro de la marca "SIN DENOMJNACION'' formada por diversos elemen

tos aráficos, apareciendo en ella la palabra PANAMA para amparar esl>t'cí-
• flcamente papel carbón y cintas entintadas. La citada Dirección resol-

vió negar el registro correspondiente con fundamento en la entonces 

fracción XII del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, ac

tualmente fracción XIV del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Mar-

cas. 
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INSTANCIAS JUt>IClAJ.E.S, 

• Inconforme con dicha resolución, el solicitante afectado pro· 

mavi6 Juicio de Amparo. Seguidos los tráaites legales, el Jue~ Primero 

de Distrito en Materia Adm.inistrativa del Distrito Federal, nea6 a la 

quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal en virtud de que 

en la descripcl6n y facs{mil de la marca destacaba la denominación "PA· 

NAMA.,. sobre el dlselio consistente en la configuración aráfica del pro· 

pio país cosa q..ie, en su opinión, podr{a inducir a error al público con

Slmlidor respecto a la procedencia de los art[culos amparados por la mar

ca. 

• lnconforM la tJlttjosa con la sentencia a q.ae se ha hecho ro· 

ferencia en el pirrafo anterior, interpuso contra ella recurso de revi

sión ante la Seaunda Sala de la Supresa Corte de Justicia de la Naci6n 

quien resolvió revocar la sentencia recurrida concediendo a la quejosa 

el a111paro y protección de la Justicia de la Unión con fund~nto en el 

slaulente criterio: "el nombre geográfico que so pretende registrar no 

es evocatiVo de wta especial fuente de producción, en Vlrtud de q..ie la 

palabra Panamá no evoca Wl lugar famoso por su producción de papel car

bón y cintas entintadas, que es lo q.!C pretende amparar la q.iejosa con 

la marca solicitada y que, por tanto, no puede inducir a error al consu

•idor haciéndolo creer CJle tales productos proceden de Panam5., error 

que es el que el legislador ha pretendido evitar al establecer la prohl· 

blclón consignada en la fracción XII del articulo 105 de la Ley de la 

Propledad Industrial, siendo en consecuencia, fundados los agravios es-
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tudlados, procede revocar la sentencia recurrida y conceder a la quejo

sa el amparo que solicita". 

Z,15, Loa Nopu. 

El artículo en estudio en su fracción XV consagra la presente 

prohibición al disponer; 

No son re1lstrables como marca: "XV.-Los upas, sln •
bar101 podr.úa usarse Ccm> elemento de las ureas, 11 
correspoaden al pals de orl¡en o luaar de procedencia 
de los productos o servicios que aqU611as distinauen, 
sl~re "9 en este pa(s estuviesen re1l1trados". 

En el presente caso nos volvemos a enfrentar ante una prohibl

ci6n relativa que consagra en su seno la propia eacepci6n. 

En efecto, la Ley de la Materia prohibe el rea:lstro Ce.> •arca 

de los mapas por carecer éstos de la suficiente originalidad y pertene

cer al dOC1lnlo pÚblico, a menos que correspondan al pa[s de origen o 

procedencia de los artículos o servicios a ampararse, a efecto de salva

guardar al público consumidor de un posible engaño. 

Además, este ordenamiento consagra expresamente, por un lado, 

que la 11arca que ha de componerse con un mapa posea adlclonalniente 

otros elementos q.M! la Integren como, por ejemplo, una denDlllnactón o 

un dlsefio distinto y, por el otro; exige el registro de dicha marca en 

el pa[s de origen, esto últi11<> seguramente con el objeto de que la mar-
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ca en cuestión pase por la sanción del pa{s de procedencia quien es el 

más idóneo para considerarla como apta o no para constituir aarca. 

Sin ellharao, en nuestra opln16n la presente disposlcl6n se torna 

un tanto cuanto lnconaruente si se analiza Junto con la consqrada en 

la fracción precedente, toda ve% los aapas son la representación arifl

ca de W1 lu¡ar 1eo1ráflco y, caao ya anali%amos, las denominaciones ¡eo

gráficas no pueden constituir ureas cuando destinan el orl¡en de 101 

productos o cuando puedan inducir a error sobre el mls80, Es por esto 

que parece exlstir lnconaruencla entre ubas disposiciones puesto que 

mientras las denominaciones aeoar,flcas no pueden denotar procedencia, 

los mapas que no son us que su representación ar,flca, deben denotar

la, por •inlsterio de ley. 
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2.16. Signos Engaftosos. 

La fracci6n XVI del art1culo 91 en concreto dispone que: 

• 

Mo son reaistrables ca.o aarca: "l'Vl.-Las clenc:mina
cloon, slpos o fllUf'a• susceptibles de -..a.r al 
P'lbllco o lQducirlo a error, entendl6ndoH Por tales, 
lu .- coutltuyan falNs ln4lcacl0Qls sobre la aatu
rale1a, ori1ea, COllpOllntes o cualidades de los produc
tos o Mt'Ylcloa qa pnrtendaA ..,.rar'1 • 

La presente prohlbiei6n se justifica plellUle:nte en el hecho de 

que la marea debo ser vera: y licita a efecto de IJ.le el público cons1.ml

dor no resu\te afectado o vlcti .. de un engaio. 

El prliaer problema <JJe surge en la prict\ca al aplicar esta dis

poslci6n es la de deterainar si los sl¡nos ena,añosos se refieren a la 

.arca en st 11ls11a o a los vocablos fJJO aparecen a su lado sln fora1r 

parte de ella. 

En nuestra opini6n la Ley es muy clara al prohibir el re¡istro 

de •arcas suseeptlbles de engaí\ar al público y en ningún l!IOClento pueden 

confundirse o identificarse las ureas con las demás leyendas Cf.1e se 

a¡re¡ucn en la •lsma etiqueta en la que aparece dicha aarca. 

Ac.larado lo anterior. resta set\alar ~ las clases o tipos de 

•arcas en¡ailosas o fraudulentas que prevé la Ley son las ~ se compo

nen ,por falsas lndlcaclones sobre la naturaleza, sobre el origen, sobre 

los componentes o bien sobre las cualidades del producto o servlclo a 

ampararse con la marca en cuestl6n. 
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El segundo problema estriba en la continua confusión o alusi6n 

que la autoridad mnrcaria efectúa al realizar los exámenes administrati· 

vo y de novedad invocando invariablemente otras fracciones del articulo 

91 como la V y la XIV en forma conjunta con esta fraccl6n. Es decir, 

cuando la autoridad al realizar dichos exáaenes encuentra, por ejemplo, 

que la marca, en su opinión, es descriptiva procede a mltir el oficio 

de objccl6n fundamentánJolo en la fracción V del art!culo 91 de la Ley 

de Invenciones y Marcas e, invariablemente, y en carácter de "a mayor 

abundamiento", en la fracción XVl del citado precepto legal, señalando 

que .si la marca sujeta a estudio finalmente no resulta descriptiva, en· 

tonces provocará confusiones y en¡años en cuanto a la naturaleza del 

producto, lo cual indudablemente resta seriedad a los dictámenes de la 

autoridad que para no "fallar" invoca dos fracciones a la vez. 

Por consl¡ulente, si se registrase una urca contravinierdo la 

presente disposición por inadvertencia de la autoridad la •isma, de ofi

cio o bien a petición de parte lnt~resada, podrá solicitar la nulidad 

de dicho registro marcarlo con fundamento en que el •ismo se otor¡ó en 

contravención a las disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas (ar

t[culo 147-I). 

Finalmente, resulta conveniente insistir, en que no deben ser 

identificadas las disposiciones relativas a la ~ fraudulenta en s[ 

misma considerada, con las relativas a la inserción de falsas indicacio

nes sobre el propietario, la ubicación del establecimiento, el carácter 

de registrada, etc. en la etiqueta u objetos que ostenten o en los que 

aparezcan las marcas propiamente dichas. 
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La mlsma Lncongruencia se ha asentado en el siguiente criterio: 

2.17. 

MARCAS, INDICACJONFS FALSAS.-La marca EL Al.MENDRO 
describe en forma directa a un árbol, pero no a sus 
frutos. Esa marca podrá ser sugestiva de productos 
a base de almendra, pero no es directa y sustancial
mente descriptiva de ellos. Sin embargo, si se han 
de amparar con esa marca dulces y, en especial turro
nes, el uso de la marca EL ALMENDRO s( es sugestiva, 
~ra el público consumidor, de dulr.es y turrones p~e
cisaaente de almendra. Y si se fabrican con otro 
producto, s{ se induce a error al público consU11idor 
con esa aarca, pues q.Jien compra un turrón marca EL 
AlJiEmRO s{ es inducido a suponer que está comprando 
un turrón, de almendra. Y si el producto no es de 
esa naturaleza, la marca viene a quedar prohibida 
por la fracción XX del articulo 91 antes mencionado, 
que prohibe amparar dulces de pasta con la •arca EL 
ALMENmlO, si esa pasta no ha de ser precisamente de 
almendra, pues esa urca vendría a constituir una 
falsa indicación sobre la naturaleza, oriaen, compo
sición y cualidades del producto amparado con ella. 
Aun~ otra cosa serla si los productos amparados no 
tuviesen nada que ver con las almendras, en cuyo ca
so la marca no irduciría a error, o si estuviese ale
gado y probado <JJ8 los dulces a11parados habrían de 
ser precisamente de almendra, cuando su naturaleza 
as{ lo sugiriese. Pero no siendo este últillO el ca
so, la marca viene a q.Jedar prohibida por el precep
to. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AIJ4INIS· 
TRATIVA DEL PRIMfll CIRCUITO. 

Amparo en revisión 181/81. - Morris Planelles 1 

S.A. - 18 de junio de 1981. - Unanimidad de vo
tos. - Ponente: Guiller!llO Guzmán Orozco. 

Sl1nos no Re1istrables por Razones de lnter's Público. 

La presente prohibición se consagra en la fraccl6n que a cont1-

nuaci6n se transcribe: 
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No son rcgistrables como marca: ".lVII.-La.s denoelnaclo
nes o slanos que, confonDe a otras dlsposlclooe1 le¡a
les, no sea posible utlllzar para finos cc.erciale1 o, 
por razones de inter61 plblico, la Secretarla de c.o.er
clo y Fomento Industrial comldere incoovenleate re¡ls
trar". 

No obstante (J1e en general, todas las fracciones del artfculo 91 

se justifican por un interés público b<asado en la proteccl6n, tutela y 

salvaduarda del orden social, el leglslaoor consideró conveniente con

sagrar, en forma expresa, Wla disposición de carácter muy ¡eneral y am

plio <p..1e dota a la autoridad competente d~ facultades c.asi ilimitadas e 

irrestrlctas. 

