UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
DE AUTOR

ESTUDIO DOGMATICO DEL DELITO DE USO ILEGAL
DE MARCA REGISTRADA

TESIS PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A

JUAN  CARLOS  BANUELAS CERVANTES

MEXICO, D. k.

1993
AL

TESIS COR EXAENES PItrE
FALLE DE Opitars

%
Ve



pr—

%‘g Universidad Nacional
:‘\-A

2%  Auténoma de México
UNAM

UNAM — Direccién General de Bibliotecas Tesis
Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA
SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta
protegido por la Ley Federal del Derecho de
Autor (LFDA) de los Estados Unidos
Mexicanos (México).

El uso de imégenes, fragmentos de videos, y
demas material que sea objeto de proteccion
de los derechos de autor, sera exclusivamente
para fines educativos e informativos y debera
citar la fuente donde la obtuvo mencionando el
autor o autores. Cualquier uso distinto como el
lucro, reproduccién, edicion o modificacion,
sera perseguido y sancionado por el respectivo
titular de los Derechos de Autor.



vi
ESTUDIO DOGMATICO DEL DELITO DE USb ILEGAL DE MARCA REGISTRADA

INTRODUCCION. c o st vivretnanssosnenroannsonsassassssansasnns IX

CAPITULO I.

EVOLUCION HISTORICA DE LA LEGISLACION MEXICANA EN MATERIA DE
Sl

USO ILEGALDEMARCA. ... .c..... D L R e

1. Cédigo de Comercio de 1854.......0c.c00unsanninel
2. Cédigo Penal de 1871..... ORI
3. Cédigo de Comercio de 18B&.................::0003
4. Cédigo de Comercio de 1890....... FO -
5. Ley de Marcas de Fébrica de 1889................7
6. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres

Comerciales de 1903 y su Reglamento.............8
7. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres

Comerciales de 1928 y su Reglamento............13
8. Cédigo Penal de 1929............. s .22
9. Ley de Propiedad Industrial de 1942 y su

Reglamento....ooveeruennanasss e cee..23
10. Ley de Invenciones y Marcas de 1976............32
11. Reformas de 1987 a la Ley de Invenciones y

Marcas de 1976....... B 4

CAPITULO II.
LEGISLACION RESPECTIVA VIGENTE. . ... cuvvvvrvenanns P ]
1. La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad

Industrial..........ocvunnn e eieee....39



VII
2. Reglamento de la Ley de Invenciones y M:rcas

de 30 de agosto de 1988..... Ceeareo et ecaan .o

3. El Convenio de Paris para la Proteccién de la

Propiedad Intelectual de 20 de maxzo de 1883 y

revisado el 14 de julio de 1967.....c000vevsn

CAPITULO IIIX.

..55

ANALISIS DEL DELITQ DESCRITO EN EL ARTICULO 223 FRACCION VI DE

LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:..60

1.
2.
3.
4,

5.

6.
7.

9

10.
11.

LA CONAUCER. v veerrersvvonnnsssorscassssosranssanss
Clasificacién del delito en orden a la conducta...
El resultado....... Peeesaaaaa
Clasificacién del delito en orden al resultado...
Tipo, Tipicidad y Atipicidad....veeuevirnnnnneesonn
b 1 - Y- [
2. Tipicidad. .....vovnniinann e iet et

3. Elementos del Bipo. c vttt enreronasenananas
d.Atipicidad. . ..l it i i e
La antijuricidad y su aspecto negativo......:.. ..

La imputabilidad y la inimputabilidad.............

. La culpabilidad y la inculpabilidad......ceovieuns

Condiciones objetivas de punibilidad..............

La Punibilidad.......... Ceee e ees ittt e

.61
..66
..67

...69

.72

...72

.73
..74
..81
..84
..87
..90
.94
..95

Modo en el que se incurre en el delito descrito en

el articulo 223 fraccidén VI. de la Ley de Fomento

Proteccidén de la Propiedad Industrial..............

Y
.97



VIII
12. Algunas pruebas idéneas para demostrar el delito de

uso ilegal de marca registrada.........c.00000000...98
13. Formas de aparicidn del delito..,.............,.....92
1. Bl itercriminig. .. cvvnvierecnsnnaneancnonaee.s 99
2. La tentativa en el delito de uso ilegal de
marca registrada.............................‘.100
3. La consumacidn en el delito de uso ilegal de

marca registrada............. .. iiereiinanne...102

CAPITULO IV.

EJERCICIO DE LOS DERBCHOS CONSIGNADOS EN LA LEY DE FOMENTO Y
PROTECCION DE LA PROPZEDAD INDUSTRIAL. « 40 vevnsnenaenneaaen. 103
1, DENUNCIA DE HECHOS ANTE LA DIRECCION GENERAL DE

DESARROLLO TECNOLOGICO. « + v v v v ennevnnsenernnnenenens o103
2. DENUNCIA PENAL ANTE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA
REBUBLICA. « « « e e e e e e e ee e eee s e aeeaneene e e 110

CONCLUSTONES .« « e 2= e eaeroevnnesonsasocasaseraesnionenenssna2ld

BIBLIOGRAFIA . vveuetoerenornsairnrasocisssnsnesosnaasensossesdld?



Ix
ESTUDIO DOGMATICO DEL DELITO DE UéO ILEGAL DE
MARCA REGISTRADA

* Countless other words such as honour,
justice, morality, internationalism,
democracy, science, and religion had simply

ceased to exist." George Orwell.!

INTRODUCCTION

En los dltimos afios se ha podido observar la formacién de
bloques econémicos que pretenden la integracién econdmica de
los paises que conforman tal unién. A través de ella, dada la
aceptacién del hecho, que précticamente ningdn pais del mundo
puede ser autosuficiente, se pretenden compensar las
debilidades y los puntos en los que los paises participes son
superiores, para asi poder enfrentar, en conjuntoc con mayores
utilidades o menores pérdidas, la competencia en el comercio

mundial.

! ORWELL, George, Nineteen Eighty-Four, Penguin Books, Gran
Bretafia, primera edicidn 1954, edicién trigésimasexta, p. 246,
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Si bien, en su mayoria, estas integraciones econdmicas se
forman por medio de la susripcién de tratados internacionales,
en muchos otros casos, dicha integracién se da de facto, como
ha sido a la fecha el caso de México, el cual a pesar de
encontrarse préximo a firmar el Tratado de Libre Comercio con
los E.U.A, ¥y Canad4, es tan dependiente en su comercioc exterior
de su pais vecino del norte, que ha llegade a formar de hecho
un bloque econémico dentro del comercio mundial. En efecto, los
E.U.A. han considerado a México como su abastecedor de materia
prima, que se comprueba con los mads de 70 % de las
exportaciones nacionales que se mandan a los E.U.A., asi como
con la mayor parte de importaciones que se reciben de dicho

pais.

Dado el hecho que los E.U.A. es la primera potencia
militar y econdémica del mundo que mantiene o apoya a infinidad
de grupos de poder Yy que tiene la capacidad de desestabilizar
o fortalecer gobiernos en base a precisamente su poderio
militar y econdmico, sumando a ésto la liberalizacién econémica
y politica en el antiguo bloque socialista, la mayor parte de
los paises han aceptado esta realidad y se han convertido en
sus aliados compartiendo mismos intereses. Los asi llamados
paises tigres orientales y Chile por ejemplo, son una prueba de

ello.
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En el caso de México, observamos que durante la época del
desarrollo estabilizador se pretendié construir y proteger una
industria nacional. Sin embarge, dada la deuda exterior
nacional, la enorme inversién de industrias norteamericanas, la
vecindad con los E.U.A., el malinchismo de muchos conacionales,
la conviccidén de que dicho pais pregona la ideologia correcta,
ya sea gque efectivamente lo sea, o porgque es capaz de
imponerla, México también ha accedido y forma hoy en dia parte
del GATT y préximamente, quizd dentro de este mismo o el
préximo afio, suscriba el Tratado de Libre Comercio con dicho

pais y Canad4.

A consecuencia de ello, se calcula que la industria
extranjera, que entonces entrard a México con inversiones
millonarias, desplazard a la nacional, para convertirlo en un
pais maquilador. Nuestra nacién ya no tendrd entonces una
industria nacional fuerte, pero a través de la maqguila, se
espera absorber el enorme indice de desempleados y aumentar la

capacidad adguisitiva de la poblacién, entro otros objetivos.

Este profxéstico no ha de ser aceptado gustosamente por
mucha gente, pero de cualquier manera, en muchas ocasiones los

gobiernos se ven presionados a llevar una politica aungue no
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sea la deseada por éstos, en otras ocasiones creen hacer lo

ideal para su pais, y en otras, efectivamente lo practican,

Sea cualquiera de estas tres posibilidades, México tiene
su politica trazada, tal y como lo confirma el Plan Nacional de
Desarrollo 1983 - 1994, asi como el Programa Nacional para la
Modernizacién Industrial y del Comercio Exterior 1990 - 1994.
Dicho Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1934 proyecta los

siguientes objetivos principales:

1. Internacionalizar la economia mexicana a través del
apoyo a la formacidén de capital y la capacidad de produccién
con flujos de inversidén extranjera junto con los generados
internamente, asi mismo extender los mercados de venta de la
produccidén nacional en el extranjero y permitir escoger en los
mercados externos los insumos y productos finales demandados

por consumidores e industriales.

2. Por otro lado, pretende la promocién de las
exportaciones, que incluye la diversificacién de 1las
exportaciones industriales por producto y por mercado de

destino.

3. El fortalecimiento del mexcado interno.
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4. Como cuarto objetivo se encuentra el desarrollo

tecnoldgico debido a que el avance industrial depende en mucho

de su capacidad tecnolégica; por eso son de trascendencia:

- La mejora continua de los procesos de produccidn,
- el redisefio continuo de productos,
- la aparicién de productos novedosos con calidad

superior.

5. Por Gltimo pretende la desregulacién de las actividades
econémicas y 1la actualizacién de los marcos de control
gubernamental en la industria y comercio, elimindndose asi

reglamentaciones excesivas.

En sintesis, se pretende lograr la modernizacién de las
actividades econdémicas y comerciales, logrando la insercidn de

México en la economia mundial a gran escala.

Esta internacionalizacién de la economia comprende pues la
entrada de capitales y por lo tanto de medios de producciédn y
finalmente productos o servicios extranjercs. Estos gozan de
una distintividad a través de las marcas que oStentan. Ahora
bien, la Ley que regula y protege la institucién de las marcas

es la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial.
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Considerando que la apertura mexicana va a tener como
consecuencia una eporme entrada de compafiias extranjeras con
todo y sus productos y servicios, éstos se verdn registrados en
México. Al ser la Ley que los regula y protegerd precisamente
la mencionada Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad

Industrial, seré su importancia y trascendencia indubitable.

En cuanto mis intercambio comercial haya, mayor serd el
nimero de productos y servicios en circulacién y por lo tanto
también de marcas; en la medida que éstas tengan aceptacién por
el piblico consumidor, nacerd el interés por su uso ilegal. La
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial sin
embargo, protege las marcas registradas de su uso sin
consentimiento por su titular o sin su licencia respectiva, tal
vy como lo establece el articulo 223 en su fraccidén VI., que
califica como delito el acte de " usar una marca registrada,
sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva, en productos iguales o similares a los que la marca
se aplique,®” ? lo cual pasamos a analizar en el presente

estudio.

? Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial,
Diario Oficial de la Federacién del 27 de junio de 1991, México
b.F., p. 28.



CAPITULO I.

EVOLUCION HISTORICA DE LA LEGISLACION MEXICANA EN

MATERIA DE USO ILEGAL DE MARCA:

1. CODIGO DE COMERCIO DE 1854:

Si bien es cierto que ya en ordenamientos juridicos de la
época colonial se hacia referencia a las marcas, en ninguno se
contemplaba el delito de uso ilegal de marca registrada. De
igual forma, este cddigo, aunque ya del México independiente,
no es la excepcidén. Este hecho no se debe a una falta de
interés por parte de nuestros legisladores, sino a gue en
general, a nivel mundial, observamos un nacimiento tardioc de la
legislacién en materia industrial, A esta circunstancia, se le
suma al caso de México, ~que nuestro pais habia sido una colonia
que logrd su independencia apenas en 1824, época en la cual los
paises, hoy en dia industrializados, ya se encontraban en medio
de la revolucién industrial. Nuestro pais en cambio, lejos de
acercarse a esa evolucién, se mantenia, ain después de 1la

independencia, todavia en un feudalismo nostdlgico.’

La situacién imperante tuvo como consecuencia una
regulacién tardia de nuestra materia y, por lo tanto, del uso

ilegal de la marca registrada, de manera que este ordenamiento

E)

México y su Historia, Editorial Uteha S.A. de C.V.,

Bellavista No. 8, Col. Bellavista, México, D.F., Vol.6, pp. 884-

890,
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no toca el tema a desarrocllar en el presente trabajo. Sin
embargo, ubicamos a este Cédigo como el primer ordenamiento
postindependentista, que hace referencia a las marcas.! De su
revisién concluimos, que no regula el registro de marcas y con
mayor razén, tampoco el uso ilegal de marca registrada.
Unicamente hace referencia a la marca con el objeto de procurax

una distincién de los productos y propietarios.®

2. Cédigo Penal de 1871:

El maestro Sergio Garcia Ramimez nos ¢ menta en su libro
* Derecho Penal," ® que fue este Cédigo la primera gran obra de
legislacién penal mexicana, promulgada el 7 de diciembre de

1871, para entrar el 1% de abril de 1872 en vigor,

En relacidén a nuestra materia, este Cédigo Penal se

concentra en las marcas de las pesas y medidas,’ sin embargo,

¢ MANTILLA MOLINA, Roberto L., Derecho Mercantil, Editorial
Porria, primera edicidén 1946, edicidn 25, México 1987, pp. 15 y 16.

S LEGISLACION MEXICANA O COLECCION COMPLETA DE LAS
DISPOSICIONES LEGISLATIVAS, Cédigo de Comercio de México de Mayo 16
de 1854, Imprenta de Comercio de Dublén y Chévez, Edicién Oficial,
tomo VII, 1877.

§ GARCIA RAMIREZ, Sergio, Derecho Penal, Universidad Naciocnal
Auténoma de México, Instituto de Investigaciones Juridicas, Serie
A, Fuentes b, Textos Yy Estudios Legislativos, nim.66, Ciudad
Universitaria, México D.F., 1990, pp. 11 y 12.

7 HERRERO HERMANOS, Cédigo Penal para el Distrito y
Territorios Federales, Editorial Herrero Hermanos, México, 1906, p.
292.
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se acerca substancialmente al tema que se desarrolla en el
presente trabajo, al sancionar la falsificacién de una marca,
estampilla ¢ contrasefla de una casa de comercio, de un
establecimiento privado de banco o de industria, con arresto
mayor y multa de segunda clase, conforme a lo establecido en su
articulo 701. Asi mismo sanciona este ordenamiento penal, al
gue se procure las marcas verdaderas y haga uso de éstas en
perjuicio del estado, autoridad o de un particular, con la
mitad de las penas sefialadas en los articulos del capitulo III.

{Axt.702).

Concluimos respecto a este ordenamiento, diciendo que es
el primer precedente nacional que encontramos, qgue incorpora el
uso ilegal de una marca. Sin embargo, no se trata de una marca
registrada, y en efecto, nunca se habla de tal, toda vez que
todavia no existe ningin registro de ésta. De cualquier forma,
se refleja la preocupacién del legislador por querer
diferenciar y proteger a los productos originales y evitar

imitaciones, combatiendo asi, la competencia desleal.

3. cédigo de Comercio de 1884:

Gracias a gue la ley del 14 de diciembre de 1883 reformé
el articulo 72 constitucional en su fraccidén X., el Congreso
Federal quedd facultado para legislar en 1la materia de

comercio. Este hecho le posibilité elaborar un nuevo cédigo
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para esta materia, el cual entrd en vigor el 20 de julio de

1884.

En relacién a la historia de las marcas en México, este
cédigo es de suma importancia en virtud de que se asienta por
primera ocasién en un ordenamiento juridico nacional, el
registro de éstas y el tipo de delito de uso ilegal de marca
registrada. El registro se obtiene, segin el articulo 1422,
junto con la propiedad sobre la marca mediante el depédsito de
ésta en la Secretaria de Fomento, en el caso de que la misma no
sSe uge ya por otra persona, o no sea de tal manera semejante

que comprenda la intencidén de defraudar intereses ajenos.

La propiedad de la marca le otorga a su propietario el
derecho exclusivo a su uso (Art.1419); ésto implica, segin el
articulo 1421, que nadie puede reclamar una marca Que ya esté
adoptada por otro. Al ser el titular de la marca registrada el
unico que la puede usar, implica su uso por un tercero, un acte
ilicito, conforme a lo sefialado por el articulo 1423 de la
siguiente manera:

* La falsificacién de marcas produce en el ramo mercantil
la accién de daflos y perjuicios, ademas de las penas que
sefialare el cédigo respectivo.* ® El " c¢ddigo respectivo " es,

en este caso, el Cédigo Penal de 1871,

' legislacién Mexicana o Coleccién Completa de las
Disposiciones Legislativas, Cddigo de Comercio de los Estados
Unidos Mexicanos, Edicién Oficial, México D.F., 1884, p. 368.
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La usurpacién de marcas se da, cuando (Art.1441):

1. Se usa una marca enteramente igual;

2, las palabras mAs importantes de una marca se
repitan en otra, aunque ésta anuncie un propietario diferente;

3. la nueva marca se redacta de manera que pueda
confundirse con otra;

4. las diferencias son puramente gramaticales, y

5. cuando congistiendo la marca en dJibujos o

pinturas, son éstos tan parecidos que producen confusién.

El artficulo 1442 posibilita al titular de un registro
marcario:’ a. entablar la accién civil contra el usuario no
autorizado, teniendo para ellc un plazo de un afio contado desde
el dia en el que sepa de la usurpacién, y de dos meses para

ejerxcer la accién penal antes referida (Art.1444).

Este ordenamiento también hace mencién de las marcas en
los articulos: 209, 212, 241, 247 fracecién VI, 269 y 1418. Sin
embargo, este articulado no tiene mayor relacidén con el tema
que tratamos, por lo cual no hacemos mis referencia a su

contenido.

4. CODIGO DE COMERCIO DE 18390:
Publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 7 al

13 de octubre de 1889, este cédigo entré en vigor el 1i*. de
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enero ‘de 1890 Y nos rige . aun hoy en dfa en la materia de

comercio.

