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INTRODUCCION.

n

La Propiedad Industrial es un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier pais, ya
que su objetivo es impulsar el proceso de innovacion e invencion, que a su vez constituye la base

del progreso, soporte esencial del aparato productivo.

El legislador en materia industrial amplia la competencia del Estado en lo econdmico y de
esta forma se sustentan las bases para la modernizacion del pais, la actividad creadora puede
producir ciertos beneficios a niveles diferentes, pero sobre todo desde el punto de vista de
aplicacion practica, La preocupacién del Estado por proteger los derechos de los titulares de una
invencion da como resultado una constante modificacién en cuanto a los criterios reguladores, ya

que esta situacion vaa la par con el avance cientifico y tecnoldgico del pals.

En el presente trabajo, se pretende dar a conocer los conceptos fundamentales que se
plasman en la Ley de Propiedad Industrial, mismos que cousisten en las creaciones nuevas y los
signos distintivos de productos, establecimientos y servicios. Mas el adelanto econdmico y el
progreso de la técnica han motivado que en los ltimos aflos se amplie el 4mbito de la propiedad

industrial a otras esferas, generando un avance legislativo en la materia.

En México, la propiedad Industrial es motivo de continuas innovaciones para castigar las
infracciones sobre esta materia, una de 1as mds recientes, se encuentra en las nuevas reformas a la
Propiedad Industrlal, en vigor a partir del Io. de Octubre de 1994, en la cual se ha modificado e!
capitulo referente a los delitos y por tanto, es necesario hacer un minucioso analisis en este rubro,
toda vez que la tendencia actual del legislador se inclina a la aplicacion de una sancién economica
considerando que puede ser de mayor eficacia que la imposicion de penas de privacion de la

libertad, transformando el sistema de! derecho penal especial de este campo del Derecho,

Cabe mencionar que para la prosecucién y perfeccionamiento de los delitos previstos en la
nueva Ley de la Propiedad Industrial es necesaria la intervencion de la autoridad administrativa,
mediante una declaracion previa en la cual se proporcionara un dictamen técnico, mas no una
declaracion sobre la comisién del ilicito para posteriormente permitir la intervencion del Ministerio
Pibiico.



Por ihimo, se haré referencia a los aspectos procesales de los delitos contra Is propiedad
industrial, haciendo un desglose de los mismos. Asi s¢ estudiaran los requisitos de procedibilidad,
1anto de las infracciones administrativas, como de los delitos; su naturaleza y los respectivos
procedimientos que hay que llevar a cabo para su proteccion, tales como el administrativo y el
penal, mismos que permitirén tener un enfoque mds amplio del tema a desarrollar,



Capitulo uno



CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

CREACIONES INDUSTRIALES

La actividad creadora ha acompaiiado al hombre desde que adquiere uso de razon, asi , el
ser humano comienza a inquietarse por los fenomenos para el desconocidos y busca conocer y
desentrafiar los secretos que la naturaleza puede brindarle, al principio con fines misticos y de
dominio, posteriormente, para profundizar en su conocimiento y aprovechamicnto. Al aplicar su
saber y experiencia en la bisqueda de up algo nuevo, va surgiendo la “ciencia”, la cual cs aplicada
para mejorar la vida del ser humano y, generalmente, la de sus congéneres; cuando ve que ha
logrado éxito en la creacién, surge el concepto “invento” obteniendo para si un provecho especial.

que requicre le sea asegurado.

En consecuencia, a través del tiempo busca la forma més eficaz de conseguir la proteccion
deseada para el inventor, surgiendo el reconocimicnto de lo que se ha llamado “Propiedad
Industrial”, que tiene una reglamentacion jurldica especial. Al respecto, el Doctor DAVID
RANGEL MEDINA sefiala: "La Propiedad Industrial se considera como el conjunto de normas
reguladoras de dos grupos de instituciones: las creaciones nuevas 6 creaciones industriales por una
parte, y los signos distintivos, por la otra; que a las primeras corresponden las patentes y los
disefios industriales; que a las segundas corresponden las marcas, los nombres comerciales y las
denominaciones de origen, y que 1a represion de los actos de competencia desleal también se

»l

incluye como objeto de éste tipo especial de propiedad.

Sin embargo, el campo de la Propiedad Industrial ha ido en aumento, ya que el desarrollo
tecnolégico de los paises , va contemplando nuevas figuras tales como el Know-How, las '
variedades vegetales, los cultivos microbioldgicos, los programas de computacion y la informética,
entre otros, ? ¢sta situacion origina una estrecha vinculacion con otros ordenamicntos, los cuales
trataremos de analizar en el presente trabajo y previamente al estudio de los delitos harcmos un
breve bosquejo de los conceptos fundamentales empleados, para asi comprender los conceptos a

tratar,

' RANGEL MEDINA, DAVID, Elpaps! d¢l abugado o agente en ¢l desarrollo de la propiedad industrial, “Revista
Mexicana de |a Propiedad Industrial y Artistica”, niimeros 33 y 34, Enero-Diclembre 1979, p.t4.

TRANGEL MEDINA ,DAVID, ob.cit.p.t5.



PATENTES

La patente “ es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho

exclusivo y temporal que una persona flsica o juridica tiene para explotar industrialmente un

invento que reiina las exigencias legaes.”

El concepto anterior, es una concepcion doctrinal que nos seflala el Doctor DAVID

RANGEL MEDINA}

En México siempre se ha considerado la patcnte como un monopolio de explotacion de la

industria o arte a quien el invento se refiere. El monopolio consiste en ¢l especial privilegio

concedido por el Estado al autor de una invencidn que redna determinados requisitos legales,

acreditindosc la existencia de tal concesion con el certificado Hlamado “titulo de la patente” que

expide el Poder Ejecutivo.

En la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994, no encontramos la

definicion legal propiamente dicha, toda vez que es necesario determinar que es lo que se considera

como invencion a efecto de seitalar los requisitos de patentabilidad. Asi tenemos que el articulo 15

LP.L nos dice: “Se considera invencion a toda crcacion humana que permita transformar la

materia o la energia que existe en la naturaleza, para satisfacer sus necesidades concretas”, y el
articulo 16 L.P.l. dice: "Serin patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una
actividad inventiva y susceptibles de aplicacién industrial, en los términos de ésta Ley, excepto:

propagacion de plantas y animales;

; I1. El material biolégico y genético tal como se encuentra en la naturaleza;
111.Las razas animales;

4 IV.El cuerpo humano y las partes vivas que lo coinponen, y

V. Las variedades vegetales.”

1. Los procesos esencialmente bioldgicos para la produccion, reproduccién y

Es manifiesto que el estudio de las patentes presupone la existencia o conacimiento de lo

que es una invencion, misma que hemos seifalado anteriormente. También podemos definirla como

? RANGEL MEDINA, DAVID, Detgcho e 13 propisdad industrial ¢ intelectual, UNAM, México, 1991, p. 23,

*LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Edit. Porriia. México, 1994, p. 7. *posteriormente L.P.L.,



“el hallazgo o descubrimiento a fuerza de ingenio y meditacion, o por mero acaso, una cosa nueva

o no conocida™

, sin embargo, el significado del término resulta incompleto para efectos legales,
ya que ademds de tratarse de una creacién producto del trabajo y la ciencia, es necesario que reana

ciertos requisitos para que pueda ser protegida a través de la patente.
Los requisitos que debe reunir son los siguientes:

¢ Que no contravenga al orden publico, a la moral y a las buenas costumbres o a

cualquier disposicidn legal,
o Novedad;
o Resultado de una actividad inventivay,
s susceptible de aplicacién industrial..

La novedad consiste en que 1a invencion sea algo diferente a lo que ya cxista; que no haya
estado comprendida en el estado de la tecnologia y ademds que no se haya puesto al alcance del

piblico por haberse permitido su aprovechamiento,

Se considera que es resultado de una actividad inventiva al proceso creativo cuyos

resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.

Es susceptible de aplicacioén industrial, la posibilidad de que una invencion pueda ser

producida o utilizada en cualquicr rama de la actividad ccondémica.

Como se ha indicado, si el invento reinc los requisitos seflalados, es posible obtener la
proteccion del Estado que consiste en otorgar al inventor un privilegio por cierto tiempo para la
explotacién.

En virtud, de que la patente concede esa posibilidad de explotacion exclusiva del invento
se ha planteado desde el siglo pasado, 1a controversia acerca de que si deben expedirse o no las
patentes. A este respecto, los panidaribs del establecimiento de un sistema de patentes han
justificado su idea con las siguientes razones:

a) Corresponde al inventor un derecho natural para ser reconocido como tal y para
aprovechar su invento,

$ Diccionnrio Jurldico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurfdicas, Editorial Pomia, Mexico, D.F., 1990, Tomo (I,
p. 106.



b) Es la justa retribucion que obtiene el inventor sobre ¢l trabajo realizado;
¢) Se obtiene 1a recuperacion del capital invertido en fos trabajos de investigacién;
d) Significa un incentivo para lograr una mayor actividad dirigida a un fin inventivo y,

¢) La compensacion por 1a contribucion al progreso de {a ciencia y la tecnologia, ya
que los inventos se aplican en la industria.

En el 4mbito nacional e internacional se ha logrado 1a proteccion de los inventos, pero
actualinente, no se considera que el inventor tenga un derecho natural, sino por el contrario, las
ideas modernas consideran que el Estado concede af inventor un privilegio para que la sociedad
obtenga un bencficio que consiste por una parte, en el desarrollo de la industria y por otra, en la
libse explotacion cuando el privilegio haya terminado por el transcurso del tiempo y el invento
entre al dominio piblico.

El derecho mexicano reconoce dos clases de patentes; las de invencion y las de mejoras.
Las primeras se otorgan en los casos de un invento nuevo y las segundas el nombre lo dice, cuando
las invenciones son s6lo mejoras y retinen los requisitos de novedad y de aplicacién industrial,

Se entiende por mejora un cambio en 1a invencion original que produce un funclonamiento
superior, o a obtencion de un producto con caracteristicas superiores.®

El procedimiento a seguir pars la obtencion de Ia patente es regulado por Ia Ley de la
Propiedad Industrial, asi como por el Reglamento de la misma. En sintesis, consiste en lo siguiente:

Pars determinsr que una invencidn es nueva y resuitado de una actividad inventiva se
considerard el estado de la técnica en |a fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su
caso de la prioridad reconocida. Ademds, para determinar si 1a invencidn es nucva, estanin
incluidas en el estado de Ia técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con
anterioridad a ess fecha, que se encuentren en trimite, sunque Ia publicacion de la solicitud de
patente en trimite tenga lugar lo mds pronto posible después del vencimiento del plazo de 18
meses, contado a partir de la fecha de la presentacion, o en su caso, de prioridad reconocida a
peticion del solicitante, la solicitud serd publicada antes del vencimiento del plazo sefialado o ésta
publicacion se realice con posterioridad.. (Articulos 17y 52delaL.P.l.)

*SEPULVEDA, CESAR, Ef sisicma mexicans de propiedad industrial, Edit. Porriia, México, 1981,p. 53,



La divulgacion de una invencion no afectard que siga considerdndose nueva, cuando
dentro de los 12 meses previos a la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso,
de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invencion, por
cualquier medio de comunicacién, por Ja puesta en practica de la invencion o porque la hayan
exhibido en una exposicidn nacional o internacional. Al presentarse la solicitud deberd incluirse
documentacién comprobatoria. La publicacion de una invencidn contenida en una solicitud de
patente o en una patente concedida por una oficina extranjera, no se cncontrard incluida dentro de

estos supuestos. (Antfculo 18 L.P.L.)

La patente tendra una vigencia de 20 aitos improrrogables, contada a partic de la fecha de

presentacion de la solicitud y estara sujeia al pago de la tarifa correspondicntes.

E! titular de la patente después de otorgada ésta, podrd demandar daiios y perjuicios a
terceros que antes del otorgamiento hubieran explotado sin su consentimiento el proceso o
producto patentado, cuando dicha explotacion se haya realizado después de Ja fecha en que surta

efectos Ia publicacion de la solicitud en la gaceta.

El derecho exclusivo de explotacion de la invencion patentada confiere a su titular las

siguicntes prerrogativas:

I. Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras
personas que fabriquen, usen, ofrezcan en venta e importen el producto patentado,

sin su consentimiento,

. Si la materia objcto de {a patente cs un proceso, el derecho de impedir a otras
persanas que utilicen ese proceso y que se usen, vendan, ofrezcan en venla o
importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su eonsentimiento.
La explotacién de la patente realizada por la persona que tenga concedida inscrita
en la Secretaria, se considerard como realizada por su titular, salvo el caso de
licencias obligatorias, (Artfculos 23,24,25 y 69 L.P.L..)

CERTIFICADOS DE INVENCION

Anteriormente, en la Ley de Invenciones y Marcas se contemplaban los Certificados de
Invencién, en casos de inventos que de acuerdo con la Ley no eran patentables comno sucedia con
los procedimicntos de obtencidn de mezclas de productos quimicos o de aleaciones; los

telacionados con la energfa y seguridad nuclear y los equipos anticontaminantes, a pesar de lo se le



reconocia al mventor como tal y se le concedian derechos a la proteccion del invento, para ello, se

registraba ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

El Centificado de Invencién es entendido como “el acto de concesion del Estado en virtud
del cual se otorga a su titular el derecho de exigir una regalia por parte de cada interesado que

desea explotar la invencién amparado por dicho centificado dentro de la vigencia del mismo."’

Se hacian constar los mismos datos que en las patentes, ¢s decir, nombre del inventor,
denominacidn del invento, plazo de vigencia ,etc., se seguia un procedimiento igual que en el caso
de las patentes, permitiendo al titular explotar por si mismo el invento o bien conceder
autorizacién a otras personas para que lo hagan, mediante la correspondiente autorizacion y el pago
de regalias. Todo inventor podia solicitar convenio con el titular respecto a la explotacion, mismo
que podia ser aprobado o inscrito en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologfa, existia
la circunstancia de que si no ilegaban a ese acuerdo el interesado podfa acudir a la Direccion
General de Registro y Transferencia de Tecnologia, la que con conocimiento de causa, podfa dictar
resolucion concediendo al interesado la autorizacién para que licvard a acabo la explotacion,
sefalando la cantidad que debe pagar por concepto de regalias. El titular del cetificado tenia la
obligacion de proporcionar la asistencia técnica necesaria a fin de hacer posible la explotacion
bajo advertencia de que, de no hacerlo asl, se cancelaba el certificado de invencién y el registro del
mismo. Eran intransferibles y no concedfan un derecho exclusivo, de manera que el titular puede
conceder autorizacion a varias personas y a la vez podia el explotar su invento, ademés tenia la
ventaja de que no exigia comprobar la explotacion como sucede con la patente, de manera que
aunque no se realizard ésta, el certificado no caducaba, bastaba solamente con pagar las

anualidades correspondientes.

Siendo aplicables varias de las disposiciones referentes a las patentes, tales como las
relativas a transmision de los derechos, nulidad, expropiacién, ctc. Ain en casos de inventos
patentables el inventor podia solicitar el certificado de invencion en lugar de la patente y esto podia

hacerlo durante el trdmite con tal de que no se hubiera expedido 1a patente.

T CARRERAS MALDONADO, MARIA. Beglamentacion juridica de la propiedad industrial, Memorias del Primer
Seminario Sobre Dercchos de Autor, Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnologla, México, UNAM 1985, pp.
169-171.



MODELOS DE UTILIDAD
Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que,

como resultado de una modificacion en su disposicion, configuracion, estructura o forma,
presenten una funcion diferente respecto de las partes que la integran o ventajas en cuania a su
utitidad (Articulo 28 L.P.1..)

Para efectos de su registro se tomard en cuenta la novedad y que sean susceptibles de
aplicacién industrial. El registro de los modelos de utilidad tendrd una vigencia de diez afos
improrrogables, contada a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y estard sujeto al pago

de tarifa correspondiente.

En lo relativo a la explotacion confiere a su titular las prerrogativas de impedir a otras

personas la fabricacion, uso, venta o importacion sin su consentimiento.

DIBUJO INDUSTRIAL

El Dibujo Industrial es una disposicion de lineas o de colores que representan imdgenes
que producen un efecto decorativo original. Es un efecto de ornamentacion que da a los objetos un
cardcter nuevo y especifico. Doctrinalmente, se afirma que el Dibujo es entendido como “cualquier
disposicién de lineas o de colores susceptible de produeir un efecto estético sea cual fuere su
procedimiento de realizacion,” y la ley protege cualquier combinacion o disposicién de lineas o de

8
colores.

MODELO INDUSTRIAL
Es una forma plstica, ésta constituido por una maqueta, modelado o por una escultura, Es

por tanto, un patrdn para producir en serie; por ejemplo, los moldes utilizados en la cerdmica.

También se ha definido el modelo industrial como “toda creacidn caracterizada por ser una
nueva forma tridimensional, que mejora desde el punto de vista estético un objeto de uso prictico o

simplemente ornamental”.’

Dibujo y modelo dan a los objetos un caricter nuevo y especifico., pero en tanto que el

dibujo o arte grafico opera sobre una superficie, el modelo o forma plastica actita cn el espacio.

¥ Ver Otero Lastres, José Manual, L proteccion de un solo color como dibyje industrial . Actas de derecho industrial .
tomo UL, 1975, p. 450.

®Ver Paul), van Allredo, Ef modelo de utifidad. Buenos Aires. Depalma, 1982, p.35.



SIGNOS DISTINTIVOS
MARCAS

En éste capitulo mencionamos la marca, Gnicamente como referencia a los signos
distintivos y a que se incluyen dentro de los derechos reglamentados por la “Propiedad Industrial”.
pero posteriormente, se analiza con detalle, toda vez, que es objeto del estudio que se presenta en

¢l Capitulo Cuarto.

Tiene un enfoque legal y uno econémico. El concepto de ellas varia de acuerdo a éstas

caracteristicas.

Asi tenemos a la marca desde el punto de vista legal como: “Un signo distintivo que
permite a su titular (fabricante o comerciante) , distinguir sus productos o servicios de la

competencia”.

Desde el punto de vista econdmico: “Un signo que tiende a proponer a la clientela una

mercancia o un scrvicio cubierto piiblicamente con su garantia”,

Por lo que la marca, es en todo caso, un signo que sirve para distingnir mercancias y
servicios de otros de la misma especie, y su nimero cada vez mayor estd unido al desarrollo

tecnoldgico de todo el pals.

NOMBRE COMERCIAL
Legalmente no existe una definicién acerca del nombre comercial, por lo que se acude a la

doctrina,

Jestis Rodriguez y Rodriguez nos dice: El nombre comercial es la designacion de un

establecimiento o empresa”.

Cesar Sepilveda sedala que: "Es la denominacién bajo la cual se hace el trafico comercial

o la produccién agricola o industrial”.

En cuanto a los elementos que forman un nombre comercial, puede decirse que de acuerdo
con la Ley, son todos aquéllos que constituyen las caracteristicas propias y que permiten
distinguirlo de otro de su género. Puede coincidir con el nombre propio del comerciante, puede

ademés estar agregado de alguna denominacion distintiva para identificar el establecimiento y



evitar los homdnimos, puede coincidir con e} de a razén social o ser totalmente diferente, y pucden

™" . . g 10
a veces utilizarse las siglas de la razén social.

El nombre comercial de una empresa o establccimiento industrial, comercial o de servicios,
y el derecho a su uso exclusivo estardn protegidos, sin necesidad de registro. La proteccion
abarcard la zona geogréfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se
aplique el nombre comercial y se extenderd a toda la Repiblica si existe difusion masiva y

constante a nivel nacional del mismo. (Articulo 106 L.P.I..)

Quien éste usando un nombre comercial podri solicitar a la Secretaria, la publicacion del
mismo en la Gaceta, dicha publicacién producird ¢l efecto de establecer la presuncion de la buena

fe en la adopcion y uso del nombre comercial. (Articulo 107 L.P.1..)