En efecto, la primera parte de la presente dispos1cl6n resulta 

adecuada puesto q.ae es evidente que la autoridad 11arcaria, dentro de la 

esfera de su competencia, deba tomar en cuenta las prohibiciones conte

nidas en diferentes dispositivos legales simplemente por razones de 16-

glca y hennenéutica jur(dlca, lo cual no resulta preocupante puesto <f.Je 

al momento de negar el registro correspondiente la autoridad marcarla 

deberá, además de motivar, fundar su acto en la Ley de la !olaterla y los 

ordenamientos conexos aplicables al caso. 

No as[ con la se¡unda parte de este precepto <p.Je dota a Ja auto

ridad do una dlscreclonalidad que encontrará l(mite sólo en la fundamen

tación y motivación del supuesto interés público que la Secretarla del 

ramo lndl~ para "considerar conveniente" la negativa de registro de 

la marca en cuest i6n. 
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Para tal efecto, no bastará con que la autoridad se limite a ci

tar COl!lo funda.monto el artículo 91 fracción XVII, sino que será menes· 

ter que ~dcmois razone debidamente la adecuación del caso al supuesto 

legal concreto. externando las consideraciones relativas a las circuns

tancias de hecho que pet91ten dicha adecuación. 

En tal virtud, no bastará con la existencia del precepto en el 

Derecho positivo vigente, n\ de un motivo para que la autoridad actúe 

en consecuencia, sino "'e ser.i indispensable que se haga saber al afee· 

tado los fundamentos y •otivos del acto respectivo a efecto de que no 

se le deje en estado de indefensl6n. 

Al respecto existe variada jurisprudencia por lo C1Je nos ll•ita· 

retlOS a citar la siguiente tesis: 

fUHllAMIM'ACION Y llJfIVACIO!i, 
OC' acuerdo con el artículo 16 de la Constltu

c16n Federal, todo acto de autoridad debe estar 
adecuada y suffcienttiioente fundaaentado y •otiva· 
do, entendiéndose por lo primero que ha de expre
sarse con pE"ecis16n el precepto lejlal aplicable 
al caso y, por lo segundo, que tambfen deben seña.· 
larse, con precisión, las circunstancias especia
les, razones particulares o causas fnaediatas ~ 
se hayan tenido en conside['aclón para la Hisión 
del acto; siendo necesario, además que exista ade· 
cuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, en el caso concreto se con
figuren las hipótesis nol"9ativas. 

Amparo en revisión 8280/1967 - Augusto Vallejo 
Olivo. S votos. Sexta Epoca, Vol. CXXXII, Terce['a 
Parte, p. 49. 

Ñlpa['o en revisión 3713/1969 • El {as Chahfn. S vo
tos. Séptima Epoca, Vol. 14, Tercera Parte, p. 37, 



Amparo en revisión 4115/1968 - faeterlo Rodrfauez 
Romero y Coags, 5 votos. Séptima Epoca, Vol. 28 1 
Tercera Parte, p. 111. 

Aaiparo en revisión 2478/75 - Mar{a del Socorro 
Castrejón c. y otros y acuaulado. Unanl•idad de 4 
votos. Séptima Epoca, Vol. 97-102, Tercera Parte, 
p. 61, 

Amparo en revisión 5724/1976 - Ramiro Taranao R, 
y otros. S votos. Sépti•a Epoca, Vol. 97-102 1 Ter
cera Parte, p. 61. 

JURISPRUDENCIA Za. SALA Séptiaa Epoca, VollJlllen Semes
tral 97-102, Tercera Parte, p. 143. 

JURISPRUDENCIA Za. SAt.A Infante 1978 SEGUNDA PARTE, 
tesis 3, p. 7. 
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Por cuanto a al¡unos sl¡nos o mcdlos .. terlales que por su carác

ter o finalidad se sustraen al dominio c09erclal Justo Nava Ne¡rete ci

ta diversos ordenamientos, cano el Re¡la.ento de Uniforaes y Divisas 

del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana que proscribe el uso de dlstlnti· 

vos propios a Instituciones oficiales o particulares; la Ley Re¡laraenta· 

ria del Servicio Público de Banca y Crédito que prohibe el uso de pala· 

bras que puedan inferir el ejercicio de la banca y del crédito para dis• 

tin¡uir establecimientos o personas morales distintas de las instltuclo· 

nes de crédito; la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arquciol6aicas, 

Artísticas e Históricas que exiae el pemiso del instituto competente 

para la reproducci6n de monumentos arqueológicos, históricos o art{stl· 

cos con fines comerciales; etc.C2S) 

(25)Nava Negrete, Justo¡ Op. cit., p. 496 y 497. 
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Signos Contrarios a la Moral, Buenas CostU11bres u Orden 

Público. 

La fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Mar

cas dispone que: 

No son re¡istrables cmo marca: "XVIII .-Todo lo ~ 
... contrario a la moral, a las buenas co1tlllbre1, al 
ordan público y aquello ~ tienda a ridiculi1ar ideas 
o persona•." 

Con motivo de la redaccl6n de la presente fracción nos enfrenta

llOs ante un tema que ha sido ardua.ente discutido entre diversos doctri

narlos debido, particular11ente, a que se encuentran sujetos a llOdalida

des de tiempo y lu¡¡:ar y que se refiere a que debe entenderse por "mo

ral", por "buenas costunbres11 y por 11orden público". 

Sln embargo, de una u otra manera, dichos conceptos se encuen

tran consagrados en forma expresa alrededor del •Wldo ccmo una respues

ta a las características y necesidades esenciales de la sociedad de ca

da país. 

La moral, "es la ciencia que trata del bien en general y de las 

acciones humanas en orden a su bondad o 111alicia11 ,(26) 

(26)Dicclonario de la Lengua EspaRola de la Real Academia EspaRo
la; Madrid, 1984, T.Il, p. 927. 
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Las buenas costumbres, "es un concepto relativo a la conformidad 

que debe existir entre los actos del ser humano y los principios mora

les. Constituye un aspecto particular del orden público impreciso que 

CCl!tprende la valorac16n fundamental de determinados modelos do vida e 

ideas morales emitidas en una determinada época y sociedad. En ellas 

influyen las corrientes de pensamiento de cada época, los climas, los 

inventos y hasta las .OOas11 .(27J 

Por consiguiente, cuando jurfdicaaente se recurre a esto concep

to, eludiendo la puntualización y detol'lnación de cuestiones sutiles y 

cambiantes, se pretende encaminar a la autoridad o al juzgador a tomar 

en cuenta, invocar y valorar el conjunto de principios ético-sociales 

Imperantes en un •omento determinado dentro de un.a sociedad tatQbién de

tet11lnada. 

El orden público se refiere, en un sentido general, al estado de 

coexistencia pacífica entre los •iembros de una comunidad y, en un sen

tido técnico, al conjunto de instituciones jurídicas que identifican o 

distinguen el derecho de una comunidad y que no pueden ser alteradas 

por la voluntad autónoma de los individuos. Sin embargo, este concepto 

no comprende únicamente nomas legisladas sino en general la "cultura 

jurídica" de una comunidad detenalnada la que incluye sus tradiciones, 

(27)Instituto de rnvcstlgaclones Jurídicas¡ Diccionario Jurídico 
Mexicano¡ Editorial Porrúa, S.A., México, 1985, T.I, p. 310. 
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ideales e, incluso, dogmas y mitos sobre su derecho y su historia insti

tuciona1. (Z8) 

De las definiciones antes expuestas se desprende "1e dichos tér

alnos 'se encuentran cargados de un contenido· fuertemente valorativo su· 

jeto, adeú.s, a las acciones de tiempo y luaar, por lo que la fracción 

en estudio parece tornarse en un dispositivo <JJe proporciona a la auto· 

rldad un amplio 11ar1en de discreclonalidad, 

Generalmente al tratar la presente fracción, los diferentes auto• 

res se refieren particular.ente a 11arcas obscenas, es decir, a sl1nos 

contrarios a la •oral sexual, cuando que no sólo se limita a esto sino 

también a los signos contrarios a los senti•ientos religiosos, naciona· 

listas, a las tradiciones, etc. 

Al respecto cabe aclarar <JJC la ilicitud a la que se refiere es· 

te apartado de la ley, es la i11110ralidad de la marca ~· con inde· 

pendencia de la licitud o ilicitud c.!el objeto <1-Je ampara, ya "1e el i•· 

pedimento de traficar con objetos il(cltos se regula por disposiciones 

distintas como las pe~ales y las sanitarias. 

Por consiguiente, si ol signo por s( solo no es inmoral o contra· 

rio a las buenas costllllbres o al orden público la negativa de registro 

no se podría fundar en este supuesto. 

(28)Instituto de Investigaciones Jurídicas, Op. Cit. T.V., pp. 
316 y 317. 
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Finalmente, el presente dispositivo prohibe el registro de mar

cas que tiendan a ridiculizar ideas o personas, lo cual evldenteoqente 

encuentra plena justlflcactón en aras de una convivencia social sana y 

pacífica y en la propia integridad e imagen del individuo como aiembro 

de dicha sociedad. "El derecho de un individuo tenalna donde comienza 

el del otro". 

2.ua. Sl1nos y Denc:.lnaclonea NotoriU1ente Conocidas. 

La fracción XIX del articulo 91 de la Ley de Invenciones y Mar

cas consagra la presente prohibición de fundamental importancia en la 

práctica comercial Internacional y que se refiere a que: 

No son realstrables cOC110 urca: "111.-Llls denc:.lnaclo
nes o slanoa tauales o se8ejante• a una aarca, que la 
Secretarla de eo.erclo y fomento Industrial estl11e no
torl-nte COQOC.ida en M6xlco, para proteaer los •ls
mos o si•llares productos o seryiclos, o bien CJ1e sean 
susceptibles de crear confusl6n en forma tal, que pue
dan lDduclr al público a error''. 

La materia reaulada en la presente fracción ha suscitado taúltt

ples controversias lo que no evita CJJe debamos considerarla como el pro

ducto y la cristalización de una situación real que exiae una protec

ción y regulación especial. 

En nuestro derecho positivo el aspecto de la "notarledad de ta 

marca11 estuvo inicialmente regulado únicamente por el Convenio de Par[s 

para la Protección de la Propiedad industrial que en su artículo 6 bis 

dispone: 
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"l) Los paises de la Unión se co111pro111eten, bien de oficio, 

si la legislación del pa(s lo permite, bien a instancia del 

interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir 

el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya 

la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de 

crear confusión, de una marca "-'e la autoridad competente 

del país del re¡istro o del uso estimare ser allí notoriamen

te conocida como siendo ya marca de una persona que pueda be

neficiarse del presente Convenio y utiliz:ada para productos 

idénticos o sl•ilares, Ocurrir' lo mismo cuando la parte 

esencial de la marca constituye la reproducción de tal marca 

notoria.ente conocida o Una iml tación susceptible de crear 

confusión con ésta •.• ". 

A partir ~e las reformas efectuadas a la ley y p.ibllcadas en el 

afio de 1987, se consagró en forma expresa esta prohibición que anterior

mente se aplicaba únicamente a la lu~ del Convenio de París, lo que su

pone la variación en ciertos aspectos de forma cuya regulación deja di

cho convenio a la legislación interna. 

