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. INTRODUCCION

El registro de una marca confiere a su titular un derecho exclusivo respecto de
determinados productos o servicios. Para delimitar adecuadamente el objeto de
esa proteccion, la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial exige que los
productos o servicios que se pretenden amparar sean identificados con suficiente
especificidad.” Esta exigencia adquiere especial relevancia cuando se utilizan
denominaciones amplias capaces de comprender productos o servicios con
naturaleza, finalidad y mercados sustancialmente distintos.

Lo anterior es asi, pues no basta citar una clase que puede contemplar bienes o
servicios de distinta naturaleza o finalidad, sino que debe sefialarse concretamente
cuales son los que pretenden protegerse, con la maxima especificidad posible, a fin
de salvaguardar el principio de seguridad juridica, de respetar la disponibilidad de
los registros y evitar que se propicien marcas que cierren mercados e incluyan
temas indeterminados o discutibles que, por su vaguedad, puedan llegar a limitar el
libre comercio y adjudicar privilegios que amenacen el libre juego y concurrencia.

La especificidad en la descripcion de los productos o servicios y el principio de
especialidad marcaria, aunque estrechamente relacionados, cumplen funciones
distintas. La primera se refiere a identificar con precision milimétrica qué es lo que
se protege, abandonando los términos demasiado generales, vagos o ambiguos;
mientras que el segundo delimita el alcance del derecho exclusivo derivado de este,
frente a otros productos o servicios.

En este sentido, una descripcion suficientemente precisa constituye un elemento
relevante para la correcta aplicacion del principio de especialidad, pues permite
determinar con certeza qué productos o servicios se encuentran efectivamente
comprendidos dentro de la proteccién marcaria.2

Esta relacion adquiere particular relevancia en el ambito tecnoldgico. Expresiones
como “software”, “programas de computadora” o “Software as a Service (SaaS)
pueden comprender una multiplicidad de productos y servicios con funciones,

finalidades y mercados completamente distintos.

n

' Congreso de la Unidn. (2020). Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial (arts. 171, 176, 214, 233 y 237). Diario
Oficial de la Federacién.
2 Murrieta, F. (2021). “Criterios sobre el principio de especialidad marcaria en México”. Revista Abogacia.
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Asi, la utilizacion de descripciones excesivamente amplias puede dificultar la
delimitacion del derecho exclusivo y generar controversias respecto de productos o
servicios que, aunque puedan interactuar técnicamente, no necesariamente
presentan una relacién comercial suficiente para justificar que sean considerados
similares.

Este problema ha adquirido importancia ante la evolucion del mercado digital.
Recientes criterios judiciales en México evidencian la importancia de identificar con
precision el objeto de proteccion de una marca y plantean una cuestion adicional:
(qué consecuencias juridicas deben atribuirse a un registro cuya descripcion de
productos o servicios carece, desde su otorgamiento, de la especificidad necesaria
para delimitar adecuadamente el derecho exclusivo?

A partir de esta interrogante, el presente articulo tiene por objeto analizar si la falta
de especificidad en la descripcion de los productos o servicios puede constituir una
contravencion a la legislacion marcaria susceptible de generar la nulidad del
registro. Para ello, se estudiara la relacion entre el requisito de especificidad y el
principio de especialidad; los recientes criterios judiciales relativos al alcance de
registros en mercados tecnoldgicos; el tratamiento de descripciones amplias; y los
limites que el marco normativo y los criterios administrativos actuales imponen a la
posibilidad de hacer valer dicha irregularidad como causa de nulidad.

ll. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD FRENTE A
DESCRIPCIONES AMPLIAS Y LA EVOLUCION TECNOLOGICA

El 4 de septiembre de 2026, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito resolvio el amparo directo 170/2021, del cual
derivaron tres criterios juridicos relativos a la aplicacion del principio de
especialidad marcaria en los mercados tecnoldgicos y digitales.

El asunto tuvo su origen en una declaracion administrativa de nulidad promovida
por el titular de la marca denominada “ROCKSTAR” Y DISENO, registrada el 28 de
febrero de 2000, que ampara, entre otros productos “equipos para el tratamiento de
la informacion y ordenadores”. La accion se promovid en contra del registro
posterior de la marca “ROCKSTAR TV”, registrada el 15 de noviembre de 2016 para
“software de juegos de computadora descargable desde una red informatica
mundial”. La actora sostenia que los productos amparados por ambos registros
eran similares debido a su complementariedad.
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La autoridad administrativa negd la nulidad solicitada. Inconforme, la actora
promovio juicio contencioso administrativo, en el cual la Sala Especializada en
Materia de Propiedad Intelectual perteneciente al Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, determind que la autoridad habia delimitado indebidamente los
productos protegidos por el registro base y, en consecuencia, declaré la nulidad de
la resolucion impugnada. No obstante, al analizar el fondo de la controversia,
concluyd que los productos confrontados no eran similares en grado de confusion.
Esta determinacion dio lugar a la promocion del juicio de amparo directo.

El Tribunal Colegiado confirmd, esencialmente, que el alcance de un registro
marcario no puede determinarse de manera aislada de la realidad tecnoldgica y
comercial en la que los productos se insertan. En particular, sostuvo tres
cuestiones relevantes para la aplicacion del principio de especialidad en mercados
tecnoldgicos: (i) las categorias comprendidas en un registro deben interpretarse
considerando el contexto tecnoldgico existente al momento de su otorgamiento y
la configuracién actual del mercado;® (ii) la mera interaccion o compatibilidad
técnica entre dos productos no basta para considerarlos complementarios y, por lo
tanto, similares;* y (iii) la evolucion tecnolégica puede originar nuevas categorias
de productos y servicios que no deben considerarse automaticamente
comprendidas en denominaciones concebidas en un contexto tecnoldgico
anterior.®

El primero de estos criterios resulta relevante porque impide que la amplitud literal
de una descripcion registral se traduzca automaticamente en una extension
igualmente amplia del derecho exclusivo. Asi, una categoria formulada en términos
generales no puede interpretarse prescindiendo del contexto en el que fue
incorporada al registro, particularmente cuando entre éste y el producto
posteriormente confrontado ha existido una transformacién significativa del
mercado.

3TCC (2026). “MARCAS. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DEBE APLICARSE CONFORME A LA EVOLUCION DEL CONTEXTO
TECNOLOGICO, SIN EXTENDER EL ALCANCE DEL REGISTRO A CATEGORIAS DIGITALES SURGIDAS CON POSTERIORIDAD, NI
EQUIPARAR PRODUCTOS A PARTIR DE UNO DE SUS POSIBLES USOS 0 DE SU MERA INTERACCION TECNICA.". Tesis aislada
registro digital: 2032590. Semanario Judicial de la Federacién.

4TCC ((2026). “MARCAS. LA COMPLEMENTARIEDAD ENTRE PRODUCTOS EN ENTORNOS TECNOLOGICOS NO SE ACTUALIZA
POR SU MERA INTERACCION FUNCIONAL, SINO CUANDO EXISTE ENTRE ELLOS UNA RELACION DE COEXISTENCIA
NECESARIA (INTERPRETACION DEL ARTICULO 151, FRACCION IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, VIGENTE EN
2016)". Tesis aislada registro digital: 2032591. Semanario Judicial de la Federacién.