La solicitud de publicacion de un nombre comercial se presentard por escrito a fa
Secretarfa acompafiada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial
aplicado a un giro determinado. Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se
efectuard el examen de fondo a fin de determinar si existe algin nombre comereial idéntico o
semejante en grado de confusion aplicado al mismo giro, en tramite o publicado con anterioridad,
0 a una marca en tramite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de
confusion que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro
preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. de no cncontrarse anterioridad
procedera la-publicacién. No se publicardn los nombres comerciales que carezcan de elementos

que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género.

Los efectos de la publicacion de un nombre comercial durarin diez aflos, a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud y podran renovarse por perfodos de la misma duracién. De no
renovarse, cesardn sus efectos. En la transmision de una empresa o establecimiento se comprenderd
¢l derecho de uso exclusivo del nombre comercial salvo estipulacion en contrario. Lo anterior, se
establece en la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, reformada en 1994, en sus articulos
108,109y 110.

DENOMINACIONES DE ORIGEN
La Denominacion de Origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar

geografico con el que sc identifican las mercancias que tienen simifares propiedades, derivadas de

" CARRERAS MALDONADO, MARIA, ob, cit., p. 191.



los elementos naturales propios de dicha region geografica, como clima, tierra y agua, asi como de
la técnica, destreza, habilidad y tradicién anesanal de quienes habitan la propia regién para

producirlas.II

El concepto legal lo encontramos en el articulo 156 L.P.1. “se entiende por denominacion
de origen, ¢l nombre de una region geogrifica el pais que sirve para designar un producto
originario de la misma, y cuya calidad o caracteristica se deban exclusivamente al medio

geografico, comprendiendo en éste los factores naturales y humanos.”

Al introducirse las denominaciones de origen en la ley se busco la proteccién de los
intereses de los productores de la zona geogrifica por el esfuerzo persistente para dar a sus
productos un renombre justificado. Son marcas de sello especial que llaman la atencién sobre la
procedencia geografica de la mercancfa .Son colectivas porque cualquier productor de la region
geogréfica puede usar la denominacién y por lo mismo el uso de la marca no es propiedad privada,

ningin particular puede apropidrsela y en realidad el inico propietario de ella es el Estado.

La denominacién es un titulo de calidad que tienc un cardcter territorial, es colectiva
porque puede ser usada por varios beneficiarios, el titular es el poder piblico y es necesario que
exista un ordenamiento intemo que seflale las condiciones para optar por la proteccién y es
necesario establecer convenios para protegerlos internacionalmente, toda vez que constituye
propiamente una riqueza nacional. La proteccidn que la ley concede a las denominaciones de
origen se inicia con la declaracion que al efecto emita la Secretar(a. El uso ilegal de la misma serd
sancionado, incluyendo los casos en que venga acompaiiada de indicaciones tales como “género”,
“tipo”, “manera”, “imitacién”, u otras similarcs que creen confusién en el consumidor o impliquen
competencia desleal. Al hacer la declaracion de proteccién de una denominacién de origen, se hard
de oficio o a peticion de quien demuestre tener interés juridico, tales como las personas flsicas o
morales que directamente se identifiquen a Ia extraccion, produccién o elaboracién del producto,
{as cAmaras o asociaciones de fabricantes o productores y las dependencias o entidades del

gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la federacidn.

La solicitud de declaracion de proteccion a una denominacidn de origen se hard por escrito,

a la que se acompaflardn los comprobantes que funden la peticién y en la que se expresard:

"En relacion con esle tema, ver Rangel Medina, David, £? Nuevo Régimen de los Denominaciones de Origen en México,
“ La Propiedad Iniclectual”, revisia irimestra! de [a Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Gincbra, afo 6,
num, 2, 1973, pp. 60-75.



I. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si ¢s persona moral deberd

seftalar, su naturaleza y las actividades a las que se dedica,
I1. Interés jusidico del solicitante,
[11.Sefalamiento de la denominacion de origen.

1V.Descripcion detallada del producto o los proditclos terminados que abarcard la
denominacion, incluyendo sus caracterfsticas, componentes, formas de extraccion y
procesos de produccion o elaboracion. Cuando sea determinante para establecer la
relacion entre la denominacion y el producto, se seiialaran las normas oficiales
establecidas por la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial a que deberdn
sujetarse el producto, su forma de extraccidn, sus procesos de elaboracion o

produccion y sus modos de empagque, embalaje 0 envaramiento.

V. Lugar o lugares de extraccion, produccion o elaboracién del producto que se wrate
de proteger con la denominacion de origen y la deleitacion del territorio de origen,

atendiendo a los caracteres geograficos y a las divisiones politicas
VI.Seflalamiento detallado de los vinculos entre denominacion, producto y territorio, y
VII.Los demds que consideren necesarios o pertinentes el solicitante.

Recibida la solicitud por el instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se

efectuara el examen de los datos y documentos apartados.

Si 8 juicio del Instituto, los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o
resultan insuficientes para la comprension y andlisis de cualquiera de los elementos de la solicitud,
se requerird al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgindole al

efecto un plazo de dos meses,

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, a solicitud se
considerara abandonada, pero el Instituto podra continvar de oficio su tramitacion en los términos
del presente capitulo si lo considerard pertinente. Cuando los documentos presentados wo
satisfagan los requisitos legales, la Secretaria publicard en e Diario Oficial un extracto de la
solicitud. Si el procedimiento se inicia de oficio, la secretarfa publicard en el Diario Oficial un
extracto de las menciones y requisitos del seflalamiento de la denominacion o Ia descripcion

detallada del producto,



En ambos casos la Secretaria otorgara un plazo de dos meses contados a partir de la fecha
de publicacion para que cualquier tercero que justifique su interés juridico, formule observaciones
u objeciones y aporte las pruebas que considere pertinentes, excepto la confesional y testimonial.
La pericial correspondera a la Secretarfa o a quien esta designe, podran realizarse en cualquier

tiempo las investigaciones que estime pertinentes antes de la declaracion.

La vigencia de la declaracién de proteccion de una denominacion de origen estard
determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sélo dejard de suntir efectos
por otra declaracién de la Secretarfa, una caracteristica de este signo distintivo es que su titularidad
corresponde al gobierno de México. La Secretaria por conducto de la de relaciones exteriores,
tramitard el registro de las denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaracion,
para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme a los Tratados Internacionales. La
autorizacion para usar una denominacion de origen debera ser solicitada ante el Instituto y se
otorgard a una persona fisica o moral que, se dedique a ln extraccidn, produccion o elaboracion de
los productos protegidos por la denominacion de origen, que realice actividad dentro del territorio
determinado en la declaracién o que cumipla con las normas oficiales establecidas por la Secretaria

de Comercio y fomento,

Los efectos de la autorizacién durarin diez aflos contados a partir de la fecha de

presentacion de la solicitud.

El usuario de una denominacién de origen esta obligado a usarla tal y como aparezca
protegida en la declaracidn, de lo contrario procederd a la cancelacion. La autorizacién de usuario
de una denominacidn de origen dejard de surtir efectos por: nulidad, cancelacion o por la

terminacion de su vigencia. (Articulos 157 a 178 L.P.l,)l:

AVISO COMERCIAL
La Ley de la Propiedad Industrial vigente regula. los avisos comerciales como “las frases u
oraciones que tengan por objeto anunciar al pblico establecimientos, o negociaciones comerciales,

industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.”

" Yves Saint Gral. Temado de Alvarez Soberanis, Jaine “Regulacidn de las Inversiones, Marcas y Transferencias
Tecnoldgicas, citado en CARRERAS MALDONADO, MARIA, ob.cit., p.172.
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Con el aviso comercial se particularizan las originales frases publicitarias que forman la
literatura de que se valen los medios de comunicacion, para difundir las marcas,. los nombres

comerciales y las denominaciones de origen.

El aviso comercial ticne por objeto anunciar algin establecimiento o negociacidn, sean
estos de la naturaleza que fueren, se considerarda comprendido en una clase especial,
complementaria de la clasificacion, El registro no amparara en estos casos productos o servicios,

aln cuando estén relacionados con el establecimiento o negociacidn.

El registro de un aviso comercial tendra una vigencia de dicz afios contados a partir de la
fecha de presentacion de solicitud y podrd renovarse por perfodos de la misma duracidn, estos se
rigen, en lo que haya disposicion especial, por lo establecido por la L.P.I.. para las marcas.
(Articulos 99a 104 L.P.L)

SECRETO INDUSTRIAL

E! secreto industrial es objeto de un estudio aparte, y posteriormente se analiza en el
Capltulo Quinto del presente trabajo, por lo que aqui solo se cita ¢l concepto legal, para efectos de

comprension e introduccion a log rubros que ampara la proteccion de la Propicdad Industrial.

"Se considera secreto industrial a toda informacién de aplicacién industrial o comercial
que guarde una persona fisica o moral con cardcter confidencial, que le signifique obtener o
mantener una ventaja competitiva o econdmica frente a terceros en la realizacion de actividades
econdmicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su
confidencialidad y el acceso restringido a fa misma”, (Articulo 82 L.P.L.)

REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual sefiala que los actos de comnpetencia
desleal son aquétios contrarios a las practicas honradas. Incluyen las indicaciones o aseveraciones
que en el ambito del comercio pueden engaflar al publico en cuanto a la naturaleza y las
caracteristicas de los productos de que se trate; los actos que puedan crear confusidn con los
productos o las actividades de un competidor, asi como las falsas aseveraciones que puedan

desacreditar tales productos o actividades.

La nocidn de la competencia desleal esta destinada a reprimir los actos perjudiciales contra

terceros en materia de Propiedad Industrial que no estin suficientemente previstos por las
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disposiciones que la regulan; para entender claramente el concepto hay que considerar que la
libertad de comercio es un principio tradicional del liberalismo econémico y del sistema capitalista,
consagrado en el articulo 5o Constitucional, conforme el cual “A ninguna persona podra
impedirsele que se dedique a la profesion, industria o trabajo que le acomode, con tal de que sean
licitos”, condicion ésta ultima que significa quc la actividad del sujeto no ha de ser prohibida por
las leyes ni por las buenas costumbres”. Entre las disposiciones normativas de esa indole estdn las
que se contienen en una diversidad de leyes como el Cédigo Penal, la Ley Federal de Proteccion al
Consumidor, como las que reglamentan la publicidad a través del Reglamento de Anuncios en ¢l
Distrito Federal, las de la Ley Federal de Radio y Televisién, etc’

El objetivo de la accion de competencia desleal es garantizar a cada productor o
comerciante contra el empleo de medios deslcales por parte de sus competidores. A los
competidores les esta permitido disputarse la clientela, pero a condicion de hacerlo con
procedimientos honestos. El caso del comerciante que con maniobras turbias trata de establecer
una confusion con ofro objeto o producto conocido y solicitado por el pitblico, para desviar la
clientela, y el caso del industrial que pretende denigrar los productos de su competidor o sus
mercancias o su fabricacion por medio de declaraciones falsas que darin como resultado
sotprender a 1a clientela de aquél, son ejemnplos tipicos de 1a competencia desleal que se reprime
por la accién que lleva ¢l mismo nombre en la que no aparece una nocién de verdaderos derechos

exclusivos o privativos.'*

Hay reglas que ¢l derecho positivo tiene establecidas de modo expreso para el
reconocimiento, adquisicion, conservacion y extincion de la propiedad industrial, las cuales
obedecen, principalmente, aun empedio de brindar al pablico consumidor medios que le permitan
conocer, escoger, scleccionar y adquirir los satisfactorias de sus necesidades.

Pero cuando a falta de disposiciones concretas que los prevean y sancionen, se cometan
actos que de algn modo afecten fraudulentamente al pablico o a los intereses de los industriales y

¥ Organizacion Mundial de Ia Propiedad Intelectual, Gula sobre los intereses y las actividades e las empresas de palses
en desarrollo en materia de propiedad industrial. Documento WG/IPAG/1172, 1 de Abril de 1982, preparado per la
oficina internacional, p. 17,

" Barrera Graf, Jorge, “Libre concurrencia, competencia desteal y monopolios™, en Esudios en homengje al doctor
Hécetor Fix-Zamudio en sus treinta aiios como investigador de lus ciencias juridicus, México, Instituto de
Investigaciones Jurldicas, UNAM, Tomo I p.5t.



comerciales en asuntos emparentados con la propiedad industrial, entonces podra acudirse a lus

reglas generales de la propiedad industrial."”

" En la doctrina mexicana, en términos generales también se dn a la propledad industrial el marco donde tiene especial
aplicacion la competencia desleal. Como ejemplos: Aritujo Llanes, Elia, Tearfa y Prdctica de la Competencia Desleal
en nuesiro sistema juridico, México, 1984; Diaz Bravo, Arturo, “Aspectas pricticos de la competencia desleat”,
Revistu Mexicana de la Propitedad Industrial y Artistica, México, aio 4, Enero-Junio 1966, nim. 7, pp. 25-34 y nim,
8, pp. 279-286.
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DELITOS PREVISTOS EN LA LEY MEXICANA SOBRE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

ANTECEDENTES DE LA LEGISLACION SOBRE PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN MEXICO:

Con fa finalidad de establecer normas juridicas para la proteccion y evitar la pirateria de
los inventos, desde el siglo pasado comenzaron a realizarse trabajos en los cuales han intervenido

representantes de las diferentes naciones a fin de tomar acuerdos cn fa materia.
El régimen internacional lia tenido influencia definitiva en la legislacion mexicana.

A continuacion, los principales antecedentes legislativos del derecho de la propiedad

industrial en México, asf como la evolucién,

LEY DE 1890
Estd Ley fue conocida como “Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegio a los

inventores o perfeccionadores,” conforme a la cual las patentcs eran otorgadas por veinte afios
susceptibles de prérroga por cinco ailos mas. Tienen una marcada influencia frencesa, tuvo una
reforma de 27 de marzo de 1896.

Un examen de las Ieyes que han regido la materia muestra que la politica para reprimir las
infracciones del derecho de propiedad industrial ha seguido una ruta desigual, ya que unos textos

legales las denominan delitos y otros infracciones administrativas.

La primera ley especifica sobre marcas'® definia como falsificacién tanto el uso de marcas
que fueran una reproduccion exacta de otra cuya propiedad estuvicse reservada, como la imitacion
susceptible de provocar confusién con la legalmente depositada (art. 16), y expresamente
establecla que los delitos de falsificacion de marca de fibrica quedaban sujetos a las penas

seftaladas por el codigo respectivo (art. 18)."

En cuanto a la usurpacion de los derechos consignados en las patentes, nuestras leyes han

seguido paralelamente un criterio similar al de las mareas, al disponer que todo lo concemiente al

1% Ley de 28 de noviembre de 1889 sobre Marcas de Fdbrica.

" por disposicion expresa del articulo 19 de I fey marcaria quedaban comprendidos en sus disposiciones los dibujos y
modelos industriales.
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delito de la falsificacion de las patentes “quedara sujeto a las prescripciones del Cédigo Penal del
pa q p pc g

Distrito Federal, «'*

LEY DE 1903

Se le conocié como “Ley de Patentes de Invencion”, expedida el 25 de agosto de 1903,
comenzé a regir el 1° de octubre del mismo affo. Es la primera que refleja la influencia
internacional a través del convenio de union de Paris y la revision de Bruselas, siendo también, la
primera en que aparece una reglamentacion, ya no solo de las patentes sino también de los nombres
y avisos comerciales. Fijo a las patentes un plazo de veinte aifos susceptibles de ser prorrogados
hasta por cinco afios mas (art. 15 y 16). Incorpord las patentes de modelos y dibujos industriales,

-

sometiéndolas a lo prevenido con respecto a las patentes de invencion (art. 107).

Esta segunda ley mexicana reguladora de signos distintivos no remite al cédigo penal para
la imposicion de penas. Continda considerando como delito la usurpacién marcaria, pero con
disposiciones propias que fijan como castigo prisién y multa o una u otra pena al usuario ilegal de

la marca (art, 18).

En los articulos 48 al 52 fijaba las penas que se han de imponer a los que infrinjan los

derechos que olorga una palemc' ?, mismas que consistian en prisién, multa o pena alternativa

LEY DE 1928
La “Ley de Patentes de Invencion “como se le conocid a la ley del 27 de junio de 1928,

comenz0 a regir el primero de encro de 1929, seilalaba para las patentes de invencidn, un plazo de
veinte aflos como maximo, improrrogables, y para las de modelo o dibujo industrial, de dicz afios
(art. 33).

La ley antes citada en sus articulos 85 a 101 preveia y sancionaba con una multa y con

prisidn o con cualquiera de las dos a los delitos de invasion de patente.”

" Ant, 42 de la Ley de 7 d¢ Junio de 1890, sobre patenies de privilegio a los inventores o perfeccionadorcs.

19 La Ley de Patentes de tavencion expedida el 25 de agosto de 1903, cuyo capitulo X1 se titulaba De la responsabilidad
penal y civil de los que infrinfan los derechos que otorga una patente.

yer, Ia Ley de Patentes de Invencion de 26 de junio de 1928, en su capltulo X11: De la responsabilidad penal y ctvil de
los que infrinjan los derechos que otorga una patenie,
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En este ailo también se elabora la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 20
de junio de 1928. D.O.F. 27 de julio de 1928, cuyas disposiciones seiialaban también un plazo de

- veinte ailos al registro marcario (art. 24).

Por su parte, la tercera ley sobre signos distintivos conserva el mismo sistema de la ley
anterior al establecer directamente las penas de cardcter alternativo para los delitos de falsificacion,

imitacion y uso ilegal de las marcas, nombres y avisos comerciales (art. 73 a 90).

LEY DE 1942

El analisis de los subsiguientes ordenamientos legales, verdaderos codigos agrupadores de
todas las reglas de la propiedad industrial, confirma el criterio inestable que ha prevalecido en

tomo a la naturaleza de las sanciones contra los que atentan contra esa propicdad.

En efecto, 1a sancion que la ley de fa Propiedad Industrial de 1942 estipulaba para las

violaciones a la misma, correspondian en términos generales a la represion de hechos delictuosos.

Todas las modalidades que pueden revestir las infracciones al derecho que confieren las
patentes , o al derecho que deriva de las marcas registradas eran calificadas como delitos. Asi
también cran considerados otros hechos muy variados, cuya comisién no afecta los derechos de

propiedad industrial.

Es la Ley de la Propiedad lndustrial del 31 de diciembre de 1942 (D.O.F. del 31 de
diciembre de 1942), concedié una proteccién muy amplia a los titulares de derechos y tuvo
influencia ademas de la convencion de Paris y en la revision de Londres. Esta Ley tuvo gran
importancia en nuestro pafs, porque su vigencia a correspondido al progreso y desarrollo industrial

de México.

Seflald para las patentes de invencion un plazo improrrogable de IS afios y de diez para las
patentes de modelo o dibujo industrial. La Ley se caracteriza, desde el punto de vista formal, en
que codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invencidn, patentes de modelo y de

dibujo industrial, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal.

Los preceptos de la ley de invenciones y marcas aluden precisamente a dichos

camponentes del derecho de la propiedad industrial,
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El anilisis de los subsecuentes ordenamicntos legales, verdaderos codigos agrupadores de
todas las reglas de la propiedad industrial, confirma el criterio inestable que ha prevalecido en

torno & la naturaleza de las sanciones contra los que atentan contra csa propiedad.

En efecto, la sancion que {a Ley de la Propiedad Industrial de 1942 estipulaba para las
violaciones a la misma, correspondian en términos generales a la represion de hechos delictuosos.
Todas las modalidades que pueden revestir las infracciones al derecho que confieren las patentes, o

. n . . 2
al derecho que deriva de las marcas registradas, eran calificadas como delitos. :

LEY DF. 1975

Conocida como “Ley de Invenciones y marcas” de 10 de febrero de 1976 y que ésta en
vigor desde el 11 de febrero de 1976. Es pertinente sefialar que dicho titulo obedece muy
probablemente, a un sentido de la economia del lenguaje o al eco de una poco afortunada

denominacién oficial que no corresponde al contenido de las instituciones que la ley regula.