Aunque este ordenamiento ya uUnicamente toca nuestra
materia en su articulo 21 (*En la hoja de inscripcién de cada
comerciante o sociedad se anotardn:... XIII. Los titulos de
propiedad industrial, patentes de invencién y marcas de fabrica
..."},° es de mencionarse, que deja de regularla en forma
especifica. De esta manera, el legislador da lugar al
nacimiento de una regulacién auténoma de nuestra materia, es
decir - de la Ley de Marcas de Fibrica de 1889. Desde luego,
que independientemente de abstenerse practicamente el
ordenamiento mercantil de normar nuestra materia, al entrar en
vigor la mencionada ley marcaria, es éste el ordenamiento
especial y que por lo tanto prevalece sobre el que regula la

materia de manera general, ¢ sea, el Cédigo de Comercio.

Por lo tanto, radica la importancia de este cédigo en
derogar el Cédigo de Comercio anterior (que si regulaba las
marcas en forma especifica), y en dejar de tener peso juridico
para nuestra materia, dando a través de estos cambios, cauce a

la ley que a continuacidén comentamos.

? Leyes y Cédigos de México, Cdédigo de Comercio y Leyes

Complementarias, Coleccién Porrda, Editorial Porrda $.A., México
D.F., primera edicidn 1955, edicién 50, 1988, pp. 7 vy 8.
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S. LEY DE MARCAS DE FABRICA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE

1889:

Nosotros coincidimos con el comentario del maestro Justo
Nava Negrete, al seflalar, que este ordenamiento parece ser de
una trascendencia incipiente, pero que en realidad representa
nada menos gque la independencia de nuestra materia de la

legislacién mercantil. *°

En su articulo 5 confirma la obtencién del registro de una
marca como un acto constitutivo de derechos, ya que establece
la adquisicién de la propiedad exclusiva de una marca de
fdbrica por medio de su registro, previa su solicitud

correspondiente.

Conforme a lo seflalado por el articulo 16, la
falsificacién de marca se da:

* I, Cuando se usen marcas de fabrica que sean una

reproduccién exacta y completa de otra cuya propiedad esté ya

reservada;

II. Cuande la imitacién sea de tal naturaleza que,

presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque

1 NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, Ed. Porrua,
S.A., México, 1988, edicién 28a., p.50.
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no en ciertos detalles, sea suceptible la marca de confundirse

con otra. legalmente depositada.* *

‘La falsificacién de la marca registrada es considerada
como t;\n delito, asi{ como su uso, siempre y cuando sea aplicada
a  objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil
{Art.17). Su penalizacién, sin embargo, a pesar de ser éste ya
un ordenamiento auténomo, la encontramos aidn en el Cédigo
respectivo, o sea, en el Cédigo Penal de 1871, siendo ademis
procedente la via civil por medio de la accién de dafios y

perjuicios, segqin lo establecido por el artfculo 18.

6. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales
del 25 de agosto de 1903 y su Reglamento:
Esta ley fue promulgada el 25 de agosto de 1903 y entré en

vigor el 1t de octubre del mismo afio.

De igual forma que la ley marcaria de 1889, ésta reconoce
el derecho exclusivo al uso de una marca como consecuencia de
su registro en la Oficina de Patentes y Marcas, segin 1lo

confirma el articulo segundo.!'?

13 Coleccién de Cddigos y Leyes Federales, Leyes sobre Patentes
y Marcas, Ley sobre Marcas de Fabrica, Ed. Herrero Hermanos, Nueva
Edicién, México D.F, 1913, p. 178,

12 coleccidn de Cédigos y Leyes Federales, Leyes sobre Patentes
y Marcas, Ley de Marcas Industriales y de Comercio, Editorial
Herrero Hermanos, Nueva Edicién, México D.F., 1913, p. 118,
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Profundizando en nuestro tema, es de mencionarse que esta
ley ofrece una batalla definitiva en el combate al uso ilegal
o falsificacién de una marca, basédndonos para ello
especialmente en el articulo 18 de este ordenamiento, gue dice:
“ Se castigard con uno a dos afios de prisién y multa de
cien a dos mil pésos, o una u otra pena a juilcio del Juez, al
que ponga a los objetos que fabrique o expenda, una marca ya
registrada legalmente a favor de otra persona con el fin de

amparar articulos similares ..."

En su articulo 26 establece este ordenamiento, que en caso
de reincidencia se aplica por la primera vez una mitad mds de
las penas prescritas, y por cada nuevo casc de reincidencia se

agrava la pena con una mitad mis.

Abundando en este sentido, asienta el articulo 27, gque *
los impresores, litégrafos, etc., que fabriquen marcas
falsificadas a las que se les dé un uso indebido, y todo aquel
gque las venda © ponga en venta o circulacién, tendrdn el
cardcter de coautores, cémplices, etc., que les Vcorresponda,
seglin su respectiva responsabilidad calificada de acuerdo con
los principios y preceptos establecidos por el Cédigo Penal del
Distrito Federal.* !* Asimismo, sefiala el articulo 19 una pena

consistente en arresto menor y multa de segunda clase, o una u

¥ 0p. cit., p. 125.
 op. cit., p. 129.
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otra, pero a juicio del juez, al que sin ser autor de 1los
hechos, que enumera el articulo 18, dolosamente venda, ponga en
venta o circulacién efectos marcados de la manera expresada en

el mismo articulo.

Ahora bien, independientemente de la imposicidén de las
penas mencionadas, el titular de la marca registrada también
tiene derecho a exigirle al autor del delito el pago de dafios
¥y perjuicios, e inclusive hacer que se le adjudiquen todos
aquellos productos que ostenten su marca, no importando en
manos de quién estén, asi como los aparatos con los que se
hayan fabricado los productos que ostenten la marca ilegalmente

usada (Art.29).

Por otra parte, puede el titular de la marca registrada
pedirle al juez el aseguramiento de los objetos mencionados en
el articulo 29, nombrando para elle un depositario de éstos;
todo ésto, antes de entablar la demanda o durante el juicio

mismo, teniendo para ello que cumplir con diversos requisitos.

L.a diligencia correspondiente, para llevarse a cabo tal
aseguramiento, se practica bajo responsabilidad del
solicitante, sin audiencia de la parte a la que se le reclama
responsabilidad, quedando obligado al pago de daflos y
perjuicios que se le ocasionen al demandado en loa casos de que

no se entable accién penal o civil dentro de los siguientes 15



11
dias, si es absuelto el demandado o se sobresea en el proceso

(Art,31).

El articulo 32 establece, que " el juez qgue conozca de los
delitos de gque hablan los articulos anteriores, decidiri
también sobre la ... propiedad de la marca, cuando éstas se
opongan c¢omo defensa en contra de la accién penal
correspondiente, y la sentencia respectiva se hard saber a la

Oficina de Patentes y Marcas." **

En el caso de que la querella no sea formulada por el
titular de la marca, el autor del o de los delitos pierde, en
favor del erario federal o del Estade que corresponda, los
productos que ostenten la marca ilegalmente wusada, Ssiendo
destruidos los instrumentos con los que se fabriquen dichas

marcas (Art.33}).

Las sentencias de indole civil o penal relacionadas con
las marcas, son comunicadas a la Oficina de Patentes y Marcas
cuando de algin modo modifiquen los derechos relativos a una
marca y son, asimismo, publicadas en la Gaceta Oficial y
anotado el registro de la marca de cuyos derechos se trate, B
los capitulos IV. y V., se establecen los procedimientos para

los juicios de orden civil y penal correspondientes.

¥ Op. cit., pp. 131 y 132.
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De gran transcendencia es el hecho que, como pudimox
observar, este ordenamiento también seflala las penas a las que
se hacen acreedores los que lo incumplan. Dada esta situacién,
deroga esta ley el articulado referente del Cédigo Penal de
1871, aunque éste siga siendo supletorio de esta disposicidn en
estudio, tal y como se ve asentado en el articulo 36 antes
mencionado. De hecho establece el articulo 92 transitorio, que
" se derogan los articules 700, 701, 702 y 708 del Cédigo Penal
del Distrito Federal, por lo gue se refiere a su aplicabilidad

a los delitos de marcas de que habla la presente." **

Reglamento de la Ley de Marcas de 24 de
Septiembre de 1903:
Este reglamento fue expedido el 24 de septiembre de

1903 y entrd en vigor al dia siguiente.

Como preceptos relacionados al tema que se desarrolla en
el presente trabajo, inicamente se localizaron los articulos 22

y 24 dentro de este ordenamliento juridico.

El articulo 22 establece en relacién al articulo 38 de 1la
ley reglamentada por esta disposicién juridica, que toda
publicacién de sentencias que desee el interesado, tiene que

ser solicitada por escrito a la Oficina de Patentes y Marcas,

¥ op. e¢it., p. 151,
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acompafiando * una estampilla por valor. de un peso con el
resello de " Marcas " la que se cancelard en el documento que

se les indique. * V7

Por otra parte, se relaciona este ordenamiento en su
articulo 24 al tema que se desarrolla en el presente trahajo,
haciendo referencia a una obligacién a la gue todo titular de
un registro marcario debe darle cumplimiento para poder
entablar acciones penales y civiles en contra de usuarios
ilegales de su marca, consistente en que para los efectos del
articulo 87 de la Ley, los interesados tienen que hacer una
solicitud especial a 1la Oficina de Patentes y Marcas, y remitir

doce ejemplares de la marca y el cliché correspondiente.

7. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de
26 de Junio de 1928 y su Reglamento:

La ley que se comenta, se expididé en la fecha arriba
mencionada y se publicé el 27 de julio de 1928 en el Diario
0Oficial de la Federacidn, entrando en vigor el 1% de enero de
1929. Dicho ordenamiento reconoce el sistema mixto atributivo -
declarativo de derechos que adquiere una persona sobre una

marca, toda vez que establece en sus articulos cuarto, quinto

17 Coleccidn de Cédigos y Leyes Federales, Leyes sobre Patentes
y Marcas, Reglamento de la Ley de Marcas del 25 de agosto de 1903,
Nueva Edicidn, Editorial Herrero Hermanos, México D.F., 1913, pp.
161 y 162.
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y 39 fracciones II. y III., el derecho exclusivo derivado del
registro de una marca, asi como el surgido del uso de una marca
aunque no este registrada, como fuente de derechos sobre la

misma, como lo seflala el artficulo cuarto.

El capitulo especialmex;lte dedicado en esta ley al tema Que
se desarrolla en el presente trabajo, es el séptimo, en el cual
encontramos el fundamento para atacar el uso ilegal de marca
registrada. En principio se requiere para ello una declaracién
de falsificacién o uso ilegal de una marca, que la prepara el
Departamento de la Propiedad Industrial de oficio o a peticién
de parte; sin embargo es de mencionarse, que la rersona a quien
dicha declaracién perjudique, goza del derecho para demandar
judicialmente su revocacidén, de acuerdo con el procedimiento
sefialado en el capitulo VI. de esta ley (Axt.59), asi como
ambas partes, para ejercer sus acciones civiles y de dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido por el capitulo X. del
mismo ordenamiento. Dicha declaracidén administrativa gqueda
firme si transcurre el plazo de quince dias sin que el
perjudicado pida su revocacidén judicialmente. Si la resolucidn
es contraria a los intereses del |wusuario ilegal, el
Departamento de la Propiedad Industrial 1lo hace del
conocimiento de la Procuraduria General de la Reptblica, para
que se ejercite la accién penal correspondiente en contra de

las personas que resulten responsables, de acuerdo con las
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penas y procedimientos establecidos por los capitulos IX. y XI.

deé 1la léy que se comenta.

Ahora ' bien, .si la resolucién administrativa no es
recurrida, y la autoridad judicial la confirma, ésta de oficio
ileva a cabo la consignacién al Ministerio Piblico para 1los

mismos efectos sefialados en el parrafo anterior (Art.60).

Con la finalidad de combatir tajantemente la competencia
desleal e ilicita, el articulo 61 de esta ley faculta al juez,
que conozca de la demanda de revocacidn, para que, a peticién
de la parte interesada, decrete la suspensién de la explotacién
de la marca, imitada o usada ilegalmente. La unica condicién
impuesta a la préctica de esta medida, consiste en que la parte
interesada que promueva, proporcione una fianza a satisfaccién
del ‘juez para garantizar los dafios o perjuicios, para el caso
de que la declaracién administrativa sea revocada. De igual
forma sefiala este articulo, que si la resolucién administrativa
queda firme, y una vez que el Ministerio Publico consigne el
caso al juez competente, éste de oficio ha de mandar a

suspender la explotacién, sin necesidad de requisito alguno.

En términos generales, y basdndonos en el articulo 90,
toda sentencia civil o penal que de cualquier manera se
relacione con las marcas de que se ocupa esta ley, es

comunicada al Departamento de la Propiedad Industrial, asi como
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todo auto o resolucién que recaiga con motive de las
diligencias a que se refieren los articulos 61, 84, 85 y 86, en
base'a lo cual, dicho Departamento ha de ordenar la publicacién
respectiva en la Gaceta, y las anotaciones que correspondan en

los expedientes.

La sancién a la que se hace acreedora la persona que lleve
a cabo el delito de uso ilegal de marca registrada, es seflalada
en el articulo 73, que dice:

* Se castigard con 1 a 2 afios de prisién y multa de
$100.00 a $2000.00, o una u otra pena a juicio del Juez, al que
ponga a los efectos que fabrique o expenda, una marca ya
registrada legalmente, conforme a esta Ley, en favor de otra

persona con el fin de amparar articulos similares ... * *

Por otra parte, impone asimismo el articulo 74 un castigo
consistente en arresto menor y multa de segunda clase o una u
otra a criterio del juez, al gue sin ser autor de los hechos
que enumera el articulo 73, dolosamente venda, ponga en venta
o circulacién, efectos marcados de la manera que expresa el

mismo articulo.

Bl articulo 83 de esta disposicién juridica da el

fundamento de la accién para perseguir el delito de uso ilegal

¥ piario Oficial de la Federacidén, Ley de Marcas y Avisos y
Nombres Comerciales del 27 de julio de 1928, Talleres Gréficos de
la Nacién, México D.F., julio 27, 1928, p. 16.
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de marca registrada, a toda persona fisica o moral que se
considere perjudicada; sin embargo, seflala como 1iequisito
previo para su ejercicio,. la declaracién relativa hecha por el
Departamento de la Propiedad Industrial en los términos del
Capitulo VIX. Una vez iniciado el proceso, se continua éste de

oficio.

Independientemente de la sancién penal impuesta al
infractor del uso exclusivo de una marca registrada, éste se
hace también acreedor al pago de dafios y perjuicios derivados
del acto penado, asi{ como a perder en favor del titular de la
marca registrada todos los productos que ostenten dicha marca.
Por iltimo, tiene el titular de la marca registrada el derecho
a que se le entreguen todos los objetos con los que se haya

fabricado la marca de referencia (Art.84).

Ademds de lo mencionado en el pdrrafo anterior, el duefio
de la marca puede pedirle al juez, ya sea antes de entablar su
demanda, o durante el juicio, el aseguramiento de los objetos
estipulados en el mismo articulo, y nombrar, bajo su
responsabilidad, un depositario de ellos. Con tal finalidad sin
embargo, tiene que cumplir con una diversidad de requisitos.
Las diligencias correspondientes se practican sin audiencia de
la parte contra quien se pidan y bajo 1la exclusiva
responsabilidad del que las solicita, el cual queda obligado al

pago de los dafios y perjuicios que se ocasionen al demandado,
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ya sea porque éste fuere absuelto o se sobresea en el proceso.
En estos casos se manda levantar inmediatamente el
aseguramiento a que se refiere el articulo anterior 85

(Art.86).

En el caso de la comisién del delito de uso ilegal de
marca registrada, no siendo formulada la querella respectiva
por el propietario de la marca legalmente registrada que
resulte indebidamente usada o falsificada, o que no se adhiera
a la accidén intentada por el Ministerio Publico, pierde el
autor del delito mencionado en favor del erario federal los
objetos cque hubieren sido sefialados con la marca ilegal,
destruyéndose, ademis, las marcas © utensilios mencionados en

el articulo 84 (Art.87).

El procedimiento correspondiente a la revocacidén de las
determinaciones administrativas, se encuentran estipuladas en
el capitulo VIII. Tal procedimiento, se lleva ante los Jueces
de Distrito de la Ciudad de México (Art. 65). De esta forma,
las resoluciones administrativas emitidas por el Departamento
de la Propiedad Industrial relativas a la falsificacién o uso
ilegal de marca, pueden ser recurridas ante los jueces
mencionados dentro de los 15 dias siguientes de haber sido
pronunciadas. Ante la sentencia del Juez de Distrito
correspondiente, cabe a su vez la apelacién ante el Tribunal de

Circuito {(Art.71).
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- Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres

Comerciales del 31 de diciembre de 1928:

Este Reglamento es de significativa importancia para
el tema de nuestro trabajo, en virtud de que contiene un amplio
cap{tulo substancioso que versa sobre él.

i

Los articulos que dentro de este ordenamiento hacen
referencia al tema que analizamos, son los que se citan y
comentan a continuacidén:

El articulo 8% seflala qgue, sdélo a partir del momento en
que se exhiban las etiquetas a colores, se consideran éstos,
para los casos de falsificacidn, como caracteristicas de 1la
marca. Este hecho refleja la importancia de las formalidades a
las que el titular de una marca registrada debe dar cabal

cumplimiento.

Otra formalidad consiste en ostentar la marca registrada
como tal, requisito que en caso de no ser cumplido trae como
consecuencia la falta de accién civil o penal, tal y como lo

establecen los articulos 38 y 39.

Ahora bien, una excepcién al uso ilegal de una marca
registrada, la brinda el articulo 79, que dice:
* ... si el registro se solicita después de 3 afios de

efectuado el anterior, no se nulificard éste aun cuando el
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solicitante pueda comprobar que ha usado la marca antes que
aquéll‘A

" Sin embargo, si el solicitante del- registro hubiere
estado usando la marca antes gue aquél que la registrd, y ha
continuade el uso sin interrupcidn, por mds de tres afilos, con
posterioridad a la fecha del registro anterior, tendrd derecho
para seguir usando la marca, en los términos del articulo 4% de

la Ley." ¥

El capitulo del presente reglamento, dedicado en forma
exclusiva al tema que tratamos, es el sexto el cual establece
entre otras imposiciones, que en los casos de falsificacién o
uso ilegal de marcas, éstos son resueltos administrativamente
por el Departamento de la Propiedad Industrial, ya sea de
oficio o a solicitud de parte, sin perjuicio de que su
resolucién pueda ser revocada mediante el procedimiento
establecido en el Capitulo VIII. de la Ley (Art.90). La
resolucidén administrativa correspondiente se obtiene mediante
una solicitud, a la que se debe acompafiar un ejemplar de la
marca que se considere usada ilegalmente, indicandose ademds,

los datos que la identifiquen (Art.91).