La necesaria protección de las marcas notorias responde al reco

nocimiento del carácter esenclalaente relativo de las marcas, que en ca

sos extremos e importantes, requiere ser evadido. 

En efecto, según quedo analizado en el párrafo precedente, la re

latividad de la protección marcarla encuentra su basamento en dos prin

cipios: el de territorialidad y el de especialidad, 
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El principio de territorialidad de la marca se refiere a que és

ta s6lo está protegida en los límites del territorio del pa{s donde la 

misma esté registrada o depositada; y el carácter especial se refiere a 

que la marca se encuentra protegida únicamente en relaci6n con los pro

ductos o servicios que ampara o, en todo caso, para productos o servi

cios similares. 

Sin e.1barso, se ha reconocido mundlal11ente, QUe la aplicación es

tricta de estos principios puede conducir a verdaderos fraudes y abusos 

que es 1tencster reprl•lr, puesto CJlC en el plano de la territorialidad 

un comerciante inescrupuloso podría viajar a cualquier país extranjero, 

buscar marcas muy conocidas y re¡resar a registrarlas en su país si el 

registro no hubiese sido solicitado por su propietario orlsinal; en el 

plano de la especialidad un c011erclante podría registrar una marca 

igual a una lllY conocida aWlque para amparar productos diversos. 

La teorCa de las •arcas notorias mundialmente reconocidas .tiene 

por objeto licitar aabos inconvenientes aunque en cada país con algunas 

variantes. 

En nuestro país resulta muy claro el rompimiento con el llUCO de 

la territorialidad de las marcas, no siendo tan clara la excepción al 

principio de especialidad, 

En efecto, la propia fracción en estudio proscribe la registrabi· 

lidad de una marca que sea isual o semeJante a una notorlaniente conoci-
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da en México siempre y cuando se destine a proteger los ~ o~ 

~productos o servicios. 

Por consi¡¡uiente, en nuestro Derecho Positivo, la notoriedad de 

la marca hace que se rompa el marco estrlcta111ente territorial de la •is

lla puesto que su protección traspasa las fronteras del paf s donde ha sl· 

do depositada regularmente. para conferir la misma protección en el pa

(s donde su notoriedad se ha hecho conocer. incluso cuando no se hubie· 

se realizado en él nin¡¡tba acto de apropiación por su titular. 

Sin embargo, no resulta tan claro el que en nuestro pafs la pro

tección sea tan extensa que rompa con el principio de especialidad al

canzando no solaaente a los productos de la claslflcaci6n reservada o a 

productos similares. lo que implicaría conferir a su titular un derecho 

absoluto y, entonces sl. un f«JNOPOLIO TEMPORAL INDEFINIOO, sobre la de

si¡naci6n escogida cualquiera que sea el producto designado. Al respec

to el Convenio de París únicamente se refiere a productos o servicios 

idénticos o similares. no obstante lo cual, en un caso extremo considc

ra.aos q.ic podrfa invocarse la 11lti•a parte de la presente fracción que 

dispone "o bien que sean susceptibles de crear confusión en fonaa tal, 

que puedan inducir al público a error". 

Por otro lado, cabe señalar, que la notoriedad de la marca entra

lla una dificultad más que consiste en probarla, puesto que únicamente 

es por referencia al público como se puede saber sl una marca es noto

ria o no. 
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En efecto, antiguamente los elementos de duraci6n y cualidades 

de un producto eran indispensables para que una marca adquiriera el ca

rifcter de notoria, mientras que hoy en d(a la condlcl6n de notoriedad 

la adquieren las marcas como resultado de las técnicas de lanzamiento y 

de p.ibiicidad. 

Por consi¡uiente, la notoriedad es una cuesti6n de hecho que res

ponde a la utilidad ecollÓllllca de la marca "'° no puede escapar a la sub

jetividad de las autoridades administrativas y judiciales. 

Finalmente, cabe seftalar, que la protección excepcional de una 

marca notoriamente conocida está justificada por el hecho de <J.IC el uso 

o registro de una aarca idéntica o si•ilar que se prestara a confusión 

e(J..llvaldría, en la uyorla de los casos a w acto de competencia des

leal proscrito por el artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas y 

por el artículo 10 bis del Convenio de París, ade•ás del perjuicio <J.IC 

se le causaría el público consi..idor el que podría ser inducido a error 

respecto del origen o calidad de los productos o servicios uparados 

con la marca usurpadora. 

Lo anterior se encuentra corroborado en el siguiente criterio: 

MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICAOO ~E SE DEBE TE.N'Sl DE 
UNA w.RCA NOTCRIA. U PROTECCION DE LA MARCA NOTO
RIA.\ia(fE CONOCIDA "GUCC111 NO NECESITA EL REQUISITO 
DE QUE SE ENCUFNlllE REGISTRADO EN EL PAIS. -Para po
der delimitar el significado que se debe tener de 
una marca· notoria, es necesario tener en cuenta que 
la notoriedad es el conocimiento que el público con
sumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se 
limita, naturalmente, al nombre de la •arca, sino 
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que incluye infonaacioncs sobre las cualidades, ca
racterísticas y uso de los productos cpJe la llevan. 
Es por referencia al público consumidor como se pue
de saber si una marca es notoria o no, ya cpJe la no
toriedad es wta prueba de la utlli%aci6n de la mar
ca, porcpJe significa que la marca ha tenido gran éxi
to y ha sido apreciada por los consU11idores. De tal 
llOdo q.te una marca puede ser notoriamente conocida 
en el pa(s antes de su registro en él y, en vista de 
las repercusiones posibles de la publicidad de otros 
pa(ses, aún antes de ~ se utilice en la República 
Mexicana. Por lo <JJe ve al car4cter de notarla CJJe 
puede atribuirse a una marca, es una cuestl6n de he
cho "1tf las autoridades administrativas y judiciales 
del pa(s deben determinar, fundando su opini6n en 
apreciaciones raionables. En la especie, las autori
dades responsables negaron a la quejosa el registro 
del signo cpe propuso, por tratarse de la imitaci6n 
de uno de los .anagramas que se usan en los produc
tos de la marca "GUCCI", que a nivel lntern.aclonal 
han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Guccl, 
responsables del éxl to comercial de dichos productos 
propiedad de 11GUCCI SllOPS", INC., por lo que estiaa
ron CJ.&e se trata de W1a 11arca notoriamente conocida, 
y que, de concederse el registro solicitado, se po
dr[a crear confusión entre el público cons1.aidor, 
pues éste al adq.iirlr los produi:tos creerla que se 
trata de articulas amparados con la marca notoriamen
te conocida. Con lo anterior, las autoridades res
ponsables reali%aron una correcta apllcaci6n de los 
art(culos 91, fracciones XX y XXl de la Ley de Inven
ciones y Marcas, 6° bis y 10ª bis del Convenio de Pa
r-ís para Ja Protecci6n de la Propiedad Industrial, 
pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los 
monogramas de la marca notoriamente conocida 11GUC
Cl", evitaron <J.le se pudiera crear confus16n entre 
el público consumidor y además Impidieron que se pro
dujeran actos de coapetencla desleal respecto de esa 
marca conocida en forma notoria. No constituyendo 
obstáculo para lo anterior, la circunstancia de ~e 
la marca notoriamente conocida "GUCCI" no se encuen
tra registrada en el pa(s, pues no es necesario <f.1C 
se cuaipla con ese requisito para <1JC se dé la protec
ción de la marca notoria, en términos de lo dispues
to por los art(culos 6° bis y 10° bis del Convenio 
anteriormente mencionado, ya que se trata de W1a pro
tecci6n de carácter excepcional que tiene como fin 
evitar que se induzca a engaño o error al público 
consumidor e impedir que se produ%can actos de cOD1pe
tcncla desleal. 
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• Se solicitó el ['egistro de la aarca ''COMBERTS EL AUTENTlCO 

AMERICANO Y DISEAO" para uparar toda clase de calzado. Una vez efec

tuado el ex.a.en de novedad correspondiente la autoridad marcarla, sin 

citar anterioridad alguna, procedl6 a objetar el registro de la marca 

con fundamento en la fracción XlX en relación con la fracción XVII del 

artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas y articulas 6° Bis y 10º 

Bis del Convenio de Parls para la Protección de la Propiedad Industrial 

por tratarse de la laltaci6n de la aarca notoriamente conocida "CONVER

SE'' as[ cOfllO del logotipo de la aiSlla ~ se compone de una estrella. 

• Posteriormente el representante legal del solicitante presen· 

tó un escrito con el objeto de desestimar la citada objeción, ar¡umen· 

tanda que entre ambas marcas .existen importantes diferencias ¡ráficas, 

visuales y estructurales debido a que la marca pretendidamente notoria 

se c001pone por una sola palabra aientras que la marca solicitada se com· 

pone de cuatro palabras, aunado a que los dos vocablos que aparentemcn· 

te se confW\den, poseen también diferencias: 



ZS3, 

CONVERSE 

1 1 1 1 
COMBERTS 

Actual.-,nte este asunto se encuentra aún pendiente de res~luci6n 

por parte de la autoridad •arcarla, pero aparentemente esta est¡ en el 

proceso de negar definitivamente su realstro. 

z.zo. La Traduccl6n de Palabras no Re¡lstrables, 

Al respecto, la Fracción XX del articulo 91 de la Ley de Inven

ciones y Marcas dispone: 

No son reglstrables como marca: "D..-La traducc16n a 
otros t.diomas de las palabras no reglstrables.11 

La presente prohiblci6n adquiri6 mayor fuerza con el decreto pu

blicado en el Diario Oficial de 16 de enero de 1987 por el cual se dero

aa la fracci6n Xlll del multlcitado articulo 91 que prohibía el regls-

tro como marcas de palabras de lengua viva extranjera o de aquellas que 

por su grafismo o artificiosidad aparentaran ser de lengua extranjera. 
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En consecuencia, al estar derogada dicha fracción Xill, se elimi

na wt amplio margen de dlscrecionalldad a la autoridad la que 6nicamen· 

te podrá objetar y, posteriormente, negar el registro de marcas que, in

curriendo en cualquiera Je las demás fracciones del articulo 91 de la 

Ley, sea simplemente traducida a otrp idioma. 

Por consiguiente y en obvio de inútiles repeticiones, reproduci· 

mos lo expuesto al analizar cada una de las anteriores fracciones, las 

que de estar traducidas a otro idioma, ser' negado su registro con fun· 

damento en esta fracción XX en relación con la fracción que en el caso 

en partlcular se violente. 

Sin embargo, por ser el ca~o que con •ayor frecuencia se presen

ta en la práctica, procedere90s a analizar los casos de marcas descrip· 

tivas traducidas a otro idioma (art(culo 91 fracciones V y XX). 

