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CAPITULO 

El. NOMBRE COMERCIAi. 

1.1 Antecedentes de los Nombres Comcrcinlcs. 

No obstante ln figura del Nombre Comercial nuncn se hu cn

ractcrizndo por 1:1 Importancia que le den In Lcr o Jos trntndl.! 

tus del derecho, existe unn gr:111 auscnciil de textos lcgislnti--

vos que determinen perfectamente su origen hlstúrlco, es cvidc!!. 

te que desde los mñs remotos ortgcncs del hombro ora nccosurio 

distinguir al comercio en si. do otros de su misma especie o 

clase, "sin embargo, encontramos en Roma algunos inicios que m.!!. 

nificstnn la fuente primaria de este signo distintivo, 

Gn efecto, fueron las cxcU\'ncioncs rcnlizadiis en Pompcin 

donde se hallaron piedras tallados que llo\'nhnn bajo relieve el 

Nombrc del Artesano, 15mpar3s dl• burro ljUC conf.enlnn diversos -

signos o in\'ocaciones a 111~ Jl\'inldades". (lJ 

1.1.1 Antecedentes de la Legislación Mexicana. 

En Ja Legislación Mexicana, la primera Ley en regular al -

Nombie Comercial es la Ley de Marcas Industriales y de Comercio 

de 25 de agosto de 1903, publicada en el Diario Oficial de 2 de 

septiembre de 1903, y que indicaba: 

"Articulo 7.S.- Se concede el derecho al uso exclu· 
sivo del Nombre Comercial sin necesidad de Regis
tro o al~ún otro requisito; la usurpuclón o imit.!. 
ciún que cometa algún tercero se impugnar& a tra
vés de la acción civil para hacer cesar las mis-
mas y exigir dn~os y perjuicios, también pudiénd~ 



se interponer la respectiva acción penal".(:?) 

Según se desprende de este articulo es evidente Ja tenden

cia de esta Ley que no otorgaba al titular de la publicación -

del Nombre Comercial ningún derecho, salvo la presunción Je hu~ 

na fe en su favor de la adopción del mismo, y la presunción de 

que quien lo imitara o copiara estaba actu:indo de r:iaJn fe; en -

virtud de que dicho nrticulo mcncionah;1 el derecho al uso cxcl!! 

sivo sin necesidad de depósito o nlgün otro requisito, de lo 

que se desprende que el primero en utilizar cualquier Nombre C,2 

merclnl, y tener los medios adecuados de prueba, estaba proteg.!. 

do ipso facto por In Ley, 

"A pesar de no ser necesario depósito o registro pn· 
ra proteger el Nombre Comercial se concodia al titu 
lar de éste el derecho para que se publicara dicho
Nombre en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas. 
Esta publicación era renovable cada 10 anos''. (3) 

Otra Ley de suma importancia fue In Ley de Marcas, de Avi

sos y Nombres Comerciales de 26 Je junio de 1928, publicada en 

el Diario Oficial de 27 de julio de 1928, que consideraba: 

"Articulo 45.- Se considera como propiedad exclusiva 
de toda persona Juridica, productora o comerciante, 
su nombre", (4) 

Asimismo los Artlculos -16 r SS destacaban: 

"Articulo -16,- El uso indebido o imitación provoca -
que el titular tenga acción Judicial en contra del 
infractor, a quien se le podrán imponer, si es el 
caso, las penas contempladas en el Capitulo IX de 
esta Le)', así como los dnl'l.os y perjuicios r hacer -
que cese la usurpación. 
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"Articulo SS. - La acción penal >' de darlos y perjui
cios puede ejercitarla cualquier tercero que sufra 
perjuicios por la imitnci6n o usurpación". (5) 

Esta Ley, también tenia la tendencia de considerar, aunque 

no lo mencionaba, que el derecho al uso exclusivo del Nombre C.2, 

mercinl, estaba protegido sin necesidad de registro: es impar--

tnntc destacar qul' "'ºesta Ley, como en la actual, opera para -

los titulares del Nombre, la máxima Jurldica que indica que, -

primero en tiempo, primero en derecho. 

En la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, publicada en 

el Diario Oficial de la Fedcraci6n de 31 de diciembre de 1942,

"reconocla como propiedad de toda persona f!sica o Jurldica, -

productora o comerciante, su Nombre Comercial, y el derecho de 

su uso exclusivo se protegería sin obligación de depósito o re

gistro en la extcnsi6n del ca111po de lA r:lientcla efectiva, La 

usurpación di.! este derecho por el empleo de un Nombre igual o • 

semejante, en una necocinción del mismo género, se sancionaba 

previa ln declaraci6n administrativa, y una vez dictada ésta, 

el afectado podla exigir se impusieran las sanciones de Ley, -

exigir civilmente danos y perjuicios y hacer que cesara la usu.r, 

pnción. También era necesario la publicnci6n del Nombre Comer

cial en la Gaceta Oficial''· (6) 

1.2 Definiciones de Sombre Comercial. 

Para el Licenciado Rafael de Pina, el No•bre Comercial es 

"la designación correspondiente a una empresa o a un estableci

miento mercantil". (7) 

• 



' Por su parte, el maestro César Sepulveda indica que "el 

Nombre de Comercio o Nombre Comercial sirve para idcntificur a 

un comerciante, a su ncgocinci6~, para distinguir la actividad 

comercial de unn persona de la otra". (8) 

Asimismo, el muestro ,Jorgl.' llarrcr3 Grnf!'scflala que "por -

Nombre Comercial en nuestro derecho, se entiende tanto la Rnz6n 

Social y Ja denominación de Jos empres.arios colccti\'os, como el 

signo distintivo de las ncgociucioncs mercantilcs".(9) 

Por último, para el Licenciado Jaime Alvaro:. Sobcranis "a 

las sociedades se les atribuye un nombre comercial (razón so- -

cinl o denominnclón} y para las empresas o negociaciones merca!!. 

tilcs, oJ Nombre Comercial está constituido por los signos que 

las hacen distintivas de las dem~s''• (lOJ 

Expurstas lns anteriores definiciones, y tomando los ele--

mentas caracterfsticos de c.ndn una, se puede expresar que un ·

n<Jmbrc comercial es el nombrt.• de un comerciante o de un establ~ 

cimiento comercial, la Razón o Denomi11<1ción Socinl de una empr.!;_ 

sa; que Jos distingue a sí mismos, deln cnlidad de sus produc·

tos, o de los servicios que distribuye: de otros comerciantes o 

prestadores de servicios dedicados a las mismas o similares ac

tividades. 

l.Z.1 Elementos de las Definiciones Anteriores. 

Así, el Nombre Comercial es la denominación con la que se 

ostenta ante eJ público un comerciante (cualquiera que sea la • 

forma Jurídica con que actúe), que: 

s 



n) J.os distingue a si mismos, de otros comerciantes dedic,!. 

dos al mismo o similar giro o actividad. 

b) Disti!1gue la atención, eficiencia )' calidad de los ser· 

vicios que presta, )" 

e) Distingue la calidad de los productos que distribuye o 

elabora. 

En relnci6n con la distinci6n de los productos elaborados, 

se debe aclarar que no obstante de que la misma pertenece al i_!!! 

bito marcarlo, en la práctica existen diversos establecimientos 

comerciales que elaboran productos y los ponen a la venta., de-

terminando la calidad de los mismos sólo por el Nombre Comer- -

cial que utilizan, inclusive aunque este último no se encuentre 

registrado. 

Como es el caso de las ti~ndas de artcsanlas, restaurantes 

y un largo etcétera. 

1.3 Concepto Legal de Nombre Comercial. 

La Ley de Invenciones )'Marcas, no define al Nombre Comer

cial, seguramente porque el legislador considero que el nombre 

de esta figura, se explica por sl mismo. 

El Articulo 179 de dicha Ley, indica: 

"Articulo 179.· El nombre comercial y el derecho a 
su uso exclusivo estará protegido sin necesidad • 
de dep6sito o registro, dentro de una zona geogr! 
fica que abarque la clientela efectiva de la em·
presa o establecimiento industrial o comercial a 

6 



quo se aplique y tomando en cuenta la difusi6n del 
Nombre y la posibilidad de que su uso por un terco 
ro induzca a error a los consumidores". -

7 

La Ley de Jnvcnclonos y Marcas. auna a los conceptos doc-

trinnlcs expuestos. un elemento da los Nombres Comerciales de • 

extrema importancia, asi 1 cl Articulo 183 scAala: 

"Articulo 183.· No podrán aplicarse los nombres co
•orcialos que caretcnn do elementos que hagan dis
tinguir a la ea§resa o establecimiento de que 5e""""':' 
trate de otrosc su séncro, 01 aquéllos que con-
travengan en lo conducente, las disposiciones con
tonldns en el Articulo 91 de esta L"Y"• 

Este articulo destaca dos aspectos de suma importancia: 

a) Forzosamente, el nombre comercial debe contener elemen

tos distintivos. 

La palabra DlSTlNGUIR significa "conocer la diferencia en 

tro cosas. llacor que unn cosa se diferencie de otra, por me-

dio de una sedal, divisa o particularidad. Diferenciar algo • 

de otra cosa", (11) 

b) No contraVenir lns disposiciones contenidas en el Ar- -

tlculo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas. 

Este articulo se encuentra dentro del titulo cuarto de di

cha Ley con el fin de regular a las marcas, pero en algunos as

pectos tambi~n es aplicable n los nombres comerciales. 

Dicho nrtii:ulo, contiene la!'i cnusnles de ncga~i\·n de las 

marcas, y según el ya citado Articulo 183, también de los nom-

bres comerciales; y que annli:.aremos "'º el siguiente punto. 

. ,,.:.. 



• 
l.l.l Requisitos Esenciales del Numbre Comercial. 

a) Previa existencia del nombre comercial para su publica-

ci6n. 

b) Distintividad. 

e) Giro al que ha de aplicarse. 

d) t-tovcdoso 

e) Cumplcmentación de requisitos de for••· 

a) Previa Existencia del No•bre Coaiercial para su Publicaci6n. 

Con el fin de obtenerse la publicaci6n de un Noabre Coaer

cial. es necesario que el aismo ya se encuentre en uso, esto •!. 

desprende de la redacción del Articulo 180 de la Ley de lnven-

ciones y Marcas que indica "Quien este• usando un noabre tio•er-

.f!!! podrá solicitar a la Secretarla de Coaercio y Foaento ln•

dustrial la publicación del mismo en la Gaceta de Invenciones y 

Marcas ••• " 

Asimismo, el Articulo 107 del Reglamento de Ja citada Ley, 

expresa en su último pArrafo "••.al solicitarse la publicac16n 

del o•bre omercial ••• deberA de•ostrarse su uso efectivo ••• •~. 

Lo anterior, atiende a que la publicación de dicha figura 

es con el fin de establecer la buena fe en la adopción y uso -

del mismo, 
0

segOn se desprende del pirrafo final del ya citado -

Articulo 180 de la Ley de Invenciones y Marcas. 

Es decir, la buena fe es necesaria completamente, toda ve& 

que si el nombre comercial no es distintivo y ostenta sianos •! 
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milares en grado de confusi6n o idénticos a otros n~mbres c~mer 

ciales o marcas ya registradas, el nombre comercial que se pre· 

tende publicar, no aprobar! el examen de novedad, lo que se con 

vertiria en complicados trastornos para el comerciante titular 

de dicha figura, es decir, 

Tendrla que cambiar su nombre comercial. 

Probablemente la clientela efectiva ya adquirida abando· 

narla dicho e3tablecimiento comercial. 

El titular de la marca o nombre comercial pre\•iamente r,! 

gistrado, podrla actuar contra aquella figura en trámite 

de publicaci6n. 

El titular del nombre comercial se verla sancionado con 

multas puestas por la autoridad correspondiente. 

b) Distlntivldad, 

Como ya hemos \'isto, la distintividnd, es un elemento in· 

dispensable de los nombres comerciales, ésta, es hacer que una 

cosa se diferencie de otra por medio de senales o signos. 

La distintividnd, atiende directamente a evitar el rcgls·· 

tro de figuras idénticas o similares en grado de confusi6n, que 

provocan competencia desleal, 

Según la hip6tesis prevista por el ra transcrito articulo 

183 de la Ley de Invenciones y Marcas, es de suma importancia -

mencionar que los nombres comerciales deben registrarse cubrie~ 

do los mi~mos requisitos que se establecen para las marcas. 
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La distinti\'idod se dirige pues, a diferenciar a un esta· 

blecimlento de otros que se dedican a mismos o similares giros 

evocando por parte del público, su calidad, Ja atcnci6n, la v~ 

1 cldad y eficacia en el ser\•icio, etcétera: lo que insidc pc.r. 

fectamentc en la protección dt.•l Xe~ocio r de In cJieontela efe.E. 

t 1 \"R de 1 mi s1110. 

e) Giro al que ha de Aplicarse. 

E\•identcmcnte, este punto \'a directamer.te relacionado con 

la distintividad y además, es de suma importancia. 

Al respecto, pueden surgir des tipos de hJp6tcsts intoro

santes de estudiar: 

tos: 

l. Nombres idénticos o similares en grado de conf.usiün d,!?. 

dlcad~s al mismo o ~imitar giro ccmcrcial. 

11. "'ombrcs idénticos o similares en grndc de confust6n 

dedicados a giros comerciales. completamente diferen

tes. 

En el primer cnso. a su \'e:, se deben planear dos supucs-

1.- El titular de la denominaci6n comercial posterior a -

la primera publicada, no tiene registrado ni en trá•ite de re

gistro su rombrc o:imercial • es infractor en contra del titular 

originnl de dicho rombrc wmercial, ast, el _.ttculo ZlO do la 

Le)" de Invenciones )" )!arcas, indica: 



, , 
1 
:::--~ 

">.r~iculo :!10. - Son infrncciones th.lministrnti\'ns: 

·a) J.as violncioncs n las disposiciones de esta Le)· 
)" lU5 que de Clla $\! Jeri\'L'Oo 

1>) La rcali:.ación de i:ctos relacionado!" con Ja ma
teria que est;i 1er rcgul<l, contrnrios a los bu! 
nos usos r co,turnbrcs en la industria~ comercio 
).' ser\·icios qui.! impliquen cornpi.'tL•ncia 1.h"$le::11. 

De r.t3nl"ra enonciati\",1 Sl' ..:onsidL~ran infrnccio-
ncs ndministr.iti\·;is las ~iguit.•ntt.•s: 

IV.- Usar, dentro de la :.ona gcogr1ifica en 1¡uc re
sida ln clicntl"l:i cfccti\'a• un nombre c:oml'r-
cinl semejante en grado de confusiOn con otro 
que yn est~ siendo us¡i,do por un tercero, par;:i 
amparar un cstnblecirnicnto industrial, comer
cial o de servicios, del mismo o similnr gi-
ro". 

11 

En re1aci6n a In =ona geográfica en que resida ln clicnt~ 

la cíecti\·a, el nuc\·o Regl¡¡mcnto de la Ley de Jn\'Cncioncs )' -

Marcas, en su articulo lOi, indica que "l¡¡ prot.ccc:ión adminis-

trati\·a del nombre cJmercial comprendcrii toda 111 rcpúblictt o· 

unn región gcográfic.'.Jmentc determinada", 

2.- nombres c·.lm<!rcinlcs idi)nticos o similares en grado de 

confusiónt para aplicarse ¡¡} misrno o similar giro o acti\•ld.1d 1 

se debe atender a la primera fecha de prescntnci6n de la soli· 

citud respccti\'a ante la Dirección General de Desarrollo Tecn.,2_ 

16gico, o a la fecha de prioridad rccl.'.Jmada. y comprobada. 

En este caso, el segundo titular, por prelación de tiempo, 

tiene \"it:iada de nulidad absoluta la publicación de Xombrc Co

mercial, al efecto se Dplican los Artículos 90 fracción I, 91 

fracci6n l y 147 fracciones 1 y Vl, 
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En el segundo caso. es decir en el caso: bJ Sombres idén-

ticos o similares en grado de confusión dedicados a giros co-

mercialcs, completamente diferentes. 

En este cuso, no procede ningun¡¡ ;icc:iOn de 11ulidnd o in-

frncción contra el segundo titular, en reJnció/l al ord~·n de -

prelación, toda \'c: que, p.1rn •Jtlc la r:iarc.1 sl.'a ..:onsidcradu - -

idCntica o similar en gr:1do de confusión, deben arnhns, aplica_r 

se a los mismos o similares productos o scr\•icius o giro de e~ 

tablecimlcntos. 

Al respecto, trnnscribo lo sigui~·ntc: 

Ejecutoria \'islblc en el rolumcn XXVI 11, tercera porte p.§. 

ginn 34 r en el volumen LIX, tercera ri.:1rte, página :SS del Scin!.!_ 

nnrio Judicial de Ja Federación 1917 • 1985. 

"MARCAS, no e;<istc confusión cuanJo los productos -
que ampara son distintos, 

Los Articulas 105, fracci6n XIV, inciso b}, 106 de 
la Ley de la Propiedad Industrial, determinan que 
unn marc¡¡ semejante a otra anteriormente registra
da, presentada a registro por diferente interesado 
no se hará, cuando se den las siguientes condicio
nes: 

Ira.- Que la marca que ha de registrarse sea seme
jante a otra registrada con anterioridad)' \•igcntc, 
en grado tal que pueda confundirse. 

2da.- Que J.'l marca presentada a rt•gistro nmpare un 
producto similar al que protege la registrada, 

3ra.- Que la Secretaria de Industria y Comercio 
considere que existe posibilidad de confusión. 

Ahora bien, esas condiciones dchcn consldCr;trse en 
conjunto }' no aisladamente, por lo que basta que -
una de ellas no se de' pnra que la marca similar se 
rl!gistrc. 



Por otra parte, no basta que haya semejanza entre 
las denominaciones de dos marcas y que los respec 
tivos articulas pertenezcan a la misma catcgoria
dentro de la clasificación oficial que contiene -
el reglamento de la Ley de la Propiedad lndus- -
tria!, sino que se requiere además que se demues
tre que se trata de los mismos nrticulos )" se - -
acredite que los productos pueden fácilmente con
fundirse". 

Amparo en revisión 5571164. LJSK - BELT COMPA:o;Y, 
1° de abril de 1968. 5 votos, José Ri\•era Pérc:. -
Campos. 
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Este punto se encuentra intimamcnte ligado con la distin

tividad de las marcas, precisamente porque lo novedoso de un -

Nombre Comercial lo constituyen sus elementos distintivos, de 

igual manera, lo novedoso, se entiende como lo que no h3 exis

tido antes; con el fin de precisar perfectamente esta idea, -

utilizaremos el Articulo 182 de la Ley de Invenciones y Marcas 

que indicn: 

"Articulo lBZ.- Recibidll la solicitud y satisfechos 
los requisitos legales, se efectuará el examen de 
nuvednd a fin de determinar si existe algún nombre 
comercial idéntico o semejante aplicado al mismo -
giro publfcado con anterioridad o una marca de ser 
vicio registrada id6ntica o semejante que pudicrañ 
confundirse con la denominación o el giro de la em 
presa o establecimiento al que se aplique el nom-7 
bre comercial". 

e) Cumplimentación de los Hcquisitos de forma. 

Documentos que deben presentarse al solicitar la publica

ción de un nombre c~mcrcinl: 

"l.- Solicitud por duplicado, indicando todos los datos -



que en ella se requieren (con firma original en cad:i co¡iia). 

z.- Unn Carta Poder {en caso de que la publicación se so

licite por medio de un ter~croJ. 

3.- Original o c~pia certificada del testimonio que DCre

dite 13 e:cistcncia de la 5 ucicJaJ, asl como las facultallc.•s de 

su representante, en su c.1so, las de conferir podt•rc.·~ a nombre 

de la misma (si la publicación In solicita una Jlersona moral). 

4.- Documento que compruebe el uso cfccti\'O del nombre cE, 

mercial, mismo que puede acreditarse por medio de 1·.: de hechos 

notarial debidamente sellada y firmada la cual1 debe contener -

los siguientes datos: 

•Ubicación del c3tablccimiento comercial. 

•Nombre del propietario, 

•La existenciD de un letrero o anuncio en la parte cxtc-

rlor del establecimiento con el nombre comercial. 

•Giro o acti~idad CJmcrcial. 

También puede acreditarse el uso mediante inspección adm.!. 

nistrativa la cual deberá pedirse al momento de la presenta- -

ción de la solicitud de publicación del nombre comercial, cu-

briendo los derechos correspondientes.". (12) 

1.4 El Fin u Objeto de los Xombres Comerciales. 

Uno de los primordiales fines de los nombres co•erciales 

es, como )"ll se ha \'isto, el distinguir una negociación de otra 

que se dedica a las mismas o similares actividades. toda \'Cz -



que el nombre comercial ampara y protege un scr\•icio, calidad, 

honradcz1 ,gnrant1a. ctc6tcra, que otros. cstnblecimlcntos no po· 

seen; o lo tienen en mayor escala. 

A ma)'or abundamiento y cxplicaci6n de este punto, expongo 

las idcns del maestro César SepÜl\•eda: "El nombre de comercio 

o 0 ombrc comercial sirve parn identificar a un comerciante, a 

su negociaci6n, para distinguir la actividad comercial do una 

persona de lo otra. 

Pero es también la representación sintética de un conjun

to de cualidades posc!das por una empresa, como Cl grado de h~ 

nestidad, la rcputaci6n, la confianza, la seriedad, la cficicn 

cia y muchas otras más. Es, al mismo tiempo, el correlato de 

la clientela. 

La clientela no puede sentirse. ni pesarse, ni medirse. 

Pero tiene ~n valor económico, y se compra y se vende, y por lo 

tanto puede representarse e identificarse por slmbolos, El "º!!!. 

bre comercial, igual que la marca o que el emblema, es uno de -

tales simbolos. 

Es, pues, un bien intangible el nombre de comercio; puede 

decirse que su valor reside en la probabilidad de que la clien

tela continúe el patrocinio, y casi siempre, el nombre represen. 

ta un valor econlmico de ma)·or consideoración que el de una mar

ca, (13) 

Concluyendo, puede decirse que el ohjeoto de los n.H:ibrcs c.2_ 
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mcrciales ~s proteger o la negociación en sl misma, a sus ser· 

vicios y a su clientela efectiva. 

Con el fin de dejar mur claros los objetivos r alc;inccs • 

de la publicación del nombre comercial, transcribo la siguien• 

te ejecutoria: 

PUBLJCAClONES DE LOS :-óOHBRES COMERCIALES. 

El régimen legal rclati\'o a la propiedad de tos nom 
brcs comerciales difiere del de otras propiedades ~ 
industriales, como las patentes. las marcas r los -
avisos comerciales, entre otras cosas porque micn-
tras estas últimas propiedades se registran, los -
nombres comerciales solamente se publican. 