5 TCC (2026): “PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA PROGRESIVIDAD EXPONENCIAL DEL ECOSISTEMA DIGITAL IMPIDE QUE
DENOMINACIONES CONCEBIDAS EN UN CONTEXTO TECNOLGGICO ANTERIOR ABSORBAN, POR VIA DE INTERPRETACION
EXTENSIVA, CATEGORIAS DE BIENES Y SERVICIOS SURGIDAS CON POSTERIORIDAD". Tesis aislada Registro digital:
2032596. Semanario Judicial de la Federacién.

www.OLIVARES.mx



En este sentido, el Tribunal sostuvo que el principio de especialidad debe aplicarse
atendiendo a los productos efectivamente amparados por el registro, sin sustituir
su descripcion por alguno de los multiples usos que éstos puedan tener. Por lo
tanto, la similitud no puede construirse dGnicamente a partir de una finalidad
compartida, de la posibilidad de que los productos interactien entre si o de su
compatibilidad técnica. Una interpretacion de esa naturaleza permitiria ampliar
progresivamente el ambito de proteccion de un registro a partir de las nuevas
funciones que el desarrollo tecnoldgico atribuya a los productos, aun cuando éstas
no correspondan propiamente al objeto originalmente protegido.

Dicha consideracion resulta relevante en productos tecnoldgicos, cuya
multifuncionalidad hace posible establecer numerosas conexiones entre categorias
distintas. Una computadora, por ejemplo, puede utilizarse para ejecutar
videojuegos, reproducir contenido audiovisual, realizar operaciones financieras,
acceder a plataformas de comercio electrénico o utilizar programas
especializados. Sin embargo, esas posibilidades de uso no permiten concluir que
todos esos productos o servicios sean similares a los equipos de computo para
efectos marcarios.

De ahi que el Tribunal estableciera que la similitud debe determinarse mediante un
analisis concreto de los productos confrontados, considerando elementos como su
naturaleza, finalidad, utilizacién, complementariedad, pdblico consumidor y canales
de distribucion. La pertenencia a una misma clase internacional tampoco resulta
suficiente para acreditar similitud, pues dentro de una misma clase pueden
coexistir productos con caracteristicas y finalidades comerciales sustancialmente
distintas.

Por otro lado, el Tribunal prestd particular atenciéon a la complementariedad,
sefialando que ésta no se actualiza por la sola posibilidad de interaccion entre dos
productos, sino cuando existe una relacion de coexistencia necesaria que revele un
grado de dependencia econémica y comercial entre ellos. Esta distincion cobra
especial relevancia en el ecosistema digital, en el que practicamente cualquier
dispositivo puede interactuar con mdltiples programas, aplicaciones, plataformas y
servicios sin que ello signifique que todos formen parte de una misma oferta
comercial o que el consumidor les atribuya un origen empresarial comdan.

Por ultimo, sostuvo que el desarrollo tecnolégico puede generar categorias de
productos y servicios comercial y funcionalmente diferenciables que no existian, o
no presentaban las mismas caracteristicas al momento de concederse un registro
anterior.
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En consecuencia, una denominacion registral amplia no puede interpretarse
automaticamente como comprensiva de cualquier desarrollo tecnoldgico posterior
que guarde alguna relacion con ella.

Precisamente por ello, el Tribunal consider6 que la expresion “equipos para el
tratamiento de la informacién y ordenadores” debia entenderse conforme al
contexto tecnoldgico existente al momento en que el registro fue concedido en el
afio 2000, en el que dicha descripcion se referia esencialmente a equipos fisicos
destinados al procesamiento de informacion. Su amplitud no permitia concluir
automaticamente que comprendiera el “software de juegos de computadora
descargable desde una red informatica mundial” protegido por el registro posterior.
Asimismo, establecié que corresponde a quien sostiene la similitud acreditar que la
categoria tecnoldgica posterior era razonablemente previsible desde el contexto del
registro base.

Esta conclusion resulta relevante para el problema de la especificidad en la
descripcion de productos y servicios que constituye el objeto central de este
articulo. Si el principio de especialidad exige identificar cuales son los productos
efectivamente protegidos para delimitar el derecho exclusivo frente a terceros, la
precision con la que éstos se describen adquiere consecuencias que trascienden el
examen de una solicitud. Una descripcion excesivamente amplia puede generar
incertidumbre respecto del verdadero alcance del registro y permitir que su titular
pretenda proyectar sus efectos sobre productos o servicios distintos de aquellos
que justificaron originalmente su proteccion.

lll. PRECEDENTES

La problematica derivada de descripciones amplias en productos tecnoldgicos
puede advertirse con particular claridad en el amparo directo 514/2025, resuelto
por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el 13
de noviembre de 2025. El asunto enfrenté dos registros pertenecientes a clases
internacionales distintas: por una parte, un registro anterior en clase 9 que
amparaba genéricamente “software, incluyendo aplicaciones informaticas
descargables” y, por otra, un registro posterior en clase 35 para servicios de venta
al menudeo y marketing de bebidas y bocadillos, mediante ventas fisicas y/o en linea
utilizando una plataforma de comercio electrénico que conecta consumidores con
tiendas que realizan entregas el mismo dia.
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El titular del registro anterior solicité ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (“IMPI") la declaracién administrativa de nulidad del registro posterior,
con fundamento en el articulo 258, fraccion 1V, de la Ley Federal de Proteccion a la
Propiedad Industrial (“LFPPI")é. La accidn parti6 de que el registro posterior habia
sido otorgado cuando su marca ya se encontraba vigente y de que existia tanto
semejanza entre los signos como similitud entre los productos y servicios
amparados, a pesar de encontrarse formalmente ubicados en clases distintas. El
IMPI neg6 la nulidad al considerar que los signos no se aplicaban a productos o
servicios iguales o similares; posteriormente, la Sala Especializada en Materia de
Propiedad Intelectual confirmd la validez de dicha determinacion.

Uno de los aspectos centrales de la controversia consistid precisamente en
determinar hasta donde se extendia la proteccién conferida por un registro que
amparaba genéricamente “software”. La solicitante de la nulidad sostuvo que los
“servicios de comercio electronico” protegidos por la marca posterior se
encontraban funcional y comercialmente relacionados con el software, pues la
plataforma mediante la cual se prestaban requeria aplicaciones, interfaces digitales
y sistemas informaticos para operar. En consecuencia, argumentd que ambos
convergian en un mismo entorno digital, podian compartir publico consumidor y
canales de distribucion y presentaban una relacion de complementariedad
susceptible de generar una asociacion respecto de su origen empresarial.

La controversia involucraba asi dos intereses propios del sistema marcario. (i) Por
una parte, el derecho exclusivo del titular de la marca anterior frente al registro
posterior de un signo semejante aplicado a productos o servicios similares; por
otra, (ii) la necesidad de evitar que la amplitud de la expresién “software” se
tradujera en un monopolio sobre cualquier actividad que utilizara tecnologia como
medio para su prestacion. De hecho, la Sala habia considerado que reconocer la
similitud Unicamente porque los servicios de la marca posterior utilizaban una
plataforma de comercio electronico implicaria impedir el registro de productos o
servicios distintos por el solo hecho de utilizar una herramienta tecnoldgica.