Anteriormente, dada la importancia y frecuencia de estos casos, 

la entonces Ley de la Propiedad Industrial al proscribir el registro de 

•arcas descriptivas inclu(a la prohibición del registro de traducciones 

en los siguientes términos: 

"ARTIUJLO 105.-No se admitirán a registro: 

IV.-Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los 

productos que tratan de ampararse con la marca, incluyendo 

los adjetivos calificativos o gentilicios. Una denominación 
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descriptiva no se considerará distintiva por el solo hecho 

de que ostente WUl ortografía caprichosa. o se encuentre tra

ducida a cualquier idlou". 

Posterion11ente, con la Ley de 1976 en vigor, se consideró conve

niente aislar esta prohibición para foniar wia nueva frac.ci6n que se 

aplicara, ccmo actual.ente, al resto de las fracciones. 

Lo anterior quedó cristalizado en la entonces fracción XXIII del 

artículo 91 ~ con las reforaas y adiciones vi¡entes a partir del 17 

de enero de 1987 quedó consagrada en la actual fracción XX de dicho ar

t(culo. 

La presente disposición obedece a ~ los vocablos descriptivos, 

aún traducidos a otros idiomas, carecen del requisito de distintivldad 

necesario para todo signo marcarlo. 

Sin embargo, resulta conveniente aclarar que, con toda seguridad 

hace varias décadas, los vocablos extranjeros, no obstante ser descrip

tivos, revestían el carácter de fantasía o arbitrariedad necesarios, en 

virtud de que no formaban parte del lenguaje corriente del país en cues

tión. 

Lo anterior no puede sostenerse en la época actual en la que la 

asombrosa multiplicación de los medios de comunicación y el desenvolvi

aiento y desarrollo acelerado de las generaciones modernas permiten la 
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mezcla e incorporación, no s6lo en las prácticas mercantiles, sino en 

el prop~o lenguaje de uso común, de términos y vocablos de or(genes y 

raíces extranjeras. 

De cualquier manera, consideramos que la razón de ser de esta 

fracción se encuentra en que los vocablos que encuadren en cualquiera 

de las prohibiciones comentadas aunque se encuentren traducidos a otro 

idioma o, son parte del lenguaje de uso comm o, son ilícitos o, care

cen de distlntividad por lo que de concederse su registro se estaría 

concedieOOo un privilegio en forma por demás injusta y discriminato

ria. La anterior aclaración supone que considera•os q.ie esta fracción 

no se justifica en prácticas "nacionalistasº de protección al lenguaje, 

situación ~e se corrobora con la dero¡ación de la fracción XIII del ar

tículo comentado. 

En consecuencia, las palabras CJIO no son reaistrables por alguna 

de las razones expuestas en el presente capítulo, en idioma español, no 
• 

son tampoco registrables en su traducción a otros idiomas, 

Sin esbar¡o, lo anterior encuentra severas contradicciones, 1e-

1ún se evidencia con los siguientes criterios: 

MARD\S 1 DENOMINAClONF.S DESCRIYfIVAS. -Confo1"111C al ar
tículo 105, fracción IV, de la Ley de la Propiedad 
Industrial aplicable, no se admitirán a registro co
mo marcas las denominaciones o frases descriptivas 
de los productos que tratan de amrararse, y una deno
minación no se considera dlstint va por el solo he
cho de que ostente una ortografía caprichosa o se en
cuentre traducida a cualquier idioma. Ahora bien, 
cuando la marca que se pretende registrar se hace 
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consistir en una palabra que podría ser caprichosa, 
pero en la que destaca -.iy substancialmente, como 
parte de la misma, una palabra traducida a lengua ex· 
tranjera que resulta espec[flcasrente descriptiva del 
producto, y no sólo abstractamente descriptiva de 
cualquier producto en general, el registro de esa 
urca encuadra en la prohibición legal, pues la pro• -
pietarla que la registrase podría pretender en el fu
turo que ningún otro producto igual o semejante uti
lizara en ninguna forna la palabra descriptiva, lo 
cual sería injusto y contrario al esp[rltu de la 
ley, y más aun si la palabra es la mera traducción 
del producto aismo. En el caso no hay controversia 
sobre el hecho de que la palabra 0 container11 signifi
ca en in¡lés envase, continente, caja, o aún receptá· 
culo, que son precisamente los productos que se pre· 
tenden a11parar con esa marca. Y la parte ~ se an
teapone a la palabra "container", o sea, la eJCPre
sión "styro" (para dejarla comK> 11styrocontainer"J no 
es un eltmento de diferenciación bastante, en opi
nión de este Tribunal, para que la expresión "contai
ner" o "receptáculo" deje de ser un elemento substan· 
clal de la •arca que se pretende re¡:istrar. Lue¡o 
procede negar a la quejosa el amparo solicitado. 

PRIMER 1RlBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AIMINIS
TRATIVA DEL PRIMBl CIRQ.IITO. 

Allparo en revisión 411/78. - Dart Industries Inc. 
- 16 de agosto de 1978.· Unani•idad de votos. -
Ponente; Guillermo Guzaán Oroico. 

MARCAS. "DESOUPrIVIDAD". DEME CORRESPONDl:R AL 
IDIOMA. ESPAROL Y NO A UNA l.ENWA EXTRAN.If.RA. De una 
interpretación lóaica jur[dica de lo dispuesto por 
el artículo 91, fracción v. de la Ley de Invenciones 
y Marcas, se llega a la conclusión de que la denomi· 
nación "BUBBLE YlN''. calificada de descriptiva, debe 
corresponder al ldiOIPa español y no a una len¡ua ex
tranjera, ~s ad11Jtir lo contrario implicarla exl
atr que el público consumidor llevara al cabo la tra
ducción de una expresión de un idioca.a di verso, lo 
~ evidentemente carece de todo apoyo le¡al, más 
aun cuando como en el caso las mismas autoridades re· 
curren tes adml ten que no se trata de una traducci6n 
gramatical sino más bien artificiosa pues de la pala
bra ''YUM se debe ca11biar la 11r 11 por "G"; sin que por 
otra parte existe alguna razón legal para aceptar 
que la denoralnación de referencia resulte "ampliamen
te conocida" y por ello cae en la prohibición señala
da en el artículo 91, fracción V, de la Ley de lnven· 
ciones y Marcas. 



TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN M'lTERIA AJJ.fINIS· 
TRATIVA DEL PRil4:lt CIRaJITO. 

Amparo en revisión 283/80, • Life Savers Inc:. -
18 de abril de 1980. - Unanimidad de votos, - Po
nente: Sergio Hugo Chapltal Gutl~rrez. 

CASO 
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* Se solicitó el registro de la aarca mixta, "DIET CilUSH ORAN

GE y Diseño" para amparar los productos de la clase 45 de la nOllC'nclatu

ra oficial relativa a bebidas sin alcohol. Una vez efectuados los exá

menes correspondientes, la Dirección General de Invenciones, Marcas y 

Desarrollo Tecnológico notificó al solicitante la objeción del registro 

de dicha marca con fundamento en la fracción XX en relación con la frac

ción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas en virtud de 

"ser la traducción a otro !diana de palabras descriptivas. puesto que 

la expresión CltANGE CRUSH pertenece al idioma irwlt§s y se traduce al 

castellano eoeo NARAHJAJlA. té1111ino que resulta descriptivo de la especie 

de uno de los productos a prote¡er". La propietaria de la urca, por 

conducto de su apoderado, argumentó con el objeto de desesti•ar la cita

da objeción que las palabras CJUJSH CltANGE invertidas y traducidas al 

castellano no significan naranjada puesto que éste tér.ino se traduce 

al tr.i:lés como ORANGf.ADE, además de que la denominación propuesta posee 

elementos nominales y figurativos adicionales que dotan a dicha •arca 

de una distlntlvidad propia. 

* En este momento la resolución se encuentra aún pendiente, 

sin embargo, al parecer ta autoridad está por conceder el registro de 

la 11.arca por considerar suficientes los argumentos vertidos. 
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2.21. Marcas Idénticas. 

La Fracción XXI del articulo 91 de la Ley de Invenciones y Mar

cas dispone que: 

No son reaistrables cocao aarca: "IXI ,-Una •rea ctae 
sea lcWintlca a otra, anterlor11eate reaistrada y •laen
te, para MParar los •i590I productos o seniclos, a<m 
ccwado sea sollcltada por el titular de la rqistrada 
o con el consentl9lento espreso de éste." 

La presente prohibición resulta necesaria a efecto de evl tar el 

registro de marcas inútilmente repetidas.· 

El dispositivo legal se refiere exclusiva.ente a aarcas idénti

cas. es decir, a ureas <P' no presenten variaci6n alguna por pequeña 

que ésta sea y que la marca que se imita ya se encuentre rea:istrada y, 

además, surtiendo plenos efectos legales. lo anterior sin importar si 

el registro lo solicita el propio titular o un tercero con o sin el con

sentlalento de éste. 

Para tal efecto, una ve:t presentada la solicitud correspondien

te, la autoridad procede a efectuar el examen de novedad para deterai

nar si existe una marca idéntica a la amparada por dicha solicitud, &Wl

que cabe destacar que en varias ocasiones, al comunicar la autoridad el 

resultado a dicho examen al solicitante, cita marcas del propio titular 

solicitante ~ ya no se encuentran vigentes. o bien. que por alguna di

ferencia ar&flca e inclusive nominal, no deberla ser citada por no tra

tarse de una marca idéntica a la solicitada. 
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Por consiguiente, es muy importante dar contestación al oficio 

correspon:Uente puesto que, por lo general, existen bases legales para 

desvirtuar las anterioridades el tadas. 

El caso que se plantea ocurre con mucha frecuencia en la prácti

ca marcarla, debido a que diversos cOlllerclantes y fabricantes desean re

gistrar ºvariantes" de sus principales marcas con el objeto de gozar de 

una protección .Js amplia frente a futuros i•ltadores, aunque con el 

consecuente riesgo, poco caoún en la actualidad, de que la autoridad ad

ministrativa declare dichas marcas ll¡adas para eCectos de su transmi· 

si6n. 

Se¡Wt menc:ionaJKJs anterion1ente, por •arcas ligadas deben enten· 

derse aquellas que funcionan indlsotubtemente, de tal manera <JJe de ser 

transmitidas deberán hacerse en su totalidad, es decir, el titular no 

podrá trans•ltlrtas parcialmente p1.ra peraanecer con la propiedad de al

aunas. En otras palabras, o trans•lte todas tas marcas declaradas liaa

das, o no puede trans•itlr ninguna, 

Para concluir resta aclarar que en la hipótesis prohlbitl~a en 

comento no incurren las marcas del •lsmo titular de la ••rea realstrada 

~ no sean idénticas a ésta Última, por sutiles <JJe sean las dlferen· 

cias. (vgr. una marca nominal registrada en letra de molde con la mis

ma marca naninal, aunque escrita en letra caprichosa) y la marca que 

aunque sea idéntica a la ya registrada su titular desee registrarla pa

ra amparar artículos diferentes a los que aquella proteja. 
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Por Último es conveniente enfatizar que la Ley de la Materia cas

ti¡a sever411ente al que simplemente use, sin consentimiento de su tltu

l~r, una marca registrada para distinguir los mismos o similares produc

tos o servicios C1J'I aCJJella proteja, regulando esta situación cOfllo 'una 

conducta delictiva que amerita una pena corporal que va de 2 a 6 afias 

de prisión adem.ás de una a>lta por el importe de 100 a 10,000 veces el 

salario m!nil90 diario general del Distrito Federal, si la actual Dlrec

c16n General de Desarrollo Tecnol6glco e.ite la declaratoria correspon

diente la cual constituye el r~islto de procedlbilidad para el ejerci

cio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal a cplien 

cot1pete efectuar la averiauaci6n previa correspondiente y, en su caso, 

consl¡¡nar el caso ante el Juez del Distrito en Materia Penal en turno. 