Una de las m4s importantes innovaciones de la ley de invenciones y marcas de 1975 que
reglamentd en México la propiedad industrial, fue el cambio de criterio para castigar las
infracciones sobre dicha materia, tanto a las que afectan ¢l patrimonio de los titulares de derechos
cotno a las que violan normas preferentemente dictadas para proteger a los consumidores o para
evitar actos de competencia desleal y situaciones engafiosas o abusivas en perjuicio de la sociedad

en general,

En la ley se transformé el sistema de derccho penal especial de la propiedad industrial por
otro mixto, consistente en dividir en dos grupos las sanciones: las de cardcter administrativo,
correspondientes a las infracciones denominadas administrativas, y las de indole penal previstas
para la comision de delitos. Las primeras sancionadas mediante multas, y las segundas en penas de
privacion de la libertad, Las primeras forman la lista consignada en el articulo 210 de la ley de
invenciones y marcas, en tanto que los segundos, en nimero mds reducido, estdn previstos por el
articolo 211 LIMZ

' Vganse los articulos 240 a 270 que conforman el titulo VIII de la ley, denominado Responsabilidades penales y cwviles.

1,05 veintiin conceptos de conductas susceptibles de contravenir las normas sobre propiedad industrial se distribuyeron
¢en dos catalogos: el del articulo 210 con las fracciones 1 a la X1I, para infracciones administrativas y el del articulo 211
con sus fracciones 1 a IX para los Delitos. Para un esiudio analitico de ambos preceplos. Véase RANGEL MEDINA,
DAVID, DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, pp. 128 2 137, y para un esludio
mmpluo du todos los tipos dchclnos pn.v:slos por el citado articulo 211, ver también RANGEL MEDINA, DAVID,

"Ensayos juridicos en memoria de Francisco Gonzilez de [a
Vega”, l)urnngo , México, F.dnonnl del Supremo Tribunal de Justicia de Durango, 1985, 1. 3. pp. 79 a 160.
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De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes:

R

El hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si
la patente ha caducado o fue anulada, se incurrira en la infraccion despuds
de un aflo de la fecha de caducidad, o en su caso, de la techa en que haya

quedado tirme la resolucion de nulidad.

Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada, para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos

por la registrada.

Usar, sin consentimicnto de su titular, una marca registrada como elemento
de un nombre comercial, siempre que dichos nombres estén relacionados
con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos

por la marca.

Usar, dentro de la zona geografica en que resida la clientela efectiva,, un
nombre comercial semejante en grado de confusion con otro que ya esté
usando por un terccro, para amparar un establecimiento industrial,

comercial o de servicio, del mismo o similar giro.

Poner en venta o en circulacion productos u ofrecer servicios, indicando
que estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Cuando el
registro haya quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado,
caducado o extinguido, s¢ incurrira en la infraccion después de un afio de
que haya causado estado la resolucion correspondiente o que haya operado

la caducidad, cancelacion o extincion.

Hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricacion

nacional.

Utilizar o fijar en productos o en amincios de servicios, indicaciones falsas
sobre premios, medallas, certificaciones, condecoraciones, u otras preseas

de cualquicr indole.
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8.

10.

12.

Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren las
fracciones VII, VI, IX, X, XI, XII, XVIII, y XIX del articulo 91 de la
LIM™

Usar, sin la autorizacién correspondiente, una denominacién de origen.

Intentar o lograr el propésito de desacreditar los productos, los servicios o

¢l establecimiento de otro.

. Efectuar, en el cjercicio de actividades industriales o mercantiles, actos

que causen o induzean al piblico a confusion, error o engaiio, por hacer
creer o suponer infundadamente: lo. La existencia de una relacién o
asociacién entre un establecimiento y el de un tercero, 20. Que se fabrican
productgs bajo normas, licencias o autorizacion de un tercero. 30. Que se
prestan servicios o se venden productos bajo autorizacidn, licencias o

normas de un tercero.

Omitir las leyendas e indicaciones a que se refiere la LIM,

Tales infracciones se sancionan en la forma siguiente:

Multa hasta por el importe de diez mil veces el salario minimo diario
e 2 . . I

general en el Distrito Federal.** En caso de que persista la infraccion,

podran imponerse multas por cada dia que transcurra sin que se¢ obedezca

el mandato respectivo.
Clausura temporal hasta por 90 dfas.
Clausura definitiva,

Arresto administrativo hasta por 36 horas.(articulo 225 LIM).

En los casos de reincidencia se aplicara la multa impuesta anteriormente, sin que su monto

exceda del triple del maximo fijado por el artfculo 225 LIM (articulo 227 LIM).

BLIM. Ley de lvenciones y Marcas.

* Al concluir ¢l anto de 1989 este salario minimo importa la suma d¢ $10,085.00 (diez mil ochenta y cinco) pesos.
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Las clausuras y arrestos administrativos podran imponerse ademas de fa multa o sin que

ésta se haya impuesto. También se impondrin independientemente de las penas corporales que

correspondan a los delitos, asi como el pago de dafos y perjuicios (articulo 228 LIM).

La clausura definitiva serd procedente cuando el establecimiento haya sido clausurado

temporalmette por dos veces y dentro del lapso de dos aflos, si dentro del mismo se reincide en la

infraccion (articulo 228, parrafo segundo, LIM).

El arresto procederd en los casos de persistencia de la infraccion (articulo 228, parte final

LIM).

Por lo que respecta a los delitos, el articulo 211 LIM considera como tales:

Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o un certificado de
invencion, sin consentimiento de su titular o sin la licencia o autorizacion

correspondiente (fraccion I).

Emplear métodos o procedimientos patentados o amparados por un certificado
de invencion, sin los requisitos a que se refiere la fraccion precedente (fraccion
1),

Reproducir dibujos o modelos industriales protegidos por un registro, sin

consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva (fraccion I11),

Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los

mismos o similares productos o servicios que aquella proteja (fraccién IV).

Offecer en venta o poner en circulacion, los productos a que se refieren las
fracciones 1, 11 y 1V de este mismo articulo o aquellas a que se contraen la
fraccion 11 del articulo 210, no obstante Ia declaratoria de confusién que la
misma prevé; o bien, productas protegidos por una marca registrada,
habiéndolos alterado. Lo previsto en la presente fraccién ser aplicable, en lo

conducente a las marcas de servicio (fraccion V).

Ofrecer ¢n venta o poner en circulacion productos protegidos por una marca
registrada, después de haberla alterado, sustituido o swprimido parcial o

totalmente (fraccion V1).
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7. Usar, dentro de la zona geogritica que abarque la clientela efectiva, un nombre
comercial igual a otro que ya este siendo usado por un tercero, para amparar un
establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo giro (fraccion

VII).

8. Usar una marca parecida en grado de contusion, a otra registrada, después de
que la sancion administrativa impuesta conforme a la sancion 11 del articulo
210 LIM, haya quedado firme (fraccion VIII),

9. Usar para si con proposito de lucro o revelar algin scereto industrial o
invencion cuyo registro se encuentre en tramite y que conoce o ha recibido con
motivo de¢ su empleo, cargo o puesto, 0 bien por cualquiera otra circunstancia

ilicita (fraccion I1X).

Las penas aplicables a estos delitos estin consignadas en el articulo 212 LIM en estos

términos:

a) Por la comision de los delitos que se seflalan en las fracciones | a VI se
impondra a sus autores la pena de dos a seis aios de prision y multa por el
importe de cien a diez mil veces el salario minimo diario general del

Distrito Federa,

b) Por la comisién de los delitos sefalados en las fracciones VII a IX del
mismo articulo 211 LIM, la pena que se impondra serd de dos a scis afos

de prisi6n,

En ningiin caso hay pena altemativa como ocuirria en las leyes precedentes, razén por la
cual contra los presuntos infractores se librara orden de aprension y se le dictard en su caso, auto de

formal prision.

Todos los delitos ticnen algunos elementos materiales o externos, cuerpo del delito, o

descripeion del tipo lega! que le son comunes.
Por ejemplo, el delito de invasion de patente presupone:
a) la existencia de una patente en vigor;

b) que [a patente en vigor tenga un titular o duefo legitimo;
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c)

d)

que exista un objeto fabricado con forme a la invencion patentada;

que ¢! objeto se haya fabricado o comercializado sin consentimiento del

duefio de la patente,

En cuanto al delito de invasion de los derechos que protege el certificado de invencion,

esos mismos elementos externos deben concurrir, sustituyendo el nombre de patente por el de

certificado de invencion.

El delito de fabricacion de disefio industrial requiere estos elementos materiales:

8)

b)
]
d)

e)
f)

la existencia de un dibujo industrial o de un modelo industrial legalmente

registrado;
que el diseflo registrado tenga un titular o un duedo legitimo,
que e! registro del diseilo se encuentre vigente;

que exista un dibujo industrial o un modelo industrial que constituye la

reproduccion del diseflo registrado;
que el diseflo copiado se apligue a los misinos objetos;

que sin consentimiento del titular del registro se efectie dicha

reproduccidn,

En relacion con las marcas, los elementos materiales o de la descripeion del tipo legal

son:
a)
b)
©)
d)

€)

existencia de una marca legalmente registrada;

que la marca legalmente registrada tenga un titular o dueilo legitimo;
que el registro de la marca este vigente;

que exista una marca igual o imitadora de la legalinente tegistrada;

en ¢l caso de la imitacion, que ésta sea tal que consideradas en conjunto las
dos marcas o por los clementos que se hayan reservado, puedan

confundirse;
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f)

g

que la marca reproducida o la marca imitadora se aplique a mercancias

similares a las que ampara la marca registrada, y

que la marca idéntica o imitadora se aplique a dichos articulos, sin

consentimiento del dueiio de fa reproducida o imitada.

Finalinente, respecto det nombre comercial, los elementos de fa descripcién del tipo

legal son:

a)

b)

c)

d)

¢)

g

existencia de un nombre comercial;
la existencia de un establecimicnto que ostente dicho nombre;

que el nombre comercial usado en el cstablecimiento tenga un titular o

duefio fegitimo;

que exista otro nombre comercial idéntico al que venfa usindose con

anterioridad por su titular;

que exista un establecimiento det mismo giro comercial que se identifica

con el mismo nombre que el del primer usuario,

que el nombre comercial idéntico se aplique al establecimiento de
actividad similar sin consentimiento de quien primero lo ha venido usando,

y

que ambos establecimientos sc encuentren ubicados en el d4mbito de fa

esfera de fa clicntela de quien primero lo adopté.

De! mismo modo, todos fos tipos legales de estos delitos presuponen como elemento morat

o interiorista una intencionalidad especifica, por lo que siempre hay dolo. No puede darse el caso

de la tentativa, sino que sc requicre que et hecho se consume,

El articulo 213 LIM establece que para el ejercicio de fa accion penal de los delitos contra

la propiedad industrial, era necesario contar con la previa declaracion de la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial acerca de fos hechos que pudieran resuitar constitutivos de cada uno de
dichos delitos. EI mismo precepto previene, sin embargo, que tales declaraciones serdn formuladas

desde un punto de vista técnico sin prejuzgar de las acciones civiles o penales que procedan,
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Esta disposicion estaba contenida en ¢l articulo 264 de la antigua Ley de la Propiedad
Industrial, la que, a su vez, la heredo de la Ley de Patentes de 1928 (articulo 72y 92) y de la Ley

de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de igual fecha (articulos 59 y 83).

Al conservarse este requisito de procedibilidad en la ley de 1942, ésta se adiciond con la
advertencia de que tal declaracion administrativa se dicta desde un punto de vista técnico, sin
prejuzgar de la accion penal que en el caso pueda ejercitarse (articulo 195). Agregado que conserva

la vigente ley.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

La Ley de Fomento y Proteccion de 1a Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991, vigente
en la actualidad en México, adoptd el mismo criterio de la ley de 1975 para el castigo de quienes
infringen los derechos de propiedad industrial. Referidos a los hechos que vulneran esos derechos
la nueva ley también clasifica en dos grupos dichas eonductas ilicitas: por un lado establece el
catalogo de las infracciones de cardeter administrativo cuya comision se sanciona de modo directo
por la Secretarfa de Comercio y Fomento fndustrial con penas consistentes en multa, clausura y
arresto administrativo, y por otro enumera los delitos. Su inventario aparece en el articulo 223,

compuesto de quince fracciones.

De un estudio analitico de dicho precepto se puede sacar el verdadero y completo
repertorio de los delitos que consigna, los cuales, ordenados en forma légica y clasificados y
distribuidos de acuerdo con el instituto de propiedad industrial que lesionan, a continuacién se dan
a conocer, identificdndolos con las correspondicntes fracciones del mencionado articulo 223 que

los tipifican.

PATENTES
e Invasion por fabricar el objeto patentado: 223-1,

¢ Invasion por utilizar el proceso patentado: 223-111.

¢ Invasion por ofrecer en venta o poner en circulacion productos patentados,

fabricados sin consentimiento del titular: 223-11,

¢ [nvasion por ofrecer en venta o poner en circulacion productos claborados

con procesos patentados, sin consentimiento del titular: 223-1V.
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MODELOS DE UTILIDAD
¢ lnvasion de derechos de un modelo de utilidad registrado, por la
fabricacion de productos amparados por dicho modelo, sin autorizacién del

dueio del registro 223

o Invasidn de derechos de un modelo de utilidad registrado, por ofrecer en
venta o en circulacion productos amparados por dicho modelo, fabricados

sin awutorizacion del titular del registro: 223-11.

DISENOS INDUSTRIALES
o Invasion de derechos de un disefio industrial registrado, por reproducirlo

sin autorizacién del propietario del registro: 223-V,

Nota: No se prevé como delito el ofrecimiento en venta o la puesta en circulacion de productos reproducidos
sin consentimiento del dueito del registro del dibujo industrial o del modelo industrial reproducidos.

SECRETOS INDUSTRIALES
¢ Revelacion de un sccreto industrial a un tercero por quien conoce dicho
secreto conl moativo de su trabajo, sin consentitniento de quien lo guarda y
con el propésito de obtener un fucro para si o para el tercero, o con el

proposito de causar un perjuicio a quien guarda el secreto: 223-XI11

¢ Robo de un secreto para usarlo o revelarlo a un tercero, con el proposito de
obtener un lucro para si o para el tercero, o con el propdsito de causar un

perjuicio a quicn guarda el secreto o a su usuario autorizado: 223-XIV.

o Uso de un secreto industrial que se conozca por razones del trabajo, sin
consentimiento de quien lo guarda o de su usuario autorizado o que le fue
revelado por un tercero ilicitamente, con el propdsito de obtener un lucro o

para causar un perjuicio al guardador det secreto o a su usuario autorizado:
223-XV,

Notas £n el caso del delito de revelacion, la fraccién X111 sélo considera como sujeto activo a quien realiza
la divulgacién y no al tercero que se beneficia con la revelacion del secreto...,
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sinembargo, enla fraccion XV que prevé el delito de uso del secreto, si es considerads como sujeto active,
si quien obtuvo la informacion de quien le revelo el secreto la usa para obtener beneficio econdmico.
Ademds de incurrir en dicho delito previsto por lu fraccion X1, dicho tercero serd responsable del pago de
daitos y perjuicios que con el beneficio econdmico obtenido por el uso del secreta que le fue revelado
ilicitamente, cause al dueiio del secreto(urticulo 86 de la Ley de la Propicdad lndustrial Vigeate) en
cambio, en el delito de robo de secreto industrial (previsto por la fraccion X1V del ariiculo 223) sélo se
tiene como sujelo activo de dicho delito a quien se apodera del secreto, sin estipularse nadu respecio de
quien recibe la informacion revelada.

Sin embargo, el receptor de la informacion revelada serd responsable para otros del pago de dailos y
perjuiciox por el beneficio econdmico que le resulte de la revelacién del secreto robad tarticulo 86,
pdrrafos primero y segundo L.P.1.).

MARCAS

Uso ilegal
o Uso de marca igual a la registrada para distinguir iguales o similares

productos o servicios: 223-VI.

Venta de productos com marca {legal
o Ofrecimicnto en venta o puesta en circulacion de dichos productos o

servicios con conocimiento de que la marca se usé sin el consentimiento
del dueiio del registro: 223-1V.

Fulsificacldn de productos
e Ofrecimiento en venta o puesta en circulacion de productos con la marca

registrada, falsificados: 223-VIII.

Falsificacldn de marca
¢ Ofrecimicnto en venta o puesta en circulacion de productos con la marca

registrada después de haberla alterado: 223-1X.

Relncidencla en la imitacldn
e Uso de marca imitadora no registrada después de haberse aplicado la

sancién administrativa con motivos de la imitacién: 223-X

o Ofrccimiento en venta o puesta en circulacién de productos con marea
imitadora no registrada, después de haber sido sancionada

administrativamente la imitacién: 223-XI.

El uso de marca imitadora no registrada después de haberse aplicado la sancién
administrativa con motivo de la imitacién, prevista en la fraccion V del articulo 213 de

la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, asf como el ofrecimiento en
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sentd o puesta en circulacién de productos con marca imitadora no registrada,
previstos en las fracciones X y X1 del articulo 223 de la misma [ey, se castigan con
prision de seis meses a cuatro ailos y multas por el importe de cincuenta a cinco mil

dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal (articulo 224).

Denominacilones de origen
o Uso de una denominacin de origen sin ser usuario autorizado ni

licenciatario del usuario autorizado: 223-XII.

Certificados de invencidn
¢ E articulo noveno transitorio de la Ley de Fomento y Proteccion de la

Propiedad Industrial de 1991 establece que “a los certificados de invencién
otorgados al amparo de la Ley de Invenciones y Marcas que se abroga, le
serdn a;;Iicables las disposiciones de dicha ley hasta el vencimiento de la

vigencia que se les habia concedido en el titulo correspondiente”.
Los delitos relacionados con estos certificados son los siguientes:

o Invasion por fabricar productos amparados por un certificado de invencion
sin consentimiento del titular: articulo 211, fraccion 1 de la Ley de

Invenciones y Marcas.

o Invasion por empleo de métodos o procedimientos amparados por un
certificado de invencién, sin consentimiento del titular: articulo 211,

fraccion Il de dicha ley.

Penalidad: De dos a seis afios de prisién y multa de mil a cien mil pesos o una sola de estas

penas: articulo 212 LIM.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE
La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994, es la ley vigente dentro de la
materia a estudio, dicha ley es publicada en el Diario Ofictal de Ia Federacion en fecha 23 de

noviembre de 1994, y entra en vigor a partir del primero de octubre de 1994,

Dicha Ley, pretende la despenalizacion de los delitos de los ordenamientos anteriores, toda

vez, que como se aprecia a partir de 1a ley de 1975, la tendencia actual de los legisladores, consiste

35



en la aplicacion de sanciones econdmicas y no en penas privativas de la libertad o punibles en el

campo penal.

En cuanto a los hechos que vulneran los derechos de la Propiedad Industrial, la nueva ley
también clasifica en dos grupos dichas conductas ilicitas: por un lado establece las sanciones que
corresponden a las infracciones administrativas, cuya comision se sanciona directamente por la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, mediante el Instituto de la Propiedad Industrial, las
cuales consisten en multa, clausura y arresto administrativo, y por otro lado, considera los delitos,
en los cuales se requiere un dictamen téenico de dicha Sccretaria, a efecto de sean castigados
penalmente, si es que se considera necesario ejercitar la accion penal después del procedimiento

respectivo,

CLASIFICACION
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS (ART, 213 L.P.1..)

Como se menciond anteriormente, haremos un andlisis detallado del contenido de dichos

preceptos, tanto los referentes a las infracciones administrativas, como de los delitos.

El Capitulo Segundo bajo el rubro De las Infracciones y Sancioues Administrativas en el

artieulo 213 LIP a la letra dice:
“Son infracciones administrativas:

1. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la Industria,
comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se

relacionen con la materia que ésta Ley regula;

2. Hacer aparecer como productos patentados aquélios que no lo estdn. Si la
patente ha caducado fue declarada nula, se incurrird después de un afo de
la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme

la declaracion de nulidad.

3. Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios, indicando
que estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si cf
registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se

incurrira en infraccion después de un aifo de la fecha de caducidad o en su
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caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracin

correspondicente;

Usar una marca parccida en grado de confusion a otra registrada; para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos

por la registrada;

Usar, sin consentimiento de su titular, una inarca registrada o semejante en
grado de confusién como elemento de un nombre comercial o de una
denominacion o razones sociales estén relacionados con establecimicntos

que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

Usar dentro de la zona geogrifica de la clicntela efectiva o en cualquier
parte de, la Republica, en el caso previsto por ¢l articulo 105 de la ley, un
nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusion, con otro
que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establccimiento

industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolus, siglas o
emblemas a que se refiere el articulo 40. Y las fracciones VII, VIII, IX,
XI1, XML, X1V, XV, del articulo 90 de la lcy;

Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion
como nombre comercial, denominacién o razén social o como parte de
éstos, de una persona fisica o moral cuya actividad sea la produccion,
importacidn o comercializacion de bienes o servicios iguales o similares a
los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado
por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga

facultades para ello;

Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos
que causen o induzcan al pablico a confusién, error o engafio, por hacer
creer o suponer infundadamente: a) La existencia de una relacién o
asociacion entre en establecimiento y el de un tercero; b) Que se fabriquen
productos bajo especificaciones, licencias o autorizacion de un tercero; c)

Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacion, licencias
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o especificaciones de un tercero; d) Que el producto de que se trate
proviene de un territorio, region o localidad distinta al verdadero lugar de
origen, de modo que induzca al publico a error en cuanto al origen

geogrifico del producto;

Intentar o lograr el proposito de desprestigiar los productos, los servicios,
la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estara
comprendida en esta disposicion, la comparacion de productos o servicios
que ampare la marca con el propdsito de informar al piblico, siempre que
dicha comparacién no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos

de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor;

Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro
de modelo de utilidad o disefio industrial, sin consentimiento de su titular o

sin ticencia respectiva,

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por una
patente o por un registro de modelo de utilidad o disefio industrial, a
sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del

titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o

sin la licencia respectiva;

. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos que sean resultado de la

utilizacién de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin
el consentimiento del titular de la patente o de quicn tuviera una licencia

de explotacién;

Reproducir o imitar diseflos industriales protegidos por un registro, sin c!

consentimiento de su titular o sin Ia licencia respectiva;

Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusién,
sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar
bienes, servicios o establecimicntos iguales o similares a los que se aplique

el aviso;
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17. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusion, sin ¢l
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un
establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar
giro;

18. 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;

19, Ofrccer cn venta o poner en circulacion productos iguales o similares a los
que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usd ésta en los

misimos sin consentimiento de su titular;

20. Ofrecer<n venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una

marca registrada que hayan sido alterados;

21. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una
marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial

o totalmente ésta;

22, Usar sin autorizacion o licencia correspondiente una denominacion de

origen, y
23. Las demas violaciones a las disposiciones de la ley que no constituyan
delitos.

DE LOS DELITOS (ART. 223 L.P.L.)
El aspecto penal se encuentra contenido en el Capitulo lll, bajo el epigrafe De los Delitos

en cl articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual seflala;
“ Son delitos;

L- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones Il del articulo 213 de la ey, una

vez que la primera sancidn administrativa impuesta por esta razén haya quedado firme;
IL.- Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial;

11L.- Revelar a un tercero un secreto industrial que se conozca con motivo de su trabajo,

puesto, cargo o desempedo de su profesion, relacion de ncgocios o en virtud del otorgamiento de
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una licencia para su uso, sin consentimicato de la persona que guarde el secreto industrial,
habiendu sida prevenido Jde su confidencialidad, con el propésito de obtener un beneticio

econdmico para si o para el tercero o con ¢! tin de causar un perjuicio a la persona que guarde el

secreto,

1V.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecha y sin consentimiento de la persona que
lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero o con el fin de

causar un petjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y

V.- Usar la informacion contenida en un secreto industrial, que conozea por virtud de su
trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesion o relacion de negocios, sin consentimiento de quien
lo guarde o de su usuario autorizado, o que ¢ hay sida revelado por un tercero, a sabiendas que éste
no contaba para ello con el consentimicnto de la persona que guarde el secreto industrial o su
usuario autorizado, con el propdsito de obtener un beneficio econémico o con el fin de causar un

perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.
Los delitos previstos en este articulo se perseguirdn por querelia de parte ofendida”.

Una vez que se ha expuesto el contenido de las infracciones administrativas y de los
delitos, se hard el estudio detallado de ambos, en los capitulos subsecuentes, ya que como se ha

wmanifestado  fa  reincidencia en  las  primeras, es causal de delito.
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Capitulo tres
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EL DELITO DE REINCIDENCIA PREVISTO EN EL
ARTICULO 223 FRACCION 1.

CONTENIDO

Dentro del estudio del delito, es importante conceptuar al mismo, por ello vemos que es

manifiesta la preocupacion de diversos autores, por querer explicarlo de una forma sencilla y plena.

En la figura que nos ocupa se hizo un desglose de las fracciones que contiene para facilitar
su andlisis. Asi tenemos que el articulo 70 de nuestro ordenamiento penal en su Capitulo 1 del

Titulo Primero bajo la epigrafe “Reglas Generales sobre Delitos y responsabilidad”’ seitala:
- “Delito es el acto u omisién que sancionan las leyes penales.

En cuanto a la materia, diremos que es un delito de clasificacion especial, ya que se
encuentra contenido en una Ley Especial, que es la Ley de Propiedad Industrial vigente, misma que

da competencia a Tribunales Federales para su prosecucion.

Ahora veremos su contenido; el cual se encuentra previsto en el articulo 223 fraccion I de

la Ley citada con antelacion, bajo el rubro “De fos Delitos” en su capitulo 111, que expresa:
“Son infracciones administrativas:

1. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la Industria,
comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se

relacionen con la materia que ésta Ley regula;

2. Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estin. Si la
patente ha caducado fue declarada nula, se incurrird después de un aflo de
la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme
la declaracion de nulidad.

3. Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios, indicando
que estdn protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el
registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se

incurrird en infraccién después de un afo de la fecha de caducidad o en su
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caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracién

comrespondiente;

. Usar una marca parecida en grado de confusién a otra registrada; para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos

por la registrada;

. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en
grado de confusion como elemento de un nombre comercial o de una
denominacion o razones sociales estén relacionados con establecimientos

que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

. Usar dentro de la zona geogrifica de la clientcla efectiva o en cualquier
parte dg Ia Repiblica, en el caso previsto por el articulo 105 de la ley, un
nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusién, con otro
que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimicnto

industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

. Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o
emblemas a que se refiere el articulo 40. Y las fracciones VI, VIII, IX,
XIi, X111, X1V, XV, del articulo 90 de la ley;

. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion
como nombre comercial, denominacion o razén social o como parte de
éstos, de una persona fisica o moral cuya actividad sea la produccion,
importacidn o comercializacion de biencs o servicios iguales o similares a
los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado
por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga
facultades para ello;

. Efectuar, en el cjercicio de actividades industriales o mercantiles, actos
que causen o induzcan al publico a confusién, error o engaflo, por hacer
creer o suponer infundadamente: a) La existencia de una relacion o
asociacion entre en establecimicnto y el de un tercero; b) Que se fabriquen
productos bajo especificaciones, licencias o autorizacion de un tercero; c)

Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacidn, licencias
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15,

o especiticaciones de un tercero; d) Que el producto de que s trate
proviene de un territorio, regidn o localidad distinta al verdadero lugar de
arigen, de modo que induzca al piblico a error en cuanto al origen

geogrifico del producto;

Intentar o lograr el propdsito de desprestigiar los productos, los servicios,
la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estard
comprendida en esta disposicion, la comparacion de productos o servicios
que ampare la marca con ¢l propdsito de informar al piblico, siempre que
dicha comparacion no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos

de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor;

,
. Fabricar o claborar productos amparados por una patente o por un registro

de modelo de utilidad o diseffo industrial, sin consentimiento de su titular o

sin licencia respectiva;

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por una
patente 0 por un registro de modelo de utilidad o diseflo industrial, a
sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del

titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o

sin la licencia respectiva;

. Ofrecer ¢n venta o poner en eirculacion productos que sean resultado de la

utitizacion de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin
el consentimicnto del titular de la patente o de quien tuviera una licencia

de explotacion;

Reproducir o imitar disefios industriaies protegidos por un registro, sin ct

consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusidn,
sin el consentimiento de su titular o sin {a licencia respectiva para anunciar
bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique

cl aviso,



17. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusion. sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un
establecimicento industrial, comercial o de servicios del ntismo o similar

giro;

18. Usar una marca registrada, sin ¢l consentimiento de su titular o sin la
licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que fa

marca sc aplique;

19. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos ignales o similares a los
que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se uso ésta en los

mismos sin consentimiento de su titular;

20. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una

marca registrada que hayan sido alterados;

21, Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una
marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimida parcial

o totalmenie ésta;

22. Usar sin autorizacion o licencia correspondiente una denominacion de

origen,y

23. Las demds violaciones a las disposiciones de fa fey que no constituyan

delitos.”

En los casos de reincidencia estipulados en las fracciones anteriores, se desprenden
acciones que conducen a la transicion infracciones administrativas- defitos. Fn consecuencia, es
conveniente dar fa definicion de Reincidencia para abordar ¢l tema que nos ocupa, asi tenemos que

¢l Capitulo VI bajo el rubro de “Reincidencias” en el anticulo 20 de nuestro Codigo Penal nos dice:

“Hay reincidencia; siempre que el condenado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier
tribunal de la Repiblica o del extranjero, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido, desde el
cumplimicato de la condena o desde cl indulto de fa misma, un término igual at de la prescripcion

de la pena, salvo las excepeiones fijadas en la Ley.”

En los casos de reincidencia se practican diversas acciones que enseguida se contemplan

para ta proteccion de los derechos de la Propiedad Industrial,
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ACCIONES QUE SE DESPRENDEN DE LAS INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS

Las acciones de proteccitn a los derechos de propiedad industrial son, en nuestro pais, son
auténticas acciones en el sentido de la palabra, puesto que tienen varias fases que fas vuelven
complicadas, y muchas veces sus resultados son extempordncos. Tienen una fase que CESAR
SEPULVEDA? denomina “técnico-administrativa” y de ella conoce la Secretarla de Comercio y
Fomento Industrial, y tienen después, una fase jurisdiccional efectuada en actividades ante

tribunales penales y tribunales civiles

Esa fase administrativa-técnica, que es la que interesa, viene a ser el presupuesto del
ejercicio real de las acciones, y es el procedimiento ante la Direccién de Proteccion a la Propiedad
Industrial, perteneciente al Instituto Mexicano de la Propicdad Industrial®® que dentro de sus
facultades : emite declaraciones administrativas, realiza investigaciones de infracciones
administrativas y emplaza a los presuntos infractores a la substanciacién de los procedimicntos
respectivos, asi como la investigacion de hechos presuntamente constitutivos de delito a peticion
de parte; efectuando las actuaciones y recabando las pruebas necesarias para poder emitir los
dictdmenes técnicos correspondientes para posteriormente hacer del conocimiento del Ministerio

Péblico los hechos que puedan ser constitutivos de delito.””

En ésta fase se realizan una serie de actos preparatorios y guardan en cierta forma
semejanza con aquéllos actos que son presupuestos bdsicos para decidir una accién declarativa o

una condena en el ambito judicial, como el depdsito de dinero o como la interpelacion notarial,
De la Ley de la Propiedad Industrial vigente, surgen las siguientes acciones:
1. Laaccion de persecucion por invasion de derechos de patente.
2. Laaccion de persecucion de falsificacion de marcas.
3. Lanulidad de los registros de marca

4. Lade extincion de pleno derecho de los registros de marca

¥ SEPULVEDA, CESAR, Op. cit.p.195.
% INSTITUTO MEX!CANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, posieriormente schalado con las siglas tMP].
n . . I .

Véase”

INDUSTRIAL” D.O.F del 23 de noviembre de 1994, Anticulo 0.

D] L
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S. Lade represion de la usurpacion de nombre comercial.

6. La accion genérica de la competencia desleal, o sea proteccion por una
parte a los tenedores de derechos de invenciones y marcas, y por la otra al
piiblico en general.

Para iniciar cualquicr tramitacién destinada a obtener la proteccion de los derechos de
propiedad industrial, esto es, para que se pueda poner en marcha el poder piblico para ejercitar

acciones es necesario cumplir con ciertos requerimientos comunes a todos los casos.

Primeramente, es necesario que exista un interés juridico del promovente, otro requisito es
que la tramitacién Ia emprenda el legitimo interesado 0 su Representante Legal, asf también
encontramos que el profesional encargado del caso este debidamente autorizado para actuar como
abogado, estos aspectos son mativo de estudio cn ¢l Gitimo Capitulo del presente trabajo. Ahora
corresponde citar las sanciones derivadas de las infracciones administrativas.

SANCIONES

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CONTENIDAS EN EL
ARTICULO 213 FRACCIONES II-XXII LP.L.

El aticulo 213 L.1.P., sefiala, como nuevas conductas constitutivas de infracciones
administrativas aquéilas que anteriormente eran consideradas como delitos.

Los delitos previstos en la Ley de Propiedad Industrial se perseguirdn por querella de la
parte ofendida, lo que permitird ¢l otorgamicnto del perddn al infractor por parte del afectado.

Las sanciones con motivo de infracciones administrativas, se encuentran previstas en el
articulo 214 fraccién [ de Ls ley vigente, que establece un incremento en el importe de la multa por
este conceplo, 1a que podrd akcanzar hasta el equivalente de veinte mil dias del salario minimo
general vigente en el Distrito Federal, lo que en la actualidad ascenderia a la cantidad de
N$305,400.00.

Subsisten como delito aquellas conductas que no se considerardn como infracciones

administrativas, por virtud de la reforma que nos ocupa.

Tanto e! articulo 22} como el numeral 226 de la reforma a la ley disponen la procedencia
de la indemnizacién por daflos y perjuicios que por violacion a los derechos que confiere la ley se

produzcan, un monto minimo que ningiin caso sera inferior a 40 por ciento del precio de venta al
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publico de cada producto o a la prestacion de los servicios que impliquen ka violacion a los

derechos de propiedad industrial

Con este precepto, se incorpora a Ja Ley sefialada, un esquema similar al previsto en la Ley
Federal de Derechos de Autor para estos casos el cual consiste en las facultades conciliatorias en

los procedimientos administrativos por infraccion de derechos de propiedad industrial.

El articulo 199 Bis 8 otorga facultades conciliatorias al IMPI, el cual, ¢n los
procedimientos de declaracion administrativa de infraccion, buscara en todo momento conciliar los

intereses de los involucrados, reconociendo asf una prictica que se ha venido dando.

La participacion de los tribunales en materia de medidas precautorias mercantiles y

civiles,

El articulo 227 establece, en favor de los tribunales de la Federacion, la competencia para
conocer tanto de los delitos a que s refiere la Ley, como de las controversias mercantiles y civiles

y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de su aplicacion.

Independientemente de lo anterior, se contempla la posibilidad de que el actor Leija entre
los tribunales de la Federacion y los del orden comin cuando las controversias solo afecten

intereses particulares, sin perjuicio de la posibilidad de someterse al procedimiento de arbitraje.

Por otra parte, al articulo 228 prevé la facultad de la autoridad judicial de adoptar las
medidas previstas en la Ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte, entre los

que desde luego se incluye el TLC..

Para poder ejercer acciones civiles y penales con motivo de la violacién de un derecho de
propiedad industrial y para que , en su caso, se puedan decretar las medidas cautelares previstas en
la ley se requiere que el titular del derecho de propiedad industrial haya aplicado a los productos o
sus envases o empaques la indicacién de que se encuentran patentados o amparados por un registro
de modelo de utilidad o de diseflo industrial, si asf fuere ¢l caso.

Tratdndose de la violacion de derechos marcarios, se requiere que el producto o sus
envases o empaques ostenten la leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o la letra ® dentro

de un circulo.
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Eistas obligaciones se podran sustituir en la comunicacién que se haga al publico, por algin
otro medio, de que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad

industrial.

Respecto de [as solicitudes en trdmite al momento de la entrada en vigor de las reformas el
articulo segundo transitorio da la posibilidad de optar por la aplicacion de fas disposiciones
contenidas en la reforma a la ley, para lo cual debera hacerlo saber por escrito a la autoridad dentro

de los sesenta dias siguientes a su entrada en vigor .

Por lo relacionado con los procedimientos de declaraciones administrativas que se
encuentran en trdmite al momento de la entrada en vigor de la reforma a la ley, ¢l articulo tercero
transitorio previenen que se continuaran sustanciando y se resolverén conforme a las disposiciones

vigentes al momento de su presentacion.

Con el propésito de evitar violaciones a los derechos de propiedad industrial, en los
procedimicntos de declaracion administrativa ¢l IMPI podrd adoptar diversas medidas

provisionales.

El articulo 199 Bis Fraccién 1, faculta al instituto a ordenar impedir o suspender la

circulacion de las mercancias que infrinjan derechos de los tutelados por la ley.

También lo faculta para ordenar que se retiren de la circulacién los objetos fabricados o
usados ilegalmente, asi como los empaques, envases, cualquier tipo de publicidad, los utensilios o
instrumentos destinados o utilizados en la fabricacion , elaboracion u obtencién de los objetos,

empaques, material publicitario, etc.

lgualmente, el IMP! podré prohibir de inmediato la comercializacién o uso de los
productos con los que se viole un derecho de los protegidos por la Ley; disponer el aseguramiento
de bienes y ordenar al presunto infractor o a terceros la suspension o le cesc de actos que

constituyan una violacion a las disposiciones legales.

De la misma manera, el IMPl podré ordenar que se suspenda la prestacion del servicio o se
clausure el establecimiento cuando las medidas anteriores no fueren suficientes para prevenir o

evitar la violacion de los derechos de propiedad industrial,
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E! articulo 199 Bis 5 dispone que ¢} Instituto decidird en la resolucidn definitiva del
procedimiento de declaracion administrativa de infraccion, sobre el levantamicnto o definitividad

de las medidas de cautelares adoptadas.

Para la legal procedencia de una medida cautelar, ¢l asticulo 199 Bis Y, sefala los

requisitos y condiciones que debera satisfacer el solicitante:

a) Acreditar ser el titular del derecho y la existencia de una violacion a su derecho o
que la violacion a su derecho sca inminente o la cxistencia de la posibilidad de
sufrir un dafio irreparable o la existencia de temor fundado de que las pruebas se

destruyan, oculten, pierdan o alteren.

b) Otorgar fianza suficiente para responder por los dailos y perjuicios que se pudieran

causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida,

¢) Proporcionar la informacion necesaria para la identificacion de los bienes, servicios
o establecimicntos con los cuales o en donde se comete la violacion de los derechos

de propicdad industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podra, a su vez, exhibir contrafianza
para responder de los daflos y perjuicios que se causen al solicitante de la medida, a fin de obtener

su levantamiento.

En términos del articulo 212 Bis, el aseguramiento de los bienes como medida cautelar

podra recaer en:

A) Cualquier medio empleado en 1a realizacion de los actos o hechos considerados por
la Ley como infraccion o delitos, por ejemplo, equipos, instrumentos, maquinaria,

‘ disedios, moldes planos, ete.

B) Libros, registros, documentos, ctiquetas, material publicitario, facturas, etc., y en

general cualquier otro medio del que se puedan inferir elementos de prueba.

C) Mercancias, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la

infraccion a los derechos protegidos por la Ley.