6 Articulo 258.- Se declarara la nulidad del registro de una marca cuando: (..) IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia,
o diferencia de apreciacién, existiendo una solicitud en tramite presentada con anterioridad o un registro vigente que se
considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusion y que se aplique a
servicios o productos iguales o similares. Podra declarase la nulidad parcial del registro, Gnicamente respecto de los
productos o servicios que éste protege;
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El Tribunal Colegiado, sin embargo, llegd a una conclusion distinta. En primer
término, record6 que la legislacion exige identificar los productos o servicios
especificos para los cuales se solicita una marca y que, conforme al principio de
especialidad, el registro unicamente protege aquellos expresamente comprendidos
en su titulo. La finalidad de esta exigencia es delimitar el derecho exclusivo,
permitir la coexistencia de signos cuando distinguen productos suficientemente
diferentes y otorgar sequridad juridica respecto del objeto protegido.

No obstante, el Tribunal precis6 que el principio de especialidad no impide que la
proteccion alcance productos o servicios distintos cuando exista entre ellos una
relacion suficientemente estrecha que pueda generar confusion o asociacion
respecto de su origen empresarial. Por ello, la pertenencia a clases internacionales
distintas no resultaba determinante; era necesario analizar concretamente la
naturaleza, destino, utilizacion, caracter competitivo o complementario, publico de
referencia y canales de distribucion de los productos y servicios confrontados.

Al aplicar dichos factores, el Tribunal concluyé que existia una relacion
suficientemente estrecha entre el software y las aplicaciones descargables de
clase 9 y los servicios de comercio electronico de clase 35. Consider6 que, en el
mercado actual, numerosas plataformas de comercio electrénico operan mediante
aplicaciones descargables y que el consumidor puede identificar la aplicacion
mediante la cual accede al servicio con la propia empresa que lo presta. Asimismo,
ambos pueden dirigirse al consumidor digital promedio y coincidir en canales como
tiendas de aplicaciones, sitios web y plataformas digitales.

Por ultimo, el Tribunal sostuvo errdneamente que el software no constituia una
herramienta meramente accesoria del servicio de comercio electronico, sino el
medio tecnoldgico indispensable para su funcionamiento. La aplicacion permitia
gestionar pedidos, pagos, geolocalizacion, notificaciones, comercios, logistica y
usuarios, de manera que el servicio no podia operar independientemente de la
infraestructura informatica. Bajo esta perspectiva, existia una relacion funcional y
comercial suficientemente estrecha para que el consumidor pudiera considerar que
el software y el servicio provenian de un mismo origen empresarial.

En consecuencia, determind que, aunque los productos y servicios pertenecian a

clases distintas, existia complementariedad e interferencia en el publico y en los
canales de comercializacion.
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A partir de ello, el Tribunal tuvo por actualizados los requisitos de la causal prevista

en el articulo 258, fraccion IV: (i) existencia de un registro anterior vigente; (ii)
semejanza fonética en grado de confusién entre los signos; y (i) similitud,
complementariedad o interferencia entre los productos y servicios protegidos. Por
ende, concedid el amparo para que se dejara insubsistente la sentencia reclamada
y se emitiera otra en la que se reconociera la actualizacion de los presupuestos
necesarios para declarar la nulidad del registro posterior.’

En ese sentido, los efectos de la sentencia permiten advertir la relevancia
sustantiva del requisito de especificidad. Si el alcance de una marca debe estar
delimitado por los productos o servicios efectivamente protegidos, la precision de
su descripcion deja de ser una cuestion meramente formal y adquiere
consecuencias frente a terceros. Cuanto mas amplia sea dicha descripcion, mayor
puede ser el universo de productos o servicios frente al cual posteriormente se
invoquen similitud, complementariedad o riesgo de asociacion. Precisamente por
ello, resulta necesario analizar si la especificidad constituye Unicamente una
exigencia que debe verificarse durante el procedimiento de registro o si su
incumplimiento puede afectar la propia validez del derecho concedido.®

IV. KIRA VS. QIRA Y LA AMPLITUD DE LA CATEGORIA
“SOFTWARE"

El problema relacionado a la amplitud de las descripciones marcarias en el sector
tecnoldgico no es exclusiva del sistema mexicano. Recientemente, la Primera Sala
de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (“EUIPQ"), en
el asunto R 1989/2025-1, KIRA / QIRA, identifico la existencia de criterios
contradictorios respecto del alcance de la proteccion conferida por términos
generales como “computer software” y “Software as a Service (SaaS)”, asi como
respecto de su posible similitud con productos pertenecientes a otros sectores
economicos.

El asunto derivd de una solicitud presentada para registrar la marca KIRA, entre
otros, para software relacionado con conduccion auténoma en clase 9 y vehiculos,
incluidos vehiculos auténomos, en clase 12. Inconforme con la solicitud, el titular

7 Conviene sefialar que la sentencia contd con un voto particular, en el que el magistrado disidente consideré que el
software y los servicios de comercializacion de alimentos y bebidas difieren en su naturaleza, finalidad, canales de
comercializacion y consumidores, por lo que no existe la complementariedad reconocida por la mayoria. Esta
divergencia evidencia que la amplitud del término “software” permite distintas interpretaciones sobre el alcance de
proteccion del registro marcario, lo que refuerza la importancia del requisito de especificidad.

8 TCC (2025). Sentencia del amparo directo 514/2025. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito. Poder Judicial de la Federacion.
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de la marca anterior QIRA, registrada, entre otros productos y servicios, para
“computer software” en clase 9y “Software as a Service (SaaS)” en clase 42, formul6
oposicion al registro de KIRA.

La Division de Oposicion considerd que los vehiculos de clase 12 eran distintos del
software y los servicios protegidos por QIRA. En particular, sostuvo que diferian en
finalidad, utilizacion, canales de distribucion y origen empresarial, y que no existia
entre ellos una relacion competitiva o complementaria. Para dicha autoridad, el
hecho de que el software sea un componente necesario de numerosos productos -
incluidos los vehiculos- no permite, por si mismo, considerarlos similares, pues tal
razonamiento conduciria a que practicamente cualquier producto que incorporara
software fuera similar al software en si mismo.

Inconforme, el titular de la marca QIRA impugnéd dicha determinacion
argumentando que, especialmente tratandose de vehiculos autonomos, el software
no constituye un elemento meramente accesorio, sino un componente esencial
para su funcionamiento. Para sustentar su posicion invocd tres precedentes
anteriores de las Salas de Recurso -VDL E-POWER, XS DIRECT y XS- en las que se
habia reconocido similitud entre software de clase 9 y vehiculos de clase 12. Por
otro lado, el titular de la marca Kira, invoc6 PONS/PONS SEGURIDAD VIAL, en el que
una Sala de Recurso habia llegado a la conclusion opuesta.

A. Precedentes de VDL E-POWER, XS DIRECT, y XS

Una primera linea de decisiones consider6 que, bajo determinadas circunstancias,
el software y los vehiculos podian ser productos similares.

En el caso de VDL E-POWER/e-POWER, de 20 de octubre de 2020, se confrontaron
productos vinculados con vehiculos y sistemas eléctricos, incluidos software para
operar vehiculos y programas destinados a la conduccién auténoma. La Primera
Sala de Recurso parti6 de la existencia de identidad o, al menos, cierto grado de
similitud entre los productos confrontados. El asunto posteriormente lleg6 al
Tribunal General de la Union Europea, que desestimd el recurso interpuesto contra
la decision de la Sala de Recurso.