2.22. Marcas SeWlejantes. 

Esta prohlbic16n se encuentra consagrada en la Fracción XXII del 

11Ulticitado precepto legal cttr a la letra dispone: 

No son registrables cOllo u.rea: "11.II .·Una aarcai q.ae 
sea Meejante a otra "ª rttsistr~a 1' •tiente, apile~• 
a los •l:llM)S O al•ilares rrodUCtOS O sertlciOS, en ara• 
do tal ~ pueda confund rse con la anterior. toúndo
la ea. su conjunto o atendiendo a los eleeentos <f1C ha
yan. sido reservados". 

Para "1C terva aplicac16n el presente precepto se requiere que 

se confol'!ICn los tres supuestos que el mismo consagra y que son los si

¡ulentes: 
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l. Que la •arca propuesta a registro sea semejante en arado evi

dente de confusión a una registrada con anterioridad y viaen

te; 

2. Qui: la aarca propuesta a reaistro ampare productos id4!nt1cos 

o si•llares a los que protege la marca reslstrada¡ y 

J. Que la autoridad marcarla estime 'Jje existe posibilidad razo

nable de confusión tomando la •arca en su conjunto o aten

diendo a los elementos que hayan sldo reservados • 

. En relación con el inciso lJ antes descrito, cabo selialar ~ no 

basta cualquier si•ilitud para &firaar CJ1C una marca propuesta pueda 

confundirse en forma serla con una aarca anteriormente registrada. 

De confol'llidad con el inciso 2) es necesario. ade•As, que la •ar

ca sC111ejante a la ya re,lstrada se destine a amparar los •iSllOS artlcu· 

los ~ ésta última o, cuando menos, artículos sl•ilares. 

Y, finalmente, es necesario que la autoridad marcarla esti11e que 

la confusión existe tcaando la marca registrada y la imitadora como un 

todo, o bién, atendiendo a los elementos que el titular del re¡istro 

concedido, hubiere reservado, en su mc:imento, en el capítulo de RES~VAS 

de la solicitud de registro correspondiente. 

Al respecto podemos afirmar que la confusión de las marcas es 

uno de los temas más controvertidos del derecho •arcario, puesto que 
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nueva.mente nos encontrillDOs ante una situación de hecho dotada de la sub

jetividad propia del examinador o juzgador en cuestión, sin que se pue

dan erigir reglas casi matemáticas que aquél deba seguir para evitar 

que mediante su juicio subjetivo se incurra en una injusticia. 

Sin embargo, derivado de las múltiples interpretaciones que se 

han emitido con ltOtivo del análisis de posibles confusiones entre •ar

cas, podemos afin1ar que, con la colaboración de la doctrina y de la ju

risprudencia, se han creado criterios para analizar dicha confusión que 

son generalmente aceptados, 

Tales criterios son que al analizar la posible se.ejanza entre 

dos .. reas, es a las semejanzas y no a las diferencias, a lo que se de

be atender para poder afirmar que existe confusión¡ que la confusión 

existente debe ocurrir cuando las marcas se encuentren separadas y no 

cuando se encuentren juntas y se pueda efKtuar un análisis minucioso, 

puesto que es bien sabido que el público constmldor es distraído por na

turaleza. y no se detendrá a efectuar un examen riguroso de ambas mar

cas, por lo que adquirirá cualquiera de las dos creyendo que es la que 

conoce, ya que el consumidor suele adquirir el producto invitado por el 

recuerdo que conserva del signo y no por virtud de valoraciones compara

tivas, 

Otro criterio se refiere a que para valorar la semejanza en gra

do de confusión es menester analizar las marcas global111ente, es decir, 

en su conjunto, atendiendo particularmente a la Impresión Instantánea 
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que de ambas se obtenga, puesto que no se puede exigir cp.1e el consumi

dor efectúe un examen comparativo cuando que generalmente se deja lle

var por la pri•era i11presi6n. 

Para anali%ar la confusión taabién es necesario que la autoridad 

estudie cuales son los elementos reservados por el registro <pJe supues

tamente se est6 imitando, puesto "-'" las reservas constituyen tas moda· 

lidades o aspectos de la marca de tas <Jle el titular se reserva su uso 

exclusivo y consecuente11ente es sólo sobre estas reservas donde se debe 

anall:.ar la confusión de modo que los aspectos no reservados son apro

piables por cualquier tercero sin incurrir en un acto de iaitación. 

Un elemento adicional para analizar la confusión es el <pJe las 

marcas en conflicto _.,ron los •is.os o si•ilares productos o servi

cios, en virtud de que al estar dirigidos al •ismo sector de cons1.11ido

res existe uyor probabilidad de confusl6n. 

A pesar de los criterios expuestos, en la práctica la autoridad 

adllinlstrativa al efectuar el exa.en de novedad a cada solicitud, gene· 

ralmente cita como anterioridades realstros o expedientes •arcarios que 

no guardan relación alguna con la marca cuyo registro se solicita, lle

¡ando inclusive a negar el registro de diversas marcas sin tomar en 

cuenta los citados criterios, lo que indudablemente ha provocado enor

llCS contradicciones no sólo entre los criterios de la Dirección General 

de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico (ahora Dirección Gene

ral de Desarrollo Tecnol6gico), sino también entre nuestros más altos 
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tribunales <11ienes, en ocasiones, respetando el criterio de la autori

dad marcarla, supuesto perito en la materia, emiten resoluciones contra

dictorias. 

Independientemente, para calificar si una marca i•ita a otra, re

sulta evidente que cual<11iera puede y tiene derecho de crear una arca 

diferente y distintiva extrayéndola del awño de la l11a¡inaci6n y de la 

fantasía o de la si•ple realidad y orden de las cosas, por lo que la au

toridad debe ne¡ar et reaistro de marcas semejantes, nulificar las IJ'"' 

ta.abiere otor¡ado por error inadvertencia o falta de apreciación o san

cionar a los <fM! pretendida.ente deseen aprovechar para su propio bene

ficio el prestigio y éxito obtenido por un comerciante o fabricante. 

La Ley de la Materia sanciona como una infracción adllinistrativa 

el usar una marca en grado de confusión si dicha confusión ha sido de

clarada por la Secretaría del ra1ta cuando la marca usurpadora se usa pa

ra distinguir los •is.os o si•ilares productos o servicios. (Artículo 

210 Fracción II). 

La consecuencia legal de esta conducta infractora puede ser una 

multa,. clausura temporal o definitiva y/o arresto administrativo hasta 

por 36 horas, para lo cual se debe tomar en cuenta el 'carácter intencio

nal del autor que hoy en día dlf(cilmente puede considerarse coo10 pro

ducto de una "casualidad". (Artículo 225). 

Una vez hecha la declaratoria de confusión al que use la marca, 

ofre:ca en venta o ponga en circulación productos amparados con la mis-
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•a. incurriría en una conducta delictiva que a.erltanl las •lsaas penas 

inclusive corporales, explicadas al analizar la fracción anterior (artí

culos Zll fracciones IV y VIII y Zl2). 

Las anteriores disposiciones reflejan el afán del lea:islador de 

crear nol'1'as que, por un lado, garanticen la seguridad jurfdica del ti

tular de una marca registrada sobre la ~ ha invertido tlCllpO, capital 

y esfuerzo; y, por el otro, protejan al público consumidor de en,aft.os y 

fraudes garantizando el resultado del.ejercicio de su función selectiva. 

CASO 

INSTANCIA Al»llNIS'l1<ATIVA. 

• Se sollcit6 el registro de la urca "SIN DENJMINAClCIN'' con-

sistente en la figura de un rect'na:ulo de fondo oscuro Jaspeado con las 

fiauras de dos cheurones lado a lado colocados en •edlo del rectin¡ulo, 

para aparar partes autmotrlces y en 1eneral toda clase de cuchl lle

rfa, máquinas o aparatos, herr .. tentas y sus partes de la clase 23. 

Seguidos los trámites de ley, la Dirección General de Invencio

nes, Marcas y Desarrollo Tecnol6j¡ico notificó la negativa del registro 

de la marca solicitada en virtud de considerarla semejante en grado de 

confusión a la aarca reaistrada 11SIN DENCMINACION" consistente en el di

seño de dos rc.bos slllétricos colocados paralelamente formando una espe

cie de punta de flecha dlrlaida hacia arriba la cual se encuentra reais· 

trada en diversas clases de la noeenclatura oficial. 
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INSTANCIAS JUDICIALES. 

• lnconfor.a con la citada ne¡:atlva, el a,:ravlado pra.ovló Jui

cio de Allparo tJ>tt toc6 coooc:er al Juez ~dnto de Distrito en Materia Ad

ainlstratlva en el Distrito Federal quien resolvió conceder a la ~jo

sa el amparo y protección de la justicia federal con base en el sl¡ulen

te crlte['io: "la resolución caabattda no te encuentra suflclent-nte 

motivada en vlrt\IJ de que la responsable no especlflc6 que productos de 

la Clasiflcacl6n Oficial prote1e la anterioridad citada ••• A uyor abun

dulento •• , t011ando en conjunto ubas u.reas sin denotalnaclón y tmando 

ademis en cOD5lderaclón las posibles H1Mejanzas, no son susceptibles de 

confusión". 

• Inconformes con la resolución anterior el Director de Inven

ciones y Marcas de la Dirección ·General de Invenciones, Marcas y Desa

rrollo Tecnolóslco y la parte tercero perjudicada, interpusieron Recurª 

so de Revfsi6n. 



268. 

Los pliegos de agravios se turnaron al Cuarto Trlbwtal Cole1iado 

en Materia Administrativa del Primer Circuito quien resolv16 confiraar 

el amparo y la protección de la Justicia Federal. 