¥ piario Oficial de la Federacién, Reglamento de la Ley de

Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 27 de julio de 1928,
Talleres Graficos de la Nacidn, México D.F., diciembre 31, 1928, p.

7.
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En cuanto a la persecucién del delito, que se analiza en
el presente trabajo, debe considerarse gue si la narca en
cuestidn fue registrada conforme a las leyes anteriores a la de
1928, es necesario que se le practique el examen de novedad
previsto por el articulo 36 de la Ley. Si la marca en cuestién
no goza de la novedad por existir un registro anterior que deba
prevalecer, no procede la declaracién de uso ilegal respecto a
dicha marca, pero si debe hacerse respecto a la marca
primeramente registrada (Art.92). E1 examen debe pedirse
previamente a la solicitud de declaracidn o simulténeamente con
ésta. La peticidén ha de formularse en escrito por duplicado,
acompafiAndose el pago de derechos correspondiente, seflalados en

el articulo 116, inciso VIII. de la Ley.

Las resoluciones dictadas en relacién a los casos de uso
ilegal de marcas, se comunican a las personas a quienes se
atribuyan tales actos, si dichas personas fueren conocidas y se

supleren sus domicilios (Art.93).

pas declaraciones administrativas de uso ilegal de marcas,
se practican desde un punto de vista puramente técnico, sin
prejuzgar en modo alguno las acciones civiles o penales que en
el caso puedan ejercitarse (Art.94). Dichas resoluciones
administra%ivas no causan pago de derechos, siendo, sin embargo
requisito previo para obtenerlas, que se entere como depésito

la cantidad de $§ 10.00 que gueda a beneficio del Fisco si el
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‘En cuanto a la persecucidn del delito, que se analiza en
el presente trabajo, debe considerarse que si la marca en
cuestién fue registrada conforme a las leyes anteriores a la de
1928, es necesario que se le practique el examen de novedad
previsto por el articulc 36 de la Ley. Si la marca en cuestidn
no goza de la novedad por existir un registro anterior que deba
prevalecer, no procede la declaracidn de uso ilegal respecto a
dicha marca, pero si debe hacerse respecto a la marca
primeramente registrada (Art.92). El1 examen debe pedirse
previamente a la solicitud de declaracidn o simultdneamente con
ésta. La peticidén ha de formularse en escrito por duplicado,
acompanindose el pago de derechos correspondiente, seflalados en

el articulo 116, inciso VIIX. de la Ley.

Las resoluciones dictadas en relacién a los casos de uso
ilegal de marcas, se comunican a las personas a quienes se
atribuyan tales actos, si dichas personas fueren conocidas y se

supieren sus domicilios (Art.93).

Las declaraciones administrativas de uso ilegal de marcas,
se practican desde un punto de vista puramente técnico, sin
prejuzgar en modo alguno las acciones civiles o penales que en
el caso puedan ejercitarse (Art.94). Dichas resoluciones
administr;t;,ivas no causan pago de derechos, siendo, sin embargo
requisito previo para obtenerlas, que se entere como depdsito

la cantidad de $§ 10.00 que qgueda a beneficio del Fisco si el
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resultado fuere adverso al solicitante (Art.95). Sin embargo,
si i; :esoluéién es recurrida ante la autoridad judicial y el
fallo de ésta 'favorece al interesado, éste tiene el derecho a

recoger ‘el depdsito efectuado (Art,96}.

8. Cédigo Penal de 1929:

La presente disposicién juridica fue publicada el 5 de
octubre de 1929 y entrd en vigor el 15 de diciembre del mismo
afio.

Considerando, que si ya la Ley marcaria de 1903 habia
derogado el articulado relacionado con nuestra materia del
Cédigo Penal entonces vigente, adquiriendo éste una funcidén
unicamente supletoria de dicha Ley, asi como posteriormente del
ordenamiento de nuestra materia de 1928, no tiene mayor sentido
que la presente disposicién legal trate nuevamente la materia
marcaria de manera tan amplia. Asimismo, es de mencionarse que
la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de junio de
1928 y su reglamento vienen a ser ordenamientos auténomos de
nuestra materia, no habiends por lo tanto necesidad de que este
C6digo Penal se sumara a su normacién. Es debido a esta doble
normatividad, que también el delito en estudio sufre un doble
tratamiento, siendo, sin embargo, la disposicién especial la
que consecuentemente prevalece sobre el Cédigo Penal, al cual,

como menciondbamos, le toca una funcién dnicamente supletoria.
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jell articulo 694 de aste

ordenam:.ento urxdlco que d:.ce

G ones com:enldas en’‘éste Capitulo no se

asos'relatxvos a’,...marcas 1ndustr1.ales .y de
C y lo que no estuviere prev:.sto en:las leyes
especlales de esas materias, © no se opusiere a lo establecido:
en: ellas_’t %% Consecuentemente, pasamos al estudio de 1la

rdisp'dsicién juridica siguiente que estuvo en vigor.

9. Ley de Propiedad Industrial de 1942 y su
Reglamento:
La presente ley fue publicada en el Diario Oficial de la
Federacién el 31 de diciembre de 1942 y entré en vigor el dia

siguiente.

El registro de la marca tiene caracteristicas

.. constitutivas de derechos, partiendo del hecho que el articulo

96 establece que toda persona que use © gquiera usar una marca
para distinguir los articulos que fabrique o produzca y denotar
su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de su uso,
mediante el registro correspondiente en la Secretaria de la
Economia Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos

que establecen la presente ley y su reglamento.

1929,

3% fieyes Penales Mexicanas 3, Cédigo Penal del 5 de octubre de
Instituto Nacional de Ciencias Penales, Talleres Grédficos de

la Nacién No. 80, México 2 D.F., diciembre 1973, p. 237.
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Sin embargo, no implica el derecho al uso exclusivo de una
marca, cltenido mediante su registro, efectos contra un tercero
que haye explotado ya dicha marca en la Republica, con mds de
tres  aflos-de anterioridad a la fecha legal de dicho registro
{Art. 99). En tal caso, seqgin seflala el articulo 100, si 1la
persona que usaba ya la marca posteriormente registrada por un
tercero, presenta a su vez su solicitud, dentro de los tres
afios de efectuado el anterior, queda la marca registrada sujeta
a lo que previene la fraccién II. del articulo 200 de la ley

que se comenta, es decir, a sufrir un procedimiento de nulidad.

Otra excepcién a la regla de la prohibicidén de uso de una
marca registrada sin consentimiento y licencia de su titular,
es la asentada en el articulo 109, gue dice:

* Cuando el nuevo registro de una marca,sea solicitado y
obtenido por una persona distinta del registrante gque, no
obstante estar uséandola, la hubiere dejado caducar por falta de
renovacién este 1ltimo, en ejercicio del derecho que confiere
el articulo 99 de esta ley, y con las limitaciones establecidas
para esos casos, podrd segquir haciendo uso de la misma, como
marca no registrada, pero no tendrd los derechos gque conceden
las fracciones II del articulo 200, y 201 de este ordenamiento,

2. o sea de obtener la nulidad de dicho registro.

il pegislacidn sobre Patentes - Marcas, Pesas - Medidas y

Energia Eléctrica, Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre
de 1942, Ediciones Andrade S.A., México, noviembre 18, 1963, p.22~
2.
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El uso de una marca registrada, por una persona que 1no sea
sutitular,’ esta autorizado en los términos del articulo 161,

‘siemprey’cuando ésta sea inscrita en el registro a titulo de

‘de’’la ‘marca. Dicho usuario autorizado goza de 1la

‘,fa‘cult'adv'pa‘ra tomar las medidas legales tendientes a impedir la

“falsificacién, imitacidén o uso ilegal de la misma (Art.163).

El: capitulo VIII. de la presente ley se intitula
falsificacién, imitacién o uso ilegal de las marcas, y
establece para  la persecucién del delito en comento, que la
Secretaria de la Economia Nacional emita una declaracidn de
falsificacién o uso ilegal de marca registrada. La necesidad de
la declaracién se ve reflejada en el articulo 264, que lo
establece de la siguiente manera:

* La accién para perseguir cualquiera de los delitos que
comprende este capitulo corresponde al Ministerio Puiblico,
vy, en general, a toda persona fisica o moral cque se considere
perjudicada; pero en los casos de falsificacidn, imitacién o
uso ilegal de una marca, ... serd requisito previo para su
ejercicio, la declaracién relativa hecha por la Secretaria de
la  Economia Nacional en los términos del capitulo VIII. del
titulo tercero de esta ley. Una vez iniciado el proceso se

continuard de oficio de todos modos.* ¥

3 op. cit.-, p. . 49.



26

La declaracién de falsificacidén, imitacidn o uso ilcgal de
una marca registrada es de indole administrativo, pudiendo ser
solicitada de oficio, a peticidén de parte, o del Ministerio
Piblico cuando tenga algiln interés la Federacién (Art.184).
Dicha peticidn debe ser acompafiada por un ejemplar de la marca
ilegal, indicéndose ademds, los datos que identifiquen la marca
imitada, falsificada o respecto de la cual se hace uso ilegal

(Art.190).

Para obtener la declaracién administrativa se requiere del
pago de los derechos que por el estudio y examen de 1la
solicitud relativa, establezca la tarifa {Art.191). Dicha
declaracién oficial se hace desde un punto de vista técnico y
no prejuzga las acciones civiles o penales que en el caso sean
procedentes {Art.195). Las resoluciones administrativas
dictadas en materia de imitacién, falsificacién o uso ilegal de
marcas, se comunican a los interesados, as{ como a las personas
a quienes se atribuyan los actos que motivaren la solicitud de
declaracién correspondiente (Art.196). Asimismo se publica la
declaracién administrativa en la * Gaceta de la Propiedad
Industrial * y se hace del conocimiento de la Procuraduria
General de la Repiblica para que ejercite la accién penal
correspondiente en contra de las personas que resulten

responsables (Art.197}.
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Una excepcidén a la prohibicidn de uso por un tercero de
una marca  registrada, es el asentado en el articulo 201,

fracc‘.idn IV., el cual establece que para el caso en el que se

" solicita una marca después de tres afios de ya haber sido

.publicado su registro a nombre de un tercero, no se nulifica

éste aun cuando el solicitante del registro hubiere estado
usando la marca antes que aquél que la registréd, y haya
continuado su uso sin interrupcién por mis de tres afios, con
posterioridad a la fecha de publicacidén del registro anterior;
sin embargo, si goza del derecho para seguir usando la marca en

los términos del articulo 99 de esta ley.

Ahora bien, para obtener por parte de la Secretaria 1la
declaracidén administrativa que reconoce el uso ilegal de una
marca registrada, se requiere del cumplimiento del
procedimiento correspondiente, el cual se ve asentado en el
articulo 229, que se cita a continuacién:

* Las solicitudes de las declaraciones administrativas
... de falsificacién o uso ilegal de una marca ... deberdn
formularse por cada caso, en escrito por duplicado, al que se
acompafiardn los documentos o comprobantes en que apoye la
promocién, enterdndose, ademds, los derechos de estudic y
examen que correspondan. Si no se satisfacen los requisitos

anteriores, se fijard un plazo de quince dias para que lo sean,
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y de no cumplirse en ese término, se considerard abandonada la

‘gestidn, requiriéndose, en su caso, nueva solicitud." ¥

) Satisfechos los requisitos a que se refiere el articulo
2'29,', la solicitud presentada se hace del conocimiento del
éresﬁnto usuario ilegal de la marca registrada, envidndose
Ebpia de la misma al domicilio que designe el promovente y
fijéndole un plazo, de acuerdo con la naturaleza del asunto y
con la distancia de la poblacidén en que resida, para que ocurra
por si o por medio de apoderado debidamente acreditado a
enterarse de la declaracién formulada en su contra; dentro del
mismo plazo debe presentar por escrito las objeciones u

observaciones que considere pertinentes (Art.230).

Las resoluciones administrativas que declaren
falsificacién o uso ilegal de una marca registrada, también se
publican en la Gaceta de 1la Propiedad Industrial. La
notificacién surte efectos en los términos del arti;ulo 233,
cuando el presunto usuarioc ilegal cambie de domicilio, sin dar
aviso a la Secretaria, con posterioridad a la fecha en que haya
recibido la comunicacién a que se refiere el articulo 230
arriba comentado (Art.238).

El tipo ‘del delito de uso ilegal de marca registrada se

encuentra en el articulo 255 de esta ley, que dice:

3 Qp. cit., pp. 42 y 43.
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“ Al gque sin el consentimiento del duefio de una marca
registrada legalmente, la emplee para amparar articulos
similares, se le impondrd prisidén de tres dias a dos afios y
multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas a

juicio del juez ... %

Conforme al articule 256, también le es impuesta una
sancidn, consistente.en prisidn de tres dias a un solo afio y
multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a
criterio del juez, al que sin ser autor de los hechos que
enumera el articulo 255, antes citado, dolosamente venda, ponga
en venta o en circulacidén efectos de la manera que expresa el

mismo articulo.

De igual forma que en el Cdédigo Penal de 1929, también se
sanciona en esta ley a los impresores, litdégrafos, etc. que
fabriquen marcas falsificadas, procurando asi el legislador un
combate mas radical frente a todos los participes de dicho

delito, conforme a lo asentado en el articulo 257.

Por otra parte, se compensa al propietarioc de la marca
invadida, independientemente de a través del pago de dafics y
perjuicios, con la entrega de todos los productos que ostenten
la marca ilegalmente usada, asi como de los medios de

produccidn utilizados para fabricar las impresiones de dichas

# Op. cit., p. 48.
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mai;cas, sieuﬁpre y cuando el titular de la marca no haya omitido

_al§®a~ de lbas‘,‘anot‘aciones que seialan como obligatorias los

: ar’ticul'o’s i}ll ¥ 183 de esta ley, segiin el articulo 265.

Dentro del procedimiento para llegar finalmente a 1lo
seflalado en el articulo 265, el propietario de la marca
ilegalmente usada, puede solicitarle al juez, ya sea antes de
entablar su demanda respectiva, o durante el 3juicio, el
aseguramiento de los objetos a que se refiere el segundo y
tercer parrafo del mismo articule, y nombrar, bajo su
responsabilidad, un depositario de ellos, teniendo para ello
que cumplir con una serie de requisitos {(Art.266)., Este tipo de
medidas equivalen al embarge precautorio civil, que en este
caso tienen como objeto, la obstaculizacidén al £lujo de 1la

mercancia presuntamente ilegal al comercio.

Segin lo establecido por el articulo 267, las diligencias
a las que hace referencia el articulo 266, se practican sin
audiencia de la parte contra quien se pidan y bajo la exclusiva
responsabilidad del que las solicita, el cual queda obligado al
pago de los daflos y perjuicios que por tal motive se ocasionen
al demandado, ya sea porqgue éste fuese absuelto o se scobresea
en el proceso. En estos casos se manda levantar inmediatamente

el aseguramiento en cuestidn.



31

El articulo 276 establece gue las sentencias penailes
relacionadas con la materia de que se ocupa esta ley, asi comu
los autos o resoluciones que recaigan con motivo de las
diligencias a que se refieren los articulos 265, 266 y 267
entre otros, se comunican a la Secretaria de la Economia
Nacional, la cual se encarga de la publicacidn respectiva en la
* Gacetz de la Propiedad Industrial,* haciendo asi mismo las

anotacianes respectivas en los expedientes correspondientes.

Por ultimo, en lo que se refiere a esta ley, es de
mencionarse, que en el articulo 277 encontramos asentado, que
las resoluciones administrativas hechas por la Secretaria de
Economia son recurribles mediante un escrito gue se presenta
dentro de los siguientes 15 dias de haber sido pronunciadas. La
ejecucidn se suspende si el interesado garantiza el importe de

la multa.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

del 1®* de enero de 1943:

Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial al
mismo tiempo gue la ley que regula, o sea, el 31 de diciembre
de 1942, y entrd en vigor al dia siguiente. Curiosamente, no
toca esta disposicidén juridica de manera mads profunda el tema
que analizamos en el presente trabajo. En efecto, se limita a

seflalar en su articulo 75, que de acuerdo con lo sefalado por
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el articulo 141 de la Ley, no pueden ejercitarse las acciones
civiles o penales que se deriven del registro de una marca, si
apareciere que los hechos que las hubiesen originado, hubiesen
tenido lugar en fecha posterior a aquella en que el propietario
de una marca ponia sus efectos al comercio sin la indicacién de

encontrarse registrada.

De igual forma establece el articulo 76, que " cuando por
alguna circunstancia, el propietario de una marca hubiere
puesto efectos al comercio sin la indicacién de encontrarse
registxada, serd necesario un aviso al piblico, por medio del
*Diario Oficial* y de la "Gaceta de la Propiedad Industrial,*
a costa del interesado, para que puedan ejercitarse a los
treinta dias siguientes a la publicacién, las acciones civiles
Yy penales que del registro se deriven, siempre y cuando a
partir de esa fecha se cumpla efectivamente con las

disposiciones relativas." 3%

10. Ley de Invenciones y Marcas de 1976
Publicada en el Diario Oficial el 10 de febrerc de 1976 y

entrd al dia siguiente en vigor.

3% Legislacién sobre Patentes - Marcas, Pesas - Medidas y
Energia Eléctrica, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial
del 31 de diciembre de 1942, Ediciones Andrade S.A., México, D.F.,
Nov. 18, 1963, p. 19.
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Conforme a lo establecido en el articulo 88, es el
registro de una marca efectuado en la Secretaria de Cowmercio y
Fomento Industrial, el gue le da origen a los derechos de su
uso exclusivo, siendo por lo tanto de tipo constitutive. Sin
embargo, concluimos respecto a este calificativo, que el tipo
de sistema gue reconoce esta ley en cuanto al origen de los
derechos mencionados, es mixto atributivo- declarativo, en base
a lo establecide por el articulo 93 que comentaremos mas

adelante,

Sin embargo, establece el articulo 93, que * el derecho al
uso de una marca, obtenidoc mediante su registro, no producird
éfecto contra un tercero que, de buena fe, explotaba en la
Repiblica la misma marca u otra semejante en grado de
confusién, para los mismos o similares productos o servicios,
siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca
con mAs de un afio de anterioridad a la fecha legal de su
registro, o del primer uso declarado, que deberda comprobar en

su oportunidad.*

* Bl tercero tendrd derecho a solicitar el registro de la
marca, dentro del afio siguiente al dia en que fuere publicado
el registro vigente, en cuyo caso deberd tramitarse por el

interesado y resolverse previamente, la nulidad de éste.* 2¢

3 op. cit., pp. 39 y 40.
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Es en este articulo en el cual encontramos el fundamento
para poder calificar el origen de los derechos derivados de una
marca como de tipo mixto atributivo - declarativo, toda vez que
este articulo 93, no le da nacimiento a tales derechos en base
al registro, sino al uso gue se le hubiese dado a la marca en

cuestidn.