El articulo 212 Bis 2 contempla tres supucstos en el caso de que, en la resolucién definitiva

sobre el fondo de la controversia, se declare que se ha comctido una infraccion administrativa, en

50



los cuales el IMPI decidira con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados,

sujetdndose a las siguientes reglas:

a) Los podrd a disposicién de la autoridad judicial competente para efectos de la

reparacion del dafio material o el pago de los dailos y perjuicios.

b) Los pondré a disposicién de quien determine el Iaudo, en el caso de que se opte por

el procedimiento arbitral,

¢) Cuando exista convenio sobre el destino de los bienes asegurados entre el presunto

infractor y el titular afectado, se procederd conforme a dicho convenio,

Fuera de los casos sefalados, podrd cada uno de los interesados presentar por escrito,
dentro de los cinco dfas siguientes a aquel en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino de
los bienes asegurados, que hubieren sido retirados de la circulacidn o cuya comercializacién se

hubiere prohibido.

Si las partes no manifestaren por escrito su acuerdo sobre el destino de dichos bienes,
dentro del plazo de 90 dfas de haberse dictado la resolucién, la Junta de Gobierno del IMPI podrs

decidir su donacién 0 destruccién,
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Capitulo cuatro

52



EL DELITO DE FALSIFICACION DE MARCA

Para adentrarnos en ¢l tema citado, mencionaremos, que a través del tiempo se han
desarrollado conducias negativas que posteriormente han sido sancionadas, tal es el caso del delito
que ha sido considerado como una valoracidn juridica, objetiva y subjetiva la cual encuentra sus
fundamentos en las relaciones necesarias que surgen con ¢l ser humano y su entorno social, nacen

al contravenir el orden ético y social, pero especialmente la estimacion legislativa.

Expresado lo anterior, se procedera a hacer un minucioso analisis de la estructura juridico
penal del delito de falsificacion de marca; procediéndose a separar los puntos fundamentales que

faciliten el estudio de la figura en cuestion,

En el primer capitulo se sciialé la terminologfa empleada dando los conceptos que integran
a la Propiedad Industrial; uno de los mismos y que se contempla dentro del grupo de signos

distintivos, es la Marca,

CONCEPTO LEGAL

A continuacién se da el concepto legal que maneja el articulo 88 de la Ley de la Propiedad

Industrial, mismo que a la letra dice:

Articulo 88: “Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios

de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

Asf, “la marca es en todo caso, un signo que sirve para distinguir mercancias y servicios de

otros de la misma especie”.n

El numero de marcas ha crecido notablemente, de manera que estd unido al desarrolio

tecnolégico de todo el pafs.

Las marcas presentan utilidad para el fabricante o comerciante, para que sus productos
scan identificados y adquiridos, asf, también presentan utilidad para el consumidor, que exige los

productos o servicios segiin su conocimiento de calidad.

 CARRERA MALDONADO, MARIA, ob.cit, p. 172.
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REQUISITOS PARA LA PROTECCION DE LA MARCA

Existen muy variados criterios para establecer la clasificacion de las marcas, pero todas

convergen en la reunién de ciertos requisitos indispensables para su contiguracion

Estos requisitos son esenciales para la proteccion de la marca y son de dos tipos; de fondo

y de forina.

DE FONDO
Los requisitos de fondo son requisitos sine qua non, es decir, son indispensables para su

existencia, y son los siguientes:

I. Ser signos apreciables la vista, es decir, graficos que pueden consistir ¢n
combinacion de letras de determinada forma o bien en dibujos que representan las

cosas mas variadas.
2. Permitir al titular el derecho de uso en forma exclusiva,

3. Deben ser originales, esto s, que no permitan confusién alguna con otra marca
distinta,

El articulo 89 de la Ley de la Propiedad industrial vigente, nos seiiala al respecto;
“Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I. Las denominaciones y figuras visibles, suficicntemente distintivas, susceptibles de
identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a

los de su misma especie o clase,
Il. Las formas tridimensionales;

I1l.Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no

queden comprendidos en el articulo, y

1V.El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una marca

registrada o un nombre comercial publicado.

Los signos descritos pueden constituir los requisitos de fondo en la marca, ya que son

clementos sine qua non, indispensables para la existencia de 1a marca.
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El articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial contiene una larga enumeracién de todo

aquello que no es registrable como marca,

DE FORMA

1. El primero de los requisitos formales, consideramos es el registro, ¢l cual es plenamente
reconocido por la Ley de la Propiedad Industrial y el cual deberd ser presentado ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien se encarga de darle reconocimiento al

titular de esté.
Sobre el registro, la Ley vigente, expresa lo siguiente:

Para obtener el registro de una marca deberd presentarse solicitud por escrito ante el

Instituto con los siguientes datos;
I. “Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante,

IL. El signo distintivo dc la marca, mencionando si es nominative, innominado,

tridimensional o mixto;

11.La fecha de primer uso de la marca, la que no podra ser modificada ulteriormente, o

lamencién de que no se ha usado la marca;
1V.Los productos y servicios a los que se aplicaré la marca, y
V. Los demds que prevenga el reglamento de la Ley.”

A la solicitud de registro de marca debers acompadarse el comprobante de pago de tarifas
correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedicion del titulo, asf como los ejemplares
de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta, (Articulos I13y 114 L.P.I.)

En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberin aparecer

palabras o leyendas que puedan engadlar o inducir a error al piblico. (Articulo 115 L.P.L.)

En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o més personas se deberdn
presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmision de derecho de la marca

convenidos por los solicitantes.

Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los

Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en
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otros paises, podrd reconocerse como fecha de prioridad la de presemtacion de fa solicitud en que to
fue primero. Recibida la solicitud se procederd a efectuar un examen de forma de ésta y e fa
doeumentacidn exhibida, para comprobar si cumplen los requisitos que previene la Ley de la

Propiedad Industrial y su Reglamento.(Articulos 117y 119 L.L.P.)

Concluido el examen de forma, se procedera a realizar el examen de fondo para verificar si
la marca es registrable legalmente, si no cumple con los requisitos o si existe al algin
impedimento, o si existen autoridades el Instituto lo camunicard por escrito al solicitante
otorgdndole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese
incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relacion eon fos impedimentos y las
autoridades citadas, si el interesado ﬁo contesta durante el plazo concedido, s¢ considerard

abandonada su solicitud.

El interesado tendrd un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos, sin que
medie solicitud y comprobando cl pago de la tarifa que corresponda al mes en que se d¢
cumplimiento. El plazo adicional, se contara a partir del dia siguiente al del plazo de dos mescs,

antes seitalado,

La solicitud se tendrd por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los
requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional, o en caso de que no presente
¢l comprobante del pago de las tarifas correspondientes, si al contestar ¢l solicitante dentro del
plazo concedido, a cfecto de subsanar el impedimento legal del registro, modifica o substituye la
Imarca, ésta se sujetar a un nuevo tramite, debiendo efectuar el pago de Ia tarifa correspondiente a

una nueva solicitud.

En este supuesto se considerard como fecha de presentacion aquélia en que se solicite el
nuevo tramite. Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas
idénticas o similares en grado de confusion sobre los cuales exista o se presente procedimiento de
nulidad, caducidad o cancelacion, a peticién de parte o de oficio, la Secretarfa suspendera el

tramite de a solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

Terminado el trdmite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se

expedird el titulo.

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicara por escrito al

solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolucion:
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[l Instituto expedira un titulo por cada marca, como constancia de su registro. El titulo, un

¢jemplar de la marca y en el mismo se hard constar:

Nimero de registro de la marca;

o

Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa,

tridimensional o mixta,
3. Productos o servicios a los que se tomard la marca,
4. Nombre y domicilio del titular,
5. Ubicacion del establecimiento, en su caso,

6. Fecha de presentacion de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer

uso, en su caso, y de expedicion. y
7. Suvigencia,

Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deberdn ser publicadas en la
Gaceta. (Articulos 122 a 127 L.D.1..)

La renovacién del registro de marca deberad solicitarse por el titular dentro de los seis
meses anteriores al vencimicnto de su vigencia. Sin embargo, la Secretarfa dara tramite a aquellas
solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores 4 la terminacion de la
vigencia del registro, Vencido éste plazo sin que se presente la solicitud de renovacian, el registro

caducard.

El titular de una marca registrada o en trdmite podra conceder, mediante convenio, licencia
de uso a una o mas o personas, con relacion a todos o algunos de los productos o servicios a los que
se aplique dicha marca, la licencia deberé ser inscrita en el Instituto para que pueda surtir efectos

en perjuicio de terceros,

Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que conficre una
marca rcgistrada, podrin gravarse o transmitiese cn los términos y con las formalidades que
establece la legislacion comin. Dicho gravamen o transmision de derechos deberd inscribirse en el
Instituto, de acuerdo a lo cstablecido en el Reglamento para que pueda producir efectos en
perjuicio de terceros.
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Podrd solicitarse mediante una sola promocion la inscripeion de transferencia de la
titularidad de dos o mas solicitudes en tramite o de dos o mas marcas registradas cuando quien
transfiecra y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos. El solicitunte deberd
identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hard da inscripeion. Las tarifas

correspondientes se pagaran en funcién del namero de solicitudes, o registros involucrados.

Cuando se de la fusion de personas morales se entenderd que existe una transmision de los

derechos sobre marcas registradas, salvo estipulacion en contrario.

Para efectos de su transmision, se considerardn ligados los registros de las marcas de un
mismo titular, cuando dichas marcas sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o
bien sean semcjantes en grado de confusion y se apliquen a los mismos o similares productos o

servicios,

Cuando ¢l titular de registros de dos o més marcas ligadas, considere que no existird
confusion en el caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona, para los productos o
servicios a que se aplica dicha marca, podra solicitar que sea disuclta la liga impuesta, La

Secretarla resolverd en definitiva lo que proceda.

Sélo se registrard la transmisién de alguna de las marcas ligadas, cuando se transfieran

todas ellas a la misma persona.

Cuando se solicite la inscripcion de alguna transmision de marca registrada o en tramite
sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, también deberdn inscribirse stas
ante el Instituto. El Instituto negard la inscripcion de una licencia o transmision de derechos cuando

¢l registro de la marca no se encuentre vigente.
El registro de una marca serd nulo cuando :

I. Se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de la Ley de Propiedad
Industrial, o la que hubiese estado vigente en la época de su registro, no obstante lo
dispuesto . la impugnacién de la representacion legal del solicitante del registro de la

marca,

2. Lamarca sea idéntica o semejante en grado de confusion, a otra que haya sido usada en
el pals o en el exiranjero con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de

la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios,
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siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, comprucbe haber
usado una marca ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero, antes de fa fecha de

presentacion o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registro;
3. El registro se hubicra otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

4. Sc haya otorgado por crror, inadvertencia, o diferencia de apreciacion. existiendo en
vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sca igual o
semejante en grado de confusion y que se aplique a servicios o productos iguales o

similares, y

5. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra
similar en grado de confusion, sin el consentimiento expreso del titular de la marca

extranjera. En éste caso el registro se reputard como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo podran ejercitarse dentro de un
plazo de cinco affos, contados a partir de la fecha en que strta sus efectos la publicacion de registro
en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones [y V que podrdn ejercitarse en cualquier tiempo

y a la fraccion Il que podra cjercitarse dentro del plazo de tres afios.
El registro caducara en los siguientes casos:

I, Cuando no sc renueve en los términos previstos en la Ley de la Propiedad

Industrial vigente,

2. Cuando la marca haya dejado de usarse dentro de los tres affos
consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion
administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del

Instituto.

Procederid la cancelacion del registro de una marca, si su titular ha provocadp o tolerado
que se transforme en una denominacion genérica que corresponda a uno o varios de los productos o
servicios para los cuales se registrd, de tal modo que, en los medios comerciales y en ¢! uso
generalizado por el piblico la marca haya perdido su cardcter distintivo, como medio de distinguir

¢l producto o servicio a que se aplique.
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El titular de una marca registrada podrd solicitar por escrito, en cualquier tiempo la
cancelacion de su registro. La Secretaria podra requerir la ratificacion de la firma de la solicitud, en

los casos que establezca el Reglamento de la Ley de la Propicdad Industrial.

La declaracién de nulidad, caducidad o cancelacion del registro de una marca, se hard
administrativamente por la Secretaria de oficio, a peticion de parte o del Ministerio Publico
Federal, cuando tenga algin interés la Federacion, no requerira declaracion administrativa cuando

no se renueve el registro.(Articulos 133, 136 y 143 a 155 L..L.)
Ahora, citaremos otro de los requisitos de forma que consiste en ¢l uso,
Al primer uso se le atribuyen efectos juridicos en los siguientes casos:

La marca debera usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones

que no alteren su cardcter distintivo.

La Sccretaria podra declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o
servicio o prohibir o regular ¢l uso de marcas, registradas o no, de oficio 0 a peticion de los

organismos representativos, cuando:

El uso de la marca sea un elemento asociado a précticas monop6licas, oligopdlicas o de
competencia desleal, que causen distorsiones graves en la produccion, distribucién o

comercializacion de determinados productos o servicios,

El uso de la marca impida la distribucion, produccidn o comercializacion eficaces de

bienes y servicios, y

El uso de marcas impida, entorpezca o encarezea en casos de emergencia nacianal y
mientras dure ésta, la produccion, prestacién o distribucion de bienes y servicios basicos para la

poblacion, .
La declaratoria correspondicnte se publicard en ¢l Diario Oficial.

Si una marca no es usada durante tres afos consecutivos en los productos o servicios para
los que fue registrada, procederd Ja caducidad de su registro, salvo que su titular o el vsuario que
tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres ailos consecutivos inmediatos
anteriores a la presentacidn de la solicitud de declaracion administrativa de caducidad, o que

existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que
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constituye un obstaculo pura el uso de la misma, tales como restricciones a la importacion u otros

requisitos gubernamentales aplicables a los biencs o servicios a los que se aplique la marca.

La ostentacion de la leyenda “marca registrada®, las siglas “M.R.:" o el simbolo ®, sélo
podré realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre

registrada,

Las renovacion del registro de una marca solo procederd si el interesado presenta el
comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir
verdad, usar 1a marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no

haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor a tres aflos, sin causa justificada.

Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o
servicios bastard que proceda la renovacion en alguno de dichos registros para que su uso surta
cfectos y beneficie a todos los registros previa presentacién del comprobante de pago de las tarifas

correspondientes,

El uso de la marca por cl usuario que tenga coneedida licencia inscrita en la Secretaria, se

considerara como realizado por el titular de la marca.

Existira franquicia , cuando con la licencia de uso de marca se transmitirdn conocimientos
técnicos 0 se proporcione asistencia téenica, para que la persona a quien se le concede pueda
producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos,
comerciales y administrativas establecidos por el titular de la marca, tendicntes a mantener la

calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberd proporcionar a quicn se le pretenda conceder,
previamente a la celebracidn del convenio respectivo, la informacion relativa sobre el estado que
guarda su empresa, en los términos que establezea el Reglamento de la Ley de la Propiedad
{ndustrial (Articulos (28 a 131,135, 141y 142.)
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SUJETOS

En la antigiiedad; en algunas de las legistaciones de los palses se Hlego a creer en e absurdo

de que los animales y atn los seres inanimados podian ser sujetos activos de la realizacion de los
delitos,
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En la actualidad no es dificil concebir al ente humano como la nica criatura capaz de ser
sujeto activo de las delitos, ya que la capacidad de delinquir solo reside en los seres racionales,
pues no ¢s posible hablar de delincuencia y culpabilidad sin el concurso de la conciencia y de ta

voluntad, facultades exclusivas del hombre.

De esta manera, el hombre es sujeto activo cuando realiza la conducta o el hecho tipico,
antijuridico, culpable y punible, o bien, cuando participa en la comision de delito, contribuyendo a
su ejecucion proponiendo, instigando o auxiliando al autor, con anterioridad a su realizacion,

concomitante con ella o despuds de su consumacion.

Segin los juristas clisicos y los de la escuela positiva, el delito tiene como primer

elemento un sujeto activo que ¢s el hombre.

Los Codigos clasicas, por medio de la institucion de las circunstancias agravantes y

atenuantes, proveian a la determinacioh de la pena en funcion de la personalidad del delincuente.

En este mismo sentido los positivistas establecieron que “No hay delitos sin delincuentes”

y consccuentemente “"No hay delincuentes, sino hombres”,

Como ya se menciond anteriormente, sélo las personas humanas pueden ser responsables
de la comision de delitos, pues sélo éstas pueden actuar con voluntad y ser imputables. En base a

¢sta se han dado diversas teorias,

Algunos autores manifiestan la necesidad de establecer estados de peligrosidad, junto a los
delitos, explicdndolos como una simple condicidn personal que representa amenaza y no puede ser

sancionada por la ley,

El sujeto activo en cuanto a la calidad, se presenta cuando en ocasiones el tipo exige
determinado sujeto activo, es decir. una calidad en dicho sujeto, origindndose los llamados delitos
especiales o exclusivos. Esto es, cuando el tipo exige determinada calidad del sujeto activo para
poder ser autor del delito y de integrar el mismo, con relacion a aquel que no tiene la calidad

exigida,

Mezger hace un singular pronunciamiento en torno a los delitos especiales, los que poseen,
destacada significacion prictica en la Teoria de la codelincuencia, indicando que la limitacién del
circulo de los posibles autores en los llamados delitos especiales, no supone que las personas no

pertenecientes a dicho crédito, esto es, los “no cualificados (extrafios)” no puedan en absoluto ser
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sujetos de delitos, pues si bien no pueden ser autores en el sentido estricto de la palabra,, queda la
posibilidad de que participen en el hecha como cdmplices y scan, por tanto, sujetos del delito,
advirtiéndose de todo esto que el sujeto activo del delito sélo podra ser quien cuenta con la calidad

exigida por el tipo penal.

Existen diversas formas de intervencion, a cada upa de elfas se les otorga un tratamiento

especial, dependiendo del mado en que cada sujeto participa en fa comision del ilicito.

Algunas de fos autores Liablan de {a “autoria y participacion”™ y hacen comprender en las
autorfas las figuras de la autoria directa, 1a autorfa mediata y la coautoria; en la primera figura, el
sujeta realiza dircctamente el hecho deljctivo descrito en fa Ley Penal; ¢l autor mediato es quien
realiza el delito valiéndose de otro que actia como instrumento para la comisién del mismo; la
coautorla se presenta cuando el hecho delictivo es realizade conjuntamente con otro u otros sujetos,

quienes también son autores. La participacion estd integrada por la instigacidn y la complicidad.

este tema de la participacion de mds de una persona, se le ha llamado concurse de
personas; Zaffaroni ha sedalado: “cabe abservar que fa expresion participacion tiene dos sentidos
diferentes: en uno completamente amplia podemos hablar de participantes, es decir, como autores,
complices o instigadores; en un sentido limitado o restringido hablamos de participes, lamando
participacion al fendmeno por el que ofras personas toman parte en el delito ajeno, sentido en el
cual son participes solo los complices y fos instigadores, quedando fuera del concepto los

autores”.?

En el dmbito del Derecha positivo Mexicano, nuestro Cédigo Penal Federal, en su articulo
13 seilala en ocho fracciones los autores o partlcipes del delito” y seffala que responderd cada uno

en la medida de su propia culpabilidad.

El sujeto activo del delito, come persona humana se ha clasificado en las siguientes
categorfas, de las cuales sdlo estudiaremos en detalle tres, toda vez que se considera tienen

relevancia en el delito que analizamos:
1. Autor Material

2. Autor Intelectual

¥ ZAFFARONI, EUGENIO RAUL, Tratado de derecho penal, toma 1V, De. Cdrdenas Editor y Distributdor, Mexico,
1988, p, 288,
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3. Asociacion o Banda Delincuente.

Las categorias seleccionadas se consideran las empleadas en el delito en comento, para ello
nos remitimos a la Ley de la Propiedad Industrial vigente que su Capitulo 111 bajo el epigrafe; De

los Delitos en el articulo 223 en su fracci6n 11, que a Ia letra dice:
“Son delitos:...
11.- Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.”