Dentro de los •Últlples criterios jurlsprudenctales emitidos en 

torno a la confusión, se pueden citar los si¡uientes: 

flWlCAS, CONFUSION DE. SUGESTIONES Y A.SOCIACIONE.S. -El 
artfculo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de 
la Propiedad Industrial aplicable, prohibe el regis
tro de una marca cuando hay una probabilidad razona
ble de q.Je el público constmidor, en ¡eneral, pueda 
incurrir en confusión al respecto. Es deClr, una mar
ca puede ser suaestiva de la otra, o puede estable
cer alguna conexión •ntal con ta otra, pero para 
que esto lle¡ue a la prohibición legal es necesario 
que la relación entre ambas sea tal, 'J?e haya proba
bilidad razonable de confusión en el publico en gene
ral respecto del producto o de su fabricante. Por 
otra parte, dos palabras ~ pcr las solas letras 
<Je las componen pO<lrfa parecer que inducen a confu
sión pueden no hacerlo, cuando ldeot6gicamente el 
si¡nlficado de .. bas o de una de ellas hace que haya 
en ambos casos asociaciones 1tentales lo bastante di
ferentes para ~ no sea probable la confusión. Pero 
para ello será necesario CJAe los productos específi
cos (y no solamente 1enérlcos) protegidos con ambas 
palabras, sean diferentes, y que las etiquetas en 
quo ubas palabras son usadas COllO •arcas, no guar
des sl•illtudes de orna.entaci6n o de tipo de letra, 
que hagan aparecer la probabilidad de confusión. Tal 
es por ejemplo, el caso de las palabras 11Bacardí" y 
"Bac:ar4", ~ tomadas como conjuntos de letras sin 
si¡nificado, sf darían lugar a confusl6n entre 
ellas. Pero dado que la palabra "Bac:ará" tiene cla
ras asociaciones idi011áticas que bastan para distin
guirla de la otra, no se ve claramente cpe en este 
c:aso concreto pudiera haber posibilidad razonable de 
confusión, sl no fuese porque ubas marcas se apli
can exactamente al mlsl!IO producto y ambas etl~tas 
tienen elementos de ornato y tipos de letra que sí 
inducen a confusión. 



PRIMER 1RIBUNAL COLEGIADO EN MATElIA AIJiUNIS
TRATIVA DEL PRIMER CIROJITO. 

Aaparo en revisión 344/76. - Bacard{ C:O.pany Li•l
ted. - 18 de a¡osto de 1976. - Unanlaldad de vo
tos. - Ponente: Guillen10 Guzmán Orozco. 

MARCAS, DEBE ATENDFllSE A SUS ELl>IElm>S NOONALES, Y 
SIBSIDIARIAMfNI'E A LAS FIGJRAS Q.JE INTEGRAN IA El'I
~A.-Cuando dos marcas en conflicto se c09P0nen 
ade.&s de sus dena.lnaclones individuales, de etlque
tas o fl¡uras, debe atenderse, en primer término y 
en fon1a conjunta e individual, a todos y cada uno 
de las componentes <JJe integran la denoelnaclón grá
fica y fonética de la •isaa, esto es, los elementos 
lndivlduallzadores <fJC las dlstln¡an de las demás, 
para de ahí detemlnar las diferencias o set1ejanzas 
existentes entre las marcas en conflicto y si existe 
confusión entre ellas, y, en segundo tél'llino, debe 
atenderse a los ele9entos aeo.étrlcos 1 fl1uras eti
~tas o colores, que contengan la denominación cuyo 
registro se pretende. pues de una correcta interpre
tación del articulo 105, fracción lV. párrafo prime
ro, de la anterior Ley de la Propiedad Industrial, 
se advierte ~ una figura no es re¡lstrable como 
marca, cuando ésta conte~a los mismos elet1entos ¡r¡
flcos y fonéticos de la •arca citada COllO anteriori
dad. pues existiendo conflicto entre dos ureas "'° 
detentan notables si•ilitudes en sus componentes no· 
minales. debe atenderse primordialmente al grado de 
confusión que pueda generarse entre ellas en virtud 
de las semejanzas existentes entre aabas, y con pos
terioridad. debe atenderse a los elementos reserva
dos en favor de la marca registrada con anteriori
dad, tales como colores, figuras, emblemas o signos 
distintivos, pues ca.o se apunta, los elementos nomi
nales de una determinada marca, constituyen su signo 
indivldualizador, y la etiqueta no es más que el con; 
tinentc de aquellos elementos not1inales. 

TERC6l TRIBUNAL COLEGIADO EN MATSlIA ADMlNIS· 
TRATIVA DEL PRIMER CIROJ11U. 

Amparo en revisión 676/76, - Alexandra de Markoff 
Sales Corporation. - ll de enero de 1977, - Unani· 
•idad de votos. - Ponente: Angel Suárez Torres. 

269, 
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MARCAS, ANA.LISlS DE SU POSIBLE CONFUSION. Sl bien es
te Tribunal ha sostenido que para determinar sl dos 
marcas son semejantes en grado de confusl6n , se de
be atendel" no sólo a un análisis •lnucloso, sino 
principalmente al efecto que puedan producir en el 
público consumidor el pri•er golpe de vista, o al 
ser pronunciadas rápidamente, ello no sl¡nlflca que 
quien deba Juzgar sobre la semejanza de las aarcas 
no pueda fi arse minuciosamente en sus detalles, pa
ra determinar o aclarar el efectu que visual o foné
ticamente pueJan producir cuando se las lee u oye en 
forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa. 
Pues la impresión subjetiva que las marcas produzcan 
de momento, puede ser objeto do un análisis cuidado· 
so, que no olvide que debe atenderse a la primera im
presión que dichas marcas produzcan en el público. 

PRIMER 'IRIBUNAL COLEGIAOO EN MATERIA AIJo!INIS
TRA.TIVA DEL PRIMER CIROJlTO, 

Aaparo en revisión 527/81. - Aqua ~x. S.A.-24 de 
agosto de 1981. - Unanimidad de votos. 

Precedente: 
~tima Epoca: 
VolUllen 70, Sexta Parte, Pá1. 49. 

MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENI'O PARA DETf.RMINAR
IA, lNTammt'ACION DE IA fRACCION XVIII DEL ARTUl.ILO 
91 DE LA LEY DE INVENCIClffiS Y MARCAS.-Cuando se tra
te de determinar si dos marcas son se11ejantes en gra
do de confusión, confonae a la fracción XVIII del ar
ticulo 91 de la Ley de Invenclone$ y Marcas, debe 
atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, 
al efecto llJe produzcan tomadas globalmente, y de raa
nera l•portante debe atenJcrse a la primera impre
sión, esto es, al efecto ~e puedan producir en el 
público consU111idor al primer golpe de vista, o al 
ser o(das cuando son pronunciadas rápidamente, pues 
es de suponerse que el público consumidor no Sie11pre 
hace un análisis minucioso y detallado de las marcas 
de los productos que adq..iiere, as( como tampoco es 
necesario que fatalmente todos sus elementos consti
tutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que 
la similitud de los elementos principales pueda ori
ginar confusión. Por tanto, para establecer si entre 
dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pre
tende, existen elementos Je confusión que puedan ser
vir para determinar sl una de ellas imita a las 
otras, no debe apelarse primordialmente al análisis 
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de las diferencias que entre una y otra existan, por
que no ha sido esa la mente del legislador en el ca
so, ya que ello requlere una elaborada operación men
tal subjetiva, que el público consumidor que es el 
qUe puede ser Inducido a error, no está en aptitud 
de nacer en cada caso, sino que debe atenderse al 
análisis de las semejanzas que fáctl•nte pueden ad
vertirse entre una y otra marca y que son las únicas 
susceptibles de provocar la confusión del público 
constmidor, induciéndolo a error respecto de alguna 
de ellas. Tal es el criterio CJJe sustenta el legisla
dor en el precepto legal citado, al establecer que 
no se adllltlrá a realstro una marca q¡e sea se.ejan
te (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vi
gente, aplicada a Jos mlslDOS o sl111llares productos o 
servicios, en grado tal Q.le pueda confundirse con la 
anterior, tcmindola en su conjunto o atendiendo a 
Jos ele-.entos tfJe hayan sido reservados. 

TERCER 'll<IBUNAL COLEGIADO EN MATERIA IJJM!NIS· 
11\ATIVA DEL PRIMER CIROJITO. 

Amparo en revisión 1829/81.-Hardy Splcer Llmlted 
-15 de marzo de 1982,-Unani•ldad de votos.-Ponen
te: Genaro David Gón¡ora Pimentel. 

Sostienen la mls111a tests: 

Amparo en revisión 60/82. - Barco of California 
-15 de marzo de 1982, - Unaniqidad de votos. 

Amparo en revisión 1459/79. - kern Foods, lnc. -l 
de mayo de 1982, - Unani•idad de votos. 

MARCAS, CONFUSION. PRODUCfOS DIFERENTE.S. Para que 
una marca no deba registrarse, aplicando para ello 
el artículo !OS, fracción XIV, inciso b), de la Ley 
de la Propiedad Industrial aplicable, se requiere 
que los art (culos amparados por ambas raarcas tengan 
características semejantes. De manera que si se tra
ta de artículos qle no tienen mayor relación entre 
sí, por su naturaleza y su uso, o por las tiendas en 
que se venden, no hay inconveniente en usar marcas 
que podrían confundirse, cuando no hay la menor posi
bilidad de confusi6n en los productos, o de competen
cia comercial desleal entre los productores. La pro
piedad de una marca tiende, esencialmente, a prote· 
ger el prestigio de un fabricante, de manera que 
otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para ob
tener un provecho comercial, en detrimento del p~o
pietario de la marca anterior, ni pueda causar a es
te algún desprestigio en relación con la calidad de 
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su producto. Pero cuando los productos a que se apli
can las dos marcas son de naturaleza substancialmen
te diferentes, o se aplican a usos substancialmente 
diferentes y se expenden en comercios substancialmen
te diferentes (cuando se trata de estableci•ientos 
especializados), no se ve que haya razón para neaar 
el registro de una aarca por su posible se11ejanza o 
confusión con la otra. Pues en estos casos no podr¡ 
haber confusión para adquirir el producto del dueño 
de la marca anterior, con motivo del re¡istro del 
otro, ni el productor dueño de la anterioridad podrá 
sufrir daño en su prestigio ni en su econ011la con el 
uso de la otra marca, Ni oodrá el dueño de la segun
da usar el prestigio de fa primera, para vender su 
producto, ya que ambos productos se encontrarán en 
esferas diferentes de uso, aplicaciones y expendios 
comerciales (o de departa11entos especiales, en comer
cios aenerales). Por lo deaás, aunque los productos 
a11parados por una marca pertenezcan a una cate¡orta, 
y la urca se haya expedido en principio para upa
rar productos de cierta naturaleza y destinados a 
ciertos usos afines, el registro de esa marca no im
pide el realstro de una segunda marca semejante que 
se destine a a.parar exclusivamente ciertos produc
tos que, aunque pertenezcan a la misma categoría en 
la claslflcaci6n del articulo 71 del Regla11ento de 
ta ley, sean art(culos de naturaleza esencialmente 
distinta, y de usos y aplicaciones esencialmente dis
tintos, y que esencialmente se venden en co•ercios 
de naturaleza tambitSn diferente, como es el caso, 
por eje•plo, de cepillos para •Uebles, pisos y tapi
cería y de cepillos dentales. 