Esta misma orientacion fue seguida posteriormente en el caso de XS DIRECT/XS,
de 3 de junio de 2021y, XS/XS, de 9 de septiembre de 2021. La propia Primera Sala
de Recurso en KIRA/QIRA identifica expresamente estos tres precedentes como
decisiones en las que se concluyé que “computer software” de clase 9 era similar a
vehiculos de clase 12.

www.OLIVARES.mx
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Esta primera linea interpretativa, permite reconocer que la integracion funcional del
software en determinados productos puede adquirir relevancia al comparar bienes
pertenecientes formalmente a categorias distintas.

B. Precedente de PONS/PONS SEGURIDAD VIAL

La uniformidad se rompié con la decision del asunto PONS/PONS SEGURIDAD
VIAL, de 13 de marzo de 2023. En ese asunto, la Cuarta Sala de Recurso rechazé la
existencia de similitud entre software de clase 9 y vehiculos de clase 12,
apartandose de la conclusion alcanzada en los precedentes anteriores.

Este criterio resulta relevante maxime que demuestra que la incorporacion o
utilizacion de software por un producto no determina automaticamente su similitud
marcaria. En otras palabras, una relacion tecnoldgica entre ambos no
necesariamente implica que compartan naturaleza, finalidad, canales de
comercializacion, publico relevante u origen empresarial.

Esta posicion coincide con la adoptada posteriormente por la Division de Oposicion
en KIRA/QIRA: el simple hecho de que un producto final contenga software no
basta para establecer similitud, pues una interpretacion contraria permitiria
extender la proteccion de “software” practicamente a cualquier sector econémico
digitalizado.

Asi, al llegar KIRA/QIRA a la Primera Sala de Recurso coexistian dos criterios
incompatibles: uno que admitia la similitud entre software y vehiculos y otro que la
rechazaba. La propia Sala reconocié expresamente esta divergencia.

C. KIRA/QIRA: Actualidad

Sin embargo, la importancia de KIRA/QIRA para el problema de la especificidad va
mas alla de resolver cual de estas dos lineas debe prevalecer. La Primera Sala
identificd una cuestion l6gica previa: antes de determinar si “computer software” es
similar a vehiculos, debe determinarse qué protege realmente un registro
concedido para “computer software”.

El articulo 33(2) del Reglamento sobre la Marca de la Unién Europea exige que los
productos y servicios sean identificados de manera suficientemente clara y precisa
para que las autoridades competentes y los operadores econdmicos puedan
determinar, Unicamente a partir de esa descripcion, el alcance de la proteccion
solicitada.
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La Sala destaco que esta exigencia constituye un presupuesto fundamental de
seqguridad juridica, pues la especificacion de productos y servicios define el alcance
de la proteccion y constituye el punto de partida para los procedimientos ante la
EUIPO.

El problema consiste en que la préactica actual de la EUIPO admite el término
“software” como suficientemente claro y preciso. No obstante, la Primera Sala
advirti6 que existe una posicion juridica relevante en sentido contrario. En las
conclusiones presentadas en el asunto “Sky”, el Abogado General cuestiond
expresamente la amplitud de “computer software”, al considerar que un registro
formulado en esos términos podia conferir a su titular un monopolio de enorme
alcance dificilmente justificable por un interés comercial legitimo. La sentencia
dictada posteriormente por el Tribunal de Justicia en Sky no resolvio
especificamente si “computer software” satisface el requisito de claridad y
precision.®

De esta forma, KIRA/QIRA evidenci6 que la contradiccion existente entre los
precedentes sobre similitud podia tener su origen en un problema anterior de
especificidad. Si “computer software” comprende indistintamente cualquier tipo de
programa, la comparacion con otros productos puede variar considerablemente
dependiendo de cual de sus innumerables funcionalidades potenciales se utilice
como punto de referencia.

Ante esta problematica, la Primera Sala de Recurso no resolvié definitivamente la
oposicidn, sino que, mediante decision interlocutoria de 17 de septiembre de 2026,
remitio el asunto a la Gran Sala de Recurso, mediante la cual busca esclarecer dos
cuestiones sucesivas.

(i)Determinar si los términos “computer software” en clase 9 y “Software as a
Service (SaaS)” en clase 42 -asi como sus sindnimos- son suficientemente claros y
precisos para que el alcance de la proteccion pueda determinarse a partir de esas
expresiones por si solas.

(ii) En el supuesto de que la respuesta sea afirmativa sera necesario resolver la

segunda cuestion: si el software y los vehiculos pueden considerarse productos
similares para efectos marcarios.

9 Tribunal de Justicia de la Unidn Europea. (2020). “SKY PLC Y OTROS V. SKYKICK UK LTD Y SKYKICK INC." (asunto C-
371/18).
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Lo anterior evidencia que la Sala no se limitard a preguntarse hasta dénde puede

extenderse la proteccion de un registro para software, sino que cuestionara primero
si la propia descripcion permite delimitar con suficiente certeza qué se encuentra
protegido.

D. Relevancia para el requisito de especificidad

El caso que nos ocupa, permite advertir que la falta de precision en la descripcion
de productos tecnoldgicos puede trascender el momento de examen de la solicitud
y producir consecuencias posteriores en la delimitacion del derecho exclusivo. Una
categoria extremadamente amplia puede generar incertidumbre no sdlo respecto de
qué comprende el registro, sino también respecto de qué productos de terceros
pueden considerarse similares o complementarios a los protegidos por éste.

Este problema guarda una estrecha relacion con lo observado en el caso mexicano
analizado anteriormente. La cuestion en comin es: ;puede una categoria tan
amplia como “software” delimitar con suficiente certeza el objeto del derecho
exclusivo?

V. LA FALTA DE ESPECIFICIDAD COMO CAUSAL DE
NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO

A. ;Desde cuando se exige en México el requisito de
especificidad?

La exigencia de identificar los productos o servicios protegidos por una marca no
surgié con la actual Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial. Sin
embargo, su formulacién normativa se fortalecié progresivamente hasta convertirse
en un requisito expreso de la solicitud de registro.

Bajo la Ley de la Propiedad Industrial anterior a la reforma de 2018, el articulo 93
establecia que las marcas debian registrarse en relacion con productos o servicios
determinados conforme a la clasificacion prevista reglamentariamente. De este
marco normativo, los Tribunales Colegiados ya habian establecido que el registro
Unicamente podia proteger los productos o servicios expresa y especificamente
sefialados, vinculando esta exigencia con el principio de especialidad y la
seguridad juridica del sistema registral."

10TCC (2012). “MARCAS. EN LA SOLICITUD DE REGISTRO RELATIVA DEBEN ESPECIFICARSE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS
S— QUE DESEAN PROTEGERSE Y QUE PERTENECEN A UNA MISMA CLASE." Tesis aislada 2002571. Semanario Judicial de la
Federacion y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, pagina 2097
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Posteriormente, la reforma publicada el 18 de mayo de 2018 representd un cambio
importante, pues incorporé expresamente la “especificidad” al contenido
obligatorio de la solicitud. El articulo 113, fraccion IV, de la Ley de la Propiedad
Industrial pasé a exigir la indicacion de “los productos o servicios especificos a los
que se aplicara la marca”. Por tanto, a partir de la entrada en vigor de esta reforma,
la especificidad dejé de desprenderse Gnicamente de la interpretacion conjunta de
la Ley, su Reglamento y el principio de especialidad, para convertirse en una
exigencia legal expresa de la solicitud de registro.