De lo antes expuesto se concluye que el sujeto activo en nuestra figura a estudio lo es e}

falsificador, imitador o infractor que en primer tipo lo cs:

a) Autor Material, quien fisicamente realiza c! evento delictivo y lo ejecuta
directamente, en este caso e} empresario o fabricante que en forma dolosa falsifica

L
marcas que no son las originales para obtener un provecho y asf causar un perjuicio

en detrimento del titular de la marca real.

b) Autor Intelectual, se le ha considerado en la fraccion 1, del articulo 13 de nuestro
ordenamiento penal, al decir que son los responsables del dclito, “los que acuerden
o preparen su realizacion”, cn ésta seleccion se incluyen a los abogados,
economistas, financieros, empresarios y ejecutivos de compaiiias que al evaluar las
ganancias que obtendrin por el uso de una marca falsificada elaboran métodos
tendientes a obtener altas utilidades, en este aspecto, es necesario definir lo que
implica la valoracion de una marca, lo que consiste no sélo en determinar .las
ventas de la empresa que la comercializa, ni sus utilidades o sus activos, sino
también considerar su penetracion en el grupo social, la incidencia de sus

competidoras, la percepcion del distintivo y muchos otros factores.

El autor intelectual no tiene el dominjo del hecho, sélo actia culpablemente, ya que
para obtener un resultado se vale de otra persona, quien puede cometer o no otro
hecho delictivo, por esto unicamente lo motiva y lo induce a cometerlo, siendo
dicha motivacion subjetiva e individual, por lo que no nos puede dar ¢! dominio del
hecho. De ésta forma quien tiene dicho dominio de éste es el inducido a cometerlo,

en virtud de que éste puede o no realizarlo.
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¢) Asociacion o Banda Delincuente, es cuando un grupo de sujetos se une para
delinquir, pero supone una prolongacion en el tiempo, es decir, para que sea una
asociacion requiere permanencia. Para un sector doctrinal, estas asociaciones
delictuosas han quedado en el pasado, cuando tenian estabilidad y una disciplina, en
la actualidad solo se forman eventualmente para la ejecucion de determinados
ilicitos, pero una vez que son reatizados, se disuelven. De lo expuesto se desprende
que bajo esta categorfa se encuentran los comerciantes o vendedores ambulantes,
que adquicren los productos a bajo costo y fo distribuyen, sabiendo que el producto
es alterado y no es el original, como sucede con marcas como Dove, Caprice, efc,
principalmente productos de belleza, que se comercializan a gran escala, la cual

. . . .o 30
entenderianios como “escala comereial”, actuando dolosamente o con intencion.

En cuanto al sujeto pasivo, diremos que es quien sufre directamente la accion, es
sobre quien recaen todos los actos materiales utilizados en la realizacion del ilicito,
es ¢l titular de} derecho daiaido o puesto en peligro, que en la figura en cuestion, lo
serfa el titular de la marca o la colectividad social al ser engailados al adquirir

productos alterados.

Solo Jos seres humanos pueden ser sujetos pasivos de! delito, ni los animales, ni las cosas
pueden serlo, ya que se debe atender al titujar del derecho dafiado o puesto en peligro,

descarta’'ndose por completo que los animales y las cosas sean titulares de alguno.

OBJETO

Ei objeto juridico, es el bien juridicamente tutelado, es decir, el bien o e derecho que es
protegido por las leyes penales, ¢l cual puede ser la vida, la libertad corporal, la libertad, la

propiedad privada, el patriinonio, entre otros.

En el presente delito, consideramos que el objeto juridico de la falsificacion, es el

patrimonio, fa propiedad, la posesién o ambos.

E1 objto de esta tutela penal, es el interés piblico por mantener inviolable el patrimonio.”

WCARMIGNANI definio ¢l dolo como ef acto de intencion mds o menos perfecta, dirigido a infringir {a fey, manifestada
cn signos exteriors.

" MAGGIORE, GIUSEPPE, Derecho penal, Panie Especial, Tomo 1V, Edit. Temis, Bogotd, 1956, p. 14.
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La nueva Ley de Invenciones y Marcas de 30 de dicicmbre de 1975 abrogd la Ley de
Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1943 , misma que subsiste con la ley de la Propiedad
Industrial vigente. Las creaciones del espiritu humano en su mds genuina esencia patrimonial.
Desde hace muchos aflos estas creaciones intelectuales merecieron la proteccion penalistica pues
tuvieron parecido rango que las demds obras del ingenio y su proteccion penal alcanzd, a partir de
la Revolucion Industrial, su mdxima altura, pues no habin razén para negar a las concepciones de la
inteligencia humana aplicables en la industria y comercio fa semejante tutela que era conferida a
las creaciones intelectuales y artisticas, habida cuenta de que unas y olras son oriundas de la
imaginacidén y de la fantasfa. Y el caricter eminentemente técnico de aquellas innovaciones y su
finalidad exclusivamente practica e industriosa, acentuaron e hicieron mas tangible el hondo matiz

patrimonial de los actos antijuridicos lesivos de las mismas.

ELEMENTOS DEL TI}’O PENAL Y LA CONDUCTA

LA FALSIFICACION
Si se busca en la Ley la figura juridica de falsificacion de marcas se le encuentra apenas

determinada indirectamente por inferencia. De manera tangencial habla de ella el articulo 223
fraccion 1. De la ley de Propiedad Industrial vigente. Parece que existid cierta resistencia para
determinarla y comunicarle su real y exacto contenido legal. Es curiosa esta conducta, sobre todo
cuando en los viejos ordenamientos en este pais aparecfa mds o menos definida la falsificacién en
sus elementos caracteristicos. Por ejemplo, ya desde la Ley de Marcas de 28 de noviembre de
1989, en su articulo 16, se expresaba con bastante claridad y se integraba la infraccion de

falsificacion de marcas.

Tanto en la teorfa tradicional cuanto en los ordenamientos de otros pafses como en la
tradicidn jurfdica mexicana se observa que la falsificacion consiste en la reproduccion total y plena

de los signos distintivos usados por otro industrial o comerciante y registrados como marca,

Pero también puede hablarse de falsificacion de marcas cuando existan pequefas
diferencias entre la auténtica y la falsificada; y tales diferencias sean distinguibles sélo por peritos,
no cuando sean apreciables por el comiin de las gentes porque entonces se estd en presencia de la
imitacidn. Parece conveniente puntualizar mds la materia y referirse a las diversas clases de marcas
que ya se han sefalado antes para que asf resalten las notas esenciales de la figura delictiva que se

esta examinando, por ejemplo, en las marcas constituidas Unicamente por una denominacidn
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que ya se han seiialado antes para que asi resalten las notas esenciales de la tigura delictiva que se
esta examinando, por ejemplo, en las marcas constituidas tnicamente por una denominacion
llamadas marcas nominales, se integra la falsificacion siempre que use el infractor la misma
denominacidn aun cuando emplee otra forma de letra o diferente color, u otro tamaio, y aun

cuando haga acompailar esa denominacidn de otros elementos.

En aquellas marcas formadas por elementos graficos bastard para que haya falsificacion
con la contrahecha sea una reproduccion servil de tales elementos, aun cuando no haya absoluta
identidad. -

Por itltimo, en aquellas cuya caracteristica esencial sea el ser envases o envolturas, debe
considerarse que aparece la falsificacion cuando exista una gran semejanza entre la marca original

y la fraudulenta.

En algunos autores se encuentra la mencion de “falsificacion parcial” esto es, cuando una
parte de la marca se copia servilmente en tanto que en los clementos secundarios de la falsa se

hecha mano de componentes diferenciales.

Como ya se ha seialado el articulo 223 fraccion Il seiala que es un delito punible falsificar

marcas en forma dolosa y a escala comercial.

LA IMITACION

Distinta de la falsificacion de la figura juridica de la imitacion de marcas. En términos
generales puede decirse que la falsificacion comprende la imitacion, pero en mérito de 1a precision,
declararemos que la imitacion se refiere a unos, no a todos los elementos de la marca, como en ¢l

caso de la falsificacion,

La imitacion provoca la confusion entre los consumidores utilizando calores similares, de
manera de obtener un conjunto semejante al que presenta la marca auténtica. Existe la imitacion
cuando una marca determinada puede Ilegar a confundirse con una marca registrada. La imitacion
tiende a obtener el aspecto de conjunto representado por la marca original, con mis o menos
analogfa sin que una o la otra de sus partes sea necesariamente una copia servil de la imitada. Basta
con que exista posibilidad de confusidn. Lo constante de esa infraccién es enmascarar la imitacién
por medio de la reproduccidn de los elementos mas notables de la marca que se desea copiar,

introduciendo ¢n ésta variaciones, supresiones, o agregaciones en los elementos secundarios.
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Con merecida precision téenica la distincidn entre falsificacidn e imitacion tiene mucho
valor en cuanto a la evidencia: en la falsificacion no existe pricticamente el problema de probar,
porque basta con encontrar la identidad o 1a igualdad entre la marca fraudulenta y la auténtica para
que sin mayores consideracianes se deelara que esta infraceidn estd presente. En la imitacion, por
el contrario, se tienen que afirmar las analogias y las diferencias que se encuentren entre la marca
imitada y la imitadora. En otras palabras, tiene que hacerse una apreciacion de los elementos
caracteristicos de cada una de las dos marcas. En el caso de la falsificacidn, se realiza una
apreciacion analitica para saber si la marca ha side reproducida en los elementos esencinles y
caracteristicos; en ¢l de la imitacién, se efectiia una apreciacion sintética en el conjunto para

examinar la posibilidad de confusion entre las dos marcas por el piiblico.

Puede encontrarse una especie de definicion de la imitacion en Ia fraccion IV del artlculo

2 . e .
¥ 213 puesto que ahi se alude a“usar una marea parecida en grado de confusion a otra registrada”.

Existe sin embargo tina gran diferencia en lo que se refiere al procedimiento en el caso de
la falsificacion de la marca y en el de una imitacidn. Primero hay que solicitar la declaracion
administrativa de confusion para que posteriormente pueda perseguirse ¢l delito cuando, como lo
sefiala 1a fraccion 1V del 213, se ofrezean en venta o se pongan en circulacion los productos o
servicios sobre cuya marca se ha establecido la declaracion de confusion. Se trata de una accidn
derivada ya que, debe recurrirse a la autoridad administrativa para que declare o establezca que se
estan poniendo en venta o en circulacion los productos o servicios, puesto que se trata de una
infraccion administrativa que ella misma ticne que precisar, o bien, si con la declaracion de
confusion y la prueba posterior del ilicito cometido de poner en venta o de ofrecer las mercaderfas
o Jos servicios amparados por la marca cuya confusion se declaré puede pasarse ante un juez penal

para iniciar el proceso correspondiente.

En esta cuestion de la confusion o de la imitacion, si se preficre, es donde se presenta con
mayor intensidad, el problema del Hamado criterio subjetivo de la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial, o sea, la apreciacion que esta dependencia hace sobre si una etiqueta tiene
posibilidad de confundirse con otra ya registrada y por lo tanto, si se produce la imitacién o
confusidn. Pero ese criterio subjetivo coma parece, sino que por el contrario, se encuentra sujeto a

una serie de normas. No cs arbitrario, como se supone por la mayoria de las gentes. Estd normado

% CIESAR SEPULVEDA, ob.cit., p. 212,
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por reglas objetivas, (las que mencionaré brevemente, en capitulos subsecuentes,) y sicmpre se

debe apreciar con base a ellas, si es factible la confusion o el engaiio.

En primer lugar debe de atenderse a las semejanzas que existan entre la marca auténiica 3
la imitadora, semejanzas que pueden ser visuales o fonéticas. En segundo ténmino, deben verse las
semejanzas por encima delas diferencias esto es, resulta mas importante para determinar una
imitacidn que existan algunos clementos pareeidos, sobre todo si ellos son principales, que cuando
haya clementos secundarios diversos, No basta con que se establezcan por ¢l presunto infractor
algunas diferencias sise conserva el parecido de la marca imitada. Después hay que tomar en
consideracion la reproduccion del elemento principal o constante, sobre todo en los casos en que la
marca esté constituida por elementos graficos. Otra regla de apreciacion de la imitacion es que hay
que atender al conjunto, aunque cada uno de los elementos de la marca imitadora pudicra aparecer
diferente. Otra de las buenas normas de la apreciacion de la imitacion es que las marcas imitada ¢
imitadora deben examinarse sucesiva y no simultincamente. Una mas de las sanas reglas
utilizables aqui es que se debe colocar quien determine sobre la imitacion en el papel del
comprador de los articulos, principalmente de aquél poco ilustrado. Esto e, la calidad personal del

consumidor es bastante determinante,

Debe estimarse complementariamente que la circunstancia de que una marca se parezca a
otra no cs, en la mayorfa de los casos obra d¢ la casualidad. El caso fortuito sélo ocasionalinente

Juega un papel en la cuestion de marcas parecidas y, cuando este estuviese presente la buena fe del
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LA ALTERACION

En la fraccion 111 del articulo 213 de la Ley de Propiedad Industrial vigente se contiene una
figura que anteriormente estaba contemplada como delito, pues fa fraccion {11 de la Ley anterior asi
la consideraba, , o sea ofrecer en venta o poner en circulacidn productos protegidos por una marca
registrada, habiéndolos alterado, era sancionada penalmente. En la actualidad sélo se considera
infraccion administrativa y se ocupa de la misina, la fraccion tercera del articulo citado, cabe hacer

mencion que técnicamente se consideraba similar a Ia falsificacion.

Lo anterior, coincide con la aseveracion que hace CESAR SEPULVEDA al expresar: “Esta
¢s una infraccion asimilable a la falsificacion, o sea la utilizacion de envases, sobre todo botellas, u
otros contenederos en donde conste la marca registrada de otro, empleando un producto de distinta
procedencia, suplantando sélo la mercancia. Esto ocurre muy frecuentemente en el caso de los

perfumes, de los vinos, licores, y en general, de productos de gran renombre y elevado precio”

En sintesis, hemos apreciado que la falsiticacion, la imitacion y la alteracion de marcas han
sido consideradas figuras similares, y aunque actualmente solo es delito lo expresado por cl

articulo 223 en su fraccion I1 de la Ley de la Propiedad Industrial que a la letra dice:

Son delitos;

H.-... “Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial”
Antes eran figuras delictivas las antes descritas, por ello se ha considerado conveniente el

hacer una breve comparacion de las mismas, para comprender mejor la connotacién que se da a la
falsificacién y los elementos que comprende, ya que es una conducta delictiva que se da
constantemente en la actualidad, causando detrimento econémico al pals y a los titulares de marcas
originales, como se puede apreciar con la invasion de mercancia asiatica de imitacion, quienes
obtienen con productos falsificados o mejor conocidos como “piratas” ganancias hasta 40 % mas

altas que las conseguidas con los de contrabando de marcas originales. >

ANTIJURIDICIDAD.

La antijuridicidad la podemos considerar como un elemento positivo del delito, es decir,

cuando una conducta es antijuridica, es considerada como delito.

n Vigueras, Carlos, .Contrabando y Traicidn . Urania, revista mexicana de palentes, marcas ¥ derechos de autor, Enero-
Febrero 1995, afo 2, N° 4. pp. 18-20.
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ANTIJURIDICIDAD.

La antijuridicidad la podemos considerar como un elemento positivo del delito, es decir.

cuando una conducta es antijuridica, es considerada como delito.

Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, debe contravenir las normas penales,

esto es, ha de ser antijuridica.

De esta forma se considera la antijuridicidad como el choque de la conducta con el orden

juridico, el cual tiene ademds del orden normativo, los preceptos permisivos.

Diversos investigadores, la han estimado como el aspecto mas importante del delito, ya
que no es solamente un elemento o cardcter del mismo, sino cs su esencia, y es mds, su propia

naturaleza.

La antijuridicidad es lo contrario a Derecho - como ya lo mencionamos anteriormente- por
lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que dsta conducta sea
antijuridica, considerando como tal, a toda aquella definida por la ley, no protegida por causas de

justificacion, establecidas de manera expresa en la misma.

Para otros estudiosos de la ciencia penal, la antijuridicidad es un elemento del delito,
considerada como un requisito, como aquello que se requicre para constituir un delito, sin que
signifique esto que cada uno de los elementos del delito, sin que signifique esto que cada uno de
los clementos del delito tengan vida propia individualmente, ya que constituyen una unidad
indivisible. Definiendo a la antijuridicidad en particular, como el carécter asumido por un hecho
cuando redne en si todos los coeficientes para producir ¢l contraste de la norma, con los efectos

producidos por éste,

Maggiore considera a la antijuridicidad como un aspecto del delito y no un elemento, ya

que no es posible desintegrarla del todo y ésta compenetra la esencia misma del delito.

Por uitimo, cncontramos a los que estiman la antijuridicidad como la esencia misma del
delito, como su naturaleza intrinseca, es decir, sin la cxistencia de ésta, no podria considerarse una

conducta como delito.

Asi, tenemos que después de analizar la falsificacidn en el presente delito, concluimos que

cs requisito indispensable para que exista la antijuridicidad y sc encuadre la conducta al tipo i)enal.
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CULPABILIDAD.

El concepto de culpabilidad, dependerd de la teoria que se adopte, pues no sera igual el de
un psicologista, el de un normativista o ¢l de un finalista. Asi, el primero diria, la culpabilidad
consiste en el nexo psicolégico que unc al sujeto con la conducta o el resultado material, y el
segundo, en el nexo psicoldgico entre el sujeto y la conducta o el resultado material, reprochable, y
el tercero, afirmaria, que la culpabilidad es la reprochabilidad de la conducta, sin considerar el dolo
como elemento de la culpabilidad, sino de la conducta. La culpabilidad en la tésis finalista se
reduce a la reprochabilidad y a diferencia de la tcoria normativa el dolo y la culpa no son

elementos de Ia culpabilidad porque son contenido del tipo.

“La culpabilidad es por lo tanto, responsabilidad, aparténdose consecuentemente de los
normativistas mantienenen el dolo y la culpa en la normatividad, como se afirma por un sector un

. : 34
mixtum compositum, de cosas - como afirma Baumann- no pueden mezclarse.” !

Maggiore define a la culpabilidad come “la desobediencia consciente y voluntaria - de la

que uno ésta obligado a responder- a alguna ley”.

Micntras que Jiméncz de Asiia la define como ¢l “conjunto de presupucstos que

fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta juridica”

Para Zaffaroni: “La culpabilidad es la reprochabilidad de un injusto a un autor, la que sélo
es posible cuando revela que el autor ha obrado con una disposicion que es fundamento de la
culpabilidad®,

Mezger supone, “la culpabilidad es el conjunto de los presupuestos que fundamentan el

reproche personal al autor por el hecho punible que ha cometido.”

El concepto de culpabilidad como tercer aspecto del delito y de acuerdo a las definiciones
anterjores, nos seilala cuatro importantes elementos que la conforman y son: una ley, una accion,
un contraste entre esta accion y esta ley , y el conocimiento de ésta situacion, segin lo manifestd

Maggiore.

HBAUMANN, Derecho Penal, Conceptos Fund les y Sistema,Ediclones Depalma, Buenos Aires, 1973, p.209.
% MAGGIORE, GIUSEPPE, Eldderecho penal, El delito.tomo I, 2* de., Ed. Tenis, Bogotd, 1989, p.209.
% ZAFFARONI, RAUL, ob.cit,, p.12.
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La culpabilidad es un elemento basico def delito y cs el nexo intelectual y emocional que

une al sujeto con el acto delictivo.

El nexo es el fenémeno que se da entre dos entes; en la culpabilidad es 1a relacion entre el

sujeto y el delito, esté es el nexo intelectual y emacional entre el sujeto y el delito.
De acuerdo con el psicologismo las especies o formas de la culpabilidad son dos.

a) eldolo
b) la culpa,

A) Carmignani definid e! dolo como el acto de intencién mas o menos perfecta,

dirigida a infringir al ley, manifestada en signos exteriores.

Para Cuello Calén “el dulo es la voluntad consciente dirigida a la cjecucion de un hecho

delictuoso”.

Para nosotros, ¢l dolo consiste en cl conocimiento de 1a realizacion de circunstancias que

pertenecen al tipo, y voluntad o aceptacion del mismo.