PRIMBl 1RillJNAL COLEGIADO EN MATERIA AaitlNIS
TRATlVA DEL PRIMel CIRCUITO. 

Amparo en revisi6n 707/76.-Dresser Industries, 
Inc.-1º de marzo de 1977.·Unani•idad de votos. 

Sostienen la misma tesis: 

Amparo en revisión lll/77. - American Cyanamid 
Company.-lZ de abril de 1977. - Unanl•idad de vo
tos. 

Amparo en revisión Z91/77. - Laboratorios Infan, 
S.A.-Zl de junio de 1977. - Unanimidad de votos. 

Precedentes: 
Séptima Epoca: 
Volumen 87, Sexta Parte, Pág. SS. 
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MARCAS. ARTiaJl.DS RELACIONADOS, DE DISTINTA CIASE LE
GAL.-Cuando las marcas se apllcan a artículos CJJe, 
aunque pertenecen a diferentes clases del artículo 
71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad lndus
trlal¡ son de naturaleza parecida o substancialmente 
relac onada, como lo son, por e¡eaplo, las prendas 
de vestir y las telas y tejidos clases 39 y 42), es 
claro que resulta aplicable la prohibición de marcas 
semejantes a que se refiere el artículo !OS, frac
ción XIV, lnclso b), de la ley ~ncionada. 

PRIMER 1'RIWNAL COLEGIADO EN MATERIA AIJ.IINIS
nATIVA DEL PRIMER CIROJITO. 

Mp•ro en revisión 401/76.-Christlan Dlor, S.R.L. 
-31 de a,osto de 1976.-Unani•idad de votos.-Ponen
te; Gulllerwo Guzmán Orozco. 

Marcas Iauates o Semejantes a un Nombre ec.erclal. 
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Por últi•o, la Fracción XXIII del art(culo 91 de la Ley de Inven

ciones y Marcas postula que; 

No son re¡lstrables como marca: "llIII.-Una •rea CpJie 
sea id~ntlca o 1e9ejante, en 1rado de confu.sl6n, a un 
nombre c09erclal aplicado a los all90s o •l•llares ser
Ylclos, que se presten en el e1tablecl•iento cuyo ncm
bre coaerclal se baya usado cOll anterioridad." 

La presente prohibición repite los supuestos de las fracciones 

XXI y XXII aunque referido a ncmibres comerciales, es decir, la autori

dad aarcaria deberá negar el registro, nulificar el concedido o bien 

sancionar el uso de Wla marca que sea idéntica o semejante en grado de 

confusión a un nombre comercial que se haya estado usando con anterlori-

dad. 
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Al respecto resulta conveniente aclarar que las marcas a que se 

refiere este dispositivo son las marcas de servicio y no las marcas de 

productos, puesto que dado que el nombre comercial se destina a distin· 

guir a un establecimiento ccmerclal como tal, una aarca Cf.Je tienda a 

distinguir los servicios que se presten en el estableci•lento puede pro

vocar mayor confusi6n que una marca que distingue productos <1JC poseen 

una individualidad propia aun fuera del establecimiento expendedor. 

Los noabres coaerciales go;:an de una naturaleza diversa a las 

aarcas, piesto que para aozar de un derecho de uso exclusivo no es nece

sario su depósito o re¡istro ante la autoridad competente, sino que bas

ta su uso para aozar de dicho derecho de exclusividad dentro de la iona 

geográfica que abarqJe la clientela efec.tiva del establecimiento a <JAe 

se aplique toaando en cuenta la difusión y la posibilidad de que su uso 

por un tercero induzca a error a los consi.idores (art(culo 179). 

Por lo anterior la tarea de la autoridad administrativa se 

encuentra liaitada puesto que al efectuar ésta el examen de novedad so· 

bre la solicitud de re¡istro de una marca de servicios, únlca11ente po

d.rá citar como anterioridades los noabres C0111Crciales ya publicados o 

solicitados, siendo aateria de una nulidad ulterior si se otoraa un re-. 

aistro no publicado o solicitado pero sí usado o bien de una infracci6n 

administrativa. 



CONCLUSIONES 

l. La libertad de comercio aunq.Je necesaria no puede ser lrrestric

ta, esto es, debe ser una llbertad q.ie opere dentro de un marco de lega

lidad. Es por ello q.Je se justifica plenamente la existencia de un sts

tt!lla jur(dico y en concreto de leyes especializadas q.ie regulen los di

ferentes aspectos q.ie confluyen en el ejercicio del c09ercio. En dicha 

ra11a las marcas jueaan un papel prlll>rdial que como tal anierltan una 

adecuada regulaci6n, adaptada a la evoluci6n de la le¡lslaci6n y doctri

nas nacionales e internacionales y a la dln&•ica de una realidad social 

en esencia cambiante respondiendo en forma expedita a las necesidades Y 

aspiraciones de la colectividad nacional. 

En consecuencia, no obstante Jos esfuerzos por actualizar la le

¡islaci6n marcarla y en general la leglslaci6n en materia de propiedad 

industrial e intelectual, cristalizados en las diversas reformas, es me· 

nester que la leglslacl6n avance con mayor rapidez y dé respuestas efi

cientes a los problemas suscitados ya ~ resultaría paradójico (fle an

te el orden11111iento jurídico que riae el producto de la actividad creado

ra del hombre, no se aplicara la inventiva y la decisión necesaria para 

ajustarlo a la realidad q.ie pretende regir. 

27S 
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2, Por cuanto a la naturaleza jur[dica del derecho de las marcas 

nos adherimos a la teor[a propuesta por David Rangel Medina q.Jien 

señala que las marcas pertenecen a la Propiedad Industrial que a su vez 

constituye imo de los rubros q.ie componen la Propiedad Inmaterial. 

En efecto, aunque no existe propiamente un criterio unlfonne en 

cuanto a la designación de esta materia <J.1C para WlOS debe denominarse 

propiedad irunaterial, para otros bienes jurídicos o propiedad intelec

tual, lo cierto es q.¡e estamos en presencia de wm propiedad 1 que aun

que con algunas modalidades, se erige como un derecho que a su vez se 

ejerce sobre un bien hmaterlal. Esto es, la mayoría de las concepcio

nes son correctas, lo único que sucede es que algunas atienden al obje

to del derecho, otras a la naturaleza del derecho mismo, etc. lo <1JC se 

puede esquell&tizar de la siguiente aanera: 

DEREO!O 
1 

1 
PROPIEDAD--- BIENES 

I 
PROPIEDAD 
INK\TERIAL 

I 

PROPIEDAD 
Ull'ELECIUAL 
(DEREOKlS DE Al1J"OI<) 

INMATERIALES PROPIEDAD INOOSTRIAL 
(CREACIONES NUEVAS Y 
SIGNOS DISTINTIVOS) 

Resultan comprensibles las criticas en torno al ténaino "propie

dad industrial" para designar a la suma de derechos deducidos de la ac

tividad industrial o comercial de una persona que aseguran la lealtad 

de la concurrencia industrial y cooierclal, ya cp..1e varios autores consi-
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deran accrtad1.11ente 'fJC la palabra 11 industrial11 es ambigua puesto que 

proviene del tén1ino 11 lndustrla" qJe sl se tma en sentido estricto de

ja fuera al comercio y a otras actividades del trabajo humano. Sin 

embargo, t .. blén es de reconocerse que dicho término se ha adoptado uni

versalmente y ha facilitado la Jistlnct6n entre los diversos derechos 

de propiedad inmaterial y la comprensión de la materia, 

3. A efecto de no incurrir en el mismo error q.ie la •ayor{a de las 

definiciones propuestas por los diversos tratadistas de la materia, que 

por fines didácticos o no, lejos de proporcionar una definición, suelen 

proponer una descrlpcl6n de la institución jurídica en estudio, 

propusimos la siguiente definicl6n: ''Marca es aquel signo susceptible 

de distinguir los productos o servicios a cpe se aplica11 , 

4, La empresa capitalista, que es la CJ.le prevalece en el sistema ju

rídico que nos rige, nace y se desarrolla en un régl11en de libertad de 

cmerclo, esto es, en un sistema de libre empresa y de libre cmpeten

cla CJJe supone el reconocimiento y protecc16n del individuo en el ejer

cicio de alguna actividad comercial, asi como el otorgamiento de la •is

ma oportunidad para concurrir al mercado, para atraer la clientela y pa

ra imponerse a los competidores. En consecuencia, puede afirmarse que 

el derecho al uso de las marcas se encuentra protegido implícitamente 

en noostra Constltuci6n a través de la regulación de la libertad de 

comercio. 
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Por otra parte, los derechos y prerrogativas sobre las marcas se 

consideran como objetos de la propiedad industrial, Lo anterior supone 

que los derechos exlusivos que la legislación sobre marcas confiere y 

reconoce a los propietarios y usuarios de las 11lsmas 1 son derechos de 

propiedad, aunque de una propiedad especial. Por tanto en vista de que 

el derecho de propiedad en sentido genérico CO!Dprende todos los bienes 

que entran en un patrimonio, también la propiedad industrial relativa a 

las marcas está aarantlzada por la Carta Ma¡na tanto en su artículo 14 

COllQ en su artículo 16. 

De Igual manera, coco se puede corroborar en la exposición de llO· 

tivos de la Ley de Invenciones y Marcas, las marcas encuentran apoyo 

Constitucional implícito también en los artlculos 28, 89 fracción XV y 

73 fracción X que se refieren a las facultades de la Federación para le

¡islar sobre privilealos industriales de lnve11ción y de 11ejoras y a las 

facultades del Con¡reso para legislar en uterla de comercio, en cuyo 

raao a sido coStUllbre incluir la .. teria marcarla. 

S. Además, de la Ley de Invenciones y Marcas, de su Reglaaento, de 

los Tratados y Acuerdos c011Crciales y, particularmente del llamado Con

venio de Par!s, la jurisprudencia constituye una importantísima fuente 

de nue~tro derecho marcarlo, COlllprendlendo bajo dicho término, al aar

gcn del concepto restrictivo formal, todas y cada una de las opiniones 

que reunidas y sistematizadas vienen dando forma a dicha materia y las 

cuales pueden provenl r de la Dirección General de lru:cnclones, Marcas y 
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Desarrollo Tecnológico (ahora Dirección Geneta.l de Desarrollo Tecnológi

co), de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito en 

Materia Administrativa y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

6. La aarca le confiere a los productos o a los servicios a que se 

aplican su propia individualidad penuitiéndoles ser distinguidos de 

otros productos o servicios iguales o semejantes. 