A su vez, los articulos 57 y 59 del Reglamento exigian indicar los productos o
servicios especificos correspondientes a la clase solicitada conforme a las
denominaciones de la Clasificacion de Niza.

Finalmente, la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial de 2020 reafirmé
y fortalecio esta exigencia. Su articulo 176 dispone que las marcas se registraran
respecto de “productos o servicios especificos”, mientras que el articulo 214,
fraccion 1V, exige que la solicitud identifique “los productos o servicios especificos a
los que se aplicara la marca”. Ademas, una vez concedido el registro, el articulo 177
impide ampliar posteriormente los productos o servicios protegidos y exige un
nuevo registro para distinguir otros distintos.

En conclusion, antes de 2018 ya existia el deber de delimitar los productos o
servicios protegidos, derivado del sistema registral, el Reglamento y el principio de
especialidad; desde la reforma de 2018, la especificidad se incorpord
expresamente como requisito legal de la solicitud; y la LFPPI de 2020 mantuvo y
reforzd dicha exigencia.

Esta evolucion normativa resulta particularmente relevante para efectos de una
eventual accion de nulidad, pues no basta con afirmar, de manera genérica, que la
descripcion de los productos o servicios carece de suficiente especificidad, sino
que es necesario identificar las disposiciones vigentes al momento del
otorgamiento del registro y determinar si, conforme a ellas, la descripcion
incumplia los requisitos legales aplicables. Sélo a partir de dicho anélisis puede
establecerse si el registro fue concedido en contravencion a la legislacion
correspondiente y si tal irregularidad es susceptible de afectar su validez.

No obstante que de la evolucién del marco normativo se desprende que, la
obligacién de delimitar los productos o servicios protegidos no constituye una
exigencia de reciente incorporacion al sistema marcario mexicano, sino un
requisito que ha estado presente en su regulacion y cuyo alcance y reconocimiento
expreso se han fortalecido mediante las reformas legislativas posteriores.
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B. ;La falta de especificidad es una irreqularidad
meramente formal o una contravencion sustantiva?

Uno de los principales problemas juridicos relacionados con el incumplimiento del
principio de especificidad consiste en determinar si la falta de una adecuada
identificaciéon de los productos o servicios amparados por un registro marcario
constituye una irregularidad meramente formal o procedimental, o si, por el
contrario, representa una contravencion sustantiva a la legislacion aplicable,
susceptible de afectar la validez del registro otorgado.

Para efectos de este andlisis, debe entenderse por irregularidad formal aquella
deficiencia que se presenta durante la tramitacion de una solicitud de registro y que
se relaciona con el incumplimiento de formalidades o actuaciones administrativas
exigidas para su otorgamiento. Por el contrario, una contravencion sustantiva se
presenta cuando el registro se otorga en incumplimiento de una disposicion legal
que establece requisitos esenciales para la concesion del derecho marcario, de
manera que la irregularidad incide directamente en su contenido, objeto o alcance.

Esta distincion resulta fundamental, pues la naturaleza de una irregularidad no
debe determinarse exclusivamente por el momento en que se produjo, sino por el
contenido de la disposicion juridica infringida y las consecuencias que su
incumplimiento genera sobre el registro. En consecuencia, el hecho de que una
contravencion tenga su origen durante el examen de una solicitud no implica, por si
mismo, que deba calificarse como una irregularidad meramente formal.

En este contexto, el principio de especificidad adquiere especial relevancia, toda
vez que la identificacion de los productos o servicios protegidos no constituye una
simple formalidad administrativa, sino un elemento esencial para delimitar el
alcance de la proteccion marcaria. Al respecto, el articulo 176 de la LFPPI
establece que las marcas deben registrarse respecto de productos o servicios
especificos, de conformidad con la clasificacion y las reglas previstas en el
Reglamento. Por su parte, el articulo 94 del Reglamento desarrolla las condiciones
aplicables a la descripcion de dichos productos o servicios, atendiendo a la
Clasificacion Internacional establecida en virtud del Arreglo de Niza.

Asimismo, como se analizé previamente, la obligacion de delimitar los productos o
servicios amparados por un registro marcario ya encontraba sustento en el régimen
juridico anterior a la reforma de 2018, mientras que las modificaciones legislativas
posteriores incorporaron y reforzaron expresamente dicha exigencia. Lo anterior
evidencia que la especificidad constituye un elemento inherente al sistema de
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proteccion marcaria, cuya finalidad consiste en determinar con certeza el objeto
sobre el cual recae el derecho exclusivo.

En efecto, la identificacién precisa de los productos o servicios protegidos permite
establecer los limites de la proteccién conferida al titular del registro y proporciona
certeza juridica a terceros respecto de las actividades comerciales comprendidas
dentro de dicho derecho. Por el contrario, una descripcion excesivamente genérica
o indeterminada puede generar incertidumbre sobre el alcance de la proteccion
marcaria e incluso propiciar que su titular pretenda extenderla a productos o
servicios que no fueron debidamente individualizados al momento de su
otorgamiento.

En consecuencia, sostenemos que el incumplimiento objetivo del requisito de
especificidad puede trascender el ambito meramente formal o procedimental y
constituir una contravencion sustantiva a la legislacion aplicable, pues no se trata
unicamente de cuestionar la actuacion administrativa mediante la cual se concedid
el registro, sino de determinar si el derecho exclusivo otorgado cumple
efectivamente con las condiciones legales exigidas para su proteccion.

De esta manera, reconocer la naturaleza sustantiva del requisito de especificidad
permite establecer una distincion fundamental entre las irregularidades propias de
la tramitacion de una solicitud y aquellas que afectan directamente la legalidad del
registro concedido, cuestion que resulta determinante para analizar, en el siguiente
apartado, las consecuencias juridicas que pueden derivarse de su incumplimiento.

C. ;Puede esa contravencion producir la nulidad del
registro?

El articulo 258, fraccion |, de la LFPPI establece que se declarara la nulidad de un
registro marcario cuando éste haya sido otorgado en contravencion de las
disposiciones de dicha Ley o de la legislacion vigente al momento de su
otorgamiento. Asimismo, excluye la posibilidad de fundar dicha accién en la
impugnacion de la representacion legal del solicitante o en tramites relativos al
otorgamiento o vigencia del registro.™

A partir de lo anterior, consideramos que el incumplimiento del requisito de
especificidad puede actualizar la causal de nulidad por contravencion a la ley,

"Véase articulo: Rodriguez, J., Pedroza, S., Patifio, M., & Guevara, M. J. (2026). “Invalidity of trademark registrations
due to contravention of law: Demystifying its interpretation and scope.” OLIVARES.
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toda vez que la identificacion precisa de los productos o servicios constituye una
exigencia legal expresamente establecida, cuyo incumplimiento puede afectar
directamente el contenido y alcance del derecho exclusivo concedido. En este
sentido, no se trata de cuestionar una simple formalidad del procedimiento de
registro, sino de determinar si el derecho otorgado cumple con los requisitos
sustantivos exigidos por la legislacion aplicable.

En las solicitudes de registro marcario deben especificarse los productos o
servicios que se pretenden proteger, sin que resulte suficiente la sola referencia a
una clase de la Clasificacion de Niza. Lo anterior resulta relevante porque una
misma clase puede comprender productos o servicios de distinta naturaleza y
finalidad, por lo que su clasificacién administrativa no determina, por si misma, la
existencia de similitud o riesgo de confusién entre ellos.?