La lectura del Articulo 216 de la Le)' de la Propic· 
dad industrial revela que el único efecto de la su
blicaclón consiste en crear la presuncton legal e 
gue ~uicn 1m1ta el Q~comerc1al publicado, obra 
con olo. 

Para este efecto 1 y solamente para t:1 1 debe llc\•ar• 
se a cabo la publicación del nombre 1 prt.•\'ia la com
probación de su uso; sin que esta prueba del uso -
pueda tener efectos fuera de la finalidad estricta
mente senalada por el artlculo 1 pues basta decir -
que cualquier tercero que se considere como mejor -
derecho yucde impugnar el uso exclUSl\'O del nDiiiDFC"" 
Comercia l a yesar de su publ1cac16n. segun lo dice 
la parte 1na del c1tado precepto, de lo que se de
duce uc la rucha de uso rendida rcctsamcntc a -

a u 1cac1on e nom re no 1ntro ucc rente a -
terceros n1nauna venta¡a en avor e quien o t1enc 
la publ1cac1oná: salvoa ya l1m1tat1va!llentc senaraªª prcsunc1on el dolo. 

Amparo en revisión 5~87/SS. DA~A MEXIC0 1 S.A. 2 de 
octubTc de 1957, S votos. Ponente: Felipe Tena Ra
mirez.. 
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l.S Diferencias r Efectos entre R<J:Ón Social, d~nominación 

Social r Kumbrc Comercial. 

t.S.J Ra:ón Social. 

"Nombre de Ja sociedad formndo con el de uno de los 
socios, con los de :dgunos de ellos o con los dC> • 
todos". (14} 

Al respecto, es importante determinar qué sociedades se -

constitU)'Cn bajo una ra:ón social, asi tenemos que: 

1. Uerecho Civil. 

El cl-recho civil, reconoce dos tipos de sociedades, 
o i11s a:iociacioncs )' n las sociedndes civiles. 

a) ,\sociacioncs Civiles, 

Aunque el esplritu deJ Jegislndor del código civil mnnti~ 

ne In tcndc11cin de que el nombre que deben recibir tus agrupa

ciones civiles, sen unn razón social, en \•irtud de que invari.!!, 

blcmcnte utiliza dichas palabras cuando se refiere al nombre 

de ellas, no obstante dentro del titulo ~cimoprímero, punto I, 

llamado "De las asociaciones" del ordenamiento referido, no C.!l 

centramos disposición aJgunn que indique las reglas que debe -

llevar el n:imbre de una asociación civil, en tal virtud, y no 

distinguiendo donde la ley no lo hace, se puede concluir que -

las asociaciones a que nos referimos, pueden constituirse in·· 

distintamente o bajo una denominación social, o bajo una ra:ón 

social. 
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b) Sociedndeos t.:i\"ilcs. 

Por disposicilln e:\.presa del código_ ci\•il, las soclcdndcs -

ci\'ilcs deben constituirse buJo.'unn ra:6n socinl, nsi tenemos: 

"Articulo 2693.- El contrato de Sociedad debe cante· 
ncr: 

11.- La rn:6~ social;''• y, 

"Articulo Zt>99. - Después de ln rn:i:6n social se a¡:re
gorán estas palabras: 11Sociednd Ci\"il".". 

11. Derecho :.1crcnntil. 

De igual manera, lns sociedades ~rcnntiles que deben con!, 

tituirsc bajo una rn:6n social, por disposición expresa de la • 

Ley General de Sociedades Mcrcnntllcs, Son: 

a) Sociedad en :,ombrc l:olcctivo. 

"Articulo Z5.- Socicd;id t:n n.Jmhrl' colectivo es aqu~ 
lln que existe bajo una ra:ón s..icial •• ," 

b) Sociedad en Comandita Simple. 

"Articulo 51.- Sociedad en Comandita Simple es la -
que existe bajo una Ro::ón Social.,," 

c) Sociedad de Responsabilidad l.irn.itnda. 

Al igual que las Asociaciones Ci\'iles 0 la S. de R.l.. puc-

de constituirse indistintamente bajo una Ra:6n o bajo una Deno· 

rninncl6n social. 

"Articulo 59.- La Sociedad de Responsabilidad Limi
tada existe ba.io una Denominación o bajo una ra:ón 



Social que se formará con el ~ombre de uno o rnús so 
cios. La Denominación o la Razón Social ira ... ". -
Sobre este punto cabe aclarar que cuando la Lcr en 
cuestión indica "Existc bajo una Denominación o b:t
jo una Razón Social que se formara con el ~ornbre de 
uno o más socios", no si~nifica q11c Uenominación r 
Ra:ón social sean lo mismo, en \"irtud de que l'l 1.e
gislador utili;:ó el separnti\'O "o" correspondiendo 
la parte "que se formari1 con el :->omhrc dt.• uno o mfis 
socios'', sólo a la Ra:ón Social. 

l.S.2 Denominación Soci:tl. 

J.- Derecho Ci\'ll. 

Pueden constituirse bajo una dl!nominación social: 

n) Asocinciones Ci\'lles, 

Según lo expuesto en las páginas precedentes. 

JI.- Derecho Mercantil. 

"Sombre de algunas Sociedades ~1ercantiles (como la 
Anónima, por ejemplo) en la que no figura el de -
ninguno de sus socios. La Denominación Social -
puede formarse librcncntc, sil'mpre que no dé lu-
gar a confusiones con las empleadas por otras So
ciedades". (15) 

a) Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Según lo e~puesto en páginas que nr.teccden. 

bJ Sociedad ,\nónim:t. 

Por disposición expresa de lt1 Ler General de Sociedades 

Mercantiles, se constitu::e bajo unn denor::inocl6n social: 

"Articulo 87. • Sociedad ,\nónima es la que existe b!!, 



jo una Denominación y 

"Articulo 88.- La Denominación se formará librcmen 
te, pero será distinta a la de cualquier otra So7 
cicdnd,.,, 11 

Para concluir este punto, es imprescindible d~stacar que 
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ln Secretarla encargada de oto1·gar los permisos de constitu- -

ción de Sociedades, así como las Ra:oncs o Denominaciones So-

cinlcs, es la de Relaciones Exteriores, a través de su Dircc--

ción del Articulo 27 Constitucional. 

1.S.3 Nombre Comercial. 

"Designación correspondiente n una empresa o a un,
cstnblccimicnto mcrcnntil''.(16) 

Al respecto, el Articulo 179 de ln Le)" de Invenciones y -

Marcas, indica: 

"1\rtlculo 179.- El Nombre Comercial )'el Derecho a 
su uso exclusivo estará protegido sin necesidad de 
dcp6sito o registro, dentro de la =ona gcogr5fica 
que nbnrque la clientela efectiva )' la empresa o -
establecimiento industrial o comercial a que se -
aplique )' tomando en cuenta la difusión del Nombre 
)' ln posibilidad de que su uso por un tercero in-· 
duzca a error a los consumidores". 

De igual manera, el Articulo 103 del Reglamento del cita-

do Ordenamiento, comenta: 

"Articulo 103. • Para los efectos de establecer ta 
buena fe en la adopción r uso del '101:1bre cumcrcinl 
la solicitud de su publicación en Ja gaceta de in
\'Cnciones y m3rc:as, se presentará por duplicado en 
la dirección raanif~stando Jos siguientes datos:" 



Por todo lo senalado, se hacen evidentes los siguientes • 

puntos: 

a) El Nombre Comercial será protegido aunque nunca se ha· 

ya registrado ante la Dirección General de Invenciones 1 Marcas 

y Desarrollo Tecnológico. 

b) Hl efecto de la publicaci6n de un rcmbre comercial en 

la Gaceta de Invenciones y Marcas no crea ninguna protección -

del •ismo, sino Gnica y exclusivamente otorga la presunción de 

que el titular de dicha publicación, obrú de buena fe, y en su 

caso, que quien se encuentra utilizando un nombre Comercial. • 

no publicado que imita o es id6ntico a otro ya publicado en la 

Gaceta, presuntamente so encuentra obrando de mula fe, salvo -

prueba en contrario, lo mencionado se encuentra íntimamente 1! 

gado con el inciso a) que antecede. es decir, si la publica- -

ci6n de un mmbre oomercinl no crea ningún derecho para el ti· 

tular del mismo, y por otra parte el ya citado Articulo 179 de 

la Ley de Invenciones y Marcas, establece la protección de las 

figuras a las que nos referimos, sin necesidad de publicaci6n 

o registro, entonces podemos concluir que la protección del -

Nombre Comercial surge cuando el titular del mismo empieza a · 

utilizarlo por primera .vez, con antelaci6n a sus competidores 

y pueda probarlo fehacientemente. 

c) Asimismo, es importante destacar que dentro del capit,!! 

lo de rombres comerciales de la Ley de Invenciones y Marcas, • 

se establece que serán publicables dichas figuras, siempre que 

21 



22 

no sean descriptivos del giro a los que se aplica la Sociedad 

o persona p~r la cual existen. y sean distintivos de otros No~ 

bres Comerciales aplicados al mismo o similar giro. 

De la Utilizaci6n del Nombre Comercial. 

a) Para la Organización Mundial de la Propiedad In 
dustrial. el Nombre Comercial es un sin6ni•o de 
Razón o Denominación social, que se proteger¡ • 
sin necesidad de depósito o Registro. 

b) Confor•e a las Leyes Mexicanas y los criterios 
de la Dirección General de Desarrollo Tecnol6gi 
co, el Noabre Coaercial es una figura distinta
ª la Razón o Denoainación Social, es decir, no 
basta que una Sociedad se constituya bajo un de 
terminado Noabre, para que 6ste sea protegido ":
co•o Noabre Coaercial, ante la Secretarla de Co 
mercio y Fo•onto Industrial. aunque si puedo -":" 
llegar• ser protegido. si cubre los siguientes 
requisitos: 

i) Que no contravengan a las disposiciones del Ar
ticulo 91 de la Ley de lnvencibnes y Narcas 1 

ii) Que se acople a los puntos que quedaron asenta
dos en el inciso c) 1 del punto l que antecede,
y 

iii) El uso de los Nombres Co•erciales, según la in
terpretaci6n que hace de los siguientes Articu
las dicha Direcci6n: 

De la Ley de Invenciones.y Marcas: 

11Artlculo 181.- La solicitud de publicaci6n de un 
Nombre Coaercial se presentarA por escrito a la -
Secretarla co•petente 1 acampanada de los docu•en
tos• quc acrediten la personalidad del solicitante, 
9uien deberi do•ostrar la utilizaci6n efectiva --
el Nombre Co•erc~al aplicado a un airo deteraina 
~-" 

Del Reglamento del citado Ordena•iento: 

"Articulo 103.- Pura los efectos de establecer la 



buena fe en la adopción y uso del ~ombre Comer- -
cial, la Solicitud de su Publicación en la Gaceta 
de Invenciones y Marcas, se presentará por dupli
cado en la Dirccci6n rnnnifcstando Jos siguientes 
datos: •••• 

IJ.- Nombre Comercial ·fecha en lUe irinci io n 
usnrsc, expresnn o s1 e uso compren e cter 
minada :ona geográfica o todo ~1 pais ...• -

A lns solicitudes dchcr~n anexarse los Docu
mentos que acrediten la personalidad d..:I so
l1c1tnntc y demuestren In utili:ación cfccti 
va del Nomhre Comcrci:tl 1 • 

As!, para nuestras autoridades, ln utilización cfccti\•n -

del ombre omcrclal, se puede probar con fotografías o fe de 

hechos 1'.'otarinl, que demuestren fehacientemente que el nombre 

comerclul en cuestión, se utili:a en la fachada o de modo vis,! 

ble, del ei;tableci111icnto comercial. 

Este criterio, es la diferencia esencial que existiria 

con la marca de ser\'icios qui? también se encuentra regulada 

por nuestra Legislación. 

J.5.4 Conflictos Administrativos de Xombres Comerciales Con-

tra Denominaciones o Ra:oncs Sociales, 

En relación con este punto, es de suma importancia mcnci,2 

nar que existen las siguientes posibilidades de conflicto: 

a) Xombre Comercial contra Denominación o Ra:ón Social, y, 

bJ Denominación o R.1z6n Social contra Xomhrc Comercial. 

Cabe nclarnr que en .irnbos cnsos, el Ordenamiento Legal --
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nplicablc es In Lcr de In\·cnciones :r Marc:is,. >' el ·código fedc· 

ral de Procedimientos Ci\•ilcs, de apl_icación suplctori.:i.. 

En el primer caso, inciso a), es el conflicto que surge 

cuando ol titular d<? un Sombre Cou:erCial, publicado o no, con 

derecho prioritario, se percata que éste se encuentra siendo -

invadido ¡Jor una dcnor:lin:u:lón o rn::ón :iocial, en tal c;¡so, pr.2. 

cede la acci6n ndministrati\"a de infracción, en la que la Di-

rccción General de Dcs3rrollo Tecnológico, concluido el Proce

dimiento Administrativo correspondiente, dictará resolución, -

ordenando a la Sociedad infractora cambie su Denominación o R,!!. 

:.ón social. 

En el segundo caso o inciso b), es necesario atender a -

quien utili:.ó primero el Sombre en litigio. según los i::ritc• • 

rios de interpretación de la Dirección de Desarrollo Tccnológl 

co, a la vista del público en la foch3da y/o entrada dc un Es· 

to.blccimiento Comercial, sin iciport3r si la socil•JaJ Sl' const! 

tU)'Ó nnterlormcnte b3jo una Denominación o Ra:cán Social igual, 

nl nombre que se pelea. 

1. S. 5 De 1 u Ne ces iJ3d de Crear un Orgnn i smo Enea r1:ndo Je l Es· 

tudio del Otorg3rniento de Denor:tinaciones y R3:oncs So-· 

cialcs )' Xombrcs Coi:tcrciales y ~larC3S de Scr\'icio, 

Los problemas o conflictos que se suscitan en Yirt.ud de 

las in\•nsiones de ~In reas de Ser\'icio. Xor.ibrl;!S C.:omercialcs, De· 

nominaciones )' Ra:oncs Sociales, entre si, no son pocos, es •• 

24 
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más, ln Dirccci6n General de Desarrollo Tccnol6gico se .:t\'oca a 

ln solución de dichos litigios con una frecuencia sorprendente. 

Desde mi punto de \'ista, para el cuso del conflicto entre 

Denominaciones Sociales y Nombres comerciales, el criterio de • 

atender n cunl de los dos Nombres se ha ut ili:ndo primero como 

Nombre Comcrcinl, cuando es ob\•io, no tcrmlnn por coni:cnccrrnc • 

si pensamos en In hipótesis de que la Dcno:uinnción Social es -· 

anterior por muchos anos y, además se encuentra araparudn bajo • 

un neto ndministrati\'o, corno permiso, despachado por la Ulrcc·· 

ci6n General del Articulo ?7 Constitucion:il dcpcnJicntc de ln • 

Secretaria de Relncioncs Exteriores. 

Así se hace ucccsnria, unn cornisi15n u organismo intcrsc-

cretarial. para el estudio del otorgamiento de cualquiera de -

lns ::L'nominaciones )" signos distinti\•os ya mencionndos. 

Más aí1n, con los adelantos de la Tecnología, con la que -

ya cuentan muchos despachos dedicados a la propiedad indus- -

tria!, conectando sus terminales n lns de la Dirección General 

de Desarrollo Tecnoiógico, se podría lle¡ar a una ampliación 

del examen ndministrati\"O de novedad; para todas las figuras 

citadas. 

No considero que lo mencionado nos llevará a un triimitc -

más engorroso, confiand~ en los mencionados avances de la 1~c

nologia; )" si nos llc\•arla a un medio de ma)·or certe:n )' segu

ridad Juridica, sin Jcjar nunca dr;> rncnciunar a un mayor grado 

de jUStic ia. 
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CAPJTULO J J 

LA MARCA 

2.1 Antecedentes de las Marcas. 

Las marcas son un instrumento económico que ha permitido 

la agilidad y libertad de la comcrciali:nción de productos º• 
actual•ente s~r-vic.ios. tanto a nivel nacional como internacio

nal, es decir, de dichos registros surge Ja garantía para el -

consumidor y para el fabricante, co•erciante o prestador de -

servicios; para los primeros consumidores, porque este cstarA 

cierto de adquirir un producto o servicio con, exactamente, -

las caracteristicas por él buscadas; para Jos comerciantes o -

prestadores de servicios, como medio de distinguir sus produc

tos o servicios, dentro de una relación efectiva de compra ven. 

ta con su propia clientela. 

2.1.1 En Ja Antiguedad. 

Como hemos visto en el punto 2.1 precedente. la idea por 

identificar los bienes que eran. de unn persona, con los hienes 

similares propiedad de otras personas, ern una preocupación -

del hombre antiguo, quizas del hor:ibre prchist6rico, "Jos ante· 

cedentes mis remotos son los primeros vasos de barro conocidos 

en el munao, los cuales tienen una antiguedad de 5000 anos, en 

los que se encuentran plasmadas figuras geométricas que repre

sentan marcas. 

También encontramos signos parecidos en las famosas cue--
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vas del suroeste de Europa ya que las pinturas rupestres que -

alli se hallaron. contienen marcas en los dibujos de los anim~ 

les,.asl como también en los restos de cuernos de venados o h.!. 

sontes que scrvlan para identificar al propietario de aquellos 

animales. El cambio de una vida n6mada o sedentaria y agrico

la fue uno de los factores determinantes pnra establecer los -

signos y limites en las propiedades de aquellos antiguos habi

tantes". (1) 

Z.1.2 Antecedentes Prccolonlalcs. 

En las cl\•llizacioncs indlgcnas, antes de la conquista, -

"no encontramos referencia alguna de que los hienas fueran mc.r. 

cadas, el trueque era el modio de intercambio comercial, por -

lo que no era necesario o indispensable marcar los productos. 

Con frecuencia fueron utilJ:ndos sellos para decorar con 

pintura la cara y los brazos. Otro tipo de slmbolos grabados 

se imprimian en telas. tejidos y objetos en general, con cará.s._ 

ter religioso o para indicar propiedad o rango". (2) 

2.1.3 JiP.oca Colonial. 

"Durante la Colonia existieron cuatro tipos de "marcas -

las cuales tenían funciones mñs restringidas que los simbolos 

actuales: 

Marcas utilizadas en los objetos de oro y plata. 

Las de fuego empleadas en libros r ganado. 

Las que figuraban en los objetos provenientes de Espa--
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na, y, 

Las transparentes o de agua para distinguir diferentes • 

calidades de papel. 

Los signos que se imprimían sobre los objetos de oro r pl!!_ 

ta rcprescntabnn· un control para lns nutoridadcs locales y esp.! 

nolas sobre la producción de los mln~ralcs, 

Las segundas o marcas de fuego eran utilizadas por las co.r. 

poraciones monásticas en los libros: con el establecimiento de 

las primeras bibliotecas debido al hurto de libros, a fin de i!!!. 

pedirlo, en la portada del documento, se hacla constar que la 

persona qu~ los robara, incurrin en excomunión mayor, entre • 

otras sanciones. Asimismo, se marcaba con fuego que se aplica· 

ha en Jos cortes superiores e inferiores de Jos libroS, 

También cxistlan, como en la actualidad, marcas de fuego -

~ara el ganado, distinguiendo ln propiedad del mismo. 

Las marcas en los bienes prllcedentcs de Espaila; se regula

ban en el Articulo 30 del Reglamento y Aranceles para EL Comer

cio libre de Espaila e Indias de 12 de octubre de 1778, por Vir· 

tud del cual "todas llls mercancias cuyo destino eran las Indias 

debian ir proveidas de sus legitimas marcas. 

Las marcas transparentes de agua, fueron utilizadas en el 

siglo XJIJ, en forma de escudos, coronas y contrasenas a fin -

de distinguir la cal id ad y procedencia del papel, por dicha i.!!. 

dustria, con un procedimiento parecido n los sellos de los No· 

tarios P(1blicos Norteamericanos, utili:ando prensas mutli.licas 
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que modelaban la superficie del pnpcl".(3) 

Z.1.4 Antecedentes Legislativos, 

a) "Las primeras dlsrosicioncs que reglamentaron en Méxi· 

co lus marcas de fá~rica r que les reconocieron \'nlor propio, -

son las contenidas en el Código de Comercio promulgado el ZO -

de abril de 1884. 

En el Articulo 1418, se cstnbleci6 qut' "todo fabri· 
cante tiene derecho de poner a sus productos para -
distinguirlos de otros, una marca que consistía en 
un Nombre o el de la Rn:ón Social, el Nombre de su 
.establecimiento, de la Ciudad o Localidad en que se 
hngn in fabricación, o en iniciales, cifras, letras, 

'divisas, dibujos, cubiertas, contrasenas o envases.'' 
( 4) 

Es de suma importancia destacar que desde antiguos ticm-

pos la idea de distinguir el estatus de las personas, sus per

tenencias, cte., fue una verdadera necesidad. En dichas Epo-

cas, se inclU)"6 el régimen de estos signos dentro de un marco 

jurldico. 

2.1.S El C6digo de Comercio de 1884. 

Este código es el primer ordenamiento legal que regula a 

los signos marcarios por si mismos, promulgado el 15 de abril 

de 1884, inclu)-6 un capitulo denominado 11DE LA PROPIEDAD HER-

CANTIL", y que en su Articulo 1418 disponla "todo fabricante 

tiene derecho de eoner a su~ productos para distinguirlos dC 

otros, una marca especial que consista en_un no•brc o el de la 

Razón Social, el ~omhre de su establecimiento, de la ciudad o 



locnlidnd en que se hngn la fabricación, o en iniciales, ci

fras, letras, dibujos, cubiertas, contrascnns o cn\·ascs", 
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"Contcnin, asimismo, disposiciones que rcconoclnn lo que 

podln constituir una marca, el derecho de proteger el origen -

de los productos, conocla de los dnftos y perjuicios en el ramo 

mercantil por In falsificación de marcas, se cst;:ihlccian los -

casos en que cxlstia usurpación de marc;1.s )' contemplaba t~rmi

nos para reclamar in propiedad mercantil", (SJ 

"La forma de su registro era mediante su depósito en la -

Secretarla de Comercio y Fomento e inscripci6n en el Registro 

de Comercio. Se cst.:ablccló la oblignci6n de usar ln marca rc

prcscnt:u.l:i sobt·c los productos r de un;i manera ostcnsible", (6) 

2.1.6 LI?\" de Marcas de F5hrica de 28 de So\'iembre de 1889. 

Promul~ada por Uon Porfirio llia: el :!8 de no\•iembrc de 

1889, entró en \'igor el 1c:i de enero de 1890. 