7. La marca posee una doble función protectora en cuanto a que, por 

un lado, penal te al productor, prestador o ca11erciante diferenciarse de 

los dellás productores, prestadores o comerciantes que c~piten con él 

en el mercado y, por el otro, facilita y garantiza la capacidad y dere

cho de elección del consU11idor. 

l. La aa.rca pentlte que el consumidor identifique al productor, 

prestador o comerciante de su preferencia pudiendo adqulri r del •is., 

inclusive productos que no conoce pero que provienen del •lsllO produc

tor, prestador o comerciante en cuestión. 

9. La marca posee en fo~ inherente una función publicitaria CJ.le 

opera en fonna directa sobre la clientela atrayéndola por el conocimien

to previo que de la misma posee, lo que significa que constituye un va

lioso factor de difusión, atracción y conservación de clientes. 

ESTA 
SAUR 

TUilS 
llE LA 

N3 nEBE 
iilllUOTECA 
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10. La marca para ClllDpllr con su objetivo, necesaria.aente debe ser 

distintiva, es decir, debe poseer la capacidad de Individualizar o ca

racterizar con originalidad los productos o servicios a que se apllquo 

de las diversos ·productos o servicios de naturaleza igual o si•llar, 

cualidad que constituye la columna vertebral de todo st¡no ... rcarlo. 

11, En nuestro derecho positivo no se re.conoce validez a las llama

das marcas auditivas en virtud de que para poder ser re¡lstrada una 

marca la ley exige que posea una representación gráfica bien sea nooiina

tl va y/o figurativa. 

12. Las 11arcas no pueden fonu.rse por nooibres propios, técnicos, de 

uso común o genéricos, ya que no pueden constituir válidamente marcas 

por carecer de distintividad a imenos que se pretendan aplicar a produc· 

tos diferentes a los que designan con lo cual adquieren Wl matiz arbi

trario y fantasioso siempre y cuando no induzca al cons1.9:ldor a error. 

La justificación de esta prohibición radica en la pretensión de 

evitar el monopolio del lenauaJe que adquiriría el titular de wta mar

ca, dado el derecho de exclusividad que sobre el uso de la •isaa le con

feriría el registro correspondiente. 

13. Cuando una marca se ha convertido en wta designación genérica 

del producto a que se aplica resulta ocioso conservar su registro prote

giendo al propietario en su uso exclusivo puest.o que el público ya no 

se interesa más por el origen de dicho producto como requisito para 
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ejercitar su capacidad selectiva. Aceptar lo contrario equivaldría otor

aarle un monopolio comercial respecto de una palabra que ya se encuen

tra en el da:ulnio público obstaculizando la libre competencia con otros 

proveedores del •isa> producto. 

Sin embargo, para que una marca sea declarada genérica es menes

ter la tolerancia por parte de su titular, lo que revela que la ley no 

se inclina a la fácil declaratoria de genericldad de un signo dlstlnti

vo. 

14. Los envases, no obstante poseer una forma tridl11enslonal, sl son 

registrables C090 marca a condición de que dicha forma posea una orlai

nalldad característica y distintiva, esto es, que no sea de uso común, 

carente de originalidad o del dOlllnio público. En consecuencia no consi

deramos acertada la postura que proscribe a los envases como sujetos de 

protección marcarla para incluirlos exclusivamente dentro del campo de 

la protección que confieren los modelos industriales puesto que la "bl

dimtenslonalldad" de la marca no es un requisito Indispensable de la mis

ma que justifique tal aseveración. 

15. También resulta registrable como marca la forma del producto a 

condición de que sea original y distintiva y no la usual, ornamental, 

funcional o simplemente la necesaria, esto es, a la que no se puede re

nunciar si se quiere que el objeto cumpla con la utilidad y el resulta

do al cual se ha destinado, ya que si la forma del producto no es nece

saria sino arbitrarla, nueva y característica puede constituir un sig-
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no idóneo ~ pennl te a la clientela reconocer el orlsen del producto 

con absoluta independencia de la funclonalldad o utilidad del mismo. 

16, Las aarcas simplemente descriptivas y, no s6lo evocativas que 

tampoco posean algún elemento substancial adicional de diferencia, no 

pueden ser registradas como marcas si se solicitan para amparar precisa

mente los artículos o los servicios que describen, porque evidentemente 

dichos productos o servicios pueden ser individualizados del •ismo •odo 

bajo la misma denominación por ser ésta del dOrllinio público, 

17. Los colores, letras y nú.eros aislados no pueden constituir váli· 

damente marcas puesto que resulta evidente que el Estado no puede reco

nocer y garantizar un derecho exclusivo sobre cualquier letra del alfa· 

beto, número o color, ele11entos del dominio público en forma aislada a 

menos que se representen aca11pailados de otros ele111entos que los doten 

de la distlntlvidad de que carecen. 

18. Existen signos oficiales como banderas, emblemas y escudos de 

países y signos oficiales de control o garantía, que no es lícito apro· 

piarse COlllO marca a 11enos que se goce de la autorización correspondlen· 

te. 

19. Cualquier persona puede registrar como marca su nombre civil o 

su seudónimo a condición de que se aplique en la forma e.n q.Je está acos· 

tumbra:to a usarlo y que no exista un homónimo registrado o que, de exis· 

tir este se le envista con caracteres especiales, diferentes y distintl-
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vos que lo diferencien objetiva111ente de dicha anterioridad. Si un terce-. 

ro quiere registrar COllO marca un nombre ajeno requiere del consenti

•iento del titular o si éste ha fallecido, de sus ascendientes o descen· 

dientes en 1rado llás pr6ximo. 

20, De igual manera, los seudónimos cOllO especie del nombre civil, 

las firmas y séllos COllO la representación gráfica del distintivo de la 

persona y el retrato de \Ula persona, pueden ser registrados CotlO 11.arca 

por el propio titular o por un tercero con el consentimiento expreso de 

éste. 

21, Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, as{ 

cOllO los nombres de personajes ficticios, stmb6llcos o hUlllanos, son sus

ceptibles de registrarse como marca a condición de que se ¡oce del con

sentimiento del autor o de la persona que caracterice al personaje en 

cuestión y siempre y cuando éstos conserven vigentes sus derechos a la 

luz de la Ley Federal sobre Derechos de Autor. 

2Z. Actualmente ya se pueden registrar las marcas constituidas por 

vocablos de lenguas vivas extranjeras o por denominaciones que por su 

graflsmo o fonética posean tal apariencia. La tlisposición que anterior· 

mente disponla la imposibilidad de registrar esta clase de marcas se de

rogó con gran acierto a efecto de evitar actos discriminatorios en per· 

juicio de nacionales sin establecimientos en el extranjero, de eliminar 

facultades discrecionales a la autoridad quién subjetivamente podría ne

gar el registro a una marca propuesta por considerarla que por su C.ons-
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trucci6n artificiosa parecieran voces eJ1lrdnJeras y para adaptar la le

glslaclún martdrla a las pol(t1cas df' apertur1:1 econ6mica, 

23. Las deuomlnaciones geográfica!ii, nombres y adjetivos gentilicios, 

son registrdbles cooio marca siempre y cuando no 1nd1quen la procedencia 

de los productos o servicios que se destinan a amparar ni puedan Indu

cir a error sobre lo mismo, es decir, la prohlhlclón de registrar este 

tipo de denominaciones atiende a la relación directa que gua•da el pro

ducto con el lugat" origen del mismo, esto es, cuando· simplemente descri

be la localidad o región que se caracterice por la fabricaci6n de dicho 

producto, por la explotación de las materias primas o por la producción 

de los materiales con que se les fabrica, excepción hecha de lu¡ares de 

propiedad particular y con el consentimiento del propietario. 

24. Los mapas s( son reglstrnhles como marca a condición de Q.Je le 

sean adicionados elementos n011lnatlvos y/o figurativos dlsti11tivos y 

que ln procedencia u origen de los productos o servicios a ampararse 

por las mismas corresponda al pa{s que dicho mapa describe, lo que se 

antoja un tanto cuanto incongruente si atendemos al hecho de que los ma

pas no son sino la represcntacl6n gráfica de lugares geográficos que ex

presados en forma nominativa no son reglstrables como marca y en forma 

figurativa sr. 

25, I.as 111arcas para Cllnplir íntegramente con su función identificado· 

ra dentro de un marco de comercio leal y sano deben ser veraces y no 

constituir signos engañosos sobre cualidades, origen, canponentes o na

turaleUI dr tos productos o servicios a ampararse con la misma. 



26. De tgual mctnera tampoco pur-Jen se1 regi-.1r.tdas vál1dalllf'nle las 

aarcas si contravienen ordenamientos legales ~anexos, el interés públi

co, el orden público, la moral, o las buP.nas costumbres. 

2?. La protección de las marcas notorias responde a la necesidad lm

perant.- de evadir en casos Importantes, la relatividad referente e la 

territorialidad y especialidad de la protección marcarla, puesto que re

sulta evidente que la aplicación estricta de estos principios conduce a 

verdaderos fraudes y abusos. En nuestro derecho positivo es muy claro 

que la protección de las marcas notorias rompe en forma expresa con el 

principio de territorialidad mas no así, en ténninos generales, con el 

de especialidad, puesto que la protección que nuestra le,glslaclón con

fiere a las marcas notoriamente conocidas traspasa las fronteras del pa

is donde dicha marca ha sido depositada regularll'lente incluso cuando en 

el pais donde su notoriedad se ha hecho conocer, en este caso México, 

no se hubiere realizado ningún trámite de apropiación, Sin embargo, el 

principio de la especialidad no se ha roto expresamente para alcanzar 

no sólo a los productos de la clasificación reservados o, en todo caso, 

a productos similares, sino a cualquier tipo de producto. No obstante 

lo cual en cada caso concreto y dependiendo de la notoriedad de la mar

ca en cuestión y de los productos o servicios en conflicto, probablemen· 

te esta cuestión será prorrogable mediante un litigio bien fundamentado. 
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28. Toda marca que incurra en cualquier hipótesi~ prohibitiva, por 

carecer de cuño distintivo o por no ser lícita al amparo de la tey de 

In materia, no podrá ser registrada aún y cuando se encuentre traducida 

a otro idioma. 

29. Las marcas idéntic:as no pueden ser objeto de registro ni siquie

ra por el propio titular o con el consentimiento de éste, prohibición 

que no encuadra marcas muy similares ni marcas que, aunque idénticas, 

se destinen a amparar productos diferentes. • 

30. Las marcas semejantes en grado de confusión pueden ser registra

das por el mismo titular o por un tercero con el consentimiento expreso 

de éste lo que supone que de no gozar con dicha autorización, la marca 

del segundo no será reglstrable siempre y cuando La semejan:a sea evi

dente y razonable analizando la marca que ampara el registro anterior y 

vigente con la marca posterior cuyo registro se solicita, en conjunto o 

atendiendo a los elementos que hubiesen sido reservados y ambas marcas 

se destinen a amparar los mismos o slcllares productos o servicios. 

31. Tampoco se pueden registrar inarcas iguales o semejantes a Wl nom

bre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se pres· 

ten en el establecimiento en que aparezca el nombre comercial usado con 

anterioridad. 
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