En el delito en comento, es un ¢lemento importante que en la concepeion legal, se prevee

especificamente en el articulo 223 de la multicitada ley, en su fraccién 11, que expresa:
“Son delitos:
IL- ..falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.”
Segtin Maggiore el dolo contiene dos elementos, estos son:
1. La prevision (o representacion) del resultado;
2. Laviolacién de él.
Si alguno de estos elementos faltase , no puede haber dolo.
Nosotros afirmamos que el dolo esta compuesto por los siguientes elementos:

o Intelectual. Implica el conocimiento por parte del sujeto que realiza

circunstancias pertenecientes al tipo,y

¢ Emocional, Es la voluntad de la conducta o del resuitado.
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En los elementos intelectuales, primeramente debemos definir si el dolo lo realiza el agente
con consciencia de la antijuridicidad, del tipo, de algiin otro concepto mas eficiente para la
realizacion de la conducta. Respecto al conocimiento del tipo penal, el decir técnicamente las
acciones o el conocerlas, no es exactamente lo que se requiere para que se diga que el sujeto
conocia el tipo penal, en este sentido nos referimos al conocimiento que debe tener el sujeto activo

del ilicito que esta cometiendo, o sea el saber que su conducta es conraria al orden y a la paz social.

Los elementos afectivos o emocionales, se basan en la idea de que el dolo es la “voluntad y

consciencia” de ejecutar un acto.”

En cuanto a la otra forma de culpabilidad, que es la culpa, podemos decir que “existe culpa
cuando obrando sin intencién y sin diligencia debida se causa un resultado daitoso, previsible y

penado por la ley.”

PENALIDAD.

Después de lo anteriormente expuesto, corresponde ver la pena que se le dcbe imponer al

stjeto activo en el presente ilfeito,

La pena establecida por la Le de la Propiedad Industrial, en el titulo séptimo, bajo el

eplgrafe:

De la inspeccidn, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos, capitulo

I, rubro:De los delitos, numeral 224, seiala:

“Se impondrd de dos a seis afios de prisién y multa por el importe de cien a diez mil dlas
de salarfo minimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se sefialan

en el articulo anterior.”

Finalmente, respecto de las citadas penas, cuando el sujeto activo incurra en ¢l mencionado

delito, es necesario reunir los requisitos citados en lineas precedentes.
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LOS DELITOS DE VIOLACION DEL SECRETO
INDUSTRIAL.

CONCEPTO LEGAL

“Se considera Secreto Industrial a toda informacién de aplicacion industrial o comercial
que guarde una persona fisica o moral con cardcter confidencial, que le signifique obtener o
mantener una ventaja competitiva o econdmica frente a terceros en la realizacion de actividades

ccondmiicas y respecto de la cual haya adoptado fos medios o sistemas suficientes para preservar su

confidencialidad y el acceso restringido a la misma,

La Informacidn de un sccreto industrial necesariamente deberd estar referida a la
naturaleza, caracteristicas o finalidades , a los métodos o proceso de produccidn o a los medios o

formas de distribucion o comercializacion de productos o prestacion de servicios.

No se considerara secreto industrial a aquélla informacion que sea del dominio pibtico, la
que resulte evidente para un téenico en fa materia, con base en informacién previamente disponible
o a la que deba ser divulgada por disposicion legal o por orden judicial. No se considerara que
entra al dominio piblico o que es divulgada por disposicidn fegal aquélfa informacion que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secrcto industrial, cuando
la proporcione para el efecto de obtener ficencias, permisos, autorizaciones, registros, o

cualesquiera otros actos de autoridad.”

Lo antes expuesto es la definicion legal que se encuentra plasmada en el articulo 82 L1,
de esta forma podemos entender en que consiste cf secreto industrial, de manera sencilla,
podriamos transcribir otras definiciones de autores destacados, sin embargo se pretende
comprender su esencial significado con el propdsito que tuvo ef legistador para proteger el secreto

industrial y hacer un minucioso analisis de los elementos que lo conforman

REQUISITOS PARA LA PROTECCION DEL SECRETO
INDUSTRIAL.

Podemos dividir en dos los requisitos para la proteccion de el secreto en comento, los

primeros los podemos denominar de fondo y los sepundos de forma.
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LOS DELITOS DE VIOLACION DEL SECRETO
INDUSTRIAL.

CONCEPTO LEGAL
“Se considera Secreto Industrial a toda informacion de aplicacién industrial o comercial
que guarde una persona fisica o moral con caricter confidencial, que le signifique obtener o
mantencr una ventaja competitiva o econdmica frente a terceros en la realizacién de actividades
cconomicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su

confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La Informacion de un secreto industrial necesariamente deberd estar referida a la
naturaleza, caracteristicas o finalidades , a los métodos o proceso de produccion o a los medios o

formas de distribucién o comercializacion de productos o prestacién de servieios.

No se considerara secreto industrial a aquélla informacién que sea del dominio piblico, la
que resulte cvidente para un téenico en Ja materia, con base en informacién previamente disponible
o a la que deba ser divulgada por disposicion legal o por orden judicial. No se considerara que
entra al dominio piblico o que es divulgada por disposicion legal aquélla informacion que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando
la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o

cualesquiera otros actos de autoridad.”

Lo antes expuesto es la definicion legal que se encuentra plasmada en ¢l articulo 82 L.P.I,
de esta forma podemos entender en que consiste el scercto industrial, de manera sencilla,
podrfamos transcribir otras definiciones de autores destacados, sin embargo se pretende
comprender su esencial significado con el propdsito que tuvo el legislador para proteger el secreto

industrial y hacer un minucioso andlisis de los clementos que lo conforman

REQUISITOS PARA LA PROTECCION DEL SECRETO
INDUSTRIAL.

Podemos dividir en dos los requisitos para la proteccion de el secreto ¢en comento, los

primeros los podemos denominar de fondo y los segundos de forma.
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DE FONDO
Los requisitos de fondo son semejantes a los de la patente (novedad. altura inventiva y

actividad industrial ), pero podemos agregar uno mis, que consiste en la confidencialidad: asi , se
considera que son sine que non, es decir, que sin ellos el secreto industrial na existiria , a

continuacion se esbozan brevemente los mismos:

NOVEDAD
La palabra novedad, proviene del latin “novitas-atis”, que significa el estado de las cosas

recién hechas, oidas o descubiertas. a

La novedad consiste en la creacion de un nuevo ente, ello, es fundamental del secreto de
fabrica. La tutela del secreto ampara, la reserva o la guarda confidencial de su objeto, de aqui que
su proteccion derive del principio que determina la necesidad de tutelar ¢l bien juridico, de la

novedad de idea técnica, que protege.

El derecho del titular sélo subsiste cuando el campo tecnoldgico dominado por el secreto

no ha sido ocupado con anterioridad por otro o cuando no se encuentra ya poseido por todos .

Por consiguiente, su tutela depende del mayor o menor conocimiento que se tenga del bien
o en sf, de que el secreto no haya sido revclado o desprovisto de novedad para que pueda ser
explotado por todos. Deben mantencrse en reserva ciertos aspectos del secreto para que el derecho
privativo sobre este no se pierda; el secreto de fébrica; subsiste mientras no haya sido dado a

conocer.

El secrcto, deja de ser nuevo cuando se conocen suficienteniente sus particularidades
necesarias para ser ejecutado o que permitan su aplicacion finalmente, la ley de la propiedad
industrial, nos da la definicion de este requisito, en el capitulo primero bajo el rubro:

Disposiciones Preliminares ;en el articulo 12 sciiala:
“Para los efectos de este titulo, se considerara como:
I.- Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en cl estado de la técnica;”

De lo- antes expuesto, se concluye que la novedad en el secreto industrial es un nuevo

conocimiento dotado de valor industrial.

YRONDON DE SANSO, HILDEGARD, Contribucidn al estudio del know-how, revista mexicana de la propiedad
industrial y artlstica, México, D.F., enero-diciembre, nimero especiat 2(-22, 1973, p. 348,

78



sTh TESIS WO 1114
ALTURA INVENTIVA, .‘»\%‘Jg y L SR HBLIGTECA

Consiste fundamentalinente en que no derive del estado de la técnica en forma evidente,
entendiéndose por estado de la téenica lo que en alguna forma se ha hecho accesible al pablico, sin

necesidad de ayuda o contocimientos especiales (Simples consecuencias del propio desarrollo).

La Ley de ta Propiedad Industrial, en el Titulo Segundo, en su capitulo primero bajo el

epigrafe, “Disposiciones preliminares en el articulo 12 seiiala:

“I11.- Actividad Inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado

de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia;...”.

Es decir, que se trate de instituciones de recicnte formacién que constituya un aporte
directo el bienestar humano, a la satisfaccién de necesidades humanas, habida cuenta, que el

secreto industrial como bien juridico es lo que persigue.
)

La actividad industrial consiste en que, el objeto inventivo pueda ser fabricado si se trata
de producto, o usado si se trata de un procedimiento. También se dice, que es la “posibilidad de la

conereta actuacion de la invencion por parte de los téenicos.”.

Implica el concepto de produccion pero en sentido mas restringido, esto es, del proceso en
virtud del cual se obtiene de las materias primas que la naturaleza otorga, todo aquello que

satisface las necesidades humanas® ..

El secreto de fabrica debe de tener caracter industrial no hay tal, sino hay una real
fabricacion la existencia de una industria a la cual se destina, El articulo 12 L.LP, citado con

antelacion, nos dice en que consiste estc requisito .

“IV.- Aplicacién Industrial, a la posibilidad de que cualquier producto o proceso, se ha
producido o utilizado, segin el caso, en la industria, incluyéndose en esta a la agricultora, la
ganaderfa, la pesca, la mineria, las industrias de transformacién propiamente dichas, la

construccion y toda clase de servicios;...”,

Simplemente, este requisito consiste en que la invencion se pueda utilizar por la industria,
pues si bien es cierto que nos referimos al secreto industrial, este se debe ocupar en ese dmbito, ya

que existen secretos de diversa indole (comerciales, cientificos, profesionales, etc.)

" Enciclopedia jurfdica Omeba. ob.c., p. 222,
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José Antonio Gémez Segade, lo expresa al sefialar "que es una regla técnica concreta

directamente aplicable pues en otro caso no habria secreto industriaf *

CONFIDENCIALIDAD.,

La palabra confidencia signitica “confianza, revelacion secreta, noticia reservada” y por
secreto, lo que cuidadosamente se tiene oculto, reserva, sigilo, conocimiento exclusivo de alguna

cosa

Al respecto el citado Gémez Segade, sefala que “es la informacion que ha sido
comunicada a otras personas con la obligacion de conservar el secreto,” asimismo, agrega que la

»39

informacidn secreta “es aquélla que no se conoce por nadie’

Sobre el particular Celso Delmanto, nos dice “que ésta implicito que debe ser mantenido

.y ' B!
oculto”, por otra parte, seflala “el sigilo que se requiere es de hecho y no absoluto. 0

En efecto, puede estar restringido al conocimiento de algunos empleados, asf como al de
personas que de él precisan tener informacion, también puede haberse cedido su uso a terceros, sin

que por ello pierda la calidad de seereto.

Ahora bien, regresamos a nuestro requisito a estudio, Jaime Alvarez Soberanis, nos dice
que, la confidencialidad o prohibicion para divulgar esos conocimientos, es precisamente la clase o

N s 4
categoria de proteccion legal que algunos juristas tratan de obtener para el secreto a comento.!

Fernando Estavillo Castro, seilala que “constituye el medio idoneo de que dispone el
propietario de los conocimicntos técnicos para mantenerlos fuera del dominio publico y explotartos

. N N . N 42
comercial ¢ industrialmente en condiciones monopolicas”

Finalmente, Jaime Alvarez Soberanis nos dice que la confidencialidad, consiste en “aquella
estipulacion por fa cual la cmpresa adquirientec se compromete a guardar en seereto la informacion
téenica que le es proporcionada durante un plazo determinado o por tiempo indefinido, no sdlo

durante la vigencia del contrato, sino después de terminado éste”.

¥ GOMEZ SEGADE, ANTONIO, El secreto industrial (kngw-how), ¥ditorial Tecnos, Madrid, Espaa, 1974, p. 91.
“DELMANTO, CELSO, Delitos de concurrencia desleal, Ediciones de Palma, Bucnos Aires, Argentina, 1976, p. 189
' ALVAREZ SOBERANIS, JAIME, ob.cit,, p. 311.

“ESTAVILLO CASTRO, FERNANDO, "Comensrios sobre el problema de la confidencialidad en la ransferencia de
tecnologia,” Juridica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 6, México, D.F.;,
julio 1974, p. 149.
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Asi, se concluye que la confidenciabilidad es un acuerdo de voluntades de dos o mas
personas, una tamada transmisor, quien valga la expresion, transmite el secreto industrial para que
otra persona denominada reveptor guarde en secreto la informacion téenica yue le es concedida

durante el tiempo pactado.

ftemos considerado cuatro requisitos de fondo, pues no es menos eierto, que existen

autores como José Antoniio Gémez Segade, que considera anicamente el de confidencialidad.

El fundamento de los requisitos, aunque expresamente no lo sefale, se encuentra en el art.

82 de ta Ley de la Propiedad Industrial.

DE FORMA

Los requisitos de forma constituyen también, al secreto industrial y consisten en los

siguientes: soporte fisico y registro.

SOPORTE FISICO

Los bienes que se transmiten tienen una naturaleza especial, y son denominados bienes
inmateriales o incorpéreos, ya que para transmitirse deben exteriorizarse, es decir, debent tener un

soporte fisico, o manifestarse en un bien corporal, asi como el cuadro, la estatua, efc.

En nuestra figura a estudio, esta necesidad de exteriorizacion esta destinada a que el
secreto industrial sea conocido por otras personas, 1o solo a través del proceso cognoscitivo sino
también mediante los sentidos, como lo sefiala Hildegard Rondon de Sansd, existe la posibilidad de
quie tenga circulacion y reproduccion como es el caso de un libro que es impreso en miles de

. I
cjemplares.

Parcialmente estamos de acuerdo con la idea citada anteriormente, dado que, el secreto
industrial debe permanceer en absoluta confidencialidad, maxime que al darle circulacion perderia

uno de sus requisitos esenciales que es el de la confidencialidad y se harfa publico.

José Antonio Gomez Segade, sefiala que el requisito de forma consiste en “una idea fruto
de la mente humana que se plasma en objetos corporeos (formulas, esquemas, disefos, etc.)”, y
agrega que estos elementos materiales tienen sélo un valor accesorio, maxime que, son simples

portadores del conocimiento (secreto industrial).

' RONDON DE SANSO, {tLDEGARD, ob.cit., p. 356.
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Guillemo Cabanellas de la Cuevas, expresa, “las ideas posibles pero que solo existen como

tales en su mundo platonico, quedan fuera del marco juridico”.

La esencia reside en su cardcter ideal, habida cuenta que su proteccion requiere evitar actos
que, si bien son materiales dejan inalterados los elementos fisicos en que se encuentran inalterados
los secretos industriales. Por ejemplo, quien se roba un documento relativo a nuestro secreto a
estudio, lee su contenido confidencial y lo retiene en su memoria para su uso posterior, se apropia
de la tecnologia incorporada a este documento con la misma efectividad que quien se adueiia de

este,

La Ley protege en realidad la forma de la manifestacién intelectual, o sea ¢l método, cl
estilo personal que emplea el autor para exteriorizar su pensamicnto, ¢l fundamento de los
requisitos citados, se encuentra en la Ley de la Propiedad Industrial en su art. 83, que a la letra

dice:

“La informacion a que se refiere el articulo anterior, deberd constar en documentos, medios

clectronicos o magnéticos, discos dpticos, microfilmes, peliculas u otros instrunicntos similares”,

Es necesaria la incorporacidn material, en razon de que, el secreto industrial debe tener
lugar en ¢l mundo fisico, al efecto debe plasmarse desde una simple hoja de papel hasta los
elementos mas sofisticados tales como; disquetes de computadoras, microfilmes, disefios, planos,

grabacfones, transparencias, emisiones fonéticas, videos, diagramas, etc.

De lo anterior se concluye, que el derecho exclusivo que posee ¢! titular del seereto
industrial, es este requisito de forma, que consiste en exteriorizar el bien incorpéreo secreto

industrial en alglin medio corporal.

De ahi que, su propietario pueda venderlo, celebrar contratos, otorgarlo en licencia para

obtener regalias, entre atros.

REGISTRO.
He considerado al registra como otra requisito formal, pues si bien es cierto que el soporte

fisico da al propictario del secreto industrial la exclusividad de éste, no es menos cierto que el
registro ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, le concede pleno reconocimiento

sobre éste,
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En éste aspecto, 1 Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial y la actual Ley

de la Propiedad Industrial, no hace mencion expresa alguna.

Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial, hace presumir que el registro se encuentra

en el articulo 82, ltima parte, al sefalar:

“No se considernn que entra al dominio piblico o que es divulgada por disposicion legal
aquélla informacion que sea proporcionada a cualquicr autoridad por una persona que la posea
como secreto industrial, euando la proporcione con el objeto de obtener licencias, permisos,

autorizaciones, registros o cualesquicra otros actos de autoridad”

Por lo anterior, coneluimos, que el registro es fa forma de proteccion del secreto industrial
frente a terceros, independientemente, que como ya mencionamos, es el soporte fisico el que otorga

al propietario del secreto industrial la exclusividad de éste.

Para corroborar la conclusion antes anotada, la Ley sobre el Control y Registro de la
transferencia de Tecnologia estipulaba el deber de guardar absofuta rescrva respecto de la
informacion tecnoldgica contenida en los contratos que se sometan a inscripeidn en el registro

nacional de transferencia de tecnologia.

Dicha Ley fue abrogada por la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, de
veintisiete de junio de mil novecientos noventa y uno; en consecuencia, debe aplicarse la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Piiblicos en el articulo 47 fraccion IV, estipula de
similar forma el deber de confidencialidad, ya no sélo el de los contratos de transferencia de

tecnologia sino que, de cualquier tipo de informacion, ya que seilala lo siguiente:

“Todo servidor pablico tendrd fas siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempefio de su
empleo, cargo o commision, y cuyo incumplimiento dard lugar al procedimiento y a las sanciones
que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, asf como de las normas especificas que

al respecto rijan en el servicio de las fucrzas armadas:
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IV:- Custodiar y cuidar la documentacion e informacién que por razén de su empleo, cargo
o comision conserven bajo su cuidado o a la cual tengan acceso, impidiendo o evitando ¢ uso, la

o I P TR . . Wi
sustraccion, destruccion, oculiamente o inutilizacion indebidas de aquéllas.™

Finalmente, en el presente capitulo es necesario hacer una aclaracion, toda vez que se
consideraron los requisitos de fondo de la patente aplicados al del secreto industrial, en éste, dicho
requisito consiste en exteriorizar en un instrumento material dicho secreto, habida cuenta que no

pierde su confidencialidad,

SUJETOS

Analizado el concepto del secreto industrial, asi como los requisitos de fondo y de forma,

coinenzaremos el andlisis referente a la via penal, que enfoca ésta figura al campo delictivo.

Los sujetos del derecho de la propiedad industriaf son las personas, esté vaeablo denata al

ser humano dotado de libertad, capaz de realizar una conducta encaminada a determinados fines

“La biologfu la estudia como organismo viviente; Ja filosoffa la considera pargue en efla se
encarna ¢l ser racional capaz de realizar sus fines; la moral 1a estima como sindnimg del ente
capaz de actualizar o realizar valores; la ciencia jurfdica fa enfoca camo sujeto de derechos y

obligaciones.”**

En cuanto al dmbito penal , que ¢s ¢l que nos ocupa, se habla del sujeto activo y del sujeto

pasivo,

El sujeto activo es considerade aquel que realiza la conducta o el hecho tipica,
antijuridico, culpable y punible, o bien, cuando participa en la comision del delito,
contribuyendo a su ejecucion proponiendo, instigando o auxiliando al autor, con anterioridad a
su realizacion, con concomitente con clla después de su consumacion. Respecto a nuestra

figura a estudio Rafael Pérez Miranda, considera los siguientes:

“a) Los trabajadores que en razon del cargo desempefiado tengan accesa a un seereto

industrial y lo divulguien o usen.

b) Los usuarios autorizados d¢ un sccreto industrial que lo divulguen.