Los derechos a perseguir al usuario ilegal de la marca
registrada no se restringen a su titular, s no que se amplian
a su usuario registrado, conforme a lo seffalado en el articulo

136 de esta ley.

Una vez detectado el usuario ilegal de la marca
registrada, se solicita a la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial una declaracidn administrativa que confirme 1la
existencia de tal acto, cuyo procedimiento se sefiala en 1los
articulos 193 y 194. Dichos articulos establecen, que las
solicitudes de las declaraciones administrativas deben
formularse por escrito, acompafidndose los documentos Yy
constancias en que se funde la promocidn. Deben formularse por
separado tantas solicitudes como acciones desee ejercitar el
solicitante. De no satisfacerse dichos requisitos, se concede
al solicitante un plazo no menor de ocho, ni mayor de quince
dias hdbiles. Si no se cumple en el término concedido, se tiene

por abandonada la gestidn.
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El articulo 194 seflala respecto a la declaracidén
administrativa, que una vez que estén satisfechos los
requisitos que establece el articulo 193 mencionado, se corre
traslado a la contraparte, concediéndole un plazo no menor de
quince ni mayor de treinta dias hdbiles para que se entere de
los documentos y constancias en que se funde la accién y
manifieste lo que a su derecho convenga. El traslado se lleva
a cabo en el domicilio que designe el promovente, conforme al

articulo 192 de esta ley.

La Secretaria mencionada puede allegarse, por su parte,
todos los elementos que considere necesarios para cerciorarse
de la exactitud de cualquier dato, y, en su caso, requerir la

comprobacidn correspondiente.

El articulo en el que se tipifica el delito de uso ilegal
de marca registrada es el 211 en su fraccién IV, que sefiala:

* Son delitos:...IV. Usar, sin consentimiento de su
titular, una marca registrada para distinguir los mismos o

similares productos o servicios que aquélla proteja.* ¥’

La sancién que le corresponde al que cometa la conducta
delictiva citada, se sefiala en el articuloc 212, que impone de

dos a seis afios de prisién y multa por el importe de cien a

27 op. ecit., p. 73.
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diez mil veces el salario minimo diario general del Distrito

Feﬂé}fal .

Para el’ejercicio de la accién penal, se requiere de la
previa declaracio’x;l de la Secretaria en relacién con los hechos
que pudieren resultar constitutivos del delito de que se trate,
como yva menciondbamos anteriormente (Axrt.213). Estas
declaraciones oficiales se hacen del conocimiento de la

Procuraduria General de la Republica.

En relacién al castigo impuesto antes comentado, establece
el articulo 214 de esta ley, que independientemente de la
sancién administrativa y del ejercicio de la accién penal, el
perjudicado puede por cualquiera de las infracciones o delitos
a que se refiere este ordenamiento, demandar de los autores de
los mismos, la reparacién y el pago de los dafios y perjuicios

consecuentes.

El articulo 216 seflala que, para comprobar lo dispuesto en
la presente ley y demds disposiciones derivadas de ella, la
Secretaria ha de establecer sistemas de inspeccién y

vigilancia, conforme a los procedimientos de:

- Requerimientc de informes y datos, y

~ visitas de inspeccidn.
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Si durante la diligencia se comprueba fehacientemente la
comisién de cualquiera de los actos de competencia deslea!l
previstos en eX articulo 210 inciso b}, o de cualquiera de los
delitos establecidos en el articulo 211, el inspector ha de
asegurar la mercancia o productos con los cuales se cometan
dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los
mismos, lo cual se hace constar en el acta a que se refiere el
articulo 222 y designando como depositario al encargado o
propietario del establecimiento si éste es fijo; si no 1lo
fuere, se concentrard la mercancia en la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial. Si en el establecimiento se cometen las
infracciones o delitos con mds del 30 % de las mercancias que
se expenden, procede la ¢lausura temporal de dicho local. Si se
trata de delitos, dicha Dependencia ha de hacer esta
circunstancia del conocimiento del Ministeric Piublico Federal

¥y poner a su disposicidn la mercancia asegurada (Art.223 bis),

11. Reformas de 1987 a la Ley de Invenciones y Marcas
de 1976:

Las reformas de 1987 fueron publicadas el 16 de enero de
ese aflo, respecto a las cuales es de comentarse que si fueron
de singular importancia para la optimizacidén del procedimiento
en la persecucidén de los usuarios ilegales de marcas
registradas. En efecto, se encuentra la reforma que nos

interesa, en el articulo 213, que consiste en gque la
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investigacién previa relacionada con los delitos a que se
refiere el articulo 211, la inicia el Ministerio Pdblico tan
pronto tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos, y
- pueda, dentro de ella, dictar las medidas cautelares que
establezca la legislacién de la materia, incluyendo las

dispuestas en el Cédigo de Procedimientos Penales.

Lo transcendente en este caso, es que, una vez Que el
Ministerio Piblico tiene conocimiento de los hechos factibles
de constituir un delito, tal organismo gubernamental puede
entrar en acciédn, aplicando inclusive todas las medidas
cautelares permitidas, sin tener que esperar la emisién de la

declaracién previa por parte de la Secretaria.

Por otra parte, encontramos, como algo mds que verse sobre
el tema, el articulo sexto transitorio, que establece medidas
provisionales para la entrada en vigor de estas reformas,
consistentes en que los procedimientos administrativos vy
contensiosos pendientes de resolucidn se resolverian con apego
a las mismas { reformas y adiciones ). Asi mismo se habrian de
sancionar las infracciones asentadas en las actas resultantes
de inspecciones pendientes de calificacién, en los términos de

las normas vigentes al momento de su levantamiento.
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CAPITULO II.
LEGISLACION RESPECTIVA VIGENTE

1. La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad

Industrial:

Esta ley fue publicada el 27 de junio de 1991 y entréd en
vigor al dia siguiente. Es la ley que rige actualmente nuestra
materia, por lo cual es la disposicién juridica en la que nos
concentramos en el presente trabajo. Esta nueva ley tiene como
uno de sus principales objetivos el combate radical a la
competencia desleal e iljicita, la cual comprende el delito del
uso ilegal de marca registrada y refleja el empléo de los
medios Jjuridicos ‘"para la reguldcién de la competencia
industrial y comercial, que ... es la esencia de la tepria de

la propiedad industrial."?® En efecto, afirma en su articulo

segundo:

» Esta ley tiene por objeto:
...V.- Proteger la propiedad industrial mediante 1la

regulacién de patentes de invencién; de registros de modelos de

#*RANGEL, MEDINA, David, Tratade de Derecho Marcario, los
Mercados  Industriales y Comerciales de México, Talleres de la
Editorial de Libros de México, S.A., Av. Coyoacan N®135, ¢d. de
México, primera edicidn 1960, pp.104-~105.
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utilidad, disefios industriales, marcas y avisos comerciales; de
nombres comerciales; de denominaciones de origen y de secretos
industriales, y
VI.- Prevenir 1los actos que atenten contra la
propiedad industrial o gque constituyan competencia desleal
relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas

respecto de ellos.* ¥

El articulo 87 de esta ley seflala, ademds de que los
industriales, comerciantes o prestadores de servicios pueden
usar una marca en la industria, en el comercio o en los
servicios que presten, que es el registro de la marca en la

Secretaria, el que les otorga el derecho a su uso exclusivo.

Sin embargo, encontramos algunas excepciones al uso ilegal
de una marca registrada por una persona que no sea su titular,
siendo por lo tanto un acto apegado a derecho; de igual forma
se presentan medidas preventivas que procuran evitar el doble
registro de una marca ya registrada. Este tipo de situaciones

las vemos reflejadas en los siguientes casos:

- La fraccién XVI. del articulo 90, establece la
imposibilidad de registro de una marca que sea idéntica o

semejante en grado de confusién a otra ya registrada y vigente,

3% piario Oficial de la Federacién, Ley de Fomento y Proteccidn
de la Propiedad Industrial del 27 de junioc de 1991, Talleres
Grdficos de la Nacidn, México D.F., junio 27, 1991, pp. 4 ¥ 5.
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aplicada a los mismos o similares productos o servicios, al
menos que la solicitud sea planteada por el mismo titular, para

aplicarla a productos o servicios similares.

- De forma similar establece la fraccidn XVII. del mismo
articulo el no registro de una marca que sea idéntica o
semejante en grado de confusidén a un nombre comercial aplicado
a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de
servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboracién o venta
de los productos o la prestacidén de los servicios que se
pretendan amparar con la marca, y sSiempre que el nombre
comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de
presentacién de la solicitud de registro de la marca o la de
uso declarado de la misma, salvo cuando la solicitud de marca
la presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro

nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

- Por otra parte, encontramos el caso en el cual la marca
es usada legalmente por un tercero sin el consentimiento o la
licencia del titular de la marca registrada, que es el seflalado

en el articulo 92, gque dice:

“. El registro de una marca no producird efecto alguno
contra:
PR & Cualquier persona que comercialice,

distribuya, adguiera o use el producto al que se aplica la
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marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido
introducido licitamente en el comercio por el titular de la
marca registrada o por la persona a quien le haya concedido
licencia."

* Queda comprendida en este supuesto la importaciodn de los
productos a los que se aplica la marca, que realice cualquier
persona para su uso, distribucién o comercializacién en México,
en los términos y condiciones que sefiale el reglamento de esta
Ley."

* La realizacidén de cualquier actividad contemplada en el
presente articulo no constituird infraccién administrativa o

delito en los términos de esta Ley.* *¢

- Otro tipo de excepciones se dan en los casos de licencia
de uso de marca registrada, en los cuales el titular de una
marca registrada concede mediante un convenio, licencia de uso
a una o mds personas, con relacién a todos o algunos de los
productos o servicios a los que se aplique dicha marca. Esta
licencia debe ser inscrita en la Secretaria para que pueda

producir efectos en perjuicio de terceros (Art. 136).

De gran apoyo para el combate al uso ilegal de marca
registrada, resulta ser la facultad de la cual goza el usuario

autorizado, consistente en el derecho de perseguir a quienes

¢ Op. cit., pp. 15 y 16.
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cometan el delito que se analiza. El articulo 140 determina

esta situacién de la siguiente manera:

" l::l usuario al que se le haya concedido una licencia que
se encuentre inscrita en la Secretaria, salvo -estipulacién en
contrario, tendri la facultad de ejercitar las acciones legales
tendientes:a impedir la falsificacién, imitaci®¥n o uso ilegal

de la marca, como si fuera su propioc titular,« <7

Un acto de suma importancia, dentro de lo .que es el
procedimiento para lograr la penalizacién de los usuarios
ilegales de una marca registrada, es la inspeccidn.. Este se
encuentra regulado en los articulos 203 al 212 de nuestra ley,

que se comentan a continuacidn:

El articulo 203 seflala que, para comprobar el cumplimiento
de lo dispuesto. en la presente ley y demds disposiciones
derivadas de ella, la Secretaria efectia la inspeccidén y

vigilancia, conforme a los procedimientos de:

- requerimiento de informes y datos, y

- visitas de inspeccién.

En relacién al primero de estos procedimientos es de

mencionarse que para lograr lo dispuesto en esta ley y demds

7 op. cit., p. 140.
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disposiciones derivadas de ella, toda persona tiene la
obligacién de proporcionar a la Secretaria, dentro de un plazo
de quince dias, los informes y datos que se le reguieran por

escrito ( Art. 204 ).

En cuanto a las visitas de inspeccidén, éstas se han de
practicar en dias y horas haébiles y tunicamente por personal
autorizado por la Secretaria, previa exhibicién del oficio de
comisidén respectivo. La Secretaria puede, con la finalidad de
evitar la comisién de infraccionesg, autorizar se practiquen
también en dias y horas inhdbiles, casos en los cuales debe
expresarse en el oficio de comisién, tal autorizacién ( Art.
205 ). Por lo tanto tienen los propietarios o encargados de
establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan o
vendan productos o Se presten servicios, la obligacién de
permitir el acceso al personal comisionado para practicar
visitas de inspeccién, siempre que se cumplan los requisitos

establecidos en el articulo 205 { Art. 206 ).

El articulo 207 define a las visitas de inspeccién como
* las que se practiquen en los lugares en gue se fabriquen,
almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en
que se presten servicios, con objeto de examinar los productos,

las condiciones de prestacién de los servicios y los documentos

relacionados con la actividad de que se trate."

¢ Op. cit., p. 26.
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Ahora bien, de toda wvisita debe ser levantada un acta
circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la
persona con la gque se hubiere entendido la diligencia o por el
inspector cue la hubiese practicado, si aguella se hubiese
negado a proponerlos ( art. 208 ). En dichas actas deben

constar les siguientes datos:

* I.- Hora, dia, mes y afilo en que se practigque 1la
diligencia;

II.- Calle, nimero, poblacién y entidad federativa en
que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;

III.- Ndmero y fecha de la orden de comisidén gue 1la
motivé;

IV.- Nombre y carécter de la persona con quien se
entendié la diligencia;

V.- Nombre y domicilioc de las personas que fungiexon
como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado
o, en su defecto, por el inspector;

VI.- Mencién de la oportunidad que se dio al visitado
de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector
durante la prdctica de la diligencia;

VII.- Datos relativos a la actuacién;
VIII.- Declaracién del visitado, si guisiera hacerla;

IX.~- Mencién de la oportunidad que se dio al visitado

de ejercer su derecho de confirmar por escrito las
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observaciones que hubiere hecho en el momento de la visita y
hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de
cinco dias, y
X.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la

diligencia, incluyendo al inspector * ( Art. 209 ). °

Conforme a lo establecido en el articuloe 210, los
visitados, al hacer observaciones durante la diligencia o por
escrito, éstos pueden as{ mismo ofrecer pruebas en relacién con

los hechos contenidos en el acta.

Si durante la diligencia se comprueba la comisién de
cualquiera de los actos o hechos previstos en los articulos 213
y 223, el inspector ha de asegurar, en forma cautelar, los
productos con los cuales presumiblemente se cometan
infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes
asegurados, lo cual ha de hacer constar en el acta de
inspeccidn, designdndose c¢omo depositario al encargado o
propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste
es fijo; si no lo fuere, se concentran los productos en la
Secretaria. Si se trata de delitos, la Secretaria ha de hacer
esta circunstancia del conocimiento del Ministerio Piblico
Federal y pondrd a su disposicién los productos asegurados

{Art. 211). Del acta levantada se deja copia a la persona con

% Ibidem.
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. quien se haya entendido la diligencia, ,aﬁn cuan‘dofse hubiese

negado a firmarla, lo que no afecta' su validez

Ahora bien, el delito de, uso ilegalide n\atca‘reéistrada se

encuentra regulado en el articulo 22'3 e :dcci6h VI., que

citamos a continuacidn: -

* Son delitos:
...VI.-  Usar ' una . “marca - registrada, sin - el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en
productos o servicios iguales o similares a los que la marca se

aplique;*

La sancién correspondiente la seflala en el articulo 224,
la cual consiste en dos a seis afios de prisidén y multa por el
importe de cien a diez mil dias de salario minimo general

vigente en el Distrito Federal.

Prosigue esta ley con lo relativo al combate de delitos,
en los articuleos 225 al 227. El articulo 225 establece que la
averiguacién previa relacionada con los delitos a que se
refiere el articulo 223, la inicia el Ministerio Piblico
Federal tan pronto como tenga conocimiento de hechos que pueda
tipificarlos y, dentro de ella, ha de dictar las medidas

cautelares que establezca el Cédigo Federal de Procedimientos

7 Op. cit., p. 28.
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Penales; éero para el ejercicio de la accidén penal se requiere
contar Eon el  dictamen técnico que al efecto emita 1la
Secretaria, mismo en el que de ninguna manera prejuzga sobre

las acciones civiles o penales que procedan.

Independientemente del ejercicio de la accién penal, el
perjudicado por cualquiera de los delitos a que la presente
disposicidén juridica se refiere, puede demandar del o de los
autores de los mismos, la reparacidn y el pago de los dafios y

perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos (Art.226).

Los tribunales competentes para conocer del delito objeto
del presente trabajo, son los de la Federacién, as{ como de las
controversias mercantiles y civiles y de las medidas
precautorias que se susciten con motivo de la aplicacién de
esta ley. Cuando dichas controversias afecten sélo intereses
particulares, pueden conocer de ellas a eleccidn del actor, los

tribunales del orden comin (Art.227).

En virtud de que a la fecha no se ha promulgado un nuevo
Reglamento correspondiente a la Ley en comente, es el
Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas publicado el 30 de
agosto de 1988, el que regula la Ley vigente, segin lo
establecido por el articulo cuarto transitorio de la misma. Por
lo tanto, se comenta a continuacién el Reglamento de

referencia.
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2, Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de

30 de agosto de 1988:

La presente disposicién juridica fue publicada en el
Diario Oficial de la Federacidén el 30 de agosto de 1988 y entré
en vigor 30 dias después, y tal y como se comentaba, es a la
fecha la disposicién reglamentaria de la Ley de Fomento y

Proteccién de la Propiedad Industrial,

Entrando en materia, la Ley de Invenciones y Marcas y su
reglamento, exigian para el ejercicio de la accidén penal, la
emisién de una declaracidén administrativa por parte de la
Secretaria en relacién con la existencia de los hechos que
pudieren resultar constitutivos del delito de que se trate. Con
la Ley en vigor, este requisito se ve substituido por un
dictamen previo, el cual, si bien, por su naturaleza tambien es
una declaracién administrativa, se diferencia de ésta respecto
a la Ley de Invenciones y Marcas y su reglamento, en gque para
éste, no se da un litigio entre las partes. Desde otro punto de
vista, tampoco es aplicable lo seflalado en el Reglamento
referente a la declaracidén administrativa respecto al dictamen
previo, en virtud de gque en la ley vigente, la declaracién
administrativa esta encaminada a la nulidad, caducidad y

cancelacidén. Por lo tanto, lo referente a la declaracidén
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administrativa en la ley en vigor no tiene relacién alguna con

el dictamen previo y tampoco es aplicable a éste.