En consecuencia, permitir que subsistan registros cuyas descripciones incumplan
objetivamente el requisito de especificidad podria propiciar que sus titulares
pretendan extender injustificadamente la proteccion marcaria a categorias
genéricas de productos o servicios, aun cuando éstos no guarden una relacién de
similitud o complementariedad juridicamente relevante con aquellos efectivamente
protegidos. Ello podria generar derechos exclusivos excesivamente amplios,
restringir injustificadamente la posibilidad de que terceros registren o utilicen
signos distintivos y desnaturalizar el principio de especialidad, cuya finalidad
consiste precisamente en delimitar la proteccion marcaria respecto de
determinados productos o servicios.

Por tanto, sostenemos que resulta juridicamente viable solicitar la nulidad de un
registro marcario por falta de especificidad, siempre que se acredite que la
descripcién incumple objetivamente los requisitos legales vigentes al momento de
su otorgamiento y que dicha deficiencia afecta la delimitacion del derecho
exclusivo concedido. Esta interpretacion permitiria evitar que el registro marcario
se convierta en un instrumento para monopolizar categorias indeterminadas de
productos o servicios, preservando el equilibrio entre la proteccion de los derechos
de sus titulares, la seguridad juridica de terceros y la libre concurrencia en el
mercado.

12TCC (2012). “MARCAS. EN LA SOLICITUD DE REGISTRO RELATIVA DEBEN ESPECIFICARSE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS
QUE DESEAN PROTEGERSE Y QUE PERTENECEN A UNA MISMA CLASE'. Tesis aislada registro digital: 2002571.
Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, pagina 2097
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VI. CRITERIO DE LA SEPI

No obstante lo anterior, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al resolver un juicio contencioso
administrativo con numero de expediente 1681/25-EP-01-1, determind -
erréneamente- que la causal de nulidad prevista en el articulo 151, fraccion I, de la
Ley de la Propiedad Industrial exige la existencia de una contravencién a la
legislacion vigente al momento del otorgamiento del registro marcario. Bajo esta
interpretacion, la Sala consider6é que dicha causal no se actualiza cuando el vicio
alegado deriva exclusivamente de la valoracion efectuada por la autoridad registral
que, al conceder el registro, estim6 suficientemente especifica la descripcion de los
productos o servicios amparados, de conformidad con el principio de especialidad
y las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

En consecuencia, sostuvo que la accion de nulidad no puede utilizarse como un
mecanismo para reexaminar las valoraciones previamente realizadas por la
autoridad administrativa ni para subsanar las omisiones atribuibles a ésta, pues
implicaria cuestionar una apreciacion de caracter interpretativo y no una verdadera
contravencion a la legislacion aplicable, en perjuicio de la seguridad juridica del
titular del registro.3

En nuestra opinion, el razonamiento de la Sala resulta juridicamente cuestionable,
pues la obligacion de identificar especificamente los productos o servicios
amparados por un registro marcario no constituye una cuestion sujeta a la libre
apreciacion de la autoridad registral, sino una exigencia expresamente establecida
en la legislacion aplicable. En efecto, el articulo 93 de la abrogada Ley de la
Propiedad Industrial, en relacion con los articulos 57 y 59 de su Reglamento,
establecia las disposiciones relativas a la identificacion y clasificacion de los
productos o servicios para los cuales se solicitaba la proteccion marcaria.

En este sentido, debe distinguirse entre la facultad de la autoridad para valorar si
una descripcion satisface los requisitos legales y la existencia misma de dichos
requisitos. Si bien el IMPI cuenta con atribuciones para examinar las solicitudes de
registro, ello no significa que pueda dispensar el cumplimiento de las condiciones
establecidas por el legislador ni que su valoracion transforme en juridicamente
valida una descripcion que objetivamente incumpla las exigencias normativas
aplicables.

13 SEPI (2026). “NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO. NO SE CONFIGURA CUANDO EL VICIO ALEGADO DERIVA DE UNA
APRECIACION DE LA AUTORIDAD REGISTRAL Y NO DE UNA CONTRAVENCION A LA LEY". Tesis aislada. Revista Ndm 50,
abril 2026.
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Por lo tanto, la falta de especificidad no puede calificarse automaticamente como
una mera discrepancia interpretativa, pues, cuando se acredita que los productos o
servicios no fueron identificados conforme a las disposiciones legales y
reglamentarias correspondientes, el problema trasciende la apreciaciéon del
examinador y se convierte en una cuestion relacionada directamente con la
legalidad del derecho exclusivo concedido.

Esta conclusion se refuerza al considerar la finalidad de la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida
en virtud del Arreglo de Niza, asi como las disposiciones nacionales que regulan su
aplicacion. La clasificacion y descripcion de los productos o servicios no
constituye un requisito meramente administrativo, sino un instrumento
indispensable para determinar el objeto de proteccion del registro y evitar que sus
efectos se extiendan injustificadamente a productos o servicios distintos de
aquellos para los cuales fue concedido.

Al respecto, el Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretacion y
aplicacion de la Clasificacion del Arreglo de Niza, establecié expresamente la
obligacién de especificar y determinar con claridad los productos o servicios que
se pretendan distinguir. Asimismo, precis6 que la indicacion del titulo de una clase
no implica la proteccion de todos los productos o servicios comprendidos en ella.

De esta manera, permitir que subsistan registros con descripciones que incumplan
objetivamente las exigencias de especificidad podria generar una ampliacion
injustificada de los derechos exclusivos de sus titulares, quienes podrian pretender
extender la proteccion conferida a categorias de productos o servicios que no
fueron debidamente individualizados al momento del otorgamiento del registro.

Dicho problema adquiere especial relevancia en los procedimientos de nulidad
sustentados en la existencia de semejanza en grado de confusién entre marcas,
pues una descripcion excesivamente genérica podria ser utilizada para sostener
artificialmente la similitud entre productos o servicios que, atendiendo a su
naturaleza, finalidad, utilizacion, canales de comercializacién y publico consumidor,
no necesariamente guardan una relacion comercial juridicamente relevante.

En otras palabras, admitir una interpretacion extensiva de descripciones genéricas
podria permitir que el titular de un registro pretenda monopolizar categorias
completas de productos o servicios, aun cuando éstos no se encuentren
especificamente  comprendidos dentro de la proteccion  concedida,
desnaturalizando asi el principio de especialidad y restringiendo injustificadamente
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la posibilidad de que terceros utilicen o registren signos distintivos para productos
o servicios diferentes.

Esta preocupacion encuentra respaldo en los criterios recientemente emitidos por
el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
relativas al alcance del principio de especialidad y a la complementariedad entre
productos en entornos tecnoldgicos.

Si bien dichos criterios se refieren al analisis de similitud entre productos y no
directamente a la causal de nulidad por falta de especificidad, sus consideraciones
resultan relevantes para el caso que nos ocupa, pues evidencian la importancia de
delimitar el alcance de los registros marcarios conforme a los productos o
servicios efectivamente protegidos, evitando interpretaciones extensivas que
otorguen a sus titulares derechos exclusivos mas amplios que aquellos derivados
del registro.

En efecto, si el principio de especialidad impide extender la protecciéon de una
marca a productos o servicios que no guardan una relacion de similitud o
complementariedad juridicamente relevante con aquellos expresamente
amparados, con mayor razén debe exigirse que, desde el momento de su
otorgamiento, el registro cumpla con el requisito de especificidad de los productos
0 servicios protegidos.