"Comprendla 19 Articules mediante los cuales se dcmostr6 

el interés de proteger los derechos de los propietnrios de mar. 

cas e\'itando, además, la confusión de productos en el merca- -

do". e 7} 

La importancia de fsta l.cy, es que reguló a las marcas ·

desde su definición, nsi el Articulo ¡c:i disponin ''se considera 

como r:u1.rca de fábrica cualquier signo determinnntc de la cspc-· 

cinlidad p<ira el cor:'lcrclo de un produCto industrial". 
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:?.1.; Le\· dl.' :<lnrcns lndustrialC's ,. de Coml!'rcio, Xomhrcs ,. 

A\•lsos Comerciales de ~5 de Agosto dC 190:1. 

Con el fin de subs:1nnr la~ dcficil•nciaS de la 1.1.;'r Je 18811, 

que como era de espcrarsc, en l9 Ar.ticutos no se 11odla regular 

una m;:itcria tnn cai>ui!l-t ica r bnst:1, sur~"· la Ll•r Jt.• Marcas In· 

dustriales y de Comert.."il1, Xomhrl':'l. r ;\\•lsos Coml•rclnh.•s de ~5 • 

de agosto deo 1903, que entre otras situacio111,.•s, dis¡Htso: 

. a) Lns marcas de fábrica se registrarán sin examen 
previo de su no\·cdnd u originalidad r lns pnte!!. 
tes de ln\•ención se e . ..:pedirñn sin ex;imen pre\•io, 
sin responsabil id3d p3rn la Snclón. 

b) Se establece la modalidad de delitos contra la 
propiedad industrial. 

e) Se cstnhlccc In posihllidad de transmitir o ce
der totnl o parcialmente los d~rcchos ndquiri-
dos de.· proplcdnd industri:al. 

d) Se dispont• In puhl icnción de un periódico, qul' 
dc.scribn y c.·numL'TL' lns. ln\·eontos p3tcntndos y 
lns mnrcas dL•posit:u.las. 

Es evidente que l'Sta l.cy fue- un gr:1n esfuer:o_ por promo·· 

ver la propicdnd industrial. pero la idcn del lcgisludor por • 

desnrrollar n los in\'cntorcs r titulnrcs de signos marcnrios,

lo hizo ercer demasiado en In buena fe, r no tomó en cuenta -· 

m6.s mecanismos. para reprimir a la competencia desleal: ya que 

sin exámenes.administrati\·os de no\'cdnd, era fácil imitar ~·/o 

invndir derechos pre\·inmente :adquiridos . 

.!.1.8 Ley de ~!:arcas, .\\'isas "Xombrcs Comerciales de 26 de 

Julio de 1928. 

La Ler de In ~lateria de :s de agosto de 1903, fue reform~ 



da, reglamentada y en relación con ella surgieron di\·ersos de

cretos y acuerdos ~ue aportaron nuevos elementos en relación -

con la propiedad industrial. 
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Entre las inovacioncs mlis importantes, que trajo consigo 

esta Ley se encuentra la adopción del sistema atributivo-decl!!. 

rativo, el cual consiste en que el derecho sobre una marca se 

adquiero mediante su registro ante el Departamento de la Pro-

piedad Industrial, y además reconoce dicho derecho al usuario 

de la marca, siempre y cuando, éste In hubiera explotado con -

mis de tres anos de anterioridad a la fecha legal del mencion!!_ 

do registro. (Artlculos 1°, 4°, 5°, 6°, 39• fraccionesllyJIIJ. 

z.t.9 Ley de la PTopiedad Industrial de Iº de Enero de 1943. 

En esta Ley "Se consignaron diversas reglas para evitar 

que se disponga de los registros marcarios en forma tal, que 

llegue a existir multiplicidad de propietarios de marcas id6n

ticas o semejantes en grado que se confundieran, lo cual indu

cirla a error al público consumidor, por lo que en el Articulo 

103 do este ordenamiento se establoci6 que la Secretarla ten-

drla racultad para declarar ligadas por el solo efecto de su -

tTa~smisi6n, las marcas que pertenecieran a una misma persona 

fisica o moral, cuando fueran idénticas o semejantcs".(8) 

2.2 Antecedentes de las Marcas de Servicio. 

Las marcas de servicio son figuras jurídicas que, gracias 

a los adelantos de la técnica legislativa, surgieron a la vida 

para proteger a los comerciantes o prestadores de scr\•icios. 
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Se debe mencionar que son figuras de reciente creación --

pues, a nivel mundial 1 dentro de los paises avanzados "c:omenz!. 

ron n usarse hace un medio siglo y se hicieron necesarias para 

caracterizar.cierto tipo de servicios que no podrian proteger· 

so de otra manera de la competencia desleal. Andando el tiem

po, ellns. se incluyeron en la Revisión de Lisboa en 1958, en -

el Articulo 6 sexics, por el cual los paises de la unión se -

compromctian a proteger las marcas de servicio, aunque no est.! 

han obligadas a pri;vcer modalidades para su registro". (9) 

Las primeras marcas de servicio registradas en México, 

suscitaron muchas polémicas, pues si bien era cierto que de 

acuerdo al Articulo 33 de la Constitución Politicn do México,

la Revisi6n de Lisboa de 1958, era Ley suprema, también era -

cierto que la Ley de Propiedad Industrial mexicana, no contem

plaba a las figuras en cuestión; asi la Suprema Corte de Just! 

cia de la Naci6n dictó una tésis, estableciendo su criterio, -

dentro de los términos de la jurisprudencia que a continuaci6n 

transcribo: 

"MARCAS DE SERVICIO. LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO ESTA OBLIGADA ~ REGISTRARLAS. 

Si México, suscriptor del Convenio de Paris para
ta protccci6n de la Propiedad Industrial, no esti 
obligado a promover el registro de las aarcas de· 
servicio en los términos del Articulo 6 sexies de 
dicho Convenio, si lo está, en ca•bio, a otorgar
protccción a tales marcas, para lo cual es requi· 
sito indispensable su registro. Consecuentemente 
la Secretaria de Industria y Co•escio que es el -
organo administrati\'O competente, si est1i. obliga• 
da a registrar las marcas de servicio, ya que so
lamente asi se otorga a éstas la protección que -
impone el Articulo 6 sexies del convenio invocado." 
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Jurisprudencia visible en el volumen 72, l>Aginn 25, ·~i:Pt.! 

ma época, tercera parte del Semanario Judicial de la Federo· -

ci6n. marz.o de 1963 .• 

El Poder Ejecutivo de Mcxico, a cargo del Liccncindo Luis 

Echevcrria Alvnrez, se percnt6 de la importancia de referirse 

a las morcas de servicio y, el 29 de abril de 1976, expide el 

decreto por el que se promulga el Con\'cnio de Puris pnrn la -

Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo -

el 14 de julio de 1967 y publicAndosc en el Diario ~ficinl de 

lo Fcdernci6n el 27 de julio de 1976. 

Dicho Convenio establece en su Articulo 6 s~xics lo si· -

guientc: 

11Articulo 6 SEXIES 

(MARCAS: Marcas de Servicio). 

Los paises de la Unión se comprometen a proteger 
las marcos de serviciQ. No están obligadas a -
proveer el registro de estos marcas". 

Asimismo, en esa época, ln Cámara de Senadores del Congr~ 

so de la Uni6n, comienza los dl.?bates a la iniciati\'a de Ley -

que regula los Derechos de los Inventores >' el uso de signos -

~· Marcarios, de 29 de_ noviembre de 1975, propuesta por el Poder 

Ejecutivo por conducto del Secr~tario de Patrimonio y Fomento 

Industrial, Licenciado Jos6 Campillo Shinz. 

Dicha Le)', posteriormente fue denominada Le)' de Invcncio· 

nes )'Marcas, por pctic~6n del Senador Rivera Pércz Campos, -

nombre con el que subsiste 11 la fecha. 
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Como yn he citado, los debates respecto a la Ley inician 

el Z3 de diciembre de l~i5 1 en donde se discute lo relacionado 

con la nueva figura de marca de servicios, que, desde mi punto 

de vista Suscita polémicas y·confusi6n de los Senadores mcxlc.! 

nos, para con el Licenciado Campillo Sñinz, expositor y defen

sor de la citada Ley. 

Actualmente, nuestra Ley de Invenciones y Marcas,· contcm

plu, define y regula n lns Marcas de Scr\•icio, en el titulo -

cuarto; en donde apreciamos el siguiente Articulo: 

"Articulo·87,- Esta Ley reconocen las marcas de pro
ductos y las mnrcns de scrv1c1os, l.ns primeras se -
constituyen por los signos que 3istingucn a los AT"=7 
t1culos o productos de otros de su misma especie o -
clase. Las segundas, por los signos gue distinguen 
un servicio de otros de su misma clnsc o especie". 

El 4 de febrero de 1981, el Poder ejecutivo firmn el Rc-

glamento de la Ley de Invenciones y Marcas, que nhroga el Re-

glnmcnto de ln Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciem

bre de 1942. 

Este reglamento, contiene en su Articulo 56, la clasifiC.!, 

ción de Art1culos o productos y scr\•icios, que en sus inicios, 

56 a 75, se~aln toda unn gama de servicios que pueden ser amp.!_ 

rndos por unn marca; ncl'nrando que el Ejecutivo consideró pru

dente redactar dicho listado de una manera enunciativa y no l! 

mitativa, pues el Gltimo inciso de la clasificación establece: 

"75.- Servicios no comprendidos en ninguna de las 
clases anteriores''· 
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Z.3 Definici6n de Marca. 

El maestro Rafael de Pinn indica que, mnrcn es: 

El "signo o medio material de cunJquicr clase adoptado P.!!. 

ra sc~nlar y distinguir de sus similares determinados produc-

tos o servicios, 

Signo distintivo de los articulas fabricados o \'cndidos ,

o servicios suministrados, por una empresa curo uso cxclusi\•o 

se obtiene mediante su registro en la Secrctnrin de Patrimonio 

y fomento Industrial, 

Lns mnrcns pueden cJnslficarsc en industriales, lns em

pleadas por el fabricante de los productos; comerciales, lns 

usadas por el t¡uc Jos vende. 

Ln Ley de Invenciones y Marcas reconoce expresamente tnm

bicn las llamadas marcas de ser\•iclo".{lOJ 

Comparto ln definición del maestro César SepÚl\•eda quien 

indica que: "La marca es un signo para distinguir. Se emplea 

para sel'lalar )' caracterizar mercanclns o productos de la indu~ 

tria, o bien ser\'icios, diferenciándolos de los otros. Tiene 

por objeto la marca proteger la mercadcrla y los scr\"icios po· 

niéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la idc~ 

tificaci6n''.(ll) 

Asimismo, el licenciado Jaime Al\·are: Sobcranis. di\·ide, -

básicamente en dos conceptos a las marcas, el primero o cconó-
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mico, como "Todo signo que utili:n para distinguir un producto 

o un servicio de otros. En este sentido, la principal función 

de la marcn es ser\·ir como elemento de identificación de los -

satisfactores que genera el aparato productivo". 

Desde el punto de \•ista teórico, considera a lOJ marca de 

la misma forma que Y\•cs Saint Gal, "un signo distinti\'O que --

permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus 

productos o ser\•icios de los de la competencia", 

El ar
0

tlculo 90 de la Ley de Invenciones }' Murcns, mencio

na que pueden constituir una marca: 

a) Las denominaciones y signos visibles suficiente 
mente distinti\'os y cualquier otro medio suscei! 
tibie de identificar los productos o servicios 
que se .apliquen o traten de :1plicarse frente a 
los de su misma especie o clase, 

b) Los nombres comerciales r lójs razones o denomi
n.::icioncs sociales, cuando no sean descripti\'o• 
de los productos o ser\·icios a los que se npli
quen o traten de aplicarse o de los giros que -
exploten". 

Es importante destacar que los conceptos sen.alados contl~ 

nen caracterlsticas comunes que pueden resumirse de la siguic~ 

te manera: 

La marca es un signo distinti\·o que identifica a un pro-

dueto o ser~icio de otros de su misma especie o clase, repri-

miendo así l.::i competencia desleal. 



2.4 .Elementos Caracterlsticos de las Marcas. 

1.- DISTINTJVIDAD 

2.- OBJETO: a) Protección de 1ncrcadcrias y servicios 

b) Protección del comerciante 

e) Protección del público consumidor. 

3.- LA LICITUD 

Z.4.1 La Distintividad. 

Uno de los objetos principales do las marcas es que son -

los medios por virtud de los cuales, un producto o servicio se 

hace diferente de Jos productos o servicios de la competencia. 

El articulo 89 del ordenamiento legal que se estudia. es

tablece: 

Articulo 89.- Toda persona que esté usando o quiera 
usar una marca para distinguir los articulas que fa 
brique o produzca, podr5 adquirir ol derecho exclu':" 
sivo a su uso, .•• 

Asimismo, el articulo 90 del mismo ordenamiento establece 

que pueden constituir una marca: 

J.- Las denominaciones y signos visibles. suficien
temente distintivos •.•• 

2.4.2 El objeto de las Marcas. 

En relaci6n con este punto podemos indicar que se encuen

tran íntimamente ligados el objeto de la marca, como fin en si 

mismo, y la distintividad de dichos signos, como medio para la 

41 
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roaliznci6n del objeto o fin. 

Desde mi punto de vista, el objeto de las marcas se divi

de en 3 aspectos que a continuaci6n plantearemos: 

a) La protecc16n de mcrcadcrlas y servicios; el hacer fá

cilmente identificables los productos o servicios de un comer

ciante de los de la competencia, creando un vinculo econ6mico 

con los consumidores, y en si, en relaci6n con las marcas, el 

aspecto de tutela jurtdica al que se avoca la Ley de la mate-

ria. 

b) La protccci6n del comerciante, éste es un fin indirec

to que surge del objeto comentado en ol inciso a) que antecede 

es.decir, al crearse un vinculo o relación juridica entre el -

consumidor y el producto o servicio• el comerciante o presta-

dar de servicios logra beneficios económicos, en virtud de su 

calidad, eficiencia, cantidad, esmero y precios, que fortale·· 

cen o disminuyen la relaci6n con la clientela. 

c) La protecci6n al público consu•idor es el objeto prin· 

cipal y prioritario del registro de las marcas, os decir, el • 

consumidor relaciona a una marca y al producto al cual ampara, 

evocando ideas de calidad, cantidad, precio, eficiencia y es•.!?, 

ro, etc., de.tal suerte que, si dichas ideas no se cuaplen, se 

causa un perjuicio moral y econ6mico en su contra y por ende,· 

en contra del comerciante. De este hecho surge la idea de Ja 

represión do la competencia desleal, que tiende a aprovecharse 

del público y comerciante en contra de los cuales actuan. 
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Los gobern::idos. gracias a conductas honestas y 111 pago de 

impuestos, tienen derecho de exigir al Estado, los proteja en 

contra de abusos y cngal'los de cualquier tipo. 

z.~.3 La Licitud. 

E\•idcntcmcntc y atendiendo a los principios generales del 

Derecho, que las marcas nunca deben ir en contra de la moral,

cl orden público o la Lcr. 

z.s La Calidad Personal pnrn ser Titul.ir de una Marca. 

Al respecto el articulo 1798 del Código Civil indica '.'son 

hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por -

la ley". 

Al respecto, la doctrina expresa que la capacidad es de -

dos tipos, de goce y de ejercicio, 

La primera, o cap~cidad de goce, es la aptitud de ser ti· 

tulnr de dcrc«hus )'obligaciones; Ja capacidad de ejercicio es 

por su parte. la aptitud de hacer \'aler los derechos y cibliga

cioncs qL:c otorgo ln capncidnd de goce. 

El mncstro Rafael de Pin ti, indicti "la c:ipncid.:J.d es In ap

titud parn adquirir un derecho, o para ejercerlo y disfrutar-

lo". (lZ) 

Dada la multiplicidad de los actos juridicos, unn persona 

flsica o moral muchas \"eccs no tiene lo aptitud de contratar -

determinados actos, toda ve: quc algunos Icres exigen caracte-
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rlstlcns 11 indispcnsablcsº parn reali:arlos; en este orden de -

ideas podemos mencionar que parn algunos actos se requiere ca

lidad de comerciante; para otros, la calidad de persona civil: 

asi podemos mcncionnr que un sujeto no tiene plena capacidad • 

de ejercicio, mas sólo l•Jercitnrli los derechos r obligaciones 

en relación a su propia calidad y a Jns cnracterlsticas de su 

legitimación.(13) 

Asi, el licenciado Rafael Rojinn Villcgas menciona "la C,! 

pncidad de ejercicio, supone la posibilidad jurldica en el su

jeto de hacer valer directamente sus derechos, de celebrar en 

nombre propio actos juridicos de contraer )' cumplir sus oblig!!. 

clones y de ejercitar las acciones conducentes ante los tribu

nales". (14) 

La doctrina menciona perfectamente que de los marcas, só

lo pueden ser titulares comerciantes e industriales, como es • 

el caso de 'l\"ES SAl~T G,\L, quien d;1 la siguiente définici6n de 

111arcn: "un signo distinti\•o que permite a su ti·tular, dlstin·· 

guir su producto o sus ser\•icios de los de la competencia". (15) 

Yo sostengo el criterio de que una Asociación Ci\•iJ o una 

Sociedad Ci\•ll, puede ser titular de los derechos amparados 

por una marca, fundado en los siguientes conceptos: 

I.- El articulo 7 bis, párrafo l) del Convenio de Paris • 

para la Protección de la Propiedad Jndustriai, indica: 

"Los paises de la Unión se comprometen a admitir 
el depósito y a proteger las marcas colectivas • 



pertenecientes a colcctividadl?S cura existencia 
no sea contraria a ln ley del pals de origen, in 
cluso si estas colectividades no poseen un cstn7 

blecimicnto industrial o comercial". 

Asimismo, por su importancia, transcribo el párrafo 3), -

del citado articulo: 

"Sin embargo, la protccci6n de estas marcas no po 
dr.\ ser rehusada a ninguna colccti\•idnd CU)'ª - 7 
existencia no sea contraria a la ley del pais de 
origen, por el mismo motivo de que no esté esta
blecida en el pnls donde la protccci6n se recla
me o de que no haya constituido conforme a la le 
gislaci6n del pnls". -

El diccionario de la Lengua Espai\oln nos da la dcfinici6n 

de la palabra colectividad como un conjunto de personas reuni

das o concertadas para un fin; sin mencionar en ningün caso un 

Animo de lucro o intención de especulnción comercial. 

Al respecto, el maestro César Sepúlveda comenta que este 

articulo se emplea. por ejemplo, por pescadores o productores 

agricolas 1 etc. 

Sin embargo, no distinguiendo donde ln ley no lo hnce, y 

atento a lo que en realidad este articulo quiere decir, consi· 

dero importante destacar: 

1.- Unn reunión de personas que, por el hecho de rr.unirse 

en una forma determinada, no contra\•cngan disposiciones lega-

les. 

2.- No importa que no posean un establecimiento indus- --

AS 



triol o comercial. 

3.- Rcunldos los dos puntos anteriores. l:as autoridndas -

estó.n obligadas n rcgistrnr lns marcns. 
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11.- El articulo 89 de ln Ley de ln\·cncioncs r !olnrcas, en 

su pó. rra rc:i segundo. hnce una di s ti ne lón }' se11:i ra los ti:rmino~, 

comcrcinnte y prestador de s1..•r\0 icios. 

El diccionario de la Lengua Espallola, al referirse 3 la 

palabra servicio, indica "orgnni:nción r personal dcstin;1dos a 

cuidar intereses o satisfnccr necesidades del público o de nl&!!. 

nn entidad oficial o pri\'11da"; sin mcncion;ir si existe un fin 

prcpondernntcmcntc económico o una especulación comercial, ra 

que esto depende de cni:ln ors,ani:ación; ahunJ.nndo mñs sohrc es· 

te tema, diré que el hecho de que exista unn organi:ación con 

este ob!eto y Sl!ll gratuita, no le quita el cnrácter de prestn· 

dora de scr\•lcios. 

111.· Articulo 90 de ln Ley de Invenciones)' Marcus. Pu~ 

den constituir una marca: 

FRACCJOS 11.· Los nombres comerciales r las ra:oncs o Je· 

nominaciones sociales. 

fil que ~nn ra:tón socºinl pueda constituir una marca. e\·oca 

la idea de que unn persona jurídica de derecho ci\'il puede re• 

gistrnr sus marcas. 

IV.· fil articulo 118 de ln Ley de ln\'encioncs y !-!arcas •• 

proporciona el obstáculo para que una asociación ci\'ll o soci~ 
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dad civil, pueda registrar una marca, toda \'e: que indicn que 

se entenderá por uso efectivo de una marca, la comercinlizn· 

ci6n del producto o servicio que proteja, a este respecto le 

proporciono los: 
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z.s.1 Criterios de la DirCcción General de llesarrollo Tccnoló 

gico Sobre la Explotación de una Harca, 

l.· Toda vez que un;1 asociación civil o una sociedad civil 

se consideran como centros de imputnci6n normativo, con perso

nalidad jurldica propia, y son sujetos de derechos y obligaciE?_ 

ncs, pueden ser titulares de los derechos amparados por una -

muren. 

z.- La comerciali:aci6n a que se refiere el articulo 118 

de la Ley de Invenciones y Marcas es, según los criterios de -

In Dirección. 

n) La l!fcctiv.:a venta del producto amparado en el mercado. 

b) El que el producto se encuentre en el mercado, pero no 

se venda. (no es culpa del titular}, y 

e) El producto se encuentre en el mercado, pero no existe 

ánimo de lucro, esto desde mi punto de \'ista, es pro-· 

blema de cada quien. Este punto c), se demuestra prú~ 

ticamente en di\•ersos expedientes investigados de mar

cas cu}·os ti tul ares son asociaciones o sociedades ci

\0iles. 

V.- Dentro de las clases de ser\·icio del Reglamento de la 

Ley de ln\·enciones >" marcas comentaré por la importancia que -
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tienen en relñción con este' teinn, ln 63 r 64, 

63.- .LoS servicios relacionados con In difusi6n de conocl 

miento y cultura. 

64.- Los ser\•icios prestados p:ira el desarrollo de entre· 

tcnlmicnto, deportes, di\·crsi6n o recreo de los individuos. 

Cierto es que en relación n estas dos clases existen orgi!. 

nizncJoncs que obtienen bcnt.>ficios económicos; pero también es 

cierto <tUc existen asocincioncs ci\'ilus y en maror número que 

prestan aquel los servicios de manera grntui ta para ln ayuda en 

la comunidad, 

2,6 Estudio de las !>larcns de Scr\•icio. 