Con las reservas del caso, comentamos lo referente a la

declaracién administrativa en el Reglamento que se analiza:

El articulo 109 en su fraccién VI., seflala a 1a
declaracién administrativa como procedente, ya sea de oficio,
a peticién de parte o del Ministerio Puiblico Federal, cuando la
Federacién tiene algiin interés en la existencia de hechos que
pudieren resultar constitutivos de los delitos a que se refiere
el articulo 211 de la Ley. Estas solicitudes se tienen por
abandonadas si el solicitante deja de promover en un lapso
mayor de un afio, contado a partir de la ultima promocién

(Art.110).

El articulo 113 establece al respecto qgue * en las
promociones que tengan por objeto obtener las declaraciones
administrativas a que se refieren las fracciones I., II., IIX.
¥y VI. del articulo 109 de este reglamento, deberin acreditarse
la personalidad del promovente, salvo que su poder se encuentre
registrado en términos del capitulo II. del mismo, acompafiarse
las pruebas documentales de que se disponga y, en su caso,
seflalar en qué expediente o publicacidén de la Direccidédn se
encuentran, caso en el cual a costa del interesado se sacardn

las copias respectivas para que obren en el expediente que se
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integre «com motivo del procedimiento de declaracidn
administrativa."

* 5i la promocién fuese incompleta o no clara o, en su
caso, las pruebas anexas u ofrecidas, fuesen insuficientes para
iniciar el procedimiento, se concederd al promovente un plazo
no menor de ocho ni mayor de quince dias hébiles para que
subsane la deficiencia que se le seflale, apercibiéndole de que
de no hacerlo se tendrd por abandonada la gestién, lo que se le
notificard una vez actualizada esta causa.*

* cCuando una peticién de declaracién administrativa
proceda contra mis de una persona, por cada accién contra cada

persona deberd plantearse la solicitud respectiva." 7

Al intentarse la declaracién administrativa de oficio, la
Direccién debe notificar a aquél que sin autorizacién ejercite
actos o hechos sin derecho alguno, un extracto de los motivos
y fundamentos que tenga para dicha declaracidén. Si la
declaracién administrativa la solicita el Ministerio Piblico
Federal para el ejercicio de la accidn penal, se debe dar vista
a aquél contra quien se intente ésta y, en su caso, al propio
denunciante. En este tipo de situaciones, teniendo en cuenta lo
aportado por el demandado o, en su caso, por aquél contra quien

se intente la accién penal y lo investigado por la propia

' Leyes y Cédigos de México, Legislacién sobre Propiedad
Industrial, Transferencia de Tecnologia e Inversiones Extranjeras,
Reglamento de la Ley de invenciones y Marcas del 10 de febrero de
1976, Bditorial Porrua S.A., México, primera edicién 1974, edicidn
l4a., 1989, agosto 30, 1989, pp. 126 y 127.
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Direccidn, se elabora la declaracién correspondiente

procediéndose en consecuencia {(Art.115},

Bhora bien, en cuanto ‘al emplazamiento o notificacién de
la denuncia al acusado, y c';ue si consideramos aplicable a la
Ley en vigor, establece el articulo 116, que las notificaciones
se efectian en el domicilio gue sefiale el promovente de la
aceidén o el denunciante. Los términos se computan en dias
hébiles, y se inician a partir del dia habil siguiente al que
se efectie la notificacién. El plazo que se conceda al
demandado para que manifieste lo que a su interés convenga,

debe seflalarse en la notificacién misma.

Por otra parte e igualmente aplicable a la Ley en vigor,
encontramos a las visitas de inspeccién. El1 presente

ordenamiento regula dicha figura de la siguiente manera:

El articulo 112 sefiala, que para que a peticién de parte
se comisione personal para la prdactica de diligencias de
inspeccidn o verificacidén de hechos, deben cubrirse previamente
los derechos que establece a.a Ley Federal de Derechos y
aportarse los recursos para cubrir los gastos necesarios para

la realizacién de la diligencia respectiva.

Las visitas de inspeccién, asi como el requerimiento de

informes y datos, puede ordenarlos la Secretaria de oficio o a
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peticién de parte con interés legitimo, la que en su caso debe
presentar su solicitud por escrito, seflalando las razones y

circunstancias de su peticién.

En el oficio de comisién se ha de indicar el o los
establecimientos en que deba practicarse la inspeccién, la que
siempre debe efectuarse en horas y dias hdbiles, salvo que en
dicho oficio se faculte al inspector para llevarla a cabo en
horas o dias inhdbiles { Art. 119 }. Abundando sobre las
visitas de inspeccién, nos seflala el articulo 120 que * el
solicitante de la inspeccién podrA estar presente en la
diligencia gue se efectie en el establecimiento o instalaciones
del visitado. La persona a quien se le practique la visita
tendrd derecho a hacer las observaciones que considere
oportunas, asi como a ofrecer pruebas durante la diligencia o
hacer uso de este derecho dentro de los tres dias habiles

siguientes a la diligencia.* ™

Si durante la diligencia de inspeccién se comprueban
fehacientemente actos de competencia desleal, aludidos en el
articulo 210 de la Ley, © hechos que impliquen cualquiera de
los delitos a que se refiere el articulo 211 { articulo 223 de
la ley en vigor ) de la misma, el inspector ha de formular un
inventario de las mercancias o productos con los cuales se

cometan dichos actos o hechos, y prohibird su venta hasta en

72 Oop. eit., p. 129.
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tanto la Secretaria o, en su caso, el Ministerio PRiblico
Federal o.la autoridad judicial, lo permita, designando como
depositario al propietario o encargado del establecimiento
donde se practique la diligencia, si éste es fijo; si no lo
fuere, concentrard en la Secretaria la mercancia. El inventario
que se lleve aﬂcabo .);'demés providencias que se dicten con
motivo del aseguramiento de la mercancfa forman parte del acta
administrativa que se levante, de la cual se le deja una copia
a la persona con la cual se haya entendido la diligencia, aun
cuando se hubiere negado a firmar el acta y demds constancias,
lo que no afecta su validez (Art. 121). Cuando Yas infracciones
o delitos se cometan en mis del 30 % de las mercancias que se
expendan en el establecimiento, éste debe ser clausurado
temporalmente por el inspector, procurando hacerlo durante el
lapso suficiente para que el Ministerio Publico Federal dicte
las medidas que considere procedentes, al tratarse de delitos

{ Art. 123 ).

Por 1iltimo, se encuentra en este reglamento, en su
articulo 122, materia referente al tema del presente trabajo;
lo asentado en este articulo sefiala, que si los hechos fijados
en el acta pudieran constituir alguno de los delitos a que se
refiere el articulo 211 (ahora articulo 223 de la Ley en vigor)
de nuestra ley, se remiten al Ministerio Publico Federal los

originales de las actas levantadas, quedando a su disposicién
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la mercancia asegurada, para todos los fin'es‘y'efectosa'que

haya ‘lugar-( Art 122 )

3. El Convenio 'de . Paris ‘para. la Procéccién “de’-la
Propiedad Intelectual de 20 de marzo de 1883 'y

revisado el 14 de julio de 1967:

Esta disposicién juridica, actualmente en vigor, es un
reflejo del resultado de la paulatina globalizacién de los
poderes econémicos y politicos concentrados. Por otra parte,
debe decirse en términos generales respecto a la propiedad
industrial, que ‘el crecimiento de la industria y del comercic
ha borrado las fronteras geograficas, razén por la cual en
relacidén con los elementos inmateriales de la empresa mercantil.
ha surgido también la necesidad de crear instituciones e
cardcter internacional, en las que individuos y Estades se han
agrupado para hacer efectivo el respeto, el reconocimiento, la
divulgacién y el fomento del derecho de la propiedad

industrial. "™

73 RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial,

Universidad Nacional Auténoma de México, Instituto de
Investigaciones Juridicas, serie A; fuentes b), textos y estudios
legislativos, N? 73, primera edicién 1991, segunda edicidn 1992, p.
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Este ordenamiento. publicd ~en. el Diario Oficial de 1la

Federacién el 27 de julio de 1976.

En cuanto al tema que se desarrolla en este trabajo,
consideramos que este ordenamiento es de significativa
importancia por ser transcendente en la préctica de nuestra
materia. En efecto, por una parte establece en su articulo
noveno 1lo relative al embargo de mercancia gque ostente
ilegalmente una marca. Literalmente, dicho articulo sefiala lo

siguiente:

“ 1) Todo producto que lleve ilicitamente una marca de
fibrica o0 2e comercioc o un nombre comercial serd embargado al
importarse en aguellos paises de la Unidén en los cuales esta
marca o este nombre comercial tengan derecho a la proteccidén
legal.

2} El embargo se efectuaria igualmente en el pais
donde se haya hecho la aplicacién ilicita, o en el pais donde

haya sido importado el producto.

3} El embargo se efectuard a instancia del
Ministerio _publico, de cualquier otra autoridad competente o
de parte interesada, persona fisica o moral, conforme a la

legislacién interna de cada pais.
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4) Las autoridades no estardn obligadas a efectuar

el embargo en caso de trénsito.

S) S8i la legiglacién de un pais no admite el embargo
en el momento de la importacidén, el embargo se sustituird por

la prohibicién de importacién o por embargo en el interior.

6) Si la legislacién de un pais no admite ni el
embargo en el momento de la importacidn, ni la prohibicién de
importacidén, ni el embargo en el interior, y en espera de que
dicha legislacién se modifique en consecuencia, estas medidas
serian sustituidas por las acciones y medidas que la ley de

dicho pais concediese en caso semejante a los nacionales.* ¢

El articulo 10 bis define a la competencia desleal como
todo acto de competencia contrario a los usos honestos en
materia industrial o comercial. Este concepto trae como

consecuencia la prohibicién de:

* 1. gualquier acto capaz de crear una confusién, por

cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los

" Leyes y Cbédigos de México, Legislacién sobre Propiedad
Industrial, Transférencia de Tecnologia e Inversiones Extranjeras,
El Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial,
adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, Editorial Pornia
S.A., México, primera edicién 1974, edicién 14a. 1989, pp. 158 y
159.
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"productos . o' la 'actividad - industrial o comercial de un

competidor;

2, -las aseveraciones falsas en el ejercicio del
comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los
_§roduétos o:. la. actividad industrial o comercial de un

competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en
el ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico a error
sobre la naturaleza, el modo de fabricacidn, las
caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los

productos. " ™

El presente convenioc obliga a los paises miembros de éste
a asegurarles a los nacionales de los pafses integrantes, una
proteccidén eficaz en contra -de la competencia desleal (Art. 9),
segiin lo establecido por el articulo 10 ter de esta disposicidn
Jurfdica, =n el gue se ve asentada la obligacién de los
gobiernos de los paises mencionados a brindar todo el apoyo
legal dirigido al combate, entre otros, del uso ilegal de marca
registrada. Estos objetivos los expresa dicho articulo de la

siguiente manera:

7% Oop. eit., p. 160.
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*...1, Los paises de la Unidn se comprometen a asegurar
a los nacionales de los demds paises de la Unién los recursos
legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos

previstos en los articulos 9, 10 y 10 bis.

2. Se comprometen, ademis, a prever medidas que
permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de
los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya
existencia no sea contraria a las leyes de sus paises, proceder
judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la
represién de los actos previstos en los articulos 9, 10 y 10
bis, en la medida en que la ley del pais donde la proteccién se
reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de

este paig.* ¢

T op. eit., p. 161.
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CAPITULO -III

ANALISIS DEL DELITO DESCRITO EN EL ARTICULO 223 FRACCION VI. DE

LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

En virtud _de que no todas las disposiciones de caricter
penal se ubican dentro del Cédigo Penal, las que se encuentran
fuera de éste, las localizamos en la multitud de ordenamientos
juridicos con los que contamos en México. Tal es el caso del
delito de uso ilegal de marca registrada, cuyo tipo no se ve
plasmado en el Cédigo Penal, sino en la ley especial de nuestra
materia, es decir, la Ley de Pomento y Proteccién de la

Propiedad Industrial.

Las disposiciones de cardcter penal dentro de dicha Ley,
se ubican en el capitulo III.,, intitulado “De los Delitos®, "
en el que enéontraxnos la descripcién del acto ilegal que nos
ocupa. Este se ve descrito en el articulo 223 fraccidn VI., que
dice:

“Son delitos":

.. VI, - Usar una marca registrada, sin el

consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en

cit.

’

7T Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, Op.
p. 28.
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productos o servicios iguales o similares a los que la marca se

aplique; "™

A continuacidn procederemos con el andlisis del delito,
objeto del presente trabajo, comenzando con el primer elemento

de éste, que es la conducta o hecho:
I. LA CONDUCTA:

Pavén Vasconcelos define a la conducta como * el peculiar
comportamiento de-un hombre cque se traduce exteriormente en una
actividad o inactividad voluntaria.* " Esta se puede expresar
a través de.una-accidén u omisién. En virtud de que el delito en
andlisis implica una actividad, pasamos a continuacidén a citar
la definicidn del concepto "accidén,' que nos da el mismo
maestro citado, que consiste en " el movimiento coxporal
realizado por el sujeto en forma voluntaria.® *° La doctrina
le da al conceptc " accidn * una composicidén de dos elementos,

los cuales son:

1.- El elemento psiquico, que es la voluntad de hacer

o no hacer; y

™ Ibidem.

7 PAVON VASCONCELOS, Francisco, Manual de Derecho Penal
Mexicano, BEditorial Porrida,S.A., México D.F., primera edicién 1961,
séptima edicién 1985, p. 186.

% Op. cit.. p. 198.
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2.- el elemento fisico que consiste en un hacer o no

hacer.’

En-el caso'del delito que analizamos, ambos elementos son
Vindispensables para su existencia, toda vez que su realizacidn
yrlos implica. En efecto, para que se de el delito en estudio,
tiene el sujeto activo que tener primeramente la voluntad de
realizarlo y finalmente que traducir esa voluntad en la accidn
correspondiente. Dicho acto ilicito no se podria derivar de un
simple hecho que se diese por la naturaleza, sino que se
requiere de la existencia de 1la actuacién mencionada,
consecuente a la voluntad de un sujeto activo. Siendo precisos,
ésta actuacién o conducta consiste primeramente en la ideacién
del, y posteriormente en el uso de una marca registrada, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en

productos o servicios iguales o similares a los que la marxca se

aplique.

2hora bien, es de seflalarse, que dicho “uso* se podria
componer por el fabricar las marcas, la aplicacién de las
mismas en productos, por almacenar dichas marcas y por su "uso*
en los productos "marcados®. Al no quedar perfectamente claro
cual ha de ser el sentido del verbo nicleo del delito, objeto

de este estudio, procuraremos a continuacién llegar a una
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interpretacién del mismo, en base a los antecedentes histdriccs

que encontramos:

El Cédigo de Comercio de 1854 ya mencionado, no toca
directamente el tema que se desarrolla, siendo la Gnica razdn
de su citacién, el hecho de que es el primer ordenamiento legal
postindependista que hace referencia a las marcas con el objeto

de lograr una distincidén de los productos y propietarios.

El Cédigo Penal de 1871 se concentra en las marcas de las
pesas y medidas, pero al contrario del Cédigo de Comercio
arriba citado, si contempla su falsificacidén. Al respecto
utiliza los verbos usar ( Art. 695 ), pasar y usar { Art.696 ),
marcar { Art. 698 } y falsificar ( Art. 700 ), haciéndose
énfasis en las marcas de pesas y medidas. Por otra parte se
acerca un tanto a nuestro tema en los articulos 701 y 702,
utilizando las palabras * falsificacién* y “procure* ( en el
sentido de obtener la posesién ) y "usar®*, respecto a marcas;
estos casos, sin embargo, si bien se refieren a marcas,
estampillas Q contrasefias, v marcas verdaderas,
respectivamente, no se trata de marcas registradas. En cuanto
a la terminologia aplicada en este Cédigo, podemos decir que
parcialmente se refiere a la falsificacién, aplicacién y uso de
las marcas. En el articulo 702 en cambio, el “uso* se compone
tanto por la falsificacidn, aplicacién y uso en términos

generales.
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El Cédigo de Comercio de 1884, es el primer ordenamiento
legal nacional que tipifica el acto del delito en estudio,
estableciendo que se da dicha contravencién legal cuando * se

usa una marca enteramente igual*.™

En el articulo 16 en su fraccién I de la Ley de Marcas de
Fabrica del 28. de noviembre de 1889 se plasma la palabra
"usar®, dindole una aplicacién general a dicho verbo. Sin
embargo, sefiala en el articulo 17 a la falsificacién de marca,
como otro delito, por 1lo cual el *usar" se le podria

interpretar como " aplicar*.

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 25
de agosto de 1903 diferencia entre la fabricacién de marcas
falsificadas ( Art. 27 }, su aplicacidén { Art. 18 ) y la puesta
en venta o circulacién de los efectos que las ostenten, no

menciondndose en ningun momento la palabra *usar".

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26
de junio de 1928 se restringe a penalizar la aplicacién. de
marcas falsificadas a artfculos similares a los que ostenta la
marca registrada {( Art. 73 } y a la venta de los productos que

las ostenten.

cit.,

81 cédigo de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, op.
p. 368
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En el Cédigo Penal de 1929 se regresa a la visidén que
reflejaba la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales.de
1928, especificando como delitos diferentes a la falsificacidn
de marca . { Art. 686 ), su aplicacidén ( Art. 766 ), y puesta en
venta o circulacién de los efectos que las ostenten ( Art. 683

y 767 ), pero adicionando su uso { Art. 686 ).

A diferencia de la legislacién mencionada, la Ley de
Propiedad Industrial de 1942 sanciona ademds de la fabricacién
de marcas falsificadas ( Art. 257 ), la puesta en venta o
circulacién de efectos que las ostenten ( Art. 255 ), la venta

de las marcas falsificadas ( Art. 257 ).

La Ley de Invenciones y Marcas de 1976 califica como
delitos distintos al usar y la puesta en venta o circulacién
sin consentimiento de su titular, de productos idénticos o

similares a los que ostenten marcas registradas.

La Ley en vigor, curiosamente reproduce el mismo espiritu
descrito en la Ley mencionada en el parrafo anterior,
independientemente de sancionar otros actos que se realicen con

marcas registradas.