De lo contrario, se permitiria que la falta de precision en la descripcion registral se
convirtiera en una ventaja para su titular al facilitar interpretaciones amplias del
alcance de su derecho exclusivo y generar obstaculos injustificados para el registro
o utilizacion de marcas de terceros.

En consecuencia, consideramos que el criterio adoptado por la SEPI resulta
restrictivo, al privilegiar la valoracion previamente realizada por el examinador sin
distinguir suficientemente entre una apreciacion administrativa y el incumplimiento
objetivo de una exigencia legal. La seguridad juridica del titular no puede invocarse
como fundamento para excluir el examen de una posible contravencion sustantiva
a la legislacion aplicable, especialmente cuando dicha contravencion incide en la
delimitacion del derecho exclusivo y puede afectar los derechos de terceros.

Por lo tanto, la circunstancia de que el IMPI haya considerado suficientemente
especifica una descripcion no deberia impedir el analisis de su legalidad mediante
una accion de nulidad. Lo determinante debe ser si los productos o servicios fueron
efectivamente identificados conforme a los requisitos exigidos por la legislacion
vigente al momento del otorgamiento del registro y si su incumplimiento actualiza
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la causal legal correspondiente. Sostener lo contrario implicaria permitir que una
valoracion administrativa prevaleciera sobre una exigencia expresa de la ley,
desvirtuando el principio de especificidad y favoreciendo la subsistencia de
registros cuyo alcance pudiera exceder injustificadamente los limites de la
proteccion marcaria legalmente admisible.

VII. ;PUEDE EL REGLAMENTO LIMITAR LOS SUPUESTOS DE
CONTRAVENCION A LA LEY QUE EL LEGISLADOR
ESTABLECIO COMO CAUSA DE NULIDAD?

Una cuestion adicional que resulta fundamental para determinar el alcance de la
causal de nulidad por contravencion a la ley consiste en analizar si una disposicion
reglamentaria puede restringir los supuestos establecidos por el legislador para
cuestionar la validez de un registro marcario.

El articulo 258, fraccion |, de la LFPPI establece que procede la nulidad de un
registro marcario cuando éste haya sido otorgado en contravencion de las
disposiciones de dicha Ley o de la legislacion vigente al momento de su
otorgamiento. Sin embargo, el articulo 126 de su Reglamento dispone que, para
efectos de dicha causal se entendera que existe contravencion a la ley cuando el
registro incurra en alguno de los impedimentos previstos en los articulos 12y 173,
fracciones | a XVIl y XIX a XXIl, de la LFPPI, o sus equivalentes en la legislacion
anteriormente aplicable.

Conviene recordar que, los articulos 171, 176, 214, 233, 237 LFPPI establecen el
requisito de especificidad obligatorio para el registro de una marca. Dicho lo
anterior, de una primera lectura podria advertirse una posible contradiccion entre
ambas disposiciones, toda vez que mientras el legislador estableci6 una causal de
nulidad formulada en términos amplios, el Reglamento parece limitar su
procedencia a determinados impedimentos legales. Esta cuestion adquiere
relevancia constitucional a la luz de los principios de reserva de ley y jerarquia
normativa, que delimitan el ejercicio de la facultad reglamentaria del Poder
Ejecutivo.

En efecto, el principio de jerarquia normativa exige que las disposiciones
reglamentarias se encuentren subordinadas a la ley que desarrollan, de manera que
no pueden contradecirla ni modificar su contenido. Por otro lado, el principio de
reserva de ley implica que corresponde al legislador establecer los elementos
esenciales de las instituciones juridicas y los supuestos que generan
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consecuencias legales, sin que el Ejecutivo pueda introducir, mediante
disposiciones reglamentarias, restricciones que alteren el alcance de los derechos,
obligaciones o acciones reconocidos por la ley.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, mediante la
jurisprudencia de rubro “Facultad reglamentaria. Sus limites”, ha reconocido que el
ejercicio de dicha facultad se encuentra sujeto a los principios de reserva de ley y
subordinacion jerarquica, por lo que las disposiciones reglamentarias deben
limitarse a desarrollar y complementar las normas legales, sin alterar su contenido
ni exceder los limites establecidos por el legislador.™

Precisamente, en el articulo denominado “Invalidity of Trademark Registrations Due
to Contravention of Law: Demystifying Its Interpretation and Scope”, analizan la
constitucionalidad del articulo 126 del Reglamento de la LFPPI y advierten que, si
dicha disposicidn restringiera los supuestos de nulidad por contravencion a la ley a
un catalogo cerrado de impedimentos, podria exceder los limites de la facultad
reglamentaria.

En el caso que nos ocupa, la constitucionalidad del articulo 126 del Reglamento se
ve cuestionada al excluir del analisis de nulidad el incumplimiento de requisitos
legales que no se encuentran expresamente mencionados en dicha disposicion. Es
decir, si se interpreta que Unicamente pueden actualizar la causal de nulidad las
contravenciones previstas de manera expresa en los articulos 12 y 173, excluyendo
incluso aquellas infracciones a otras disposiciones legales que podrian quedar
comprendidas en la clausula general del articulo 12, el Reglamento dejaria de
cumplir una funcion meramente instrumental y se convertiria en una disposicion
que restringe el alcance de una causal establecida por el legislador."

Este problema se manifiesta particularmente en el incumplimiento del principio de
especificidad. Como se ha sefialado, el articulo 176 de la LFPPI establece la
obligacion de registrar las marcas respecto de productos o servicios especificos,
mientras que el articulo 94 de su Reglamento desarrolla las condiciones que deben
satisfacer las descripciones correspondientes.

En consecuencia, cuando el IMPI concede un registro cuya descripcion incumple
objetivamente dichas exigencias, el problema no se limita a una irregularidad
procedimental, sino que puede afectar directamente el contenido y alcance del
derecho exclusivo conferido a su titular.

14SCJN (2007). “FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LIMITES". Jurisprudencia Registro digital: 172521. Semanario Judicial
de la Federacion y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, pagina 1515

15 Véase articulo: Rodriguez, J., Pedroza, S., Patifio, M., & Guevara, M. J. (2026). “Invalidity of trademark registrations due
to contravention of law: Demystifying its interpretation and scope.” OLIVARES.
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La falta de especificidad puede generar incertidumbre sobre los productos o
servicios efectivamente protegidos y propiciar interpretaciones extensivas que
permitan reclamar una proteccion marcaria mas amplia que la legalmente
admisible.

Bajo esta perspectiva, impedir que el incumplimiento del requisito de especificidad
pueda analizarse como una posible causa de nulidad, por el solo hecho de que el
articulo 176 no se encuentra expresamente mencionado en el articulo 126 del
Reglamento, implicaria introducir una limitacion que no se desprende
necesariamente del texto del articulo 258, fraccion I, de la LFPPI.

Dicha consecuencia resultaria especialmente cuestionable si se considera que el
principio de especificidad no unicamente protege la certeza juridica del titular del
registro, sino también los derechos e intereses legitimos de terceros, al impedir que
la proteccion marcaria se extienda injustificadamente a categorias genéricas de
productos o servicios que no fueron debidamente individualizados.

Ahora bien, una posible solucion a esta problematica consiste en interpretar
conjuntamente los articulos 12 y 176 de la LFPPI, a partir de la remision que el
propio articulo 126 del Reglamento realiza al primero de ellos.