Al respecto el maestro Césnr Scpúl\"cdn, indica: 

"Lns marcas de scr\•1c10 en cambio constit.u)·cn -
prñctic;imcntc una na\•cdad en la lcgislnci6n me
xicana. !.ns mnrcn:; de :;er\•icio comen:aron :i -
u:;arse en los paises a\•an:ados hncc un medio s.i 
glo y se hicieron n~cesnrias pnra cnrncteri:ar 
cierto tipo de ser\•icios que no podrían prote-
gerse de otra mnncrn de la competencin deslenl, 
tales como la radiodifusión, los de tintorcria, 
los de floreria )' nlgunos otros. Andnndo el 
tiempo ellas se inclU)'cron en la Revisión de -
Lisbon en 1958, en el articulo 6 sexics, por el 
cual los paises de ln Unión se comprometían a -
proteger las marcas de ser\•icio aunque no esta
ban obligadas a proveer su registro. Esta obl i 
gación la adquirió la República Mexicana y all'U 
por la dccada de los sesentas acudieron solici
tantes extranjeros y unos cuantos nacionales a
pedir el registro de las marcas de scr\•icio, -
que les fuera negado alegando ln autoridad adrn.!. 
nistrativa que no estaban comprendidas dentro -
de la lcgislaci6n mexicana. 

La Suprema Corte de Justicia de la Sación reso! 



vi6 aclarar la jurisprudencia y determin6 que t.!. 
les marcas si eran rcgistrables dado que no po-
dr!nn rehusarse a lo que estaba obligado el Est.!, 
do Mexicano. 

Después de ello, el legislador tom6 en cuenta la 
jurisprudencia y por eso aparecen ahora en la 
nueva ley". (16) 

•• 

Por su parte y según se ha comentado, el articulo 6 sexies 

del Convcriio de Paris pnrn ln Protecci6n de la Propiedad Indus

trial del 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Esto· 

colmo el 14 de julio de 1967, 

Articulo 6 soxlcs. 
(Marcas: marcas de servicio) 

Los paises de la Uni6n se comprometen a proteger -· 
las marcas de servicio. No cst6n obligados a pre
ver el registro de estas marcas. 

Cabe hacer ·e1 comentario de que dicho articulo establecido 

dentro del Convenio referido, es conforme al articulo 33 do la 

Constitución Mexicana, Ley Suprema en el pais. 

En la actual Ley de Invenciones y Marcas, asi como en su • 

reglamento, las figuras a que nos referimos se encuentran rcco• 

nacidas y reguladas asl, el articulo 87 de la Ley que se comen· 

ta indica: 

Articulo 87.· Esta ley reconoce las marcas de pro 
duetos .y las marcas de servicios. Las primeras ':'" 
se CQ'J15tituycn por los signos que distinguen a •• 
los articulas o productos de otros de su misma es 
pecie o clase. Las segundas, por los signos quc
distingucn su servicio de otros de su misma clase 
o especie. 

Asimismo la fracción J del articulo 90 del ordenamiento • 



legal en estudio indica: 

Articulo 90.- Pueden constituir una marca: 
1.- Las denominaciones y signos visibles, suficicn 
temente distintivos y cualquier otro medio susccp":" 
tible de identificar los productos o servicios a -
que se apliquen o traten de aplicarse, frente a -
los de su misma especie o clase. 

so 

Por último, la aún vigente Clasificación Oficial de los -

servicios que podrán ser amparados y protegidos por las marcas 

de serviciOs, en lo conducente son: 

56.- Servicios para la ayuda en la administración o cxplo 
tación de una empresa comercial o industrial... -

57.- Servicios de comunicación nl público por todos los -
medios de difusión ••• 

58.- Servici'os prestados en asuntos financieros bancarios 

59.- Servicios prestados por obras de construcción, .•• 

60.- Servicios prestados para el mantenimiento de maquin~ 
ria y equipo. 

61.- ScTvicios de transportes de personas o mercancias ••• 

6Z.- Servicios prestados por medio de la transformación -
de sustancias o articules en nuevos productos, etc., 
en relación con las industrias: 
a) Quimicn 
b) Eléctrica y electrónica. 
c) Del vestuario y textil. 
d) Mecánica. 

63.- Los servicios relacionados con fa difusión de conoc.!, 
miento y cultura. 

64.- Los servicios prestados para el desarrollo de entre
tenimiento, deportes, diversión r recreo de los ind.!. 
viduos. 

65,- Servicios de agencias de viajes. 

66.- Servicios de alojamiento r comida, incluyendo resta!!_ 
rantcs y baros. 

67.- Servicios para satisfacer necesidades individuales -



de estética personal. 

68.- Servicios de 11lquilcr de toda clase de bienes. 

69.- SeTvicios médicos. 

7D. - Servicios funerarios o crematorios. 

71.- Servicios do limpieza de vestuario y toda clase de 
textiles. 

72.- Servicios de limpieza y manteniaicnto de inauebles. 

73,- Servicios de fumigaci6n y fortilizaci6n agrlcola. 

74.- Servicios fotogrificos. 

-

75.- Servicios no comprendidos en ninguna de las clases -
anteriorés. 
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Es importante determinar que cualquier servicio, por ex-

trono que sea, siempre que vaya de acuerdo con la ley, la mo-· 

ral y las buenas costumbres, puede ser protegido por una aarca, 

toda vez que el numeral 7S de la Clasificaci6n Oficial referi• 

da, según hemos visto, iapone hacer a dicha claslflcacl6n ex-

tensiva y no li•itativa, es deciT, establece la poslbllldad de 

TegistTar lo no previsto. 
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(13).- Pnrn las personas fisicas, existen dos tipos de capnci
dadcs, la primera o de goce, es la aptitud de ser titlilnr de -
derechos y obl1gncloncs, esta se adquiere con el nacimiento y, 
por supuesto se pierde con la muerte. La segunda u de cjcrci· 
clo, es la aptitud de ejercitar las derechos y obligaciones in 
hcrentcs a la capacidad de goce; asl, la capacidad de cjcrci-7 
cio se adquiere entre otras cosas, por cumplir ln mayori:t de -
edad; o por cmnncipnrsc. 

Por su parte l:.is personas morid es, en cspecinl soci1.•dndcs 
civiles o mercantiles, pueden ejercitar todos los derechos que 
sean necesarios para rcali=.ar el objeto dt.: su instituciún o P!!. 
ra el que fueron creadas. 

Al respecto, el maestro Rnfncl Rojina Villcgas, indica 
que "la capacidad de lns personas morales se distingue de la -
de lns personas flsicas en dos nspectos: 

n) En las personas morales no puede haber incapa
cidad de ejercicio, toda ve: que ésta depende 
exclusivamente de circunstancias propias e in
herentus al sur humano, talei; como ln minorin 
de ednd, ln privación de In inteligencia por -
la locura, idiotismo o imbecilidad: etc~tcra. 

b) En las personas morales su capacidnd de goce -
está limitada en razón de su objeto, naturale
za r fir,cs, podemos fermular como regla gcne-
ral la de que· dichas entidades no pueden ndqui 
rir bienes o derechos o rcportnr oblignciancs
quc no tengan relación can su objeto )' fines -
propios. 

Sugún hemos visto, lll rc&la general es que tanto personas 
fisicns como morales o juridicns, pueden ser titulares de derc 
chas y obligaciones según lo redactado, )" en t.al \•irtud, pode':" 
mas indicar que mayores de edad o emancipados, o personas mora 
les en general que tengan contemplado de modo directo o indi-':" 
recto la adquisición de los derechos de Propiedad Industrial,
pueden sin lugar a dudas ser titulares de los derechos que re
gula la Ley de ln\·enciones y Marcas. 

L,\ FALTA UE C,\PACIDAD LEGAL UE L,\S SOCIEDADES PARA ADQUI
RIR DERECllOS DE PROP 1 EDAD J :\DUSTRI AL. 

Según la regla general, ln incopacidnd de lns sociedades 
surge al actuar fuera de su objeto socinl, o por no haber cum
plido los requisitos que pnra efecto de In constituci6n de la 
socit!dad, cstnblczcnn las leres rcspecti\'n:;. De tal suerte -
que, si una sociedad no se t•ncuentr¡¡ constituida conforme a 
lns diversa:; leyes, sur¡;e usi, también cierto incapacidad. 
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LA FALTA DE CAPACIDAU LEGAL DE LAS SOCIEDADES EXTRAXJERAS. 

Es c\·idcntc que en Múxico Jns sociedades extranjeras comer. 
cinntcs, son las que asisten con mn}'or frecuencia a registrar y 
proteger sus derechos de Propiedad Industrial. 

Al respecto, es de suma· importancia determinar cunndo una 
sociedad extranjera comerciante, tiene plena capacidad legal p~ 
rn adquirir derechos deo 1'1·opicdnd Industrial, y 1.•n su cnso, de· 
mandar In competencia desleal que l'n su contra, ejercitan tcrc~ 
ros de r.m~n fe. 

Para el efecto de estudiar lo argumentado en )os párrafos 
precedentes expongo a contlnuución Jns siguientes considcrnci.2, 
nes: 

1.- DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES EXTRASJERAS. 

Los Articules siguientes del Código Je Comercio. 

"1\rticulo 3". Se rcputnn en Derecho Comerciantes: 

111.- Las sociedades extranjeras o las agencias y 
sucursales de éstas. que dentro del territo 
rio nncional ejer:nn actos de comercio, -

Articulo 1-1,- J.os extranjeros comerciantes, en to 
dos los actos de comercio en que inter\·cngan, sc
sujctarán n este Código y Jem!is leyes del país. 

Articulo 15.- Las soci1..•dadcs legalmente constituí 
das en el extranjero, que se estable:can en la RC 
pública o tengnn en ella alguna agencia o sucur-7 
sal, podrán ejercer ~1 comercio sujetándose a lns 
prescripciones especiales de este Código en todo 
cuanto conciernan a In crención de sus estableci
mientos dentro del territorio nacional o a opera
ciones mercantiles y a la jurisdicción de los tr.!. 
bunalcs de la nación. 

ArtiCulo 19,- La inscripción o matricula en el re 
gistro mercantil será protestati\•a para los indi7 
viduos que se dediquen al comercio, r obligatorio 
para todas las sociedades mercantiles r para los 
buques. Los primeros quedarán matriculados de -
oficio .al inscribir cualquier documento curo rc-
gistro sea necesario. 



Articulo .?4.- Lns sociedades cxtrnnjcr01s que quic 
.rnn establecerse o crear sucursales en ln RupúblÍ 
ca, prcscntnriin en el Registro, adcr.iás del -tcsti":'" 
monio de la protocoli:nci6n de sus estatutos, con 
tratos -r demás documentos referentes a su consti'": 
tución, el in\'cntnrio, o último bnlnncc, si lo t!! 
vieren, y un certificado de estar constituidas y 
autorizadas con arreglo a ln~ lc}'c~ del rats res
pectivo, c:cpcdido por el ministro que nlli tenga 
acrcditaJo la Rcpüblicn, o, en su defeocto, por el 
Cónsul ~!ex i cnno, 

Articulo 75.- I.a l.cy rcputn actos de comercio: 

l.- todas las adquisiciones, cnnjcnncioncs y al·· 
quilcrcs verificados con propósito de especula· -
ción comercial, de mantenimientos, articulos. mue 
bles o mercnderias, sen en estado natural, sen -~ 
después de trabajados o labrados; •••••• 

XXI\'. - Cualesquiera otros netos de nnturale:a an5. 
loga n los expresados en este Código, -

En caso Je duda, la nnturnle:a comercial del neto 
sera fijada por arbitro judicial'', 
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Oc los Articulos transcritos, se desprende que una socie
dad mercantil extranjera que tenga actos de comercio dentro -
del territorio nacional, indubitablcmente debe encontrarse ins 
crita ante el Registro Público de la Propiedad )' del comt'rcia-;
ya l(Ue de otra manera, infringe los Artículos c:\"prcsados, lo -
que provoca ln nulidad de los actos rcali:ndos, y, en caso de 
surgir controversias, y en virtud de que ln sociedad extranje
ra en cuestión para las le)'cs mexicanas se encuentra incapaci
tada, también se encuentra no legitimada para ejercitar sus de 
rechos de Propiedad Jndustrial. -

Con el fin de íund:11:1entnr lo mencionado en el párrafo que 
antL"ccdc, transcribo el Articulo 251 de la Ley General Je So-
~icdades Mercantiles: 

"Articulo 251.- Las sociedades extranjeras sólo -
podrá~ ejercer el comercio desde su inscripción 
en el registro. 

La inscripción sólo se efectuará mediante autori 
:ación de la Secretaria de la Economía !\ncional
(nhora Secretariu de Relaciones Exteriores, Se·· 
cretaria de Comercio )' Fomento Industrial )' Comi 
si6n !\acional de ln\'crsiones ExtranjerasJ. que ~ 
será otorgada cuando se cumplan los siguientes -
requisitos: 



I,· Comprobar que se han constituido de acuerdo 
con lns Leyes del Estado del que sean nacionales 
para lo cual se exhibir5 copia nuténticn del con 
trato social )' dcmlis documentos rclati\•os a su 7 
constituci6n )' un Certificado de estar constitui 
das )" autorizadas cónformc a las leyes, cxpcdidü 
por el representante diplomático o consular que 
en dicho Estado tenga la República; 

11.· Que el contrato social}' demás documentos -
constitutivos no sean contrarios a los preceptos 
de orden público establecidos por las Leyes ~lcxi 
canas; -

111. • Que se cstablczc:1n en la Rcpúbl lea o tcn-
gnn en ella alguna agencia a sucursal ... '' 
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Si bien es cierto que el Articulo :!SO del ordennmicnto en 
estudio indica que "las sociedades extrnnjeras legnlmcnte cons 
tituidas tienen personalidad Jurídica en la República", tnrn· ':' 
bién es cierto que la personalidad Juridicn, surge cuando la • 
sociedad verdaderamente existe, y el único modo de saberlo es 
a tra\•és de la inscripci6n en el Registro Público de la Propic 
dad y del Comercio, asi considero ambos Articulas mantienen -7 
una estrecha relación es decir, In sociednd extranjera en Néxi 
co, si tiene personalidad Juridica, con tal que lo acrediten 7 
fehncientcmente conforme al rn transcrito Articulo .?51. 

En efecto, las disposiciones transcritas senalan que todn 
sociedad mercantil cxtrnnjern que efectúe netos de comercio en 
el pais, deber5 sujetarse n las prescripciones del Cñdigo de -
Comercio )"en consccuencin, registrarse ante el Registro Públi 
co de ln Propiedad r del Comercio, llenando los requisitos rncñ 
clonados anteriormente. -

Al respecto, la doctrina reconoce que la Propiedad Indus
trial forma parte de los elementos incorporales que constitu-
)'en la negociación mercantil (Mantilla :-lolina. Derecho Mercan
til, Editorial Porrún, S.A. P.1g1na 102;. 

Xo obstante de ser un acto administrati\'O, el registro de 
una marca, es un acto deri\•ado de oper11cioncs comerciales, ac
cidentales o no, de deterrninad11 sociedad, y tos derechos y - • 
obligacionos que nacen de dicho registro, quedan corn['rcndidos 
dentro de lo que constituyen actos de comercio, como ejemplo.
únicamente transcribiré In parte conducente del Articulo 118 -
de la l.cr de ln\'cnclonl."$ y :01arcas. 

"Articulo 118.· P¡¡ra efectos de esta Lcr se ente!! 



derá por uso efectivo de lo marca, ln fabrica- -
ci6n, puesto en venta o comercinliznci6n del pro 
dueto o servicio que proteja, en volúmenes y doñ 
diciones que correspondan a una efectiva explota 
ci6n comercial en territorio Nocional. -
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Al respecto, los personas fisicns y morales mexicanos no 
requieren ncccsnriamentc ser comcrclnntcs para registrar unn -
marca, de este trabajo, o porque pueden ser neto nccldcntnlcs 
de comercio, mismos que no puede tener una sociedad extranjera, 
que no hn)·n cumplido con todos los requisitos de las leyes res 
pectivas. -

A mayor abundamiento, la exposición de motivos de lo Ley 
de la Propiedad Industrial, dice que la oxpcdici6n de la Ley 
mencionado se hace con fundamento en el Articulo 73 fracci6n X 
de nuestra Carta Magna, que faculta al Congreso Federal paro -
legislar sobre comercio, 

En relaci6n con la falta de capacidad de Ley sociedades -
extranjeras, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha sos-
tenido: · 

"Sociedades extranjeras".- Son dos los requisitos 
para que puedan promo\•er amparo. Que comprueben 
su existencia en la República Mexicana, y que -
quien las represente tenga poder bastante para -
hacerlo: para lo primero tendrán que protocoli-
zar no solamente sus estatutos, contratos y de-
m&s documentos referentes a su constituci6n. 
Sino el Certificado de estar constituida y auto
rizada con arreglo a las leyes del pnls respecti 
vo, certiíicaci6n que expedirá el Ministro que':' 
ahl tenga acreditado nuestro gobierno o en su de 
fecto, el C6nsul respectivo; para lo segundo; eT 
apoderado debe comprobar que quienes lo otorga-
ron obraron con expresa autori:aci6n del consejo 
de directores, 

(Jurisprudencia visible en el tomo XXVII.- Zar-
daln Hermanos y Coags. Página 387 Ferrocarril -
Jnter-California, Página 1781, teniahua Potro- -
leum Co., Página 2891. Tomo XXIX Thc Salinas oí 
1'1éxico Ltd. Página 1107, del Semanario Judicial 
de lo Federación). 

Asimismo, es aplicable a la falta de capacidad legal de -
las sociedades extranjeras, la siguiente tesis, que en su par• 



te conducente indico: 

"El Artlculci 24 del Código de Comercio tiene el -
carActcr de un precepto general. con cuyas pres
cripciones debe cumplir previamente una sociedad 
extranjera, para ser reconocida en México y para 
reali%ar cualquier neto Jurldico". 

(visible en el tomo XXVII, página 1Z94 del Semana 
rio Judicial de la Federación. Thc Palmolivc Co.T. 
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Como conclusión, el registro do la Sociedad es el único 
medio que tienen los terceros para saber si una sociedad ex
tranjera cstA constituida y autori:ada de acuerdo con las le-
yes de su país. 

11,- DE LAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES CIVILES EXTRANJERAS. 

Como veremos más adelante, yo sostengo el criterio de que 
las sociedades o asociaciones civiles, no obstante de no ser -
comerciantes, si pueden adquirir derechos de propiedad lndus-· 
trial, asi, considero que una sociedad no mercantil extranjera, 
si puede adquirir patentes, marcas, nombres comerciales, etcé· 
tera, siempre y cuando se cumplan los mismos requisitos de ins 
cripción que vimos para las sociedades mercantiles en el puntO 
I que antecede. 

Con el fin de estudiar más a fondo este punto, transcribo 
a continuación el Capitulo VI, del titulo Décimo primero del • 
C6digo Civil: 

"CAPITULO VI 
DE LAS ASOCIACIONES Y DE LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS. 

"Articulo 2736.- Para que las asociaciones y sacie 
dades extranjeras de carácter civil puedan ejer-7 
cer sus actividades en el Distrito Federal, debe
rán estar autorizadas por la Secretarla de Rela·
cione~ Exteriores. 

Articulo 2737.- La autorización no se concederá -
si no comprueban: 

l.· Que están constituidas con arreglo a las le-
yes de su país r que sus estatutos nada contienen 
que sea contrario a las leyes mexicanas de orden 
púbI leo; 



11.- Que tienen representante domiciliado en el 
lugar donde van a operar. suficientemente autori 
zado para responder de las obligaciones que con7 
traigan las mencionadas personas morales. 

Articulo 2738.- Concedida la autorización por la 
Secretarla de Relaciones Exteriores, se lnscribi· 
rAn en el Registro los estatutos de las asociaci2 
nes y sociedades extranjeras", 
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Es importante destacar que el transcrito Articulo 2736, -
indica "para que las asociaciones y sociedades puedan ejercer 
sus actividades,,.", sin distinguir, se entiende que el lcgis· 
lador consideró cualquier actividad, Asimismo, el Articulo --
2738, senala la obligación de inscribir a dichas sociedades nn 
te el multicitado Registro Público de ln Propiedad y del Comer 
cio, y de caso contrario, se debe atender a lo dispuesto por 7 
el Articulo 8 del mismo ordenamiento legal, que establece: 

"Articulo 8,- Los actos ejecutados contra ol te·· 
nor de las ,Leyes prohibitivas o de interés públ.!,. 
coserán nulos, excepto en los casos en que la -
Ley ordene lo contrario", 

De igual manera en su parte conducente, el Articulo 189 -
de la Ley de Invenciones y Marcas, establece: 

"Articulo 189, ·,,, 
Cuando, el solicitante sea persona moral, acredi 
tnrá su existencia y las facultades de su repre7 
sentante. por los medios establecidos en la Le·
gislaci6n Civil o Mercantil aplicable. o en los 
tratados internacionales en que México se parte". 

(14).- Ro1ina Villegas, Ra~ael.- Compendio de Derecho Civil, 

'T'omo:1. Editorial Porrúa, S,A,, pág. 164. M6xico 1983. 

(15).- Sepúlveda. Cesar,- El Sistema Mexicano de Propiedad 
Industrial. Editorial Porrúa,s.A., pág. 113, México 

1981. 

(16).- ~.pág. 



CAPITULO tt t 

ANALISIS COMPARADO DE LAS 
MARCAS DE SERVICIO Y LOS 

NOMBRES COMERCIALES. 



CAPITULO 111 

ANALISIS COMPARADO DE LAS MARCAS DE SERVICIO 

Y LOS NOMBRES COMERCIALES 

3.1 El Aabito Territorial do Protección de las Marcas de 

Servicio y los Nombres Comerciales. 
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El Ambito territorial de protección de las figuras de la 

Propiedad Industrial es determinar la zona en que dichas figu

ras se éncuentran amparadas por la Ley y el Reglamento do la 

Materia, en contra de infractores o terceros de mala fe, que 

imitan o utilizan dichas figuras, con el fin de obtener bonef! 

cios ccon6micos. 

3.1.l El Ambito Territorial de Protección de las Marcas de 

Servicio. 

ce: 

El Articulo 88 de la Ley de Invenciones y Marcas, establ~ 

"Articulo 88.- El derecho al uso exclusivo do una 
marca se obtiene mediante su registro en la Se-
cretarla de Comercio y Fomento Industrial". 

Asimismo, el Articulo 89 de dicho ordena•icnto establece: 

"Articulo 89.- Toda persona. que esté usando o - -
quiera usar una marca para. distinguir los artic.!!. 
los que fabrique o produzca, podrá adquirir el -
derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las 
formalidades y requisitos que esta.blecen esta -~ 
Ley y su Reglamento. 