En base a lo anterior, podemos c¢oncluir respecto al

significado del verbo * usar * dentro del articulo que nos
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ocupa, que tal palabra se refiere al empleo de cualquier indole
de la marca en cuestién, pero siempre en productos idéntices o
similares a los que protege la marca registrada, es decir el
utendi, sin llegar a poner el producto que la ostent=, en

circulacién o en venta.

2. CLASIFICACION DEL DELITO EN ORDEN A LA CONDUCTA:

El maestro Celestino Porte Petit clasifica a los delitos
en su libro "Apuntes de la Parte General del Derecho Penal,

I.*, de la siguiente manera:

1.~ De accidn,

2.- de omisién,

3.- de omisidén mediante accién,

4.- mixtos de accién y de omisidn,

5.- sin conducta ( de sospecha o posicién ),
6.~ de omisién de resultado,

7.~ doblemente omisivos,

8.- unisubsistentes y plurisubsistentes, y

9.- habituales. ®

8 citado por Pavén Vasconcelos, "Manual de Derecho Penal
Mexicano*; PORTE PETIT, " Apuntes de la Parte General del Derecho

Penal,

I,* México, 1960, p. 231,
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El. delito-que nos. ocupa:lo-clasificamos como:

1, Delito de accién} l':".rrx‘vibrtud'cie que se conforma por
una- conducta volitiva dirigid;a ;: un o!;jeto claramente definid.
- en este caso, consistente en el uso de una marca registrada,
sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los

que la marca se aplique.

2. Delito unisubsistente: Toda vez, que la accidén que
produce este delito, se da por un solo acto, para darse el
empleo de una marca registrada en los términos ya antes

referidos.

3. El RESULTADO:

El resultado lo conceptualiza el maestro Alvaro Bunster
como " el efecto diferenciable de una conducta que la Ley
recoge en su descripcién para prohibirla como delito.* % g1

tratadista Maggiore lo define como " la consecuencia de la

® DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO, Editorial Pormia, S.A.,
Universidad Nacional Auténoma de México, primera edicién 1984,
segunda edicidén 1988, México, Tomo IV., p. 2844.
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accién, que la Ley considera decisiva para la realizacidén del
delito; o lo que es lo mismo, la realizacién del tipo fijado

por la ley. u 8

El delito que se analiza se ve consumado a partir del
memento en el que la marca es aplicada al producto idéntico o

similar al que protege la marca registrada.

La doctrina clasifica al concepto que tratamos en, de
indole juridica o formal, y naturalistica o material, que se

definen como:

1. Juridica o formal: aqguellos resultados que

provocan mutaciones en el mundo juridico o inmaterial.

2. Naturalistica o material: Los que producen una
modificacién en el mundo material, perceptible por los sentidos

Y con existencia temporal y espacial.

El delito de uso ilegal de marca registrada se perfecciona
con la mera conducta, por la cual se compone, es decir, se
tipifica el acto delictivo por la simple accidén que comprende,
produciendo un resultado de indole material, consistente en la

invasién de los derechos marcarios del titular de la marca

cit.,

¥ *Manual de Derecho Penal*, Pavén Vasconcelos, Francisco, Op.
p. 206.
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ilegalmente usada, asi c<omo en la ausencia de permiso ¢

licencia por parte del titular de los derechos de propiedad

industrial y la afectacién econdmica provocada al mismo, al

estar dicha marca ilegalmente usada, plasmada en un producto

idéntico o similar al que protege la marca original.

4. CLASIFICACION DEL DELITO EN ORDEN AL RESULTADO:

"Nuevnmem:e nos basamos en Porte Petit para dar su

clasificacién de los delitos, ahora, en orden a los resultados,

qgue citamos a

L I I - T B O P e N N

0
J

10.-

continuacidén:
Instanténeo,
instantdneos con ecfectos permanentes,
permanentes,

necesariamente permanentes,

eventualmente permanentes,

alter;ativmnente permanentes,
formales,

materiales,

de lesidén y

de peligro.
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Antes de proseguir con la clasificacién que nosotros
consideramos adecuada, es de seflalarse que algunos
jurisconsultos califican al delito en estudioc como de indole
permanente ( continuo o sucesive ) el cual se define como * el
delito de consumacién indefinida, el delito que dura
(Dauerverbreche.n) ., cuyo tipo legal continua realizéndose hasta
que interviene alguna causa que lo hace cesar." ° El Cdédigo
Penal recoge este tipo de delito en su articulo 7, definiéndolo
como delito " permanente o continuo, cuando la consumaciédn se

prolonga en el tiempo.® %

Nosotros clasificamos al delito que nos ocupa como:

1. Delito instantdneo: Se define como el que se consume en
un solo momento. Al respecto, podemos decir que se adecua
perfectamente al delito en estudio, considerando que una vez
aplicada la marca ilegalmente usada, se cristaliza el delito en

comento.

2. Delito material: Este tipo de delito se agota con el

mero hacer o no hacer del sujeto. Coincidimos con la tan

8 Citado por Pavén Vasconcelos, Prancisco, Op. cit., pp. 236

vy 237; G. Maggiore, Derecho Penal,I, Editorial Temis, Bogota,
Colombia, p. 373.

8% cédigo Penal para el Digtrito Federal, Leyes y Cddigos de

México, Coleccién Porrida, Editorial Porria,S.A., México, 1986,
primera edicidén 1953, 42.a edicién, p. 9.
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acertada definici;’m cque dia al respecto el maestro Maggiore,
quien dice que este tipo de delito " es el que se perfecciona
c'on'uha ‘s;ntple accién u omisidén, haciendo abstraccién de 1la
verificacién. del. resultado." % En cuanto al delito que nos
) 6<;u§a, e;te ée pe’rfecc‘iona al llevarse a cabo el mero use de
\.;n..a\ marca \regiétrada, sin el consentimiento de su titular o sin
la lyi'cen'c’ia respectiva, en productos o servicios iguales o
Vsin\ilaresra vlos que la marca se aplique, o sea llevédndose a

cabo una mera actividad.

3. Delito de lesidn: A los delitos de lesidén los considera
el maestro Binding como * los que una vez consumados, causan un
dafio directo o efectivo en intereses o bienes juridicamente

protegidos por una norma prohibitiva.* %

Al respecto consideramos cque el delito que se analiza se
califica como Qe lesidn, debido a que en el momento en que un
p;:oéiucto es marcado, se causa un dafio efectivo y directo en los
bienes juridicamente protegidcs del titular de dicha marca,
derivado de una afectacidén econdmica y desprestigio de la marca

en cuestidn.

87 «perecho Penal I", Pavén Vasconcelos, Francisco,
Op. cit., p.

88 . cit. por Ppavén Vasconcelos, Francisco, Manual del
Derecho Penal Mexicano; PUIG PENA, Federico, Derecho Penal, I,
Madrid, 1955, p. 345.
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‘ La afectacién econdémica se da, cuando el producto genuino
né es 'compradd, pues se adquiere en su lugar el producto pirata
Y posteriormente, cuando como consecuencia del descrédito por
la“ mala -calidad del producto falso, ya que el piblico no

adquiere ningin articulo con la marca.

5. TIPO,  TIPICIDAD Y ATIPICIDAD;
1. TIPO:

El tipo delictivo se define como la descripcién que hace
la Ley de una conducta o hecho que se considera digno de
sancién. Ciertamente, el maestro Francisco Pavén Vasconcelos,
lo define como " descripcidn concreta hecha por la Ley de una
conducta a la que en ocasiones se suma su resultado, refutada
B9

como delictuosa al conectarse a ella una sancidén penal.*

Citado por el mismo, encontramos la definicién que da el

¢ *Manual del Derecho Penal Mexicano”, Pavén Vasconcelos,
Francisco, Op. cit., p. 273.
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maestro Ignacio Villalobos, quien dice al respecto que es la

descripcidn-delacto o del’hecho -injusto o antisociai.- *

En’ este ‘‘caso, ‘como.~el. ya mencionado anteriormente,
encontramos el tipo’ delidelito que estudiamos en el articulo

223 en su fra:'crciénrrtv;"

de la Ley de Fomento y Proteccién de la

Propiedad Indus trj}nl -

2. TIPICIDAD;

Esta la define el maestro F. Pavén Vasconcelos como * la
adecuacién de la conducta o del hecho a 1la hipétesis
legislativa;"* * Asi mismo, es de citarse la definicién del
maestro Fernando Castellanos, que la califica como " la
adecuacién de una conducta concreta con ]:a descripcién legal

formulada en abstracto."

Para el caso que estamos analizando, la tipicidad se da

cuande un tercero, sin consentimiento de su titular o sin la

* Ibidem.
* sManual .del Derecho Penal*, Pavén Vasconcelos, Francisco,
Op. cit., p.289.

3 CASTELLANOS Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho
Penal, Editorial Porrda, l0a. edicién 1976, p. 1
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licencia respectiva, usa una marca registrada en productos o

servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.

3. ELEMENTOS DEL TIPO:

1., La doctrina establece los siguientes elementos del
tipo: -
1. Sujetos, autoria materi;al, éoautoria, autoria
mediata, autoria intelectual y complicidad,
2. coﬂducta.
3. objeto material, y

4. medios de ejecucién.

1. Sujetos, autoria material, coautoria, autoria

mediata, autoria intelectual y complicidad,
La calidad de los sujetos se refiere a la parte activa y
pasiva en el delito. De aqui se deriva que, la parte sujeto
activo o autor de éste, es aquél que comete el delito, frente
a la parte o sujeto pasivo, que es representado por quien sufre

el perjuicic o lesién al bien juridico protegido.

La categoria por parte de los sujetos participantes en la
realizacién de un delito puede ser de diversa indole, tales

como de:
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- Autorxa mater131 Para quienes cometen dlrectamente*

una conducta antx:ur;dxca en detrimento de un bien ]urldxco,

Coautoria: Que se da a través de la realizacidn de

“un delite T dosi'o mds personas conjuntamente.

Autoria’mediata: Se da cuando el autor se sirve de

otroibara'la realizgcién de un delito, dada la inimputabilidad
o &insﬁfxciente"capacidad del tercero para impedir su

~garﬁipi§éci6n;}

“Z’Autoria intelectual: Se da por la induccién a un

,terééré“pafﬁ el cometimiento de un delito;

- Complicidad: Existe cuando un tercero auxilia
. intencionalmente y con previo acuerdo, al sujeto active en la
. realizacién de un delito.

En el delito de uso ilegal de marca registrada, la
categoria de los sujetos participantes puede ser, a excepcién
de la autoria mediata, de cualquiera de las mencionadas, toda
vez cque es factible la participacién de sujetos que revistan
tales caracteristicas. En efecto, la Ley no establece 1la
necesidad de una calidad especial del sujeto activo, de manera

que esta figura puede ser revestida por cualquier persona.
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Sin embargo si resulta ser, gque el sujeto pasivo requierxe
de una modalidad, consistente en que éste tenga que ser el
titular de la marca ilegalmente usada, © el usuario legal o

licenciatario de la misma.

2. Conducta:

Como ya se dijo anteriormente, para la realizacién de este
delito, se requiere de una actuacidn positiva, o sea, un hacer
consistente en un usar, ya sea en apoyo o en la realizacién
directa del delito durante todc el jitercriminis. Por lo tanto,
excluimos la factibilidad de una accién por omisién para la

existencia de este delito.

Ahora bien, dados los fines de este estudio, nos referimos
dnicamente al sujeto activo, realizadoxr del delito en todas y
cada una de sus fases, cuya conducta consiste en el uso de una
marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la
licencia respectiva, en Product:os o servicios iguales o

similares a los que la marca se aplique.

3. Objeto material:
El objeto material es " sobre lo que debe recaer la accién

del agente segin la descripcidén legal respectiva,* * Al

9 Diccionario Juridico Mexicano, Op. cit., p. 2242,
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respecto es de mencionarse, que la doctrina diferencia-entre el

objeto material.y el juridico.

“'El primero lo conforma la persona © cosa sobre el cual
recae la  accidén delictiva. Por lo tanto, en este caso se
refiere 'a la marca que es usada sin el consentimiento de su

titular:

El objeto juridico se refiere al bien juridico, materia
del acto delictivo, el cual en este casoc son los derechos del
titular de la marca sobre su uso exclusivo y el prestigio de la

misma.

4. Medios de ejecucién:
En el delito que se trata, no se dan medios especificos de
ejecucién. Lo trascendente, es el uso ilegal de la marca
registrada, no importando los medios de los que el sujeto

activo se valga.

5. Referencias de elementos objetivos;
referencias de elementos normativos; referencias de elementos
normativos de indole cultural: referencias espaciales vy

temporales:
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Las referencias de elementos objetivos son aquellas que
describen una conducta, y que son susceptibles a través de los
sentidos. Por lo tanto, es precisamente aqui, en donde
encontramos el verbo niclec del delito que analizamos, que es
* usar." El Diccionario Léxico Hispano define a esta palabra
como el hacer servir una cosa para algo - el disfrute de alguna
cosa, sea uno o no dueflo de ella o como el ejecutar una cosa O

servirse de ella habitualmente.

Las referencias de elementos normativos, son aquellas que
requieren de alguna descripcién juridica o cultural. En el
delito descrito en el arxticulo 223 en su fraccidén VI. de
nuestra Ley, reciben una definicién juridica los conceptos que

se citan y explican a continuacién:

~ Marca: La Ley en vigor define a la marca en su articulo
88 que dice: * Se entiende por marca a todo signo visible que
distinga productos o servicios de su misma especie o clase en

el mercado." ®

- Registrada / registro: " Instancia administrativa creada
por ley, para dar certeza, autenticidad o seguridad juridicas

a hechos o actos, bienes o personas, y para tal efecto se

cit.,

# Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, Op.
p. 14.
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adopta un sistema de inscripciones y anotaciones, catdlogos e

inventarios.*

- Consentimiento: " Es el acuerdo de dos o méds voluntades
destinadas a producir consecuencias o fines de interés legal en

la celebracién de cualquier convenio o contrato.® *

- Titular / titulo: Es * por un lado, una relacidn
juridica existente entre una o mis personas respecto de un
bien; y por el otro, el documento o instrumento que prueba esa

relacién." ¥

- Licencia: Es una autorizacién proveniente de una
disposicién legal, en la cual se asienta la facultad para un

hacer condicionado.

Las que reciben una explicacién cultural, son:
- Iguales / igual: “ De la misma naturalecza, cantidad o
calidad que otra cosa ... dicese_de las figuras que se pueden

superponer de modo que se confundan en su totalidad.® *°

% piccionario Juridico Mexicano, T.IV., Op. cit., p. 2742.
% piccionario Juridico Mexicano, T.I., Op. cit., p. 648.
% Diccionario Juridico Mexicano, T.IV., Op. cit., p. 3093.

*" piccionario Léxico Hispano, T.II. W. M. JACKSON. Inc.,
Editores, México D.F., 1982, p.1288.

STA TESE M8 BEnr
MR OB Bsuanies
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- P:odu@tqsvl ;i::ddhqt: ' Cosa producida."

-~ Ser\(icios / Setvicidz "...Utilidad o provecho gque

‘resulta a uno.de lo que otro-ejecuta en atencién suya...!®

- .Similares / similar: " Que tiene semejanza o analogia

con una cosa." %

- Usar: El hacer servir una cosa para algo - el disfrute
de alguna cosa, sea uno o no duefio de ella o como el ejecutar

una cosa o servirse de ella habitualmente. '

En cuanto a las referencias espaciales es de mencionarse
que, el articulo que se analiza no sefiala ninguna; sin embargo,
en virtud de que en nuestro pais se aplica el principio de
territorialidad para la validez de leyes, es la Ley de Fomento
y Proteccién de la Propiedad Industrial y su Reglamento, asi
como el Convenio de Paris, la legislacién aplicable en lo que
a nuestra materia se refiere, a lo largo del territorio

nacional.

*® Op. cit., p. 1162,
190 op. ecit., p. 1280.
0 Op. cit., p. 1288.
1 Oop. cit., p. 1396.
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Respecto a las referencias. temporales, el delito que nos
ocupa no seflala tampoco ninguna. Sin ehbargo, podemos apuntar,
que esta figura tipica ha sido vilida desde que la Ley que la
contiene entré en vigor, es decir el 28 de junio de 1391, segun
el articulo primero transitorio de la misma. Partiendo del
hecho de que el delito en comento es de indole instanténeo,
comienza a contar la prescripcidén de la accién penal y su
sancién a partir del momento en el que se consume el delito,
conforme a lo estipulado por el articuloc 102 en su fraccién I.

de nuestro Cédigo Penal.

4. ATIPICIDAD:

La atipicidad es la falta de adecuacién de la conducta al
tipo. Bl maestro Francisco Pavén Vasconcelos considera que hay
atipicidad, * cuando el comportamiento humanoc concreto,
previsto legalmente en forma abstracta, no encuentra perfecta
adecuacidén en el precepto por estar ausente alguno o algunos de
los requisitos constitutivos del tipo. La atipicidad es,

ausencia de adecuacidn tipica.®

1% Manual de Derecho Penal Mexicano, Pavén Vasconcelos,
Francisco, op. cit., p. ]
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Al respecto es de mencionarse, que la atipicidad se
diferencia doctrinalmente de la ausencia de tipicidad, en que
ésta se refiere a la ausencia del tipo, es decir, " ausencia de

férmula legal incriminadora.* 1%

Prosigue el maestro afirmando, que concretamente se

originan hipétesis de atipicidad:

- Cuando falta la calidad exigida por el tipo en cuanto al
sujeto activo o respecto al sujeto pasivo; en el caso que
tratamos, sE »equiere de una calidad especial por parte del

ultimo, c¢onsistente en ser titular de la marca registrada.

- Cuando hay ausencia de objeto, o bien, existiendo éste,
no se satisfacen las exigencias de la Ley por cuanto a sus
atributos; en relacién al delito en comento, la ausencia de
objeto se concretiza con la falta de existencia del registro
marcario respectivo, como objeto material, y los derechos

derivados del mismo, como objeto juridico.

- Cuando habiéndose dado la conducta, estén ausentes las
referencias temporales o espaciales exigidas por el tipo; al

respecto es de seflalarse como ya antes mencionado que en el

194 «perecho Penal", Garcia Ramirez, Sergio., op. cit.,
p. 56.
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delito que se comenta, no se seflala referencia temporal alguna:
sin embargo, si es requisito para la existencia del delito, en
cuanto a éste punto, la vigencia de la marca; ésta situacidn se
deriva de que el articulo 223 de nuestra Ley se refiere
claramente a una marca que esté registrada, y no, a _contrario
sensu, a una que lo haya estado, © a una que no lo esté; en
cuanto a la referencia espacial en especifico, como arriba
mencionado, no se ve establecida ninguna referencia en forma
expresa en el articulo 223 del ordenamiento legal de
referencia; sin embargo, debe ser cometido el delito dentro del
territorio nacional para poder ser sancionado conforme a dicha

Ley.