En efecto, el articulo 12 de la LFPPI establece lo siguiente:

“No se otorgara patente, registro o autorizacion, ni se dara publicidad
en la Gaceta, a cualquiera de las figuras o instituciones juridicas que
regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al
orden publico o contravengan cualquier disposicion legal.”

De la disposicion transcrita se desprende que la prohibicion de otorgar registros no
se limita a los impedimentos expresamente enumerados en el articulo 173, sino
que comprende aquellos supuestos en los que su contenido o forma contravengan
cualquier disposicion legal. Por lo tanto, si el articulo 176 establece expresamente
la obligacion de identificar especificamente los productos o servicios protegidos,
su incumplimiento podria quedar comprendido dentro de la prohibicion general
prevista en el articulo 12y, por remision del articulo 126 del Reglamento, actualizar
la causal de nulidad del articulo 258, fraccidon |, de la LFPPI.

Dicha interpretacion permitiria sostener la procedencia de la accién de nulidad sin
necesidad de cuestionar la constitucionalidad del articulo 126 del Reglamento,
pues la propia remision al articulo 12 conservaria la amplitud de la causal
establecida por el legislador.
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Sin embargo, dicha solucion plantea una cuestion interpretativa adicional:
determinar qué debe entenderse por “contenido” y “forma” del registro para efectos
del articulo 12 de la LFPPI. En particular, resulta necesario establecer si dichas
expresiones se refieren exclusivamente a las caracteristicas del signo distintivo
cuya proteccion se solicita o si también comprenden la descripcion de los
productos o servicios respecto de los cuales se concede el derecho exclusivo.

A nuestro juicio, una interpretacion que limite el concepto de “contenido”
exclusivamente a los elementos denominativos, graficos o figurativos del signo
resultaria restrictiva, pues el registro marcario no confiere una proteccion abstracta
sobre un signo distintivo, sino un derecho exclusivo vinculado a determinados
productos o servicios. En consecuencia, la descripcion de éstos constituye un
elemento esencial del contenido juridico del registro en la medida en que determina
el objeto y alcance de la proteccion concedida.

Asimismo, la referencia a la “forma” contenida en el articulo 12 plantea la
posibilidad de comprender determinadas exigencias legales relativas a la
configuracion y exteriorizacion del registro. Sin embargo, para efectos del presente
analisis, consideramos que el argumento mas sdlido se encuentra en el concepto
de “contenido”, toda vez que la especificacion de los productos o servicios
determina materialmente la extension del derecho exclusivo conferido a su titular.

De esta manera, la vinculacion entre los articulos 12 y 176 permitiria sostener que
el incumplimiento objetivo del principio de especificidad constituye una
contravencion legal susceptible de ser examinada mediante la causal de nulidad
prevista en el articulo 258, fraccion |, sin que la ausencia de una referencia expresa
al articulo 176 en el Reglamento constituya un impedimento para ello.

En consecuencia, consideramos que el articulo 126 del Reglamento debe
interpretarse de manera sistematica con los articulos 12, 176 y 258, fraccion |, de la
LFPPI, de modo que la referencia a los impedimentos previstos en el articulo 12
comprenda también aquellas contravenciones legales que afecten el contenido del
registro, incluida la falta de especificidad de los productos o servicios protegidos.

De no admitirse dicha interpretacion y sostenerse que el articulo 126 excluye de

manera absoluta el andlisis de incumplimientos sustantivos distintos de los
expresamente enumerados, existirian argumentos para cuestionar su
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constitucionalidad por vulneracion de los principios de reserva de ley y
subordinacion jerarquica al restringir reglamentariamente una causal de nulidad
cuyo alcance fue establecido por el legislador.®

VIIl. CONCLUSION

El principio de especialidad debe interpretarse atendiendo a los productos o
servicios especificamente amparados por el registro marcario, sin que resulte
juridicamente admisible extender su proteccion, mediante interpretaciones amplias,
a categorias de bienes o servicios que no fueron especificamente comprendidas al
momento de su otorgamiento.

En especifico, consideramos acertado que el Vigésimo Tribunal Colegiado haya
reconocido que la evolucion tecnoldgica y la creciente interconexion entre
productos y servicios no implican, por si mismas, la existencia de semejanza en
grado de confusion. En efecto, la mera compatibilidad funcional entre
determinados productos no resulta suficiente para establecer una relacion de
complementariedad juridicamente relevante, pues para ello es necesario analizar si
existe una vinculacién econdmica y comercial suficientemente estrecha que
permita al consumidor atribuirles un mismo origen empresarial.

Ahora bien, este problema no es exclusivo del sistema juridico mexicano, sino que
actualmente constituye un desafio a nivel internacional, en la que se plantea si
expresiones genéricas como “computer software” y “Software as a Service (SaaS)”
permiten delimitar con suficiente claridad y precision el alcance de la proteccion
marcaria, asi como las consecuencias que su amplitud puede generar al analizar la
similitud entre productos pertenecientes a sectores econdmicos distintos.

Al respecto, mientras una postura pretende justificar la similitud entre productos a
partir de la presencia o utilizacion de software como componente tecnoldgico
indispensable para su funcionamiento, otra sostiene que dicha circunstancia no
resulta suficiente para extender la proteccion marcaria, siendo necesario atender a
la naturaleza, finalidad, consumidores, canales de comercializacion y grado de
complementariedad econémica y comercial de los productos confrontados.

16 Véase articulo: Rodriguez, J., Riquelme, S., & Salazar, A. C. (2026)."Non-appealability of trademark renewal certificates
and recordal notices of declarations of use?. OLIVARES.

www.OLIVARES.mx

27



A nuestro juicio, esta Ultima postura resulta mas congruente con la finalidad del

principio de especialidad y el requisito de especificidad, pues el hecho de que
actualmente una multiplicidad de productos incorpore software no significa que
todos ellos deban considerarse similares ni que puedan quedar comprendidos
dentro del ambito de proteccion de un registro concedido genéricamente para
programas informaticos. De lo contrario, permitiria que los titulares de registros
marcarios pretendieran extender injustificadamente sus derechos exclusivos a
sectores comerciales distintos, restringiendo la posibilidad de que terceros utilicen
o registren signos distintivos para productos que no guardan una relacién de
similitud o complementariedad juridicamente relevante.

En ese sentido, el principio de especificidad adquiere una importancia fundamental,
pues constituye el punto de partida para delimitar el alcance del derecho exclusivo
conferido por un registro marcario. Por ello, su cumplimiento no debe entenderse
como una simple formalidad administrativa, sino como una exigencia legal
sustantiva que permite garantizar la certeza juridica tanto de los titulares de los
registros como de los terceros que participan en el mercado.

Finalmente, sostenemos que resulta juridicamente viable solicitar la nulidad de un
registro marcario por incumplimiento del requisito de especificidad, siempre que se
acredite objetivamente que la descripcion de los productos o servicios contraviene
las disposiciones legales aplicables y que dicha irregularidad afecta la delimitacion
del derecho exclusivo concedido. En tales circunstancias, el vicio no se limita a una
mera discrepancia interpretativa respecto de la valoracion efectuada por el
examinador, sino que puede constituir una verdadera contravencion sustantiva a la
ley, susceptible de actualizar la causal de nulidad correspondiente.
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