Igual derecho tendrán los comerciantes y presta
dores do servicios debidamente establecidos, res 
pecto a los artlculos que vendan o los servicioS 



que presten en el Territorio Nacional y de los. -
cuales quieran indicar su procedencia. Los co-
mercinntes podrán usar por si sola o agregada a 
la de quien fabrique los productos con el canse!!, 
timiento expreso de éste". 
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En relaci6n con este punto, los Articulas citados ante- -

riormente se refieren al uso exclusivo de una marca de servi--

cios o pr_oductos, dentro de ln República Mexicana, amparándola 

a toda. Lo anterior, es fácilmente entendible si, interpreti!!. 

do la Ley, observamos que dentro del Capitulo de Marcas nunca 

se cita la zona gepgrifica de protecci6n, como es el caso de 

los nombres comerciales, los cuales como veremos, tienen dos 

ómbitos de protecci6n. 

Asimismo, la iey de la materia en los ya citados Artlcu-· 

los 88 y 89. se refiere a la protecci6n al· uso exclusivo de 

una marca, sin distinguir nunca el Ambito territorial de su 

protecci6n. entendiéndose en este caso, en virtud de que bene

ficia al particular, a toda la República Mexicana. 

3.1.Z El Ambito Territorial de Protecci6n de los Nombres Co-

merciales. 

El Articulo 179 de la Ley de Invenciones y Marcas, esta-

blece: 

"Art1culo 179.- El Noabre Coaercial y et derecho 
a su uso exclusivo, estarA protegido sin necesi· 
dad de depósito a registro. dentro de una zona • 
geogrAfica que abarque la clientela efectiva de 
la empresa o establecimiento industrial o coaer· 
cial a que se aplique y tomando en cuenta la di· 
fusión del Nombre y la posibilidad de que su uso 
por un tercero induzca a error a los consumido-
res11. 
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Es muy clara el hecho de que la publicación del Nombre C~ 

mercial va directamente dirigida n la clientela efectiva del -

establecimiento comcrcinl 1 a In que es muy dificil medir; nsi 

como a la difusi6n de dicho nombre, de tal suerte que el ámbi

to de protección. puede abarcar una o varias colonias, uno o -

varios municipios, un estado o a todo México. 

El nuevo Reglamento de In Ley de Invenciones y Marcas, P.!:!. 

blicndo en el Diario Oficial de 8 de agosto de 1988, vino a 

aclarar un poco este punto, ns! indica: 

"Articulo 103.- Para los efectos de establecer la 
buena fe en la adopción y uso del Nombre Comer-· 
cial, la solicitud de su publicación en la Gace· 
ta de lnvenciones y Marcas, se presentará por du 
plicado en la Dirección, manifestando los si- _7 
guientes datos: 

11.- Nombre Comercial y fecha en que principi6 a 
usarse, expresando si el uso comprende determin~ 
da zona geográfica o todo el pais". 

En relaci6n con los Articulas vistos, la zona que ampara 

el Nombre Comercial debe ser probada, salvo establecimientos -

comerciales de grp'n capital, como GIGANTE, LA COMERCIAL MEXIC~ 

NA, con publicidad televisada y radioemitida, es muy dificil -

que un establecimiento comercial de capital bajo, pudiese amp!!_ 

rar con su Nombre Comercial a todo el País. 

Sobte. este Articulo, la Asociaci6n Mexicana de Ja Propie

dad Industrial, expr~sa; 

"Este articulo es nuevo en su concepci6n general, yapa-

rentcmcntc es un articulo que va más alla de lo establecido --
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por el articulo 179 de la Ley de Invenciones y Marcas, en vir· 

tud de que fundamentalmente hace una distinci6n entre nombres 

comerciales que llamaremos "locales" y nombres comerciales que 

llamaremos 11nacionales". 

Los nombres comerciales locales son aquellos que aparcnt~ 

mento comprenden s61o una determinada zona geográfica y los -

nombres comerciales abarcan todo el país. 

Aparentemente, aún cuando la intención de esta modifica-

ci6n es la do dar una mejor protección a los propietarios de -

nombres comerciales, trat~ndo de protegerlos atendiendo al fa~ 

tor publicidad de los establecimientos, creemos que esta madi· 

ficación al ir mAs allá del texto de la Ley, puede dar como r~ 

soltado publicaciones que sean espúreas y que no logren su e~ 

metido de proteger debidamente n sus propietarios. 

Además de lo anterior, es necesario hacer notar que si en 

el caso de los nombres comerciales "locales" probablemente se

rli "dificil probar el uso, en relación con los nombres comcrci-2_ 

les "nacionales" será aún más difícil probar dicho uso en los 

términos del artículo 107 que se comentará posteriormente. 

Por otro lado, este articulo pretende que por virtud de 

la presentación de la solicitud de publicación, se establece 

la buena fe en la adopción >" el uso del nombre comercial, lo 

cual evidentemente es falso, ya que en multitud de casos se -

utilizan marcas y nombres comerciales extranjeros como nombres 

comerciales mexicanos en aJgCin punto de la RcpCiblica, sin te--
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ner ningCin derecho a ello y el que se haga la solicitud <le pu

blicaci6n no implica que ésta se haga de buena fe ni que el -

nombre comercial so haya adoptado de buena fe tampoco. 

Por lo tanto, es incuestionable que a pesar de lo cstabl!:!, 

cido por el articulo que so comenta, dcberfi estarse a lo <lis-

puesto en la Ley de Invenciones y Marcas, y en su caso, deberá 

estarse a lo dispuesto espccificamcnte en el articulo Zll, - -

fracci6n VII de dicha Ley de Invenciones y Marcas. 

Por último so hace notar que además de los datos a quo se 

hace mención en este articulo, deborón presentarse los documc.!! 

tos que acrediten la personalidad del solicitante". (1) 

3.Z La Protecci6n A"dministrativa de las Marcas de Servicio. 

El contexto juridico de protección de las marcas Je serv,! 

cio, como para las de productos, se encuentra conformado por -

la Ley de Invenciones y Marcas, el Reglamento de la citada Ley 

El C6digo Federal de Procedimientos Civiles y el C6digo Civil. 

sin olvidar los principios genernles del Derecho. asi como la 

jurisprudencia que para el caso de invenciones y marcas y mat=.. 

rin administrativa se emita. 

Para determinar perfectamente la protección de unn marca 

os necesario transcribir el articulo I de la Ley de Invencio-

nes y Marc~s. 

"Articulo J,· Esta ley regula el otorgumiento de -
patentes de invenci6n y de mejoras: de certifica
dos de invcnci6n; el registro de modelos y dibu--



jos industriales los apoyos y facilidades respec 
to de los derechos mencionados solicitados por ~ 
trabajadores, micro y pcquenas industrias; el re 
gistro de marcas; las denominaciones de origen Y 
los aVisos y nombres comerciales; asi como la re 
presi6n de la competencia desleal en relación -
con los derechos que dicha ley otorgaº. 
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Visto el transcrito articulo, es muy claro el h~cho de -

que las dos tendencias de mayor i~portancia de la Ley de Inven. 

clones y Marcas son, por un lado el registro de figuras relat! 

vas n la propiedad industrial y, por otro lado la represión de 

la competencia de~leal. 

Asimismo, las disposiciones de la citada Ley son de orden 

pfiblico y de interés social, lo que implica que la contrnven·

ci6n de dichos articulas acarreará la nulidad do los actos de 

conformidad a lo dispuesto por el articulo 8 del Código Civil 

de aplicación supletoria, que estnblccc: 

11ATtlculo 8.- Los actos ejecUt3dos contr3 el te-
nor de 13s leyes prohibitivas o de interés públi 
ce serán nulos. excepto en los casos en que la-:
ley ordene lo contrario". 

La protecci6n de las aarcas se dirige a evitar que terce

ros imiten o copien a los signos o denominaciones registrados, 

para tal efecto, existen dos tipos de procedimientos adminis-

trativos, el de nulidad, cuando se trata de litigar contra ma.r 

cns regi~tradas teniendo como base de la acci6n una marca re-

gistrada, y el de infr3cci6n 0 cuando se litiga contra un signo 

dise~o o denominación similar o idéntico a una marca registra

da, 
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Con el fin de hacer más explícitos los dos tipos de proc~ 

dimicntos mencionados, explicaré a continuación, los pasos y -

fundamentos de los mismos, 

3.2.1 Del Procedimiento Administrativo en General. 

Desde ln época romana, los tratadistas se percatan que a 

las lcycS 1 desde el punto de vista de su sanci6n, se les puede 

clasificar como ius 1 minus cuam pcrfectae, perfectac y plus -

cuam perfecta, es decir, las primeras carcclan completamente -

de sanción, en tal· virtud no tcnlan razón de existir; las se-

gundns o perfectas son las que tcnian una sanción pero no co-

rrcspondiente en justicia a la pena incurrida; dado que no se 

cstablecla la reparación del dano, y por último, las leyes 

plus cuam perfectas, son las que establecen una sanci6n y ade

más ordenan la reparaci6n del dano, 

Con los adelantos de la técniea jurldica, actualmente la 

generalidad de las leyes son ius plus cuam perfectas, algunas 

sanciones de estas leyes como los tipos penales, generalmente 

son seguidos de oficio por el Estado, otras como la Ley de In

venciones y Harcas son seguidas por una solicitud hecha a pet! 

ci6n de la parte agraviada, 

El procedimiento en general es el "conjunto de formalida

des o trámites a que está sujeta la realizaci6n de los actos • 

jurldicos, civiles, procesales, administrativos y legislativos. 

El procedimiento constituye una garantla de la buena adm! 
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nistraci6n de la justicia. Las violaciones a las leyes del pro 

cedimiento pueden ser reclamadas en la vin de ampnro".(2) 

El objeto del procedimiento administrativo, ya sen de nul! 

dad o de infracción es llevar a cabo una efectiva protección de 

los derechos que confiere la Ley de Invenciones y Marcas n de-

terminados individuos que han cumplido los requisitos establee! 

dos en dicha Ley, para la protección de nlgunu o algunas figu·

ras relativas de la propiedad industrial. 

El maestro Chsar Scpúlveda redacta "sin una protección ad

jetiva, los llamados derechos de propiedad industrial no ten• -

drtan razón de existir, o por lo menos, pertcncccrlnn al campo 

do la teorla. Estos derechos se actualizan, se objetivi::an. 

por decirlo asi. s6lo a través del ejercicio de las acciones de 

propiedad industrial. Son ellos la auténtica prueba y la medi

da de tales derechos; son la sanci6n natural de ellos. Las CD!!. 

troversias en esta materia tienen precisamente por contenido el 

ejercicio de las acciones". (3) 

Asimismo. el licenciado Jaime Alvaro:: Soberanis indica "la 

marca es un bien jurldicamente tutelado. Esta caracteristica 

de las marcas resulta de los dispuesto por los articulas 88 y 

89 de la Ley de Invenciones y Marcas. En efecto. el registro 

de un signo ante la Dirección General de Invenciones y Marcas 

(DGIH) otorga a su titular el derecho exclusivo a su uso".{4) 

En la materia qua nos ocupa. pueden iniciar un procedimie!!. 

to administrativo. los juridicnmente legitimados para ello, co-
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mo ln propia Dirección General de Desarrollo Tecnológoco, o el 

particular agraviado, en virtud de una invasión en su derecho 

de uso exclusivo, sobre algunn figura relativa a la propiedad 

industrial. 

Dicho procedimiento, como es obvio, se di rige· por un par

ticular a solicitar a Ja Administración Pública, que con sus 

facultades de imperio o coacti\•as, impida que el tercero in· 

fractor continllc utilizando la figura de propiedad industrial 

sujeta al uso exclusivo do dicho particular. 

Esta solicitud do declaración administrativa de nulidad o 

infracción que ejercita un particular en contra de otro, debe 

revestir los requisitos de forma que se establecen para una d~ 

manda que se encuentran establecidos en el articulo ZSS del C,2 

digo de Procedimientos Ci\'iles para el Distrito Federal. 

"Articulo zss.- Toda contienda judicial principi!!. 
rá por demanda, en la cual se expresarán: 
1.- El tribunal ante el que se promue\•e; 
JJ.- El nombre del actor y Ja casa que senale -
para olr notificaciones; 
111.- El nombre del demandado y su domicilio. 
IV.- El objeto u objetos que se reclamen con -
sus accesorios; 
V.- Los hechos en que el actor funde su peti-
ci6n0 nu•erándolos y narrándolos suscientemente 
con claridad y prcsici6n 0 de tal manera que el -
de•andado pueda preparar su contestaci6n y defe~ 
sa; 
VI.-· Los fundamentos de derecho y la clase de -
ac¿i6n. procurando citar los preceptos legales o 
principios juridicos aplicables; 
Vil.- El valor de lo demandado. si de ello depe~ 
de la competencia del juez. 

En rclaci6n con este punto, podemos comentar que Ja frac

ci6n VII antes citada. no es aplicable al procedimiento admi·-
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nistrativo que estudiamos, en virtud que el monto de lo rccla-

mado corresponde al juez civil. 

El procedimiento a que nos referimos, conforme al articu

lo 193 párrafo Gltimo de la Ley de Invenciones >'Marcas, debe 

seguir "las formalidades que esta ley sei\ala, siendo aplicable, 

suplctoriamcntc, el C6digo Federal de Procedimientos Civiles". 

Por último, el 6rgano encargado de llevar a cabo la reso

luci6n de los conflictos de propiedad industrial, es la Direc

ci6n General de Desarrollo TccnoJ6gico, dependiente de la Se-

cretarla de Comercio y Fomento Industrial, según las faculta-

des que se le confieren en la frncci6n 11, del articulo· 29 del 

Reglamento Interior de la Sccrctarl:i de Comercio y Fomento In· 

dustrlal. 

Articulo 29.- Son atribuciones de la Direcci6n Ge 
neral do Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnol2 
gico: _ 
11.· Formular lns resoluciones, conforme al proce 
dimiento fijado en las disposiciones legales aplT 
cables, relativas n infracciones administrntivas-;
nulidad, caducidad, revocación. cnncclaci6n de re 
•gistro o cualquier otro neto administrativo tcn·7 
diente a privar de eficacia jurldlcn a las autor! 
zncioncs, registros, convenios, licencias, contrñ 
tos o cunlquier·otro neto que implique contraven7 
ci6n a las disposiciones sobre invenciones y mar
cas, ast como las relativas a la declnraci6n de -
hechos constitutivos do delitos". 

La Direcci6n en cuestión, como autoridad administrativa, 

pero con facultades judiciales, ha causado infinidad de polém! 

cas, como por ejemplo ¿qué sucedi6 con la divisi6n do poderes? 

o si la impartici6n de justicia es gratuita, al momento de pr~ 
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sentar unn solicitud de dcclar;ición administrati\•n, ¿se tienen 

que pagar derechos?. entre otras; pero estos problemas, sin d.!:!, 

da formnrian una tesis completamente diferente. 

3.Z.2 La Ueclaración Administrati\•a de ~ulidnd. 

Como ya he explicado, la vin del procedimiento de declnr~ 

ción ndministrati\'a de nulidad de un registro marcarlo, tiene 

lugar cuando, utilizando como base de la acción a una marca r~ 

gistrada, se litiga en contra de otra marca registrada y vigc~ 

te, con base en los siguientes causales, previstos por el nr--

tlculo 147 da la Ley de la matcri~. 

n) El registro marcarlo en contra del cual se 11-
tign, se otorga cu cantrn\'ención a las Jisposi 
clones de In ley de invenciones y M01rcas, es :
decir que el registro se haya oturgado por no 
cumplir lo dispuesto por Jos nrticulos 90 y 91 
de la citada ley. tratándose de requisitos Jc
fondo. o también, por no cumplir los rec¡uisi-
tos de forma. 

bJ Por la importancia que tiene ta siguiente C<lU
sal, Ja transcribo textual: 
Articulo 147.- El registro de una marca es nu
lo: 
II.- Cuando la marca sea idéntica o semejante 
en grado de confusión, a otra que haya sido -
usada en el país, con anterioridad a la fecha 
legal de la marca registraJa. aplicada a los -
mismos o similares productos o servicios, sicm 
pre que quien haga valer el mejor derecho por
uso anterior compruebe haber usado su marca in 
interrumpidamentc en el país, antes de la fe-':" 
c

0

h:i. de uso declarado por el que Ja registró". 

La presente causal se encuentra íntimamente ligada con la 

fracción VI del mismo artículo de la Ley de Invenciones y Mar

cas que establece: 



ttArticulo 147.- No son rcgistrablcs como rnnrca: 
VI.· Cunndo por error, inadvertencia o diferencia 
de aprcciaci6n, se haya otorgado el registro exis 
tiendo en vigor otro que se considere invadido, 7 
por tratarse de una marca que sea igual o ~L·rncjan 
te en grado de confusi6n )' que se refiera a scr\'T 
cios o productos similares", -
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De las fracciones transcritas es importante destacar que 

ambas se refieren en sentido estricto al mismo fondo, cu vir-

tud de que las des establecen la preferencia de. una r:rnrca rc·

gistrada en anterior tiempo que la registrada posteriormente,-

el requisito es: 

• Comprobar el uso ininterrumpidamente. 

En la pr5ctica, intentar iniciar una acción administrati· 

va con fundamento en los dos preceptos invocndos que, básicn-· 

mente son los mismos, acarrea por parte de ln Dirección Gone-

ral de Desarrollo Tecnológico, el que éstn despache un oficio 

previniendo a l;i declnrnción administrativa de nulidnd que se 

interpone, fundándose en u~ crJterio erróneo y aduciendo quo -

son dos acciones diferentes. 

c) Cuando en los mismos términos de ln fracción -
11 que transcribí en el punto bJ precedente, -
existe un registro extranjero similar o idénti 
co, para amparar los mismos o sinilnrcs produC 
tos o servicios r existe reciprocidad entre a:§ 
bos paises. 

d) Cuando lns etiquetas, en ln que se contiene la 
marca, aparecen indicaciones falsas respecto -
de la procedencia de los productos o servicios 
ubicación del establecimiento, u ostente pre-· 
mios, medallas o recompensa, no ciertos. 

e) cuando el registro se otorgue con base en ~e--



claracioncs o documentos talsos o inexactos, 

f) Cuando el representante o apoderado del titu-
lnr en el extranjero. obtenga n su nombre, la 
misma marca en México. 
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En rclacJón con las fracciones vistas, es necesario que -

la solicitud de dcclaraciOu Je nulidad administrati\'a, sea fun. 

dada en una sola c.:1usnl. 

Asimismo, C$ importante destacar que a fin de dar fuerzas 

y empuje :.t la solicitud de declarnci6n administrativa de nuli-

dad, es necesario fundarla tnmbién, en las fracciones aplica·· 

bles del articulo 91 de la Ley de la materia que contiene lo -

hip6tcsis de no registrabilidad de denominaciones o signos co-

mo marcas. 

El complicado aparato que constituye a la administración 

pública, no es perfecto, así muchas veces comete errores o con 

travicne a la le)', es por ello que el legislador previó el es

tablecer ln ya citado fracción VI del articulo 147 que estahl;_ 

ce In posibilidad de error en el registro de las marcas por 

parte de ln Dirección General de Desarrollo Tecnológico; es 

por ello que n través de la ya muJticitnda solicitud de nuli-

dad, se puede intentnr hacer que In administración púhJ ica se 

percate de posibles errores cometidos por ella misma. 

3.Z.3 La Declaración Administrativa de Infracción. 

Según lo comentado, esta es la clase de demanda que inte~ 

pone un particular en contra de un tercero de mala fe que imi

ta o utiliza de manera idéntica o similar su signo o denomina-



74 

ción marcarlo, sin registro de ln Dirección General de Ocsarr.2 

llo Tecnológico, es decir, el infract:or intenta <.iprovccharsc -

de. ln clicntcln y fama lograd:i por el titular del registro, --

vendiendo objetos o prestando servicios que no tienen la cali

d3d otorgada por el titular, lo que le repercute beneficios ·-

económicos. 

Las infracciones se encuentran previstas en el articulo 

210 de la l.cy de Invenciones y Mnrcas que cstnbll.!cc: 

"Articulo 210.- Son infracciones administrativas: 
a) Las violaciones a las disposiciones de esta -
ley y las que de ella se deriven". 

Bl violar las disposiciones de orden püblico de 111 Ley de 

Invenciones y Marcas, implica de acuerdo al articulo 2º, la i!!. 

mediata nulidad del acto; el legislador supuso que era ncccsn

rio considerarla también como infrncción para que cualquier -· 

particular legitimado pudiese atacar al acto violatorio de In 

ley, haciendo asi que se provocara un ámbito de protecci6n de 

los derechos de propiedad industrial, constituido por la admi

nistración pGblica y todos los particulares Jegltimadus. 

"b) La rcnlizaci6n de actos relacionudos con ln ma 
teria que esta ley regula, contrarios a los buc-7 
nos usos y costumbres en la indust1·in, comercio y 
servicios que impliquen compctenci11 desleal", 

Es principio general de Derecho, el nunca actuar contra -

los buenos usos )' costumbres, en virtud de ser fuente de dore-

cho y muchas veces más fuertes que la ley. De esto se despre!!. 

de que el legislador quiso rednctar a Jas infracciones de man~ 
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ra_ enunciati\'a y no limitativa, dando asi un cnri:: de mayor -

protección y justicia dentro de las invenciones )' marcas. De 

tal suerte que, aunque el articulo que comentamos se refiere -

en muchas fracciones a todas las figuras de la propiedad indu~ 

trial, existe la de intl.'rprctnr, utili:.nr por nnalogin y aún,

el utilizar a la mayoría de razón como fundamentos para solicl 

tnr lns infracciones a que nos referimos. 

"l. El hacer aparecer como productos patcntndos -
aquellos que no lo estén. Si la patente ha cadu 
cado o fue nulificadn, se incurrirá en la infrnC 
ción después de un ano de la fecha de caducidad
º en su caso, de la fecha en que hn)'D quedado -
firme la resolución de nulidad". 

En relación con esta fracción, que como vemos es aplicn·

ble n patentes, existe ln fracción V del mismo articulo para • 

las marcas. 

"V. Poner en venta o en circulación productos u • 
ofrecer servicios, indicando que están protcgi·
dos por una marca registrada sin que lo estl•n. 
Cuando el registro haya quedado definitivamente 
anulado, revocado, cancelado, caduco o cxtingui· 
do, se incurrirú en 13 infracción después de un 
nn.o de que haya causado estado la resolución co
rrespondiente o que haya operado la caducidad, -
cancelación o extinción". 

En relación con cstn fracción, debemos distinguir dos si· 

tuaciones, ln primera, es ln actuación que se tiene en contra 

del tcrce~o que ampare los productos o servicios que produzca, 

con una supuesta marca registrada, aunque no lo esté. 

Definitivamente, la legitimada es la IJirección General dr. 