~- Cuando no se dan en la conducta o hechos concretos los
medios de comisidén sefialados por la Ley; en el delito en
cuestidn, no importan él o los medios comisivos de la conducta

ilicita.

- Cuando estén ausentes los elementos subjetivos del
injusto, requeridos expresamente por el tipo legal; como va
habiamos comentado, consideramos que la cristalizacidn de este
delito requiere de una ideacidén y preparacién que se extienden
en el tiempo, y que reflejan una clara manifestacidén del dolo
existente, de manera que el sujeto activo, en estos casos,

nunca carecerd de elmentos subjetivos.
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6. LA ANTIJURICIDAD Y SU ASPECTO NEGATIVO:

Dentro de este tema encontramos . una numerosa lista de
definiciones de los mids célebres jurisconsultos, los cuales

pregonan enfoques diferentes,

Una definicién tradicional de la antijuricidad, es la cue
la concibe como ' un concepto negativo, desapxobador del hecho

humano frente al Derecho.* '*

En términos generales, la doctrina reconoce a la
antijuricidad como " un desvalor juridico, una contradiccién o

desacuerdo entre el hecho del hombre y las normas del Derecho. " %

Ahora bien, las visiones encontradas no se presentan tanto
en la definicién del presente concepto, sino en los criterios
objetivo o subjetivo que le son inherentes. El jurisconsulto
Jiménez de Asta sefiala, * que lo antijuridico es objetivo al
ligar el acto con el Estado, no siendo antijuridico lo captado
por el dolo, sino el deber de no violar las normas.* '

Prancisco Pavén Vasconcelos asi mismo cita al maestro Franco

1% smanual del Derecho Penal Mexicano", Pavén Vasconcelos,
Francisco, op. cit., p. 29%4.

¢ op. cit., p. 295,
7 op. cit., 296.
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Guzmdn quien aclara que," los que sostenemos la existencia de
una antijuricidad como elemento del delito, con naturaleza
objetiva, podemos aceptar que se hable de un aspecto objetivo
de la ilicitud, que por consiguiente, se considera como la nota
conceptual mds importante del delito. Ya sobre estas bases se
puede admitir que la culpabilidad sea el aspecto subjetivo de

la ilicitud." ¢

Una posicién similar es adoptada por Ignacio Villalobos,
al decir que, " la valoracién de los. actos es netamente
objetiva: el homicidio es un desvalor Juridico o un
antijuridico. Por tanto es acertada la f£érmula que declara que
la antijuricidad es la violacién de las normas objetivas de
valoracién. Nada importan los rasgos subjetivos de guien comete
el acto: sea su autor un infante, un hombre maduro y normal o

un enajenado, el homicidio es antijuridico.=* 1%

El criterio subjetivo es defendido por su principal
representante, el maestro Aldo Moro, alegando que el derecho es
presentado por los imperativistas *.como voluntad que s¢ impone
a la voluntad del sujeto, motivéndola, de manera Qque el
acatamiento, lo mismo que la violacién son necesariamente

proceso de voluntad.r® ¢

18 op. cit., pp. 297 y 298.
19 Thidem.

0 rphidem.
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Frente a este encuentro de posiciones, nosotros nos
-apegamos a1l criterio objetivo en base a que si bien, todo
juicio es subjetivo por excelencia, tal juicio, que el hombre
se ha formado a través de su existencia, y que diferencia a lo
positivo y aceptado, de lo negativo y por ello sancionado, se
ha formado a través de vivencias o acciones, las cuales no
pueden ser mas que objetivas. Para mayor abundamiento, es de
considerarse que al juzgador no le interesa en primer término
el aspecto subjetivo del delincuente, sino el acto ilegal que
haya cometido, que es un factor objetivo y que es sancionado
objetivamente. Por lo tanto concluimos, que si bien todo juicio
de valor que emane del hombre es per se subjetivo, tal juicio
siempre se basard en acciones del pasado, las cuales siempre

serdn de indole objetiva, al igual que todo acto que realice el

hombre, que, en caso de ser ilegal, es sancionado
objetivamente.
La conducta que estudiamos, es considerada como

antijuridica e inclusive reconocida como tal, al ser ubicada
dentro de la Ley de nuestra materia, en un capitulo especial

intitulado, * De los delitos."

Ahora bien, una conducta tipica deja de ser antijuridica
cuando es tutelada por una causa de justificacién, o sea, el

aspecto negativo de la antijuricidad. Dentro de las causas de
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justific‘acrién: ubii:amos al ejercicic de un derecho que es ia
dnica  causa justificante que nos parece procedente para el
delité que analizamos. La doctrina considera que existe el
eﬁercicio de un derecho, cuando se da la realizacidn de ciertos
actos, cuya ejecucidn es indispensable para poder ejercer el
derecho del que se trate. Tal situacién podria verse reflejada
en el caso del uso por un fabricante o comerciante, de una
marca debidamente registrada en la SECOFI, habiendo esta
institucién expedido este registro sin haberse percatado de la
existencia de uno idéntico, anteriormente concedido en favor de
un tercero. En tal situacidn, el presunto responsable podria
alegar para su defensa ebl ejercicio legitimo de un derecho
otorgado por el Estado en su favor, considerando que "en tales
circunstancias, el presunto infractor cuenta con un respaldo
legal, constituido por la concesién del registro de la marca
que usa, como justificacidn de su conducta y base para su

defensa. !

7. LA IMPUTABILIDAD Y LA INIMPUTABILIDAD
El maestro Pavdén Vasconcelos define a la imputabilidad

como * la capacidad de entender y de querer.® !!? Para formular

1! JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas,

Editorial Sista, S.A. de C.V., primera edicidn 1992, México D.F.,

p.

107.

12 op. cit., p. 372.
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ta;l enunciado, se basa en que * la nociér; de imputabilidad
requiere no séleo el querer del sujeto, sino ademds su capacidad
de - entendimiento, pues tlnicamente quien por su desarrollo y
salud mental es capaz de representar el hecho, conocer su
significacién y mover su voluntad al fin concreto de violacidn
de 1a norma, puede ser reprochado en el juicio integrante de la

culpabilidad.*

El maestro Sergio Garcia Ramirez sefiala en su libro * La
Imputabilidad en el Derecho Penal Mexicano, " que ésta," es el
presupuesto de la responsabilidad y sinénimo de la capacidad,
como un conjunto de determinadas condiciones gue hacen posible
referir una accién u omisién a un individuo como autor

conciente y voluntario de un hecho." ¢

Nosotros definimos a 1la imputabilidad como la minima
aptitud y entender, que tenga una persona ¢ el momento de la

realizacién de la conducta delictiva, para responder por sus

actos.

La inimputabilidad se define, por lo tanto a contrario
sensu, como * la incapacidad para conocer la ilicitud del hecho

o bien para determinarse en forma esponténea conforme a esa

M op. cit., p. 373.

14 PAVON VASCONCELOS, Francisco, " Manual de Derecho Penal
Mexicano *, op. cit., p. 374.
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comprensién.* % Sin. embargo, consideramos que el fa. v
inimputable, no debe de eximir al sujeto activo de una sancidn.
Por ello, nos apegamos a la posicidn del maestro Franco Guzmdn,
quien citado por el maestro Pavén Vasconcelos argumenta, que
también los inimputables son destinatarios de sancién penal, *
puesto que el Derecho tiene un caricter absoluto de va}or Yy por
esa razén se dirige tanto a los sujetos capaces como a los

incapaces.* ¢

Consideramos que la perscona gque cometa el delito, que
analizamos en el presente trabajo, ha de ser imputable, toda
vez que su realizacién requiere de una minima capacidad mental
e intelectual, 1la cual seria contradictoria al estado de falta
de imputabilidad. Asimismo pensamos que, aun en el caso de
existir tal inimputabilidad, dudamos que ésta se pudiese
extender por todo el tiempo que este delito requiere para su
realizacién, es decir, que el sujeto no viviese durante todo el
itercriminis un momento de lucidez en el cual fuera capaz de
conscientizar su actividad delictiva. Por otra parte es de
mencionarse, gue partimos de un supuesto generalizado de que el
actor cuenta con una edad de 18 afios cumplidos, toda vez que la
menoria de edad también es una causa de inimputabilidad. En

virtud de lo anterior, descalificamos en términos generales la

5 gp, cit., p. 375.

¢ MANUAL DE DERECHO PENAL MEXICANQ, Francisco Pavén
Vasconcelos, Op. cit., p. 299. .
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posibilidad de existencia de la inimputabilidad para el sujeto

activo del delito en comento.

8. LA CULPABILIDAD Y LA INCULPABILIDAD:

1. La culpabilidad en el delito contenido en el
articulo 223 fraccién VI. de la Ley de Fomento y Proteccién de

la Propiedad Industrial:

El maestro Fernando Castellanos Tena define a la
culpabilidad como " el nexo intelectual y emocicnal gque liga al
sujeto con su acto." !*7 pudiendo ser la culpabilidad de indole
dolosa, culposa o preterintencional, consideramos que en el
cagso del delito que analizamos, ésta solamente podria ser de la
primera forma enunciada. En efecto, pensamos que es de carécter
doloso, al usar el sujeto, con voluntad propia y estando por lo
tanto consciente del acto, la marca registrada, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en
productos o servicios iguales o similares a los que la marca se

aplica.

W7 CASTELLANOS TENA, Fernando, Op. cit., p. 232.
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Si bien se podria dar el caso en el que el sujeto activo
del delito no tuviese conocimiento de la existencia de la marca
imitada, consideramos esta hipdtesis como la excepcidén a la
regla, por lo cual excluimos el cardcter culposo del delito en
andlisis. En efecto, como ya comentdbamos anteriormente, la
realizacién del presente delito presupone préacticamente del
sujeto activo, que éste sea un comerciante o fabricante, quien
por motivos de superacién econémica procede a su realizacién,
siendo una persona con un intelecto y capacidad econémica
minimos, de manera que en caso de no tener la intencién de

cometerlo, efectuaria las medidas precautorias necesarias.

2. La inculpabilidad:
El aspecto negative de 1la culpabilidad es 1la
inculpabilidad. Bajo este concepto entendemos las causas que
impiden 1la integracién de 1la culpabilidad. Como tales

encontramos las siguientes:

El error de hecho esencial e invencible;

. la extrema ignorancia,

1
2
3. la no exigibilidad de otra conducta;
4. el caso fortuito, y

5

. miedo grave y temor fundado.



92

De estas cinco alternativas, consideramos que sélo las
prim_eras dos podrian ser aplicables al delito en estudio. Nos
basamos para poder dar este juicio, en lo seflalado por el
maestrxo Fernando Castellanos Tena guien dice que, * tanto el
error como la ignorancia pueden constituir causas de
inculpabilidad, si producen en el autor desconocimiento o un
conocimiento equivocado sobre la antijuricidad de su conducta;
por lo tanto, el obrar en tales condiciones revela falta de
malicia. Mientras en el error se tiene una falsa apreciacién de
la realidad, en la ignorancia hay ausencia de conocimiento; en
el error Se conoce, pero se conoce mal; la ignorancia es una
laguna de nuestro entendimiento, porque nada se conoce, ni

errénea ni certeramente.® '™

Baséndonos en lo citado, consideramos, que aungue
dificilmente y con muchas reservas, si se podria dar tanto el
error de hecho esencial e invencible, asi como la extrema
ignorancia en el delito en estudio. Un caso en el que se darfa.
el error de hecho esencial e invencible seria la hipdtesis en
la que el sujeto comete el delito en comento, teniendo el autor
delictiveo un registro de la marca errdneamente concedido por la
autoridad. De tal forma, el sujeto estaria partiendo de la

premisa de que su registxo le estaria dando todo el derecho de

118 CASTELLANOS TENA, Pernando, " Lineamientos Elementales de
Derecho Penal,* Editorial Porrda, S.A. México, 1975, p. 255.
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usar su marca, estando ésta sin embargo ya registrada p.r .0
tercero, acreedor de mejores derechos que el sujeto eu

cuestién.

El caso de ignorancia, se veria reflejado en el supuesto
de una persona, la cual, precisamente por su ausencia de
conocimiento al respecto, comete el delito que se analiza.
Nosotros dudamos seriamente de una inculpabilidad de esta
indole para dicho delito, en virtud de que su ejecucién
requiere de un grado minimo de nivel educativo y conocimiento
intelectual, que haria la realizacién del acto delictivo en

cuestidén sin malicia, pricticamente imposible.

Aceptando los supuestos enunciados, se aplicaria 1lo
asentado en el articulo 59 bis del €&édigo Penal, que previene
que * cuando el hecho se realice por error o Jgnorancia
invencible socbre la existencia de la Lay Penal o de alcance de
ésta, en virtud del extremo atraso cultural y el aislamiento
social del sujeto, se le podria imponer hasta la cuarta parte
de la pena correspondiente al delito de qQue se trate o

tratamiento en libertad, segin la naturaleza del caso.*?

4% «perecho Penal", Garcia Ramirez, Sergio, op. cit. p. 69.
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"9, CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD:

i-En ei .delit:c, objeto de andlisis, no encontramos ninguna
Acqgidiéfién ‘objetiva de punibilidad. Sin embargo, para mayor
3 ;:lgridaa, es de mencionarse que, como lo diferencia el maestro
7'sargio G‘arcia Ramirez, " no es lo mismo condicidn objetiva de
pur{ibilidad que requisito de procedibilidad. Aquél corresponde
al derecho sustantivo; éste, al derecho procesal. Si falta 1la
condicién objetiva de punibilidad, la conducta ilicita no serd
sancionada. Si se carece del requisito de procedibilidad, no
habrd proceso; pero una vez satisfecho el requisito, se tendréd

via libre para la persecucidn,*!?®

En base a lo asentado en el articulo 225 de nuestra Ley,
.ubicamos por lo tanto un requisito de procedibilidad, el cual
una vez cubierto, permite la realizacién del proceso judicial.
Dicho articulo sefiala: * La averiguacién previa relacionada con
los delitos a que se refiere el articulo 223 la iniciard el
Ministerio Piblico Federal tan pronto como tenga conocimiento
de hechos que puedan tipificarlos y, dentro de ella, podrd
dictar las medidas cautelares que establezca el Cédigo Federal
de Procedimientos Penales; pero para el ejercicio de la accidén

penal se requerird contar con el dictamen técnico que al efecto

120 1pidem,
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emita .la becretar*a, mismo en el qgue no se pre:uzgara sobre las

acciones cx.vxles o penales que procedan iz

10. LA PUNIBILIDAD:

El maestro Francisco Pavén Vasconcelos define a la
punibilidad como " la amenaza de pena, que el estado asocia a
la violacién de 1los deberes <consignados en las normas
juridicas, dictadas para garantizar la permanencia del orden
social.* ¥ cCastellanos Tena a su vez, afirma que * la
punibilidad consiste en el merecimiento de una pena en funcién

de la realizacién de cierta conducta."'®

La punibilidad del delito que analizamos en el presente
estudio, tiene su origen en la concepcidén del daflo que se le
infrinje al patrimonio de su titular, al formar los derechos
derivados de la propiedad industrial, parte del patrimonio de
su registrante. Al respecto considera el maestro Mariano

Jiménez Huerta que, "los frutos del intelecto o del ingenio

21«6y de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial®,

Op. cit., p. 29.

122« Manual de Derecho Penal Mexicano ", Francisco Pavén

Vasconcelos, Op. cit., p. 411.

) castellanos Tena, Fernando, Op. cit., p. 267.
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humanos en cuanto son propios de su autor por quedar sometidos
al sefiorio de su voluntad y en cuanto satisfacen materiales
necesidades humanas por ser susceptibles de explotacién y
comercio, son bienes juridicos del indole patrimonial.«!?*
Consecuentemente, considera que *la tutela penal del patrimonio
estaria incompleta si el wvalor econémico de los frutos del
intelecto y del ingenio humano quedase sin proteccién frente a
las acciones humanas que tienden a usurpar el seflorfo que el
autor y el inventor tienen segin el derecho natural y las leyes
positivas, sobre sus creaciones literarias, didacticas,

cientificas, artisticas, inventivas e industriales."!*®

En el case del delito que tratamos, la pena
correspondiente consiste en dos a seis afios de prisién y multa
por el importe de cien a diez mil dias de salarico minimo
general vigente en el Distrito Federal, seflalado asi en el

articulo 224 de nuestra Ley.

13¢ JIMENEZ HUERTA, Mariano, Derecho Penal Mexicano, Tomo IV.
Editorial Porrda, S.A., primera edicién 1963, quinta edicién 1984,
México, D.F., p. 364.

15 op, cit., p. 363.
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11. Modo en el que se incurre en el delito descrito
en el articulo 223 fraccién VI. de la Ley de Fomento y

Proteccién de la Propiedad Industrial:

El delito que se analiza, consiste en el uso de una marca
registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la
licencia respectiva, en productos o servicios iguales o

similares a los que la marca se aplique.

Ahora bien, para la mejor comprensién de lo que es este
delito, evocamos nuevamente las definiciones de las palabras
claves que lo conforman, proporcionadas en el subcapitulo de
referencias de elementos objetivos, referencias de elementos

normativos y normativos de indole cultural.

Por otra parte también hacemos especial referencia al
verbo, nicleo del delito, que es * usar.* Por lo tanto, el
legislador no se refiere al ofrecimiento en venta de un
producto igual o similar al original gue ostenta la marca
ilegalmente o su puesta en circulacién, sino especificamente a
su uso. Sin embargo es de mencionarse, que tal uso siempre se

ve accionado por su almacenamiento.
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12. Algunas pruebas iddéneas para demostrar el delito de

uso ilegal de marca:

*La s@robanza por excelencia es, desde luego, la
documental, consistente en ... un ejemplar de la que se usa
ilegalmente. No es necesaria, ni es apta, otra evidencia.
Naturalmente es obvio que resulta prudente mostrar el origen de
la ... manera como se obtuvo la marca fraudulenta, para que no
pueda alegarse por el presunto infractor que fue una probanza
manufacturada de propédsito.*!?® Como medios iddneas para ello,

consideramos que son las dos que se enuncian a continuacién:

Como primero encontramos la fe notarial llevada a cabo en
un establecimiento fabril, en el cual constaria el uso de la
marca . ilegalmente wusada a través de su elaboracién /
fabricacién, y/o de su aplicacién a productos iguales o
similares en los que la marca original se use. Esta misma via
podria practicarse en un establecimiento comercial, en el cual
estubiése almacenado el producto idéntico o similar al

protegido por la marca que se defiende.

