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MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION,
CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE.
La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal
funcién es servir como elemento de identificacion de los satisfactores que genera el aparato
productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan
incrementar su clientela, poniendo a disposicion de la poblacion una mayor cantidad y variedad de
articulos para su consumo, con la Unica finalidad de aumentar la produccién de sus productos y, por
ende, sus ganancias econdmicas. El incremento en el nimero y variedad de bienes que genera el
aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el
Unico instrumento que tiene a su disposicion el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el
de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran usar
una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su
uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, segun asi lo establece
el articulo 87 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, ademés en este
ordenamiento legal en sus articulos 89 y 90, se indican las hipétesis para poder constituir una marca,
asi como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la
invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los
mismos productos o servicios, y para ello establecio la siguiente disposicién que dice: "Articulo 90.
No se registrardn como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusion a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin
embargo, si podra registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es
planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares..." Por tanto, cuando
se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en
el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por si misma, es decir, que
debe revestir un caracter de originalidad suficiente para desempefiar el papel que le es asignado por
la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusion con marcas
existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella
se dé, no siempre es tarea facil; no existe una regla matemética, clara y precisa, de cuya aplicacion
surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestién se hace mas dificil ya que lo
que para unos es confundible para otros no lo serd. Es més, las mismas marcas provocaran
confusion en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existira cuando por el
parecido de los signos el publico consumidor pueda ser llevado a engafio. La confusion puede ser
de tres tipos: a) fonética; b) grafica; y, c) conceptual o ideoldgica. La confusion fonética se da cuando
dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la practica este tipo de confusion es
frecuente, ya que el puiblico consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito.
La confusion grafica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases,
dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observacién. Este tipo de confusién obedece
a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta
clase de confusion puede ser provocada por semejanzas ortograficas o graficas, por la similitud de
dibujos o de envases y de combinaciones de colores, ademas de que en este tipo de confusion
pueden concurrir a su vez la confusién fonética y conceptual. La similitud ortografica es quizas la
mas habitual en los casos de confusion. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en
pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o
terminaciones comunes. La similitud grafica también se dara cuando los dibujos de las marcas o los
tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun
cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existird
confusion derivada de la similitud grafica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por
similitud de la combinacién de colores utilizada, sea por la disposicion similar de elementos dentro
de la misma o por la utilizacién de dibujos parecidos. La similitud grafica es comin encontrarla en
las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusién ideolédgica



0 conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y graficamente diversas, expresan el
mismo concepto, es decir, es la representacion o evocacion a una misma cosa, caracteristica o idea,
la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia
para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido
facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el
mismo contenido conceptual, la confusion es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer
similitudes ortograficas o fonéticas. Este tipo de confusion puede originarse por la similitud de
dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la
inclusion en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra
mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca
es la representacion grafica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que
designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una
cosa o de una cualidad, protegen no soélo la expresion que las constituyen, sino también el dibujo o
emblema que pueda graficamente representarlas, lo anterior es asi, porque de lo contrario seria
factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o
palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominacién ya registrada, con
la cual el publico consumidor resultaria facilmente inducido a confundir los productos. Diversos
criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han sefialado que para
determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusion, debe atenderse a las semejanzas
y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en
cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su
conjunto. 2) La comparacion debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las
diferencias. 3) La imitacion debe apreciarse por imposicion, es decir, viendo alternativamente las
marcas y no comparandolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que
la confusion puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que
preste la atencién comun y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe
apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos
aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus
semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le
dan su caracter distintivo; todo ello debera efectuarse a la primera impresion normal que proyecta la
marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin
que pueda asimilarsele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es asi,
porque es el publico consumidor quien fundamentalmente merece la proteccion de la autoridad
administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientacion y error
respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que
dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la
marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera
que el publico consumidor no sélo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad
de que las confundan, pues s6lo de esa manera podra lograrse una verdadera proteccion al publico
consumidor y, obviamente, se podra garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya
registrado, asegurando de esa forma la facil identificacion de los productos en el mercado. Por tanto,
cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusion conforme a la
fraccion XVI del articulo 90 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, debe
atenderse a las reglas que previamente se han citado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994.
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Gongora Pimentel. Secretario: Jacinto Juarez Rosas.

Amparo en revision 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de
1994. Mayoria de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villasefior. Secretaria: Silvia
Elizabeth Morales Quezada.

Nota: Por ejecutoria de fecha 24 de noviembre de 2010, la Segunda Sala declaré inexistente la
contradiccion de tesis 320/2010 en que particip6 el presente criterio.