Desarrollo Tecnológico, pnrn actuar, aunque no hnra confusión 



con otra marca pero por contravenir a la Ley de Invenciones )' 

Marcas, y ponerse en claro supuesto de competencia desleal, 

El segundo aspecto de esta fracción es seguir utlli:nndo 

como marca, una denominación que, en su tiempo fue registrada 
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ante la Dirección General de Desarrollo Tccnol6gico, pero que 

ha quedado caduca, extinguida o cancelada por diversos motivos, 

En este punto, el legislador propone el plazo de un :11\0 "de ·

gracia", contado a partir de la caducidad, extinción o cancel!!. 

ción, para retirar del mercado los productos o servicios que 

alguna vez estuvieron protegidos por la marca en cuestión. 

dica: 

Asimismo, la fracción 11 del articulo que se comenta, in-

11 11. Usar unn marca parecida en gr;ido de confusl6n, 
si dicha confusión hn sido declarada por la Secre
tarla de Comercio y fomento Industrial, parn ampn
rnr los mismos o similares productos o servicios -
que los protegidos por ln registrada". 

Corno hemo~ visto, las solicitudes de Declaración Adminls

trntlvn de lnfracci6n, se interponen contra terceros (personas 

flsicns o morales) que entre otros casos, utili~an signos o d~ 

nominaciones, iguales o semejantes en grado de confusi6n n unn 

marca registrada, para amparar los mismos o similares produc--

tos. 

En rcl:ición con la frncción que comentamos, es claro que 

existe una cl11ra confusión de los términos legales de propio·-

dad industrial, en virtud de q11e el legislador utiliza ln fra

se "usar una marca parecida en grado de coníusión a otra rcgl.!_ 
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trada, ••• ", asi la idea de utili:nr "una marc3" implica que di 
cha denominación o discl'io ya ha cubierto los requisitos de fo.!! 

do y formn prc\'Ístos por la le)' de ln\•cnciones y Marcas, ante 

la Dirección General; y L·n tal virtud, no procede solicitar -

una infracciúri, sino la nuliJad de ln misma. 

Aunque interpretando, conforme a todo el capitulo 1, del 

titulo décimo, es evidente que el lcgislaJor utili:.ó el térmi-

no marca, como !>inánime de denominación o diseno, en forma • -

equivocada. 

"111. Usar sin consentimiento de su titular, una 
marca registrada como elemento de un nombre co
mcrcin l o de un nombre comcrcinl o de una deno
minación social, siempre que· dichos nombre$ cs
tcn relacionados con cstahlo.!cimientos que c.pc-
ren con los productos o ser\'icios protegido•• -
por la marca". 

Esta fracción es de suma importancia, ya que es otra hip.2_ 

tesis ter.diente' a c\•itar las confu5iones entre el público con

sumidor, de los productos o servicios qi.;c ccn~ume. 

Efecti\•an:cr.te, el utilizar una marca r1..•gistrad.c, cerno par 

te de una denominación social, por un lado, fomentarla a creer 

justificadamente, nl público consu"-idor que los productos o 

set'\' icios amparados por la marea registrada, son producidos 

o prcsta~os por la sociedad que ostenta dentro de su denomina

ción social a dicha marca. 

Asimismo, llc\'nria a suscitar di\'ergencias de dicha com-· 

paftia, en contra de la Dirección competente, en \'irtud de que 
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nquelln podrin utili:ar en su favor el articulo 133 de la' Ley 

que se comenta. 

"Art. 133.- A ninguna persona fisica o moral podrá 
ncgnrsc el derecho de aplicar su nombre propio -· 
(que en el caso de una sociedad es su denomina· • 
ción social}, a Jos productos que elabore o <lis-
tribuya o a los servicios que preste •••• '' 

Claro es en relación cun l'Stc articulo que el nombre de -

la persona flsica o moral, para <impararsc como rnnrca, debe cu-

brir los requisitos cstnhlcciJus por la l.cy de Invenciones y -

Morcas. 

Ast, la fracción l\' es de suma im1>ortancia en virtud de • 

que además de ser plc:a fundamental para evitar confusiones 

con el público consumidor como )'a se dijo, es tambi~n parte de 

la idea coherente que llc\·a el contexto de la Ler de Jn\•encio-

ncs )' Mnrcns. 

"!\'.- Usar, dentro de l:i =.ona geográfico en que -
resida la clientela efccti\'a, un nombre comer- -
cial scr.iejante en grado de confusión con otro -
que ra esté siendo usado por un tercero, pnra ª!!!. 
parar un establecimiento industrial, comcrcinl o 
de scr\'icios, del mismo o similar giro." 

Como ya her.ios visto, In figura del nombre comercial se -

protege administrativamente, sin necesidad de depósito o regi,! 

tro ante In Dirección General de Desarrollo Tecnológico, es d~ 

cir, la publicación del mismo en 1:1 e;:icctn de invenciones )' 

m1rcas no eren ningún derecho, más aún, dicha publicación pue

de ser impugnada por el titular de un nombre comercial, no pu

blicado, pero con mejor derecho, en \'irtud de su fehaciente --
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J'"""~ .. ~ M 1s 

q IÍ'/i ~ 
El nombre comcrdal ampara a un conjunto de prnduc~4'°Q 

servicios a la atención de quien los vende o Jos presta, así 

como la eficiencia, la velocidad, el precio, r un muy largo C! 

cétera; do lo que podumos desprender, que quien utili=a un no.e 

bre comercial que para ampar:ir el mismo giro, es anterior, nc!!_ 

parando asi a la clientela efectiva de su competidor. 

Generalmente, la idea de utilizar una figura no técnica 

de la propiedad industrial, se hace con el fin de bajar el pr~ 

cío de los productos, obteniendo asi un lucro indebido, en ra-

zón a que utiliza la idea que evoca su nombre para los consumi 

dores; el siguiente efecto, es que desprestigia al competidor 

al que plagiú el nombre. 

"IV. Hacer aparecer como de procedencia extranje· 
ra productos do fabricaci6u nacional". 

La explicación de esta fracción surge en razón de la idea 

de la calidad del producto, es decir, intentar sugerir la idea 

de que un producto del extranjero, se encuentra mejor elabora-

do que el nacional: Situación en la que el pueblo mexicano --

tiende a poner mucho interés, por supuesto infundadamente, en 

virtud de que los productos o servicios elaborados en México,

son de excelentes niveles de calidad, no en productos tccnol6· 

gicos como es evidente, pero si en mano de obra, prestación de 

servicios, la manufactura de di\'ersas prendas, )' un mu)' largo 

etcétera, todo lo anterior, debido al genio artista )' creativo 

inherente al pueblo mexicano, así como en la forma de trabajar 



de un;:i manera muy fuerte. 

"VJJ. Utilizar o fijar en productos o en anuncios 
de ser\•icios. indicaciones falsas sobre premios, 
medallas, ccrtificacionCs, condecoraciones u • • 
otras preseas de cualquier Indole". 

Según ha quedado claro, uno dt' los mültiplcs fines Je la 
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Ley de Invenciones r Marcas, es c\•itar Jas confusiones d"' lo~ 

productos o scr\'Ícios que desea adquirir, ya sea porque es 1ml. 

tnda por un tercero de mala fe o en relación directa con la ·-

fracción que se comenta, es Ja hipútcsis de infr:u:ci6n previs

to no paro figuras de propiedad industrial, sino para los co·

merciantcs, productores o prestadores de scr\'Jcios, que dcs1Htn 

elevar fictlciamcntc la calidad de sus productos o scr\•lcios,

informando al pública consumidor qu~ dichos articulas han gan.:!. 

do premios. cuando na es cierto, lo que constiturc un cng:u'\o. 

"VIII. Usar como marcas las dcnomiuacioncs, signos 
o siglas a que se refieren las fracciones VII, -
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVIII y XIX del ar- -
ticulo 91 de esta Jcy". 

Por su parte, J:is fracciones citadas del articulo 91, in-

dicnn: 

"Art. 91.- ~o son registrahles como marca: 

V!!· las que reproduzcan o imiten sin autoriza- -
c1on escudos, banderas y emblemas de cualquier -
país, estado, municipio •• ,; así como las denomina 
clones y siglas de organizaciones internacionaleS 
gubernamentales, intcrgubcrnamcntales, ••• 

VI 1 J. Las que reproduzcan o imiten signos o pun::!! 
ncs oficiales de control y garantla adoptados por 



un Estado, sin autorización de In autoridad comp=. 
tente". 

IX. Las que reproduzcan o imiten monedas, blllc-
tcs de banco y otros medios oficiales de pago na
cionales o extranjeros o las monedas conmcmorati
vns", 

X. Las que imiten o reproduzcan condccorncioncs,
mednllns u otros premios obtenidos en cxposicio-
nes, ferias, cougrcsos, eventos culturales o dc-
porti\•os reconocidos oficialmente. 

XI. Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y re
tratos de personas, sin consentimiento de los in• 
tcrcsados o si han fnllccidu, de sus ascendientes 
o descendientes de grado rn[1s próximo. 

XII. Los títulos de obras literarias, artisticns 
o cicntlficos )' los personajes ficticios o simbó
licos, salvo con el consentimiento de su autor. 

XIII. Derogada. 

XVIII. Todo lo que sea contrario a la moral, a •• 
las bucnns costumbres, al orden público y aquello 
que tienda a ridiculi:ar ideas o personas. 

XIX. J.ns denominaciones o signos iguales o seme-
jantcs a una marcn, que la Secretaria de Comercio 
y Fomento Industrial estime notoriamente conocida 
en México, para protejcr los mismos o similares -
productos o servicios, o bien que sean suscepti-
blcs de crear confusión en forma tal, que puedan 
inducir al público a error". 
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Las siguientes dos fracciones que veremos son un intento 

del lecislador mexicano por reprimir a la competencia desleal. 

Por su parte la fracción del artículo 210 que se comenta, 

indica: 

"IX. Usar, sin Ja autori:ación correspondiente, -
una denominación de origen. 

X. lntcntar o lograr el propósito de desacreditar 
los productos, los servicios o el establecimiento 



de otro". 

Conforme nl articulo 1º parte final, de la l.cr de lnvcn-

ciones y Marcns "esta Ley regula Ja rcprcsi6n de In compctcn-

cia desleal en rclaci6n a los derechos que dicha ley otorga". 

No obstante lo citado, la competencia desleal en nuestro 

pnis se encuentra muy mal regulada y legislada. 
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Es evidente en In fracción que se estudia, que es un intc.!! 

to del legislador mexicano por reprimir la compctcncin desleal, 

situaci6n que prúcticamcntc no se logra con infracciones ndmi·· 

nistrativas; al respecto se debería optar por medidas mús drás

ticas. 

El maestro César Scpúl\'l•da, expresa "la competencia desho

nesta que los comerciantes practican para obtener provechos in

debidos no se encuentra regulada sistemáticnmcntc en la Rcpúbl! 

ca Mexicana. Ello puede deberse a que no se ha encontrado un -

buen lugar para ella en los ordenamientos lcgalcs".(5) 

Otro aspecto que intenta reprimir In competencia desleal.

es la siguiente fracción: 

11 Xl, Efectuar, en el ejercicio de actividat.les in
dustriales o mercantiles, actos que causen o in
du:cnn al público a confusión, error o engano, -
por hacer creer o suponer infundadamente: 

1º La existencia de una relación o asociación en 
tre un establecimiento )' el de un tercero. -

2º Que se fabrican productos bajo normas, licen
cias o autorización de un tercero, 



3° Que se prestnn servicios o so venden produc
tos bajo autorización, licencias o normas de un 
t.erccro11 • 

Por último, la frncci6n XII, expresa: 

"XII. Omitir las leyendas e indicaciones n que -
so refiere esta ley". 
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Las 'leyendas o indicaciones," que la Ley en estudio requi=. 

ro, entre otras son "!lecho en México" y "Marca Registradaº o 

11M.R. 11 ya que con éstas, se .da publicidad frc.ntc n terceros, 

de ln protccci6n administrativa que se generará, en virtud de 

existir derechos adquiridos ya que se cumplieron los requisi·· 

tos que la Ley do la materia exige. 

3.3 l.n Protccci6n Administrativa del Registro del Nombre Co· 

mcrcinl, 

La ley de la materia nos indica nl respecto: 

"Art. 179,· El nombre comercial y el derecho a su 
uso exclusivo estará protegido sin necesidad de 
lcpósito o registro, dentro de una :onn geográfi 
en que abarque la clientela efectiva de la cmprC 
sa o establecimiento industrial o comercial a .7 
que se apl iquc r tomando en cuenta la di fus i óu • 
del nombre y la posibilidad de que su uso por un 
tercero indu:.ca a error a los consumidores", 

Determinamos según el articulo transcrito. que el nombre 

comercial' se protegerá sin necesidad de depósito o registro. • 

por supuesto ante la Dirección General de Desarrollo Tecnoló&l. 

co, es decir, en virtud de que el efecto de la publicación no 

es protegerlo, sino establecer la buena fe ~n la adopción del 

mismo, se entiende que probar fch3cicntcmcnte la utili:.ación • 
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efectiva de dicho nombre, con un uso anterior al de los compe

tidores, es más que suficiente para que, por disposición de ln 

Ley de In materia, se encuentren protegidos, nún en contra de 

nombres comerciales publicados con posterioridad en In Gaceta 

de la Ley de Invenciones y Marcas. 

Y sigue diciendo, "de varias maneras puede realizarse la 

usurpación de un nombre de comercio. La primera de ellas tie

ne lugar cuando se utiliza ln denominación de que se trate por 

nlg6n otro comerciante con menor derecho de hacerlo; la segun

da forma de usurpación consiste en el empleo, por otra persona, 

del nombre de comercio n guisa de marca, o como parte de una -

marca, esto es, ,utili:.ando sobre las mcrcadcrins, o bien apli

cado a servicios; finalmente, puede existir usurpación cunndo 

se utiliza indebidamente el nombre de comercio de otros parn 

referir el destino dt.i un producto o de una r.tercancla". (6J 

Asl mismo, el tratndista que estudinmos comenta en reln-

ci6n con la acción de cesnsión de los efectos de ln publica

ción del nombre comercial, "yn antes hablamos hecho notnr al 

hnblnr de la publicación del nombre comercial el problema que 

se presenta cuando siguen existiendo los efectos de In public.!!. 

ción de un nombre comercial n pesnr de que se han aducido pru!!. 

bns que hayan dejado inconcluso un mejor derecho al empleo de 

ese mismo nombre por parte de otro comerciante. 

La lcv, según se dilo entonces, nE..J?rovec los medios pnrn 

que, comprobado tal extremo se rcnl ice la cnncclnción de tnl -

publicaci6n". (7) 
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Por su parte, el licenciade Jaime Alvarez Sobcranis, en 

relación con la protección del nombre comercial, sólo comenta: 

"la funci6n -principal de este signo distintivo es ln conscr\•a

ción de la clientela y precisamente en la realización de esta 

tarea radica su importancia y la necesidad de que sea protcgi-

do. 

Esa protección consiste, fundamentalmente, en que un ter

cero no pueda utilizarlo. 

La protección beneficia no sólo al titular del nombre, sl 
no a Ja comunidad, al impedir que se induzca al público confu

sión". (S) 

3.3.1 Aspectos Legales de la Protección del Nombre Comercial. 

El articulo 210, fracción IV de la L~y de Invenciones y -

Marcas establece: 

"Art. 210.- Son infracciones administrati\"as: 

IV. Usar. dentro de una ~onn gcogrñfi~n en que re 
sida la clientela efectiva, un nombre comercial 7 
semejante en grado de confusión con otro que ya -
esté siendo usado por un tercero, para amparar un 
establecimiento industrial, co~ercial o de servi
cio, del mismo o similnr giro". 

Asimismo, el .artículo 211, fracción VII del ordenamiento 

en estudio, indica: 

"Art. 211.- Son delitos: 

VJI. Usar, dentro de una =onn geográfica que abar 
que la clientela efectiva, un nombre comercial -7 
igual a otro que ya esté siendo usado por un ter-



cero, para amparar un establecimiento industrial, 
comercial o de servicio, del mismo giro". 

•• 

Para entender a la porfccci6n la protección que se los 

confiere a los nombres de comercio, debemos citar, según lo d! 

cho, que se debe poder probar fehacientemente, la utilización 

del nombre comercial y conforme a los articulas transcritos nn 
teriormente, existen dos vias o tipos de acción, a saber: 

a) La solicitud de declaración administrativa de 
infracción, por In utilización de un nombre do • 
comercio similar a otro en grado de confusión y 
que amparan los mismos giros, y, 

b) La querella por delito, en virtud de la utill 
:ación de un nombre comercial idéntico, para am7 
parar el mismo giro, que otro establecimiento -
con mismo nombre comercial, utilizado anterior·· 
mente. 

Cabe recalcar sobre ln importancia de que cualquiera de -

lns acciones vistas, se debe ejercer sobre el titular del est~ 

blecimicnto que utiliza a dicho nombre, dentro de una zonn gc.2. 

gráfica que ampare o en que resida la clientela efectiva del -

establecimiento perjudicado, 

3.4 La Comprobación de Uso Efectivo en l;i.s Marcas de Servicio. 

La comprobación de uso cfccti,·o Je las marcos, ya sea que 

protejan productos o servicios, o.?s una obli¡;;aci6n que adquic-

rcn los titulares de las mismas al obtcnl"r e~ registro ante l:i 

Dirección General de Desarrollo Tccnoléigico, de dichas dcnomi-

naciones o dise~os. 

El objetivo primordial de la comprobación de uso qued6 --
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bien cloro, en Ja .iniciatl\•a de ln Ley di: ln\"1o.•nclonc:; y Marcns. 

en ln que el expositor, licencindo Jos~ Campillo Sain:, cxprC"· 

s6: "A fin de C\'itnr el registro dC" mnrcns qu"" no se utilicen 

y tengan como propOs i to e 1 de impedir que otros 1 ns usen, el -

prorccto dispone que será obligación del titular de un rcgis-

tro mnrcnrlo usar efccti\·nmentc el signo dist inti\·o qui'.' hubie

re sido rcgistrndo en los ¡1roducto~ u scr\·h:io:> que fnhriqt1e o 

prcstc". {9) 

De estn mnnern, la oblig-nción a que nos referimos, se es-

tnblecc en el articulo lli de la Le)' de ln materia. 

"1\rt. 117.- El titular de unn marcn deberá demos
trar n sntisfncción de la Sccrctnrin de Comercio 
y Fomento Industrial, el uso efectivo de In misma 
cunndo menos en algunn de lns clases en que se en 
cuentrc registrada, dentro de los tres :af1os sl- ":' 
guientes a su registro. Oc no demostrarlo, se -· 
considerará cxt lnguido de pleno derecho el regis
tro correspondiente". 

El reglamento de dicho orden:1micnto 1 expresa: 

"Articulo 83.- Par:a cornprobnr el uso cfecti\•o de 
una mnrcn el interesndo deberá proporcionar a ln 
Secrctnrin, bajo protesta de decir verdad, los dn 
tos e información que ésta requiera. -
La Secretaria en cualquier tiempo podrá hacer las 
inspecciones que ju:guc convenientes para compro
bar el uso efectivo de la marca de que se trate. 
Al resolver sobre la utilización y cfecti\•n explo 
tnción de las marcas, In Secretaria tendrá en - ":' 
cuenta. la nnturnle:n do los productos y scr\'icios 
In temporalidad o periodicidad de su demanda, nsi 
como lns carnctcristicns del mercado respecto de 
tales productos o servicios". 

1\l respecto, con\·iene aclarar que este articulo, en el P! 

rrafo segundo expresa que la marca deberá, además de ser usada 



•• 
cfccti\•nmcntc cxplotadn •. 

L;i cfccti\·a explotación de los productos o scr\·icios, C\'.E, 

en la idea de comcrciali:arlos a trn\•és de intercambios de co!!!. 

pra y \'entn con el pCiblico consumidor, pero scgí1n las politi-

cas de la actual Dirección, es suficicntc con que la marco sea 

utlli:nda en los productos o scr\•icios que ampara, aunquu es-

tos no se estén conn:rclnli:ando cfccti\•amcntc, es decir, cons.!_ 

dcrn dicha Dirección, que el titular del registro marcarlo, no 

tiene culpa alguna de que el pübJico consumidor no adquiera 

sus productos o scr\•icfos, 

Para este efecto, In dirección cornpctcntc ha expedido fo~ 

mns 1 que contienen los requisitos para demostrar el uso de ma.r. 

cas referido. Dichas formas, contienen opartndos como son dn· 

tos de Ja marca, dntos del titular, datos del usuario, datos • 

económicos, cte. 

El fin de los dntos cconOmicos, es "seJlalar las \'entas r_g, 

sultado de In comercinJi::nciOn de los productos o ser\•icios 

que se amparnn con In mnrca, indicando nt\o(s) y cantidades. 

Para Ja comprobaciOn de uso de marcn deberá lndicnrsc por lo 

menos los datos correspondientes al nt\o en que sc presenta Ja 

soJicitud".(10) 

Las formas de comprobación de uso referidas, conticnen en 

ln pnrte inferior de Ins mismns, un anexo, por \'irtud dul cual 

dcberú proporcionnrsc n dichn dirección, tres ejemplares de In 

marca tal y como se está usnndo en el mercado nacional. 
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Así, y por ser un aspecto de sumn importancia pura objeto 

de este trabajo, so debe destacar el hecho de que pnrn efectos 

de comprobar el uso efectivo de una muren de servicios, entre 

otrns formas, puede realizarlo demostrando fotografías en las 

que se acredite que ln marca cstn siendo utili:ndn de forma f!:_ 

haciente en la entrada o como rótulo de un cstnblccimicnto 

prestador de servicios o comercial, es dt!clr, la dirccci6n or

to por comprttr el uso de unn mnrcn de servicios, si i!stu cstú 

siendo utili:ndn como nombre comercial. 

3.S La Comprobnci6n de Uso Efectivo en los Nombres Comercia· 

~· 

Según lo hcimos visto, del nombre comercial solamente bns• 

tn que se use con nntclnción u los competidores y esto se pu~ 

da probar, para que se encuentre protegido. No obstnnte lo ll!!, 

terior, si el titulnr del nombre comercinl en cuestión desen -

publicarlo, es requisito sine quonon, el que ya se esté utili

:.nndo, 

De tal suerte que el articulo 180 de la Le)' de lnvcncio--

nes y Marcas en su parte conducente expresa: 

"Art. 180.- Quic-n esté usnndo un nombre comercial 
podr~ solicitar a in Secretoria de Comercio y fo
mento lndustr1nl la publicación del mismo ..• " 

Asimismo, el articulo 181 del mismo ordenamiento indica -

en su parte relativa: 

"Art. 181,- La solicitud de publicación de un no!! 



brc comercial ••. quien deberá demostrar la utili· 
:ación efectiva del nombre comercial aplicada a • 
giro determinado". 
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De igual manera, el articulo 103 del Reglamento de la Ley 

que se comenta menciona que "para los efectos de establecer la 

buena fe en la adopción ruso del nombre comercial, la solici· 

tud de su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas, se 

prcscnt01rá por duplicado en la Dirección, manifestando los si

guientes datos: 

11.- Nombre comercial y fecha en que principió a 
usarse, expresando si el uso comprende determina 
da zona geográfica o todo el pais. -
A In solicitud deberán anexarse los documentos -
que acrediten la pcrsonnlidad del solicitante y 
demuestren la utilización efectiva del nombre e~ 
mercial". 