Un segqundo medio de comprobar la existencia del delito en
estudio, es la inspeccién llevada a cabo por el inspector

comisionado por la Direccién General de Desarrollo Tecnolégico.

16gEpULVEDA, César, El Sistema Mexicano de Propiedad

Industrial, EA. Porrida, S.A., primera edicién 1955, segunda edicién

1981,

México D.F., pp. 215-216.
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La tercera via idénea para demostrar el delito er
cuestidn, consideramos que es la fe ministerial, llevada a cabo
por el Ministerio Piblico, ya sea de oficio, o a peticidén de
parte; dicha wvisita seria efectuada en los mismos

establecimientos arriba mencionados.

13. FORMAS DE APARICION DEL DELITO:

1. El itercriminis:
Bl jtercriminis. es definido por la doctrina como el
camino que recorre el delito, el cual nace como idea en la
mente del sujeto y que pasa por un proceso de desarrollo hasta

su consumacién.

Como sabemos, el desarrollo del itercriminis se divide en
dos fases, que son la interna y la externa. La primera a su
vez, se compone por la ideacidn, deliberacién y resolucién; la
fase externa, por su parte, en manifestacidén, preparacién y

ejecucién.

A continuvacién le daremos seguimiento al delito en

andlisis, en todo su proceso:
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Este comienza con la idea de delinquir que le nace al
sujeto, que en este caso consiste en el uso de una marca
registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la
licencia respectiva, en productos o servicios iguales o
similares a los que la marca se aplique. A continuacién, el
sujeto medita la idea, dandose una lucha interna entre la idea
criminal e imposiciones morales, religiosas, sociales y el
temor a sufrir una pena por la comisién de ese Jdelito.
Finalmente resuelve esa lucha, aceptando las consecuencias
derivadas de la ejecucién del acto ilegal. Es entonces cuando
pasa a la fase externa, manifestando la realizacién del delito,
comenzando a prepararlo, adquiriendo por ejemplo todos los
utensilios para producixr la impresiénm de la marca por imitarse.
A esta altura de desarrollo del delito, éste todavia no se ha
cristalizado objetivamente, nc habiéndose realizado por 1lo
tanto ain, acto ilegal alguno. Una vez que el sujeto prepara
conforme a su ideacidén todo 1lo necesario para la feliz

realizacién del delito, pasa a ejecutarlo.

2. La tentativa en el delito de uso ilegal de marca
registrada:
Castellanos Tena define a la tentativa como actos

ejecutivos ( todos o algunos )} encaminados a la realizacién de
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un delito, el cual no se consume por causas ajenas al querer
del ”suje'i:bo.‘"'Ol:ra definicidén la proporciona Jiménez de Asua,
quie’nvseﬂala que la tentativa de un delito se da cuando " la
voluntad criminal se traduce en un caso externo que entra en la
esfera de consumacién del delito, sin llegar a llenarla y va
dirigido claramente a conseguir la objetividad juridica del
delito, pero sin llegar a lesionarla, el acto se llama
ejecutivo. La figura a que da lugar se denomina tentativa, ésta
puede definirse sintéticamente como la ejecucién incompleta de

un delito. "

La tentativa puede ser acabada o inacabada. La primera se
da cuando el sujeto ha realizado todos los actos que el cree
necesarios para consumar el delito, pero no lo consigue por
causas ajenas a su voluntad. La tentativa inacabada se
diferencia de la anterior, en que el sujeto omite realizar
todos los actos necesarios para que se consume el delito,

debido a causas ajenas a su voluntad.

De lo anterior concluimos que el delito Que analizamos se
puede dar en grado de tentativa, al sorprenderse por ejemplo a
una persona en una fébrica de rxopa a punto de marcar los
artficulos con etiquetas ¥y botones que ostenten la marca

registrada, sin ser su titular o licenciatario de la misma. Sin

127 cagtellanos Tena, Fernando, Op. cit., p.279.

12 giménez de Asda, Luis, Op. cit., p.471.
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embargo, cabe seflalar que de igual manera encontramos doctrina,
que establece que la tentativa no puede darse en esta materia,

requiriendo el delito siempre de su consumacién absoluta.

3. La consumacidén en el delito de uso ilegal de marca

registrada:

La consumacién del delito de uso ilegal de marca
registrada se da cuando se integran los elementos del tipo, o
sea, cuando la conducta del agente reine las caracteristicas
del tipo legal. ®or lo tanto, los elementos del delito que
anali;amos se ven integrados a partir del momento en el que el
infractor usa una marca registrada, sin el consentimiento de su
ti’tular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios

iguales o similares a los que la marca se aplique.
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CAPITULO IV,

EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONSIGNADOS EN LA LEY DE FOMENTO Y
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

1. DENUNCIA DE HECHOS ANTE LA DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO TECNOLOGICO

Siendo "un derecho exclusivo que otorga el registro de una
marca lo que ei competidor trata de lesionar, la accidén
apropiada para repeler tal conducta serd la de ... uso ilegal
e que tiene c¢omo presupuesto la existencia de wuna
prerrogativa de “una exclusividad* otorgada y reconocida por el
Estado al titular del derecho. En cuya hipdétesis el buen éxito
del ejercicio de la accidn dependerd de la satisfaccién y
concurrencia de todos y cada uno de los requisitos
substanciales y formales que la ley exige en cada caso concreto

para fincar responsabilidad al infractor."!?®®

Siendo "conveniente, por precisién técnica, contornear la

figura de uso ilegal, para evitar defensas formalistas, ""° es

3% RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, los
Mercados Industriales y Comerciales de México, op. cit., p. 107.

IOSEPULVEDA, César, E1 Sistema Mexicano de Propiedad
Industrial, p. 215
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el titular del registro marcario y su licenciatario quienes
gozan de la facultad para lograr la penalizacidén del usuario
ilegal de 1la marca registrada respectiva. Una forma para
obtener esa rectificacidn de su esfera juridica, es a través de
la denuncia de hechos ante la Direccidn General de Desarrollo
Tecnoldgico, acusando la comisidén del delito en comento. Esta
denuncia de hechos sin embargo, puede ser hecha por 1la
Secretaria de oficio o quién tenga interés juridico y funde su
pretensién. En efecto, el articulo 211 sefiala que en el caso de
tratarse de delitos, la Secretaria ha de hacer del conocimiento
del Ministerio Piblico Federal los hechos. Tal denuncia debe

contener los siguientes datos:

I.- Nombre del denunciante y, en su caso de su

representante;

IX.~ Domicilio para oir y recibir notificaciones;

III.~- Ubicacién del lugar donde se presume la

realizacién del delito;

IV.- El objeto de la denuncia, detallindolo en

términos claros y precisos;
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V.- La descripcidén de los hechos, vy
VI.~ Los fundamentos de derecho.

Asi mismo deben presentarse junto con la denuncia de
hechos, los documentos y constancias en que se funde la accidn
y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se
ﬁfesenten posteriormente, no son admitidas salvo que fueren

superxvenientes.

En los procedimientos de denuncias de hechos se admiten
toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional,
salvo que el testimonio o la confesidén estén contenidas en
documental, asi como las qQue sean contrarias a la moral y al
derecho. Asimismo no se substancian incidentes de previo y
especial pronunciamiento, sino Que se resuelven al emitirse la

resolucidén que proceda.

En consecuencia a la presentacién de una denuncia de
hechos, la Secretaria procede con una inspeccién, que dentro de
lo gue es el procedimiento para lograr la penalizacén de los
usuarios ilegales de una marca registrada, es de suma
importancia. Este se encuentra regulado en los articulos 203 al

212 de nuestra ley, que se comentan a continuacidn:
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El articulo 203 sefala que para comprobar el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley y demds disposiciones
derivadas de ella, la Secretaria efectia la inspeccién y

vigilancia, conforme a los procedimientos de:

- requerimiento de informes y datos, y

- wvisitas de inspeccién.

En relacidn a.l primero de estos procedimientos es de
mencionarse qgue para lograr lo dispuesto en esta ley y demds
disposiciones derivadas de ella, toda persona tiene la
obligacién de proporcionar a la Secretaria, dentro de un plazo
de quince dias, los informes y datos que se le requieran por

escrito ( Art. 204 }.

El articulo 207 define a las vigitas de inspeccién como *
las que se practiguen en los lugares en que se Eabriquen,
almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos ¢ en
que se presten servicios, con objeto de examinar los productos,
las condiciones de prestacidn de los servicios y los documentos

relacionados con la actividad de que se trate.* !

M op. cit., p. 26.
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- Las visitas de inspeccidn siempre se han de practicar en
dias y horas hdbiles y inicamente por personal autorizado por
la Secretaria, previa exhibicién del ceficio de comisién
respectivo. La Secretaria puede, con la finalidad de evitar la
comisién de infracciones, autorizar se practiquen también en
dias y horas inhdbiles, caso en el cual debe expresarse en el
oficio de comisién, tal autorizacidén { Art. 205 ). Por lo
tanto, tienen los propietarios o encargados de establecimientos
en que se fabriquen, almacenen, distribuyan o vendan productos
o se presten servicios, la obligacién de permitir el acceso al
personal comisionado para practicar wvisitas de inspecciédn,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el

articulo 205 ( Art. 206 ).

Ahora bien, de toda visita debe ser levantada un acta
¢ircunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la
persona con la que Se hubiere entendido la diligencia o por el
inspector que la hubiese practicado, si aquella se hubiese
negado a proponerlos ( Art. 208 ). En dichas actas deben

constar los siguientes datos:

*I.- Hora, dia, mes y afio en que se practique la

diligencia;
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II.- Calle, nimero, poblacidén y entidad federativa en

_A.que‘ sSe encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;

R fVIVII.— Nimero y fecha de la orden de comisién que la
‘."mbtiiléé
: : IV.- Nombre y cardcter de la persona con quien se
“entendié la diligencia;
: V.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron
como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado
o, en su defecto, por el inspector:;

VI.- Mencién de la oportunidad que se did al visitado
de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector
durante la practica de la diligencia;

VII.- Datos relativos a la actuacién;

VIIX.- Declaracién del visitado, si quisiera hacerla;

IX.- Mencién de la oportunidad que se dié al visitado
de ejercer su derecho de confirmar por escrito las
observaciones que hubiere hecho en el momento de la visita y
hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de
cinco dias, vy

X.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la

diligencia, incluyendo al inspector " ( Art. 209 ). ™

132 1hidem.
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Conforme a 1o establecido en el arc;;culo', 210, - los -
visitados, al hacer observaciones durante la. diligencia o por
escrito, éstos pueden asi mismo ofrecer pruebas en relacién con
los hechos contenidos en el acta. Del acta levantada se deja
copia a la persona con quien se haya entendido la diligencia,
atin cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afecta su

validez.

Si durante la diligencia se comprueba la comisién de
cualgquiera de los actos o hechos previstos en el articulo 223,
el inspector ha de asegurar, en forma cautelar, los productos
con los cuales presumiblemente se cometan delitos, levantando
un' inventario de los bienes asegurados, lo cual ha de hacer
constar en el acta de inspeccidén, designdndose como depositario
al encargado o propietario del establecimiento en que se
encuentren, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentran los
productos en la Secretaria. Al tratarse de delitos, la
Secretaria ha de hacer esta circunstancia del conocimiento del
Ministerio Piblico Federal y pondrd a su disposicién los
productos asegurados (Art. 211), de lo cual se deriva el

procedimiento penal.
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2, DENUNCIA PENAL ANTE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA

REPUBLICA

Otra posibilidad de conseguir la imposicién de 1la Ley
sobre los infractores del acte sefialado e el articulo 223
fraccién VI, es la denuncia penal ante la Procuraduria General
de la Republica. El procedimiento correspondiente es el mismo
al arriba relatado, diferencidndose unicamente en lo seflalado
en el articulo 225 de la Ley de nuestra materia, que dice: * la
averiguacién previa relacionada con los delitos a que se
refiere el articulo 223 la iniciard el Ministerio Publico
Federal tan pronto tenga conocimiento de hechos que puedan
tipificarlos y, dentro de ella, podrd dictar las medidas
cautelares gue establezca elfédi‘qo de Procedimientos Penales;
pero para el ejercicio de 15 éécién penal se regueriri contar
con el dictamen técnico que al efecto emita la Secretaria,
mismo en el que no se prejuzgard sobre las acciocnes civiles o
penales que procedan, conforme a lo establecido por el articulo

225 de la ley de nuestra materia.

Este tipo de “declaraciones administrativas tienen el
cardcter de simples opiniones de una autoridad que por contar

con una dependencia especializada en la materia esta facultagda
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para emitir un punto de vista que se presume es respetable,
serio y .mAs aproximado a la interpretacién de las normas
legales relativas a las muy variadas cuestiones conectadas con
los deréchog sobre patentes y marcas, dado que el personal que
compone dicho organismo es de expertos, o, por lo menos debe

sarlo.®

*La “‘opinién administrativa, 1la opinién técnica, la
ilustracién 'al juez penal contenida en este tipo de
resoluciones, no es base decisiva ni mandamiento de autoridad
que obligue, que declare en forma categérica que el presunto
responsable lo es efectivamente de los hechos que se le

atribuyen.*

*Naturalmente que'en los juicios penales el acusado tendri
derechofdé presentafkpruebas para acreditar que la usurpacidn
no ha“ 6éurrido, pese a lo declarado por la autoridad
administrativa: los jueces no estan vinculados o ligados por la
declaracidn administrativa de invasién y pueden, por lo mismo,

sentenciar absolviendo al seflalado como infractor.®

*Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nacién como la
propia Secretaria, han precisado la finalidad y significado de

estas resoluciones técnicas, dando a la ley la interpretacién
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‘que -“se 'i;\enciona, a propésito de las patentes y en materia de

maxcas; "1

‘Una vez emitide dicho dictémen, partiendo del hecho que
asiente que efectivamente la marca analizada es idéntica a la
legalmente protegida, comienza el Ministerio Pdblico con 1la
averiguacién previa. Esta consiste en la comprobacién de 1la
existencia del cuerpo del delito y en su caso, de la presunta
responsabilidad. Para este ilicito penal, no se reguiere que
sea con detenido, por lo que la autoridad ministerial puede
dictar medidas de arraigo y de otorgamiento de garantia con el
fin de evitar que el presunto responsable evada a la justicia,
Por lo tanto, el MP cita al presunto mencionade a que rinda
declaracién sobre los hechos que se le imputan; en esta fase de
averiguacién se tiene como objetivo establecer el tiempo y
circunstancias de la comisién del delito, entendiéndose que el
presunto se adecua con su conducta al tipo penal. En esta fase
indagatoria la autoridad ministerial puede admitir pruebas
testimoniales, periciales, inspecciones oculares { fe
ministerial) e informes de policia judicial y las demds que
considere necesarias. En base a éstas, dicta sus conclusiones

para, en caso de considerar como existente la presunta

13pANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e
Intelectual, Universidad Nacional Auténoma de México, primera
edicién 1991, segunda edicién 1992, México D.F., pp.1l37 -138.
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responsabilidad, turnar el asunto al érgano jurisdiccional
competente, Es en este momento, en el gue se entra en la fase
de instruccidén, que se compone por la admisidn del asunto por
parte del juez de di;trito en materia penal. Dictado el auto de
formal prisidén y de sujecidn al proceso, se solicita libertad
bajo caucidén; se cita al indiciado, ya sea con orden de
aprehnsién o a través de un simple citatorio, con el fin de que
rinda la declaracidn preparatoria. En caso de ser con detenido,
ésta se debe de rendir dentro de las 72 horas siguientes al
auto de sujecidén a proceso. Una vez cumplida con esta fase
procedimental, comienza a correr el término para la
presentacidén de pruebas, que tiene una duracién de quince dias
prorrogables por diez miés. Admitidas las pruebas, se fija fecha
para su desahogo. Posteriormente se fija fecha para oir
alegatos, declarando visto el proceso; dentro de los siguientes
quince dias se cita a las partes para oir la sentencia, la cual
es susceptible de ser recurrida ante un tribunal de alzada, a
saber el Unitario de Circuito o en su caso la Suprema Corte de

Justicia.
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CONCLUSIONES::

1. El registro de una marca en la Secretaria, otorga a su
titular el derecho a su uso exclusivo por un plazo de diez
afios, contados a partir de la fecha de presentacidén de la

solicitud, prorrogables por perfiodos de la misma duracién.

2. El interés juridico protegido, que ampara el registro
de una marca es de naturaleza econémica y forma parte del

patrimonio del titular de la misma.

3. El elemento material del delito se conforma por una
conducta, consistente en el uso de una marca, sSin autorizacién
de su titular en productos iguales o similares, bajo las
condiciones descritas en el articulo 223, fraccién VI., de la

Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial.

4. La comisién det delito en comento requiere para su
existencia el registro de una marca vigente y su uso sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en
productos o servicios iguales o similares a los gue la marca se

aplique.



5. Conforme a la clasificacion del delito en orden al

resultado, es un delito material y de accidén instantédnea.

6. El sujeto activo no requiere de una calidad

determinada.

7. El delito en comento, no tiene ninguna causa de

justificacién mas que el ejercicio de un derecho.

8. La imputabilidad involucra edad y capacidad mental, y
la consideramos, para efectos del delito objeto de este
estudio, como necesaria toda vez que se requiere para su

cristalizacidn.

9, El delito en comento es de tipo doloso; la posibilidad

de ser culposo, funcionaria como excepcidén a la regla,

10. Para que el Ministerio Publico pueda ejercer la accién
penal relacionada con el delito en comento, requiere de
satisfacer primeramente un requisito de procesabilidad,
consistente en la obtencién del dictamen técnico respectivo

emitido por la Direccién General de Desarrollo Tecnoldgico.
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11. Una marca puede llegar a gozar de tal prestigio que
ella misma constituya una promocidén de venta de los productos
o servicios que ampare. Tal renombre es el que los competidores
desleales aprovechan; los dafios y perjuicios que éstos le
provocan a la titular de la marca ilegalmente usada, son sin
embargo diffciles de calcular, ya que el prestigio que pueda

tener es de valoracidén subjetiva.

12. No obstante la figura del aseguramiento de mercancia,
se considera la proteccidén que la Ley de nuestra materia otorga
como limitada, considerando que la sancién a la que se hace
acreedor el usuario ilegal, es una pena que permite la libertad

bajo caucién durante todo el tiempo que pueda durar el proceso.
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