De tal suerte que parn solicitnrse la publicación de.un· 

nombre comercial se debe demostrar el uso cfccti\'o de dicho ·• 

nombre y, nl renovarse, en periodos de cinco nnos, también de· 

bcrá acreditarse ln utili:ación efectiva del mismo, con foto·· 

grafías o escrituras pGblicns de fes de hechos, así como deme.!, 

trar las ventas correspondientes a los últimos anos. 

107. Reglamento de ln Lcr de ln\"enciones y Marcas). 

(.r\rt. 

Las fotograí!as )' lns íés de hechos notariales a que nos 

hemos referido en el párrafo que antecede, pueden ser, nl lsual 

que en las marcas de servicios, demostrando In utili:ación del 

nombre comercial, a la entrada o rótulo del establecimiento. 

.. 



3.6 La Vigencia del Registro de las Marcas de Servicio, 

De la Ley de Invenciones y ~!arcas se lec lo siguiente: 

11Art. 112.- Los efectos del registro de una r:inrcn 
tendrán una vigencia de cinco afias contados a par 
tir de la fecha legal. Este pla:.o será renovnblC 
indefinidamente por periodos de cinco anos, de -
reunirse los requisitos establecidos en la prcscn 
te le)', su reglamento y dcm!is disposiciones npti':' 
cables, 
La fecha y hora de presentación de la solicitud -
de registro será In fecha legal de la mnrcn y se~ 
vir.5. de base para determinar la prclaci6n". 
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De igual manera, el ordenamiento legal a que nos rcfcri--

mas expresa: 

"Art. 139.· .La renovación del pln:.o inicial de du 
rnci6n de tos efectos del registro de una marca Y 
de cada uno de los ulteriores, deberá solicitarse 
por el titular dentro del último semestre de cado 
plazo, Podrá, sin embargo presentarse esta soli
citud dentro de un plo:o de gracia de seis meses, 
contados a partir del \•encimiento de cada plazo, 
Vencido el plazo de gracia sin que se presente la 
solicitud caducara de pleno derecho el registro -
de la marca. 

Según ha quedado clnro, Ja \•igencia de las marcas tiene -

una duración de cinco a~os contados a partir de Ja fecha de 

presentación de la solicitud (fecha legal) y seria rcno\•ablc i!!, 

dcfinidamcntc, por periodos de tiempo iguales, haciendo la - -

aclaración que, a partir de la segunda solicitud de renovación, 

debe comprobarse el uso efectivo del registro marcario, en las 

formas para rcquisitar que al efecto ha expedido Ja Dirección 

competente. 
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3.6,1 El Obicto de ln Rcno\•nción Obligatoria de la M::ircas. 

"El propósito de establecer obligatoriamente ln rcno\'ación 

de las marcas es limitar el número de las existentes n las que 

efectivamente haya interCs en conscr\•nr, a la \'e= que permite 

lll adquisición de marcns a quienes no tu\·ieron oportunidad de 

registrarlas a su nombre, por que existen otras concedidas. De 

esa manera quien no tenga intl?rés en una marca In abandonará 

por falta de rcnovnción para que ingrese al dominio público". (11) 

Asl podemos concluir que el objeto de ln rcno\•ación ablig,2_ 

torin de los registro marcarlos, atiende bñsicnmcntc n evitar -

el acaparamiento de denominaciones o discnos, por un pequc~o -

grupo de personas. 

3. 7 La Vigencia del Registro de los ~omhrcs Comerciales. 

En relación con este punto. el ordenamiento jurídico de la 

materia. establece. 

"Articulo 184.- Los efectos de la publicación de 
un nombre comercial durarán cinco anos, a partir 
de la fecha de presentación de la solicitud. 

Podrá renovarse indefinidamente por periodos de 
la misma duraci6n. 

l.a solicitud deberá presentarse dentro del últi
mo semestre de cada periodo. De no solicitarse 
e.osarán los efectos de la publicación". 

"l.a renovación del nombre comercial tiene una duración 

normal de cinco anos. r si de desea seguir conser\•ando su vi--

gene.in es menester rcno\'nrlo. 
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El procedimiento de renovación de un nombre cCJmcrcinl es 

parecido al de las mnrc3s, Se debe presentar una solicitud, -

dentro del semestre que nntcccdc al final de periodo de cinco 

nt\os, desde que fue depositada la solicitud de puhlicnc:ión o 

bien, si se trata de segunda o subsccucnto renovación, dentro 

del semestre anterior al vencimiento de los cinco a1)os, la re

novación puede hacerse siempre que el nombre continlic en uso,-

ya que éste es un elemento imprcsc:lndiblc de este ti¡io de pro

piedad industrlnl'',(12) 

Al respecto, el Liccncindo Martin Mic:hnus Romero, comenta 

que: "unn condición previa parn solicitar In renovación de los 

efectos de ln publicación del nombre comercial es que el mismo 

so esté usando".(13) 

3.8 El Pago de Derechos para las Marcas de Servicio. 

En el ano de 1989, la Ley federal de Derechos determina 

el pngo de Derechos pnra las marcas en general, conforme a las 

siguientes tarifas: 

"Articulo 66.- Por la solicitud, expedición, re-
gistro y vigencia de marcas u que se refiere In 
legislnción en Mnteria de Invenciones y Marcas, 
se pagará el derecho sobre Invenciones r Marcas -
conforme a las siguientes cuotas: 

I.- Por el estudio de solicitudes de unn marca p~ 
ru aplicarse: 

a un solo producto o servicio dt! una clase cual--
quiera, .••..•.•...•••••••..•.•.....••...•....•••• 25,500.• 

de Jos a Jic= productos o servicios de una soln -
clase ••••••••••••.•..•.•. ~ •..••..••....•.•.•... ,, 50,500.• 



a mñs de diez productos o scr\·icios o para todos 
los productos o servicios de una sola clase .••.• 101,000.• 

b) por Ja comprobación de uso efectivo de la mar 
en ••••• ,.,,.,., ••••••••••••• ,,.,,, •••• ,.,, •• 7 50,500.• 

d) Por la rcno\•nción si :>e cfcct.(1:1. previa compro 
bnción del uso de la marca en su clase .•..•• 7 S0,500.• 

111.- Por el rcgistru y expedición del titulo en 
caso de 
a) nueva solicitud .•.....• ,............... so.soo.• 

3,9 El Pago de Derechos para los Nombres Comerciales, 

Ln Ley Federal de Derechos, establece en su Articulo 69,

las cuotas para los nombres comerciales, asi tenemos que en el 

segundo semestre de 1989, son: 

"Articulo 69.- Por la solicitud, publicnci6n re
novación y transmisión de nombre comerciales a 
que se refiere Ja Legislación de la materia, se 
pagará el derecho sobre Invenciones )'Marcas, -
conforme a las siguientes cuotas: 

I.- Por el estudio de una solicitud de publica·· 
ción de nombre comercial .••••.••..••••••••.• ~S,500,• 

a) Por la reno\•ación de los efectos de la publi· 
caci6n ••••• ,,., •••.••••••••••• ,, •••••• ,.,.... 2 S, 500. • 

111.- Por la publicación de un Nombre Comercial. ZS,500,• 
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CAPITULO l\' 

DE LOS FUNDAMENTOS P1\RA CONS 1 U ERAR 1 KOPERA~TES 

A LOS NOMBRES COMERCIALES 

4.1 Estudio Conducente de la lniciati\•a de Ley que Regula 

los Derechos de los Inventores y el Uso de Si¡;nos Mar

carlos de Z9 de Noviembre de 1975. 

4.1.1 Antecedentes. 
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Debemos coml.!ntar que In iniciativa de In actual l.cy de In 
vcncioncs y Marcas, fue propuesta por el Poder Ejecutivo, a 

trn\·l·s del Licenciado Josú Campillo Sáln:, entonces titular de 

la Secretaria dc·Industrin y Comercio, en su comparecencia an

te la Cámara de Senadores, el 29 de no\•icmbrc de 1975, 

En un principio, a dicha l.c)' se le ibn n denominar Ley -

que Regula los Derechos de los Inventores y el uso de Signos 

Marcarlos, pero gracias a ln intervención del Senador Rivera 

Pére:. Campos, se nccpta el nombre de Ley de ln\•cncioncs }' Mar

cas, con el que subsiste a ln fecha, 

4.1.2 Comentarios en la Cámara de Senadores Respecto a los 

Xombres Comerciales }" Ins Marcas. 

Después del largo estudio que respecto dc las marcas de -

scr\•icio y los Nombres Comcrc.ialf.'s hemos rcnli:.ado en los cnpl 

tules precedentes de este trabajo, es conveniente referirnos n 

los comentarios que se suscitaron en la C.::imarn de Senadores, 

en el momento de comparecer el Licenciado José Campillo Sáin: 
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3 proponer la iniciativa de Ley a que nos referimos en el pun

to 4.1.1 que antecede. 

Es de suma importancia destacar que, en virtud de la gran 

similitud en el ámbito de prot~cci6n de las marcas de servicio 

y los nombres comerciales, los legisladores se encontraron con 

complicaciones en la discución, ya que no cntcndian ln dlferc.!!. 

cin entre ambas figuras, que realmente no existe. 

En su exposición, el Licenciado Campillo, indica: 

"Por oso consideramos inadecuada la denominación 
Ley de la Propiedad Industrial. En realidad es
ta Ley ostú regulando los derechos de los inven
tores o sus cnusnhnbientes, y las marcas o sig-
nos marcarlos. En signos morcorios se engloban 
también los Nombres Comercinles".(1) 

Es importante determinar que ~e entiende al Nombre Comer

cial. como una especie dentro del g~ncro marcas. 

Continúa la exposición del Licenciudo Campillo: 

"Porque se estimó y se estima así por la doctrina. 
que los nombres comerciales son una forma Je mar
cas. La marca es el signo distintivo de un pro-
dueto o de un ser\•icio y el nombre comercial de -
un establecimiento comercial o de una empresa. 
Sin embargo. el Sombre Camercinl se asimila al -
signo marcarlo. Por esto, en lugar de hablar de 
marcas hablamos de signos marcarios". (2) 

En un3 de las repreguntas, el Scnndor lgnncio ~laciel Sal-

cedo, argumentó: 

"En alguna comparec~ncin que tuvo usted nnt<' el Senado de 

la República, le fue planteada la.necesidad de que Ja Secreta· 
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ria. de Industria y Comercio, a su mu)' digno cargo, considera la 

posibilidad de introducir el ejercicio, ln aceptación, la pues

ta en ejercicio, de las llamadas, "Marcas de Scr\·icio". Ahora 

vemos que esto ya ha sido satisfecho en esta l.cy. 

No obstante la similitud -pues si acaso no llegara a iden

tidad,• cunndo menos si hay un enorme earcntc:.co v una gran simi 

litud entre las marcas de servicios, los nombre~ comerciales, -

los avisos o lemas comcrcinlcs, me obligan a preguntarle a us-

ted, suplico su respuesta nl respecto, no obstante esta simili

tud que interés, qué significación de esta institución, qué utl 

lidad, qui? ventajas palpables pueden ohtcncrsc de las M;ircns de 

sl'r\'1cio, que considero, r.:pito, como una de L:is instituciones 

que en la normntividnd que contemplnmos es de mayor interés. 

Destncar, puC"s, Jns \'C'ntnjas que existen no obstante esn 

similitud, o qui:á identidad, pero si parcnte:co, entre estas 

especies 3 las que me estoy refiriendo, si quisiera que destnc!!. 

rn por lo que respecta a Jns marcas de servicios, que me ha de~ 

pcrtado bastante inquietud. 

·El C, Licenciado Campillo Sáin::: Muchas gracias, señor S~ 

nador. 

En realidad, Ja \'ida moderna ha tenida unn c\'alt:ción mur · 

importante, y In marca, que es signa distinti\•o de un producto, 

empezó a cobrar importancia también para distinguir rano sola· 

ncnte productos, sino cosas inmateriales, es decir, servicios • 

prestados por instituciones o empresas, en los mt1s diversos ca!!!. 
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pos, en la renta de automóviles, en la compostura de dct..-rmin~ 

dos aparatos o mecanismos, en la prestación de scr\•icios de -

transporte o de turismo, o en la prcst:1clún de ser\'icios b:tnc!!. 

rios, y estos servicios tcnian carnctcristicns cspccinlcs que 

pretendieron ser designadas con marcas tnmbién distintivns. 

El primer pais que legisló sobre Marcas de Scr\"icio fuc 

1 os Es tndos Unidos en e 1 a1lo de 19-16, lin 1950 ó 51, cuando --

una de las rc\•isloncs del Con\•cnio de Pnrí.s, se admitió la Ma_r 

ca de Servicio -que ahora ya aparecen incorporadns sus disposJ. 

clones- y nosotros mismo~, por el ano de 1953, otorgamos, a p~ 

snr de que no estaba considerado en la 1,cy, una marca de scrvJ. 

clos en los anos comprendidos de 53 n 61; pero empe:nron n pe

dirse amparos y In Corte emitió resoluciones que crnn contrn-

dictorias. Entonces, en el ;11lo <le 73 In Secretaria <le Indus-

trin y Comercio pidió a la Corte que definiera su criterio ni 

respecto >' la Corte lo definió en el sentido de que era admis.!_ 

ble, de acuerdo con la 1.er v_igente, expedir registros de mnr-

cas de servicio. 

De modo que ahora la Iniciativa viene solamente a recoger 

este movimiento, que en el fondo rcflejn, n su ve:, una Jinám.!. 

en de In economía contemporánea, >' cuya ventaja \'a a ser que -

quien se esfuerce por proporcionar un ser\•icio f1til pnra el p_Q. 

blico, se le perlllitir.'.i distingui_r este Scr\'icio de otros que -

no ten~an las mismas cnracteristicas r proteger, así, la repu

tación o el prestigio de lu acti\•idnd qut.• dcsen\'Ul'.'l\'c en bene

ficio de la colccti\•idad. 
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Creo que 6sta será, sedar, fundamcntnimcntc, ln si~nific~ 

ción de estn innovación que ahora contiene ln Lcr nctunl res-

pecto n los preceptos de ln anterior, pero que por la descrip

ción que me he permitido hacer, no se si usted esté de ncul•rdo 

con ello, en rcnlidnd no es uriu innovación en nuestro Derecho".{-') 

Es conveniente hnccr ln aclaración de que la pregunta re!!_ 

liznda por el Sunador Mnclel, no fue contestada cornplctnrncntc, 

ya que e 1 J.lccnc indo .cnmpi l lo nunca t rn tó de ne la ra r sobre 1 n 

similitud de las figuras en cuestión. 

Asimismo, es de vital importnncin, transcribir tcxtunlmcn 

te las repreguntas rcnlio:adus por el St.•nador Rivera Pérc: Cam· 

pos en la comparcc'cncia que estudiamos: 

"El C. Senador Ri\'era Pérc: Campos: ~osotros senadores en 

nuestro papel Je legislndores }' sintiendo igual \'ehemcncin te

nemos una obligación fundamental, no dictar Leyes sin un:i ple

na con\'icción de su bien pnra México; sin una nbsolut;:i con\'ic

ción de que nl dictarlas, estnmos sirviendo a nuestro Pais. 

Por esto es t;:in importante el intercambio de ideas que hemos 

sostenido, ahora como en otra5 ocasiones, como en aquellas co~ 

\"crsacione~ en que, fuera del !'1mblto solemne de la snla de se

siont.•s del Sen¡¡do, hi:rnos tenido oportunidad de conversar can -

c l señor r; ce re ta r i o. 

Hoy han surgido algunos ternas rcal1:1entc apasionantes y •• 

disipar dudns. 



i'or lo que toca al Articulo 125 0 me p;treció entender de 

la exposición de su Scl\oria qul- estos Artículos a los que se 

les priva del uso de marcas, podrán extenderse con el nombre 

de la fábrica o el ~ombrc Comercial, ¿esto está significando 

con su ademán que si e~ posible? 
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-El C. Lic. Cnmpillo Sliin:: Si, si es 1>oslblc. Oblignto· 

rio, además. 

-El C. Sen, Ri\·cra PCrc:: Campos: ¿Obligatorio? 

·El C. Lic. Campillo Saín:: Si maestro. los articulos de

ben llevar en sus envases, o en alguna manera indicado, el no!!! 

brc del lugar donde se fabricnn r del cstnblecimiento donde se 

fabrican. 

-El C. Sen. Ri\•cr.::i Pérc: Cnmpos: Esto, scr'lor Secretario • 

es marca, según el 87, Fracción l. 

·El C. Lic. Campillo Sáin:: Es nombre c:oml·rci:iJ. 

-El C. Sen. Ri\·era Pére: Campos: Cl no1:1bre comercial• es 

un signo distintivo, en los términos en que est.l redactado el 

Articulo la impresión es que no podrían lle\'ar ahsolut:.incntc -

ningfin signo distintivo. 

-El e: Lic. Campillo Sain:.: Perdone maestro, este Articu

lo está en el capitulo do m~rc~s. aunque gcn~ricamcnte, desde 

el punto de ,·ista doctrinal, los nombres comerciales quedan i!!. 

cluidos en un gran género, que c-s signos marcarios, la Ley di~ 

tinguc clnrnmente entre marcas y nombres comerciales, In disp.!:!. 
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sici6n est6 en el capitulo de marcns, no en el de nombres ca-

mere in les. 

-El C. Sen. Rivera Pérez Campos: Si, cierto, pero en el 

mismo capitulo el Articulo 87, Fracción define la marca de 

productos como signo que distingue a los articulas o productos 

de otros de su misma especie o clase. 

-El C. Lic. Campillo SAinz: Si, pero se distingue el Nom

bre Comercial. 

El C. Sen. Rivera Pércz Campos: 51 a estos productos se 

aplica el Nombre Comercial, el nombre comercial se convierte -

en este caso en marca. Este es el problema, 

·El C. Lic. Campillo Sliinz: Se queda como nombre comercial. 

-El C. Sen. Rivera Pérc: Campos: O totalmente se elimina 

toda identificación del articulo. 

-El C. Lic. Campillo Salnz: Maestro, el articulo está en 

el capitulo de marcas. Se establece la facultad de eliminar·· 

los por ramas de actividad económica, y en los términos que se 

decida hacerlo, que puede ser una serie de distinción, con tea 

porancias, etc. El uso de esta facultad puede ser de muy di-

versas maneras según corresponde y sea útil para el inter~s p.Q. 

blico. 

-El C. Sen. Rivera Péret Campos: Mi preocupación es, se-

nor Secretario, que no se llegue en la aplicación de la Ley a 

uno contradicción. Si se usa un signo, este signo distintivo 
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puede ser como dice, me parece, la Ley vigente, el nombre co-

mercinl .puedc aplicarse como marca. Obviamente el nombre co-

mercial no es una marca. AJ aplicar el nombre el artículo, en 

este momento, ipso•fncto, es una marca, o se llega radicalmen

te a la prohibición de toda identificación de los articulas, o 

el articu~o va a resultar que no se cumple si se aplica a - -

ellos el nombre comercial. 

-El C. Lic. Caapillo Siinz: Insisto aaestro, el estricto 

sentido, en sentidci legal, el nombre coaercial es distinto del 

de la marca. 

-El C. Sen. Rivera PErez Campos: Cierto. 

El C. Lic. Caapillo Siinz: Bueno, y adeals la aplicaci6n 

dependeri, coao digo, de los estudios que se hagan de cada ra· 

.. de actividad econ6aica. Esperamos que no sea incongruente, 

•aestro. Tratare•os de que no lo sen. 

-El C. Sen. Rivera Pére% Ca•pos: Este es un problema que 

tendre•os que •editar en cuanto a la aplicaci6n de la Ley, Nos 

parece peligroso". (5) 

Vistos los arguaentos por parte de los le¡isladores, es 

evidente que. ni ellos aisaos coaprendian a ciencia cierta la 

diferencia entre las •arcas de servicios y los noabres co•er-

cinles. 

De igual manera, la Dirección General de Desarrollo Tecn~ 

lógico (antes Dirección General de Invenciones, Marcas y Desa-
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rrollo Tccnológico) 1 so~ticncn el criterio de que. para cum· 

plir con la obligación de comprobar· el uso de un:a marca de St.?.!. 

vicios, puede demostrarse utill:ando dicho registro a modo de 

nombre comercial. 

Este criterio, demuestra fehacientemente la ~imilitud de 

nabas figurois. con la diferencia de que el nomhrl.' cor:11~rci:il no 

pr~tcgc en nada a su titular, y la marca si. 

Referiéndonos n l:is preguntas r repreguntas que se argu·· 

mentaron, surgen los siguientes comentarios: 

a) El considerar inadccu:i.da ln denominación de ln 
Ley de ln Propiedad Industrial, sc¡;ún es cvi·· 
dente, atiende al origen cstntlstn o positlvis 
ta del Legislador Mcxic;ino, en donde ntcndcr -
al derecho inherente de los tltulnrcs de Invcn 
cioncs, Certificados, cte., es imposible. Ja-7 
dos los actos Je "buen:i voluntad" o actos gra
ciosos del llstado, para constituir un derecho 
a dichos inventores. 

b) Que los nombres comcrcinlcs son una especie, -
dentro del género marcas, 

e) Que los ~ombrcs Cor.ierci:ilcs, m:ircas de scr\•i-
cio y a\'isos comerciales !>on, si no iJénticos, 
de una grnn similitud. 

4.Z Estudio de ln Prescripción. 

4.Z.l Derecho Romano, 

Cu;ndo las instituciones juridicas del Derecho Romano se 

sua\•isan y hacen más flexibles, esto es, cuando indcpcndicntc

mcntc del ius ci\•ilc, surge el ius gcntlum como un derecho más 

humanitario )' justo, en los inicios de la época cl5sica o de -



oro de dicho Derecho, surgen diversas formas de adquirir la 

propiedad, dentro de las que destacan: 

LA USUCAPID, y 

LA rRAESCRIPTlO LOXGIS TEMPORIS 
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Por su importancia, cstudinrcmos a la primera figura, asi, 

"ln usucapio cst adjectio dominii, per continuntioncm posscssiE 

nis tcmporis Legc dcfiniti (la usucapio es la ndquisici6n de la 

propiedad medinntc poscci6n continuo durante un plazo fijado en 

la Le)'). Esta figura y la pracscriptio longis temporis son ne· 

cesarlas para la seguridad juridica, Exige ésta que el titular 

de un derecho lo pierda si, durante cierto tiempo, no se opone 

a la lnvasi6n de Su derecho, de manera que, por otra parte, -

quien ejercita un derecho, aunque no sea su legitimo titular, 

lo adquiera -en JcterminnJns circunstancias- por el mero trans

curso del tiempo", (6) 

En un principio, la usucapio solo procedia, si el titular 

del derecho de posesión actuaba de buena fe, en \'irtud do que -

ln posesión era una figura justa. 

Más tarde se considera que la usucapio con mala fides su

perveniens no nocet {ln maln fe que sohre\'ienc no hoce dnno) y, 

por últlrno, se permite In adquisición de derechos por el tran!, 

curso de tiempo de mala fe, por supuesto, el tiempo ern mucho 

mayor: de manera similar, a In figura de la prescripción como 

subsiste n la fecha. 

Es de suma importnncin destacar que desde las ya citadas 
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épocas del Derecho llomnno, el espíritu de In u:.ucapio o prcs-

cripcl6n surge como unn importante figura tendiente a prupor-

cion:ir seguridad juridicn 11 los gobernados, pru\•o.:anJo qih: el 

titular de un derecho lo pierda cn virtud de que "no ticra' ln

tcr~s en él'', en favor de otra persona que, si l11cn cjcrcilu 

un derecho de menor v:ilor (la posesión), tnmhii:n tiene ¡;¡¡,yor 

interés por adquirir :aquel mejor 1lcrccho dt.• propil•dad q11t• le 

corresponde a ln otra persona. 1.o que se 1.h:mucstra, en ra:ón 

n que el titular con m1~jor derecho, nunca so opu:io a la in\•11--

sión del mismo, 

4.2.Z Ln Prescripción en el Derecho Ci~il Vig~ntc. 

Actt1almllntc, entendemos a l.1 prescripción como un efecto 

de In posesión, como figura juridic•1: asi, se h:1cL' inminente -

estudiarla hrcvernentc. 

La post:sión put.""dC d1..•finirsL' co110 "una rt•lación o estado -

de hecho, ljUl' conficrL' a una pcr~ona L"l poder exclusivo de rt!-

tener unn cosa paril ejecutar :1ctos mat1..•rinlcs de :ipro\'ech:imic!.!. 

to, animus domini o cor.io consecuencia de un derecho real o pe!. 

sonal, o siu derecho alguno".(7) 

Asl, los ebJlllL'lltos de cst;I dcfir.ición se constri1\t_•n cn --

los slguit.•ntcs puntos: 

"l.- 1.a posesión es u11¡1 rt.•lación o estado Je dcrE_ 
cho; no se dcterminn si est(' 1..•st.ado de hecho se 
funda en tui derecho. 

l. - Por \'irtud de este estado de hecho una persa 
na retiene en su poder cxclusivarncntc una cosa.-



3,- Col'lo manifestación de ese poder, 1.•l sujeto -
ejecuta un conjunto de netos m;atcrialcs que se -
refieren. de ordinario, al apro\'cchnmicnto de la 
cosa". 

-1.- Por último este poder fisico pu1.•Jc Jcri\'nr -
de un derecho real, de un derecho personal, o no 
rc:conoccr loi t').i.Stl•ti..·ia dl• Jcr .. •chl~ al):uno. 
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La fi~ur:1 en estudio, puC'J1.• s1.•r aplit.:ada soht<-' .t.._•rcchos,-

situación <JUc p;ir:1 este trah.1jo es J1.• \'ital i111port;1nci;:i, ya 

que ''c11 n11cstro J~rccho positivo son objeto de poscsi6n los 

bicnL'S ~uscc¡1tihlcs de a¡1rop~aci611: coma los derechos reales o 

pcr:.onalcs puL'dcn scr poseídos. Uic.._· el Articulo 7~-1 del CbJ.i 

go Civil, que "s6Io pueden s1.·r ohjl•to J,. post.•sión las cosas)' 

derechos qu1.• St:an su~ccpti.hll'~ dl' ;ipropi;1..:iún".{S) 

El princjp;1J efecto dl.• l;i po·;csiún, $csi.'1n hL' comL•ntado, 

es la prescripción corno rn~Jio d~ ~dquirir ld propicJ;11I Je al-

gún bien. 

El Artic11lo lll1i del Códi,o Civil vigrntr dice: ''Prcscip

cJón es un medio dl.· adquirir bic..•ncs o librnr~c dt.• obli.1:aciOn1..'S 

mediante el transcurso de cierto ticm¡10, y liajo las cncdiclo-

nes est.1blecidas por 1;1 Ley". 

Asimismo, el Articulo ll3i Jel mismo ordcn::11:iit.•nto Ci\•il,

estnblcce que "sólo pueden prescribirse los bienes y oblignCi,2 

nes que e"St!in en el corncrcio, salvo las excepciones estableci

das por Ja Ley", 

Es muy importante con~ntar que In idea del le~i,tailnr de 

permitir la adquisición de bienes o derechos, siempre y cuando 
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l:stos se encuentren dentro del comercio, )' siempre que la Ley 

no lo impida, cualquier bien mueble o inmueble puede ser ndqu! 

rido: de esta forma considero con\·cnicntc mcncionur que los d~ 

rcchos rclati\'OS al derecho de l,ropicdad Industrial si son su~ 

ccptiblcs de ser adquiridos por prescripción adquisitiva, o •• 

perderse de igual manera, scg(1n \'eremos en el punto siguiente. 

4.2.3 La Prescripción en el Derecho de Propiedad Industrial 

ViJ!COtu. 

En los incisos que nnteccdcn, nos pullirnos pi.?rc:i.tar de la 

grnn lmportanci.'l que tiene ln figur:i de In prescripción, ya •• 

sea para derechos o pnru bienes, muebles o inmuebles. 

Est.i figura Os un medio nacido hace muchos siglos, que es 

empleado en In nctunlidnd, por ser factor csccncial de la Jus

ticia. 

Siguiendo con el orden de ideas precedentes, el legisla-

dor, en el Derecho de Propiedad Industrial. c~nsiduró conve- -

nientc incluir. en alMunns figurns como las marcas, el concep

to de prescripción positi\•a, a ln que no se le dio este nombre 

pero que, ontnlógicamcntc lo cs . 

.t.2.3.l !.a Prescripción en la J:igurn de las Marcas, 

Por ln importancin que para este trabajo rc\'istL't cstu-

diarcmos solamente la prescripción en las marcás Y. posterior. 

mente en los nombres comerciales. 

Asl, el articulo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas --



110 

textunlmente establece que "el derecho al uso de una marca, o~ 

tenido mediante su registro, no producirá efecto contra un te.r, 

cero que, de buena fe, explotaba en la República la misma mar· 

ca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o -

similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero 

hubiera empe~ado la marca con más de un ano de anterioridad a 

la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, que 

deberá comprobar en su oportunidad. 

El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de ln -

marca, dentro del ano siguiente al día en que fuera publicado 

el registro vigente, en cuyo caso deberA tramitarse por el in

toresndo y resolverse previamente, la nulidad de éste". 

No obstnntc que dentro del derecho de la ·l)ropiedad Indus

trial, la importancia du atender a la primera fecha de regis-· 

tro, o de uso o explotari6n comprobad~ es vital, del Articulo 

transcrito debemos destacar las ~iguicntes ideas: 

a) El titular de la marca con mejor uso, tiene ~e 
jor derecho, si utiliz6 dicho signo con más dC 
un ano de anterioridad a la (echa del registro 
o del primer uso declarado. 

b) Dicho titular de la marca con mejor y mayor -
uso, tiene derecho a solicitar el registro de 
la marca, dentro del año siguiente al dia en • 
que fuere publicado en la Gaceta de lnvencio-
nes y marcas (efecto de publicidad a terceros) 
el registro vigente; previa la solicitud de de 
claraci6n administrativa de nulidad. -

e) Interpretando a contrario sensu el segundo pA
rrafo del Articulo en estudio, determinamos -
que, transcurrido el plazo de un ano aludido • 
en el inciso b) anterior, el titular del signo 
marcarlo con mejor uso pierde su derecho para 
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solicitar la nulidad del registro \'igunte. 

Según los puntos vistos, se deduce fácilmente que el tit!!. 

lar dol registro vigente y publicado, adquirió por prt.•scrip

ción positiva, la titularidad de signo marcarlo en cuestión, 

en la que el titular del signo con mejor uso, no puede utili-

zar este argumento para nul ifJcar l:i marca JcJ primero. Si tu!!. 

ci6n q~c me parece completamente justa. 

Desde mi punto de vista, el legislador entendió lo si· 

guientc: 

l.· El titular de la marca publicada, probó su -
buena fe al solicitar el registro. 

z.- En virtud de que la marca y el signo con me-· 
jor uso, pertenece a titulares que se dedican 
a la misma producción de bienes o ser\•icios:
Utili:a la idea del conocimiento de la compo
tcncla, por otros comercinntcs. 

3.- El registro marcarlo hi1 sido publicado, con -
el fin de que surtn efectos contra terceros,
hacc más de un a~o, r el titular del signo 
con mejor uso no inició ninguna acción, ni se 
preocupó. 

Por lo visto, en justicia procede la prescripción positi-

\'4 en fn\"or del titular del registro. 

La Dirección de Desarrollo Tecnológico (antes Dlrccción -

General do In\'encioncs, Marcas )' Desarrollo Tecnológico), in·• 

terpreta este artlculo, hajo el hecho de que, de darse esta hi 

pótcsis, tanto la marca, como el signo con meior uso, coexis·

tcn, sin poder interponerse acciones de nulidad o infracción,· 

reciprocas. 
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Esta interpretación, desde mi punto de vista, \'a en con-

tra del espíritu de la Le)', que tiende a evitar confusiones en 

el público consumidor. 

Este es un problema que deberla ser legislado más amplia

mente, desde mi punto de \•ist<t, al titular de la m;irca public!!, 

da se lC' dcbcria dar In acci6n de infracción contrn el primer 

usuario, atendiendo a que es c\•idcntc que dicho si&no "no le -

interesa mucho". 

4.2.3.2 Ln Prescripción en la Figura de los Nombres Comerciales. 

Dentro del Cnp!tulo de los nombres comerciales de la Ley 

de Invenciones y Marcns \•igcntc, no encontramos nlguna figura, 

ni igual, ni ontol6gicamcntc parecida, a la institución de la 

prcscripciún, 

Lo anterior, no es más que una clara evidencia de que la 

figurn del nombre c?mcrcinl, udem3s de ser obsoleta, es injus-

ta. 

Atendiendo a que el ~ombre Comercial no es un registro, -

sino unn publicación r. por ende, no confiere a su titular ni!! 

gún derecho, salvo la rn mencionada presunción de mala fe, SUI 

ge la siguiente hipótesis: 

El titular de la publicación de la figura mencio· 
nada, prueba su buena fe al solicitar aparc:ca en 
Ja gaceta de tn\'encioncs y marcas el nombre comer. 
cinJ querido. 

Dicha publicación es para efectos jurídicos, con 
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el fin de que surta efectos contr11 de terceros. 

Aunado a lo anterior, es evidente que los comerciantes c2 

nacen casi a ln perfección a los comerciantes contra los que • 

compiten. 

Pues bien, si resultara que existe un individuo que utlll 

za el mismo nombre comercial con cierta anterioridad nl titu·· 

lar de la publicación vigente, en cualquier momento, aunque -

sen muchos y largos n~os, aquella persona podrin solicitar ln 

cesnción de efectos de ln publicación aludida y, pedir dejara 

de utilizar el nombre comcrclnl en cuestión. 

Es evidente que, con base en ln figura que se estudia, el 

titular de Ja publicación no tiene el más minimo privilegio j~ 

rldico, adquiridos por su buena fe y su publicación. A saber, 

el nombre comercial no confiere ningún derecho, no proporciona 

seguridad juridicn, ni certc:n jurldicn, el temor a utilizarlo 

se prolonga lndefinidarncnte en l'l tiempo, y un muy largo etcé

tera, salvo la ya multicitada y escueta presunción de mala fe, 

que admite prueba en contrario. 

Ahora bien, es cierto que el Articulo 187 de la Ley de In. 

\"enciones }'Marcas, indica que "el nombre comercial se regirá 

en lb que sea aplicable y no hnya disposición especial, por -· 

las reglas establt•cldas en relación con las marcas". 

Las marcas, segí1n hemos \'isto, tienen medianamente regul!!, 

da la prescripción de los derechos del primer usuario, si éste 

no actua dentro del ticr.ipo fijado por la Ley de la Materia en 
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contra del titular del Registro vigente )' publicado. 

Si con fundamento en .el citado artículo 187, intentamos 

solicitar- la prescripción del derecho del primer usuario auto

rizado para nctunr en contra del titular de la publicación, en. 

tonccs este nrgumento st?rl;i \•iolatorio de la Ley r por ende de 

los :irticulos l.l r 16 constitucion.1lcs, toda \'t•=: que- l"I Artlc!!. 

lo 179 de la Ley de la Materia indica que "t?l nombre comercinl 

y el derecho n su uso exclusivo estará protc.!jido sin necesidad 

do dcp6sito o registro, .•. " es decir, sólo probando fchacients_ 

monte la utilización anterior del nombre comercial este se rn-

centrará protegido: entonces aplicar analógicamente la pres- -

crlpción de las marcas, seria un acto injusto, contrario a la 

Ley y a las garantías individu<Jlo.?s. 

4.2.3.3 La Prescripción 1..•n l<J Figur:i. dL• las N<Jrcas de Scr\'i-

sJ.2.!.. 

La prescripci6n de los derechos del primer usuario en con. 

tra del titular del registro publicado )" \•!gente, es ;11 igual 

que en las m<Jrcas de productos; )', según lo cxpllL'stu en el pu!!. 

to 4.2.3.1, precedente. 

Asi, la importancia Je mencionar que conforme a los crit=. 

rios de l~ Dirección General de Desarrollo Tecnológico, una -

marca di;? scr\·icios, para el efccto de comprobar su uso efecti· 

va y explotación puedL' demostrarse si ~stn se utili:a como No!!!. 

bre Comercial; por supuCsto, las marcas de scr\"icio r los Som

bres Comerciales deben cubrir los mismos requisitos de fondo y 



forma, entonces se hace evidente que lo nconscjnblc es rcgis-

trnr unn mnrcn de servicios y no un ~ombrc Comercial, figura -

que segfln lns cnracteristicns cstudindns, es unn figura injus

ta que hn sido muy superada. 

4.3 Elementos Similares Entre las l'>iarcas de Servicios Y Los 

Nombres Comerciales, 
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4.3.1 De la Similitud en el Oblcto de Protección de lns Marcas 

de Servicio y los Nombres Comcrcinlcs. 

"Ln marca es el signo distintivo de un producto o un ser

vicio y el Nombre Comercial de un cstablccimicnto",(9) 

Los scrvicioS son bienes no materiales susceptibles de -

comprn•vcntn, en tal \•irtull, las únicas mnncrns de demostrar -

su•cxplotnci6n efectiva, es n través de pnpolcrin, cntúlogos, 

folletos r el anuncio en la fachada del establecimiento (Norn·· 

bre Comercial). 

Por su parte, los nombres comerciales e\•ocon en el públi· 

co consumidor, idc::is de un servicio, eficiencia, \'elocidad, e_! 

cétern. 

Así, esta fi(;ura aunque solamente "distin&a el estnhlcci· 

miento comercial" en sí; dichos coml.?rcios son generalmente • • 

prestadoras de servicios. 

Habráqucdetcrminar r¡uc ni en la Le}' de la Materia, ni en 

criterios de ln Uirccción General Je Ucsarrollo Tccnol6glco, • 
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se impide de modo alguno, que un establecimiento pucJ;¡ ser am

parado tanto por una marca de scr\•icios, como por un nombre e.e. 

mcrcinl, haciendo \"igcntc indeterminadamente n 111 primera fig_!! 

rn, con bnsc en la utili:aci6n de dicho ~ombrc Comercial. 

4.3.Z Requisitos de Fondo Similares en los ~ombrcs Comercia

les )' l11s Marcas de Ser\•icio. 

Como hemos visto n lo !arco de este trabajo, los Sombres 

Comerciales deben cubrir los mismos requisitos de fon\l.o que la 

!lgurn do las marcas, com1J se desprende de los Articulas 18!.,-

183, 184 y 187, a saber: 

a) Debe ser novedoso, dentro del ámhito qul• protc 
jan otros nomhres comerciales, o marcas Je ser 
\'icio. (Tnn evidente es la similitud de nrnbaS 
figuras, que el legisla.dar dispuso que una íi· 
gura pudiera constituir posible ;1ntcrioriJad -
para el registro o publicación Je In otrn )' \.'l 
ccvcrsn). 

b) Debe ser disti11tivo, y no contravenir las dis· 
posiciones del Articulo 91 de la Ler Je ln\·en· 
clones y Marcas, que se encuentra dentro del • 
capitulo de r.iarcas. 

c) La publicación Jebe renovarse cada cinco a~os. 

En rclnción con tos requisitos de forma y pagos de dcre--

chas de lns figuras en estudio, éstos son muy similares: cnto!!. 

ces, por qué mantener \.'i&ente a una figura como el nombre co-· 

mercinl que no protege n su titular, que es injusta, cuando -

existe el registro de las marcas de servicios que tiene el mi~ 

mo objeto de protección )' aún mi1s amplio: que ambas figuras d.!:_ 

ben cubrir los mismos o muy similares req11isitos de fondo y 

forma. 
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A mayor nbundnmiento, In marca de servicios si protege y 

el nombre comercial no; que ambas figuras van enfocadas a la -

misma idea u objetivo, que ambns deben cubrir Jos mismos rcqui 

sitos de fondo y muy similares requisitos de forma; que el re

gistro es una figura más evolucionada desde el punto de vista 

jurtdico que una simple publicación, entonces, ¿por qué mante

ner \'igcnte n la figura de los nombres comerciales? 

4.3.3. Requisitos Caractcristicos a lns Marcas de Ser\•icio y 

los Nombres Comerciales. 

Ciertamente existen elementos cnrnctcristicos n cada íig~ 

ra, que Jas hacen diferentes, y en las que es c\·idcntc, que la 

marca de sc;vicioS es completamente superior a los nombres co

merciales, a saber: 

a) Las marcas. no necesariamente tienen que estar 
siendo utili:adas para poderse registrar. los 
nombres comerciales si. Lo que para el titU·· 
lar de la solicitud de publicación, se convier 
te en un requisito poco justo, toda ve: que sC 
le puede citar alguna ant~rioridad id~nticn o 
similar en grado de confusión y, dicho titular 
tendrá que poner otro nombre a su estnbleci· 
miento. 

b) El simple hecho de solicitar el registro de 
una marca r obtenerlo, hace qu<! cl ámbito te·· 
rrltorial de protección ~l'n tod:i la República 
Mexicana y, el nombre comercial sólo protege · 
unn determinada :onn gcogr;ific11, salvo prueba 
en contrario. 
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CAPJTULO V 

CONCLUSIONES 

· 1.- El nombre comcrcinl es ln denominnci6n con Jn que se os·

tcntn ante el pGblico un comerciante (cualquiera que sea 

In forma juridicn con la que actúe), que lo distingue a -

si mismo, su ntcnci6n, eficicncin, \•clocidnd de ntención, 

calidad de sus productos o servicios y los precios de és

tos, de otros comcrcinntcs dedicados a los mismos o simi

lares giros o ncti\•idndcs. 

2.- El objctD primordial del nombre comercial, en si mismo, -

es "proteger" a ln ncgocinci6n, a sus servicios o sus JlTE_ 

duelos r a su clientela. 

3.- Los requisitos de fondo y administrativos para la obten·· 

ción de la publicnci6n de un nombre comercial son los mi~ 

mas que parn el caso se establecen a las marcas, a cxcep• 

ci6n de la previa existcncin del rótulo. 

4.· El objeto de la publicaci6n de un n~mbre comercial. es C:!, 

tablecer in buena f~ en la ndopcl6n del mismo, que presu· 

pone un acto de honrnde: del comerciante. que confiere •• 

cierta seguridad al público consumidor de la calidad de · 

los productos o ser\'icios que estfi adquiriendo. 

5.· Para el titular, la publicación de un nombre comercial es 

optativa. ya que 6ste se protcgcrfi sin necesidad de dep6· 
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sito o registro ante la Dirección de Desarrollo Tccnol6-

gico. 

6.- La protecci6n del nombre comercial surge de poder dcmos-

trar en forma fehaciente el primer uso del rótulo, pudién, 

do asi solicitar, en cualquier tiempo, la nulidad de cual 

quier publicación de nombre comercial similar o idéntico 

nl suyo. 

7.- Las marcas son los signos distintivos que diferencian los 

productos o servicios de un comerciante, de idénticos o -

similares productos o servicios de otro comerciante. 

8.- Cualquier persona fisica o moral puede ser titular de una 

marca, aunque no sea comerciante o no se dedique a la 

efectiva comorcializaci6n, siempre y cuando fabrique, ven, 

da o distribuya productos, o preste servicios. 

9.- El 4mbito territorial de efectos juridicos de las marcas, 

es mucho mayor que el de los nombres comerciales, ya que 

el registro ampara a toda ta República Mexicana, en con-

trario de la publicaci6n que s61o abarca In clientela - -

efectiva. 

10.- El titular de la marca de servicios puede dar cabal cum-

plimiento a la obllgaci6n de demostrar la efectiva cxplo

tnci6n de dicho registro, si prueba fehacientemente que -

ln está utili~ando n modo de nombre comercial. 

11.- Es tal la similitud de las marca~ de servicio, los nom--
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brcs comerciales, las denominaciones y razones sociales 

que deberla existir un organismo o comlsi6n intersecrcta

rial que regulara el otorgamiento de dichos actos admini~ 

trativos. 

12.- Según es evidente, la similitud de las marcas do servicio 

y los nombres comerciales es tal, que ni los Senadores, -

pudieron aclarar sus diforcncias, en el debate respectivo, 

que precedió a la expedici6n de la Ley de Invenciones y -

Marcas. 

13.- En In figura jurídica del nombre comercial, el Legislador 

no ostnbleci6 una figura semejante ontol6gicamente a la -

prescripci6n, lo que provoca que dicha figura so convier

ta en injusta. 

14.- Según es evidente, la figura del registro es completamen

te superior a la figura de la publicaci6n. 
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