“ 1EY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE 1OS SERVIDORES PUBLICOS, astleulo 47, fraceion IV.
México, D.F.

¥ MAGALLON IBARRA, JORGE MARIC. “lnstitngivnes de dorseho vivil.” tomo 11, Edit. Pormia, 1987, p.1.
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¢) Cualesquicra que se apodere de un derecho industrial o que haya tenido
conocimiento del mismo de alguien que no tenia autorizacion para divulgarlo, y lo

0. o o
utilice o revele a un tercero”.*®

Estamos de acuerdo con lo antes sefialado, por Pérez Miranda, porque iinicamente se basa
en nuestro codigo penal, en ¢l capitulo respectivo, pero deja a un lado la Ley de la Propiedad

Industrial.
Eugenio Cuello Calon, seiiala que el sujeto pasivo puede ser doble:
a) El titular del secreto, o sea, la persona que lo ha confiado o ¢l profesional o la
persona a la cual se reficra el secreto advertido por aquel.

b) La persona que sin ser el titular directo del secreto pueda resultar perjudicado por la

41
revelacion,

Sélo es unible cuando es hecha por encargados, empleados y obreros de fébrica o

establecimientos industriales.

No estamos de acuerdo con Cuello Caldn, al sefalar que el sujeto pasiva, lo sea la persona
que sin ser titular del citado secreto, resulte perjudicado por la revelacion, ya que, el actual eddigo

penal y la Ley de la Propicdad Industrial en ninguno de sus preceptos prevén dicha posibilidad.

Finalmente, se considera al sujeto pasivo como aquella persona fisica o moral, que posce la

titularidad del secreto industrial.

OBJETO
Los objetos de derecho son formas de conducta juridicamente reguladas por el derecho

. . g . FET) 8
mediante actos, hechos Heitos o ilfcitos, derechos deberes y sanciones Jundlcns.‘

“El bien juridicamente protegido por el delito de descubrimiento o revelacicn de secretos.

es la libertad y la seguridad individual; o el mantenimiento del sccreto profesional a que estin

* PEREZ MIRANDA, RAFAEL, y SERRANO MIGALLON,FERNANDO, Tecnologta v derecho ¢conémico, a.
edicidn,edit. Porrtia, México, 1983, p. 315.

' CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho pengl, Tomo. Li, Barcelona, Espafa. P, 102.
* ROJINA VILLEGAS, RAFAEL, Compendio de derecho civil, Edit. Porria. Tomo, §, 1971, pp. 87-88.
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obligados los encargados, empleados y obreros de fébricas o cstablecimientos industriales,

. " . 9
conocedores por razon de su profesion, de secretos de esta indole™.!

La afirmacion anterior es citada por el espaitol Eugenio Cuello Calon.

Maggiore, Giuseppe, sosticne que “¢l objeto juridico de esta acriminacion es el interés del
Estado por amparar la libertad individual en lo referente a la inviolabilidad de los secretos

cientificos e industriales”.*®

Por su parte, Islas Magallanes, Olga agrega que “el objeto juridicamente protegido es la

libertad personal”.’!

Delmanto Celso, scifala que el bien juridico que realmente se tutela “es la concurrencia,

puesta en peligro por el quebranto del secreto y no éste en si mismo."*

El Doctor Julio C. Ledesma, indica que, “El bien juridico que ampara la figura penal a
examen no es solo la inviolabilidad de la esfera fntima del sujeto pasivo, o sea su libertad personal,
sino que también rige contra los excesos de la libertad ccondmica, dado que tiende  resguardar el
secreto en su explotacion industrial, dado que ello estimula y favorece la actividad econdmica del

empresario en beneficio de la colectividad”.®

Asi, Carranca y Trujilio, Rail y Carranca y Rivas Radl, dicen que el objeto juridico del
delito es * la libertad individual en virtud de la cual el ofendido esta garantizando frente a la

posesidn que otro ticne del secreto.”*!

Finalmente, Pérez Miranda, Rafacl, nos dice, que, “el interés que protege la norma cn el

caso del secreto industrial son:

1.- "Es una competencia desleal, garantizar que se verifique uno de los condicionasteis

que hacen que la economia de mercado tienda a la eficiencia.

*“ CUELLO CALON, EUGENO, tdem. Tomo. lIt, p. 94,
* Diccionario juridico mexicano, ob.clt., p. 2877,

' MAGGIORE, GIUSEPPE, ob. cit., p. 519.
 DELMANTO, CELSO0, ob.cil., p. 200.

¥ Englclpedia juridica Qmeba, ob. cit,, p. 232.

“ CARRANCA Y TRUMLLO, RAUL, Y CARRANCA Y RtVAS, RAUL, Cddigo penal anotada, Edit. Porrin, 17,
Edicion, 1993, p. 516
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I1.- Protege la conflanza que le brinda la empresa a los trabajadores que tienen acceso a
un conocimiento téenico confidencial, e indirectamente, protege al productor y a
los consumidores, que se verdn beneliciados de un comportamiento leal del

55
mercado”,

Lo anlcrior, pone de manifiesto que , algunos aulores aducen que, el objeto del delito de

violacion del secreto industrial, lo es la libertad individual, para otros lo es el secreto industrial,

De lo antes expuesto concluimos que, la concurrencia leal, se traduce en, la libertad de
actuar frente a los competidores en el mercado. Es decir, en nuestra figura a comento secreto
industrial, es la libertad de competir en el mercado y ofrecer productos de excelente calidad con

menores costos,

El licenciado Horacio Rangel Ortiz, sedala que el secreto industrial se debe proteger,

mediante la concurrencia deslcal, mxime que, es objeto del derecho de la propiedad industrial.*®

Ahora bien, el Doctor David Rangel Medina, sostiene que “la nocién de la competencia
desleal csld deslinada a cubrir o encomendar las imperfecciones de la regulacién de los derechos de
propiedad industrial; tiende a reprimir los actos perjudiciales conlra terceros en materia de
propiedad industrial que no son suficientemente reprimnidos por las disposiciones que regulan los

derechos privados en ésta maleria”,

No podemos compartir dicho criterio, dado que, nuestro actual Cddigo Penal y la vigente
Ley de la Propiedad Industrial, reprime los aclos tendienles a la violacién de nuestra figura a

estudio.

MODALIDADES DEL DELITO

Ahora corresponde seflalar las modalidades del delito del Secreto Industrial, para

comprender nejor el citado delito.

Las modalidades son revelacidn, robo y uso, las cuales sc esludian en detalle a

continuacion,

$*PEREZ MIRANDA, RAFAEL, ob. cit,, p. 315.

**RANGEL ORTIZ, HORACIO, Canceptos fundamentales de {a campetencia desleal de propiedad industrial, en revista
mexicana de justicia, Volumen 11, N° 4, Octubre-Diciembre, 1984, México, D.F., p. 311,
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EL DELITO DE REVELACION

LaLey de la Propiedad Industrial, en el titulo séptimo, bajo el rubro: “De la inspeceion. de
las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos”, capitulo 111, bajo el rubro: De los
delitos, numeral 223, seiiala las modalidades de Ia violacion del secreto industrial, al efecto de la

Revelacidn, estipula lo siguiente:
“Son delitos:..

I1L.- Revelar, a un tercero un secreto industrial, que se conozea con motivo de su
trabajo, puesto, cargo, desempefio de su profesion, relacion de negocios o en virtud del
otorgamicnto de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el
secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propésito de obtener
un beneficio econdmico para si o para ¢l tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona

que guarde el scereto.”

Lo anterior pone de manifiesto que, resulta aplicable lo referente al sujeto activo del delito
de violacion de secreto industrial, maxime que, hemos considerado que independientemente de que

tenga una relacion contractual con ¢l sujeto pasivo o no, revele a un tercero dicho secreto.

Por otra parte, cabe hacer notar que, realiza el sujeto activo una condueta tipica y

dolosa.

Asl, se concluye que lo relevante es que, el sujeto activo, independientemente de la
refacién que pudiera tener o no con el sujeto pasivo titular del secreto industrial, revele a un

tercero ¢l secreto industrial; y, provoque un perjuieio,

Finalmente, el licenciado Horacio Rangel Ortiz, en la conferencia pronunciada en la
Ciudad de México, relativa a los secrefos industriales, ¢l diecisiete de julio de mil novecientos

noventa y uno, dividio la finalidad del sujeto activo en tres:

l. “Revelar a un tercero... con el propdsito de obtener un beneficio econdimico para

s,

2. Revelar a un tercero...con ¢l propdsito de obtener un beneficio econdmico para cl

tercero; y,



3. Revelar a un tercero... con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el

?
secreto”

De lo anterior se concluye que, el fin es preponderante en la comision de delito, porque el
sujeto activo del delito quiere y acepta el resultado con el consecuente perjuicio patrimonial y
moral, pero consideramos que predomina la conducta tipica y dolosa; dado que los ordenamientos

legales consultados es lo que tipifican y sancionan.

EL DELITO DE ROBO
Respecto a la modalidad de robo, la Ley de Propiedad Industrial, en el citado articulo

sefala:

“IV.- dpoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentintiento de la persona
que lo guarde o de su-usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el
propdsito de obtener un beneficio econdmico para si o para el tercero o con el fin de causar

un perjuicio a la persona que guarde el secreto inditstrial o a su usuario autorizado;”.

Par su parte, Leija Martinez, Antonio, adopta esta modalidad, al efecto seitala, ‘el secreto
industrial tiene su funcionamiento ¢n que, siendo estos parte de los llamados bienes inmateriales,
los cuales son susceptibles de apropiacion particular, la sustraccion que de ellos se realice

; . . 8
representa un agravio de tipo cconémico para su posccdor",s

De esto se concluye que, la mencionada modalidad esta relacionada con los requisitos de
forma que, citamos anteriormente, especificamente con el soporte fisico; puesto que, el secreto
industrial, se debe exteriorizar en un instrumento material; previsto en la Ley de la Propiedad

Industrial, debido a que, no pierde su confidencialidad.

Por otra parte, consideramos que la frase: “para usarlo o revelarlo”, en la modalidad a
estudio, esta de mds, porque, se estipula de manera precisa y clara cada modalidad y lo que origina

es una confusion.

De igual forma, que la modalidad anterior el Licenciado Horaeio Rangel Ortiz divide la

modalidad del sujeto activo en las siguientes:

*TRANGEL ORTIZ, HORACO, Secretos industriales, en conferencia de 17 de Julio de 1991, México, D.F., p. 19.

*LLEtA MARTINEZ, ANTONIO, La proteceidn legal del know en México, en tevista de la facultad de derecho, N°. 20y
21, Enero-Marzo, Abril-Junio, 992, San Luis Potosf, México. p. 63.
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1. “Apoderarse... para usarlo, con el propésito de obtener un beneficio econdmico

para si.

2. Apoderarse.., para usarlo, con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde

el secreto industrial o a su usuario autorizado.

3. Apoderarse ... para revelarlo a un tercero con el propdsito de obtenier un beneficio

cecondmico para si.

4. Apoderarse... para revelarlo a un tercero, con el propdsito de obtener un beneficio

econdmico para el tercero.

5. Apoderarse... para revelarlo a un tercero, con el fin de causar un perjuicio a la

. . . . 9
persona que guarde el secreto industrial 0 a su usuario autorizado”.*

En lo tocante, a la modalidad a estudio, Delmanto, Celso, sefiala que, “antes, bastaba que
el funcionario hubiese conseguido una fotocopia de esos escritos sigilosos”, agrega que, “para la
extraccion de la copia era necesario el retiro del original de la esfera de proteceion de su
propictario. Hoy no: casi todas las industrias y oficinas disponen de aparcjos copulativos propios, y
en ellos, en pocos segundos, el empleado desleal obtendri reproducciones de valiosos papeles

secretos, sin necesidad de alejarlos det lugar %

Compartimos to antes citado, por Delmanto, Celso, pero agregamos que no Unicamente el
sujeto activo puede fotocopiar dichos documentos, sino que, también los puede sustraer del ambito
de proteccidn del titular del secreto industrial. De lo anterior expuesto, se concluye que esta
modalidad, se relaciona con el soporte flsico, que provee la Ley de la Propiedad Industrial en su

articulo 83.

EL DELITO DE USO
Para terminar, lo relacionado a la modalidad de uso del multirreferido delito a estudio, la

Ley de la Propiedad Industrial, en el citado articulo, indica:

“V.- Usar la informacion contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su
trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesion o relacion de negocios, sin ¢onsentimiento de
I} f 8

quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas

* RANGEL ORTIZ, HORACIO, Secrelos industriales..., p. 20.
“DELMANTO, CELSO, ob. cit.. p. 186.

90



que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o

sut usuario autorizado, con el propdsito de obtener un beneficio economico con ¢l fin de causar un

perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado”.

Asi, se concluye que, para que se configure esta modalidad, el sujeto activo, ademds de

apoderarse del secreto industrial, lo debe utilizar; en consecuencia, perjuicio a su titular.

Igualmente que, las modalidades anteriores, el licenciado Horacio Rangel Ortiz, divide la

finalidad del sujeto activo en las siguientes :

2.

"Usar...con e! proposito de obtener un beneficio econdmico.

Usar ...con e! fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a

su usuarjo autorizado.
'

Usar ...por parte de una persona a quien un tercero le haya revelado el secreto, a
sabiendas que el tercero no contaba con el consentimicnto de la persona que guarde el
secreto industrial o de su usuario autorizado para revelar el secreto, con el propdsito de

obtener un beneficio econdimico.

Usar ..por parte de una persona a quicn un tercero le haya revelado el secreto, u
sabiendas que e! tercero no contaba con ¢! consentimiiento de la persona que guarde el
secreto industrial o de su usuario autorizado para revelar el secreto, con el fin de causar

un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado” %!

Finalmente, al igua! que, las modalidades que anteceden, independientemente de [a calidad

del sujeto activo, siemipre se obtendrd como resultado un perjuicio al titular de! secreto industrial

no impide considerarto de este modo, e hecho de que, en las modalidades a c¢studio no importa la

calidad de! sujeto activo, tan solo importa para la aplicacion de la pena.

ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y LA CONDUCTA
Los elementos del tipo penal, referentes al delito de violacion del secreto industrial que

prevé, nuestra legislacion penal mexicana, son los que citamos a continuacion:

E! Cédigo Penal actual, para ¢l Distrito Federal en materia de fuero comin y para toda la

Repiiblica en materia de fuero Federal , en el Titulo Noveno, capitulo Gnico, relativo a la

' RANGEL ORTIZ, [IORACIO, ob.cit., p. 20-2t,
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revelacion de secretos en su articulo 210 (reformado por el articulo primero del decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federacion de diez de enero de mil novecientos
noventa y cuatro, que emtrd en vigor el primero de {ebrero de la citada anualidad). reza lo

siguiente :

“Se impondrd de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que
sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultay
perjudicado, revele algin secreto o comunicacion reservada que conoce o ha recibido con

« 62

motivo de su ecmpleo, eargo o puesto .
Por lo tanto, se concluye que, los elementos del tipo penal son:
a) Que el activo, sin causa justa revele algin secreto o comunicacion reservada.

b) Que esa revelacién sea con perjuicio de alguien y sin consentimiento de quien

pueda resultar perjudicado: y,

¢) Que ese secreto o comunicacion lo conozea o haya recibido cont mativo de st

empleo, cargo o puesto.

De lo anterior se advierte que, se tipifica y pune la revelacion de un secreto de cualquier

indole. Asi, como una relacién contractual,

Pérez Miranda, Rafae!, Carranca y Trujillo, Radl y Carranca y Rivas, Raul; entre otros,

seflalan que, este es ¢l tipo basico en la revelacion de secretos.
A continuacidn se analizan los elementos del tipo penal citados:

En lo referente, al primero (sin causa justa), es un elemento normativo, Jiménez de Asia,

sostiene que, “los elementos normativos se ligan a lo injusto” &

Desprendiéndose que, resulta injusto el que se deje impune la conducta del sujeto

activo.

“'CODIGO PENAL PARAEL DISTRITQ FEDERAL EN MAT) '

ATERIA DE FUERQ COMUN. ¥ PARL TODA Ld
RERUBLICA EN MATERIA DE FUERQ FEDERAL Edicioncs Andrade, S.A. de C.V., México. D.F.. 1994,

S IMENEZ DE ASUA, LUIS, Citado en lstas Magallanes, Olga, Tratade de derecho penal, 2* edicion, tomo 1, Buenos
Aires, Argentina, p, 654,
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A contrario sensu, constituye justa causa la revelacion hecha por causa de necesidad, para
evitar un mal mayor por e¢jemplo “el uso del secreto derivarse en la posibilidad de ocasionar un
dafio a la salud de la colectividad o fuere contrario a los intereses del pafs. O bien, cuando la
“revelacion” se llevara a cabo en la defensa de un derecho propio. La “justa causa” se produce
cuando a transmision del secreto se realiza en el cumplimiento de un deber juridico. De aqui que
sea suficiente para que se tipifique por si misma la violacion de secreto por su “revelacion sin justa
causa” cuando su transmision hubicra sido indebidamente hecha a quien simplemente carece de

oty b4
derecho para recibirla”.

De lo antes expuesto se concluye que, este primer elemento del tipo penal, es esencial para

que se configure el delito a estudio, en virtud de ser un elemento normativo y este se liga al injusto.

Respecto al segundo, podemos decir, que este es el elemento indispensable o esencial en la
configuracion de nuestro delito a estudio, dado que, sin ella no puede existir, se trata de la conducta
dolosa, que realiza el sujeto activo, es decir, conforine a la dogmitica juridico-penal, el delito es lu
conducta tipica, antijuridica y culpable; por lo tanto, al analizar los elementos del tipo penal
referido, tenemos que la conducta, se encuentra prevista por el tipo penal, por lo que se considera
tipica, pero a su vez es requisito indispensable que se realice en forma dolosa, esto es, que se tenga
el 4nimo o intencion de realizar alguna de las modalidades (revelar, apoderar o usar un secreto
industrial) (culpabilidad).

Es evidente que si el sujeto activo, actia en forma dolosa, al revelar el secreto, sea sin su

consentimiento de su titular, con el consecuente perjuicio patrimonial o moral resuitante.

Es necesario, hacer notar que el consentimiento por parte de! sujeto pasivo, no constituye
una causa de justificacion, dado que, puede resultar que revele el secreto industrial a través de la
intimidacién, ya sea en su persona o en contra de su familia. Mds sin embargo, respecto al sujeto

activo si, esto es ausencia de conducta (vis compulsa).

En relacién con el perjuicio, este se traduce en la pérdida de la confidencialidad del secreto

industrial, pues, este forma parte de su patrimonio.

Por otra parte, Pérez Miranda, Rafael y Serrano Migallén, Fernando, seiialan que, “cn el

caso de los secretos industriales este dailo puede derivarse de:

* Enciclopedia jurldica Omebg, ob.cit, p. 234.
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1) la disminucion del valor de la invencion tecnologica por su conocimiento por mas

de una persona ;

2) la disminucion del valor de una unidad de produccion y de sus utilidades tuturas por
¢l acceso de terceros a la competencia o a la posibilidad de producir a precios

- 65
similares”,

En consecuencia, independicntemente que se provoquen los dailos a que aluden, Pérez
Miranda y Serrano Migallon; el perjuicio, se traduce en la pérdida de la confidencialidad del

secreto industrial,

Finalmente, en atencion al tercer elemento, se refiere a la calidad del sujeto activo, para
que se lleve a cabo el delito a estudio asimismo, en el apartado respectivo a los sujetos, se dejo
asentado que, ¢l sujeto activo, es aquella persona fisica o moral (independientemente de que tenga

una relacion contractual con el sujeto pasivo), que use, revele o se apodere de un secreto industrial,

No impide considerarlo de este modo, ¢l hecho de que, si bien es cierto que, el sujeto
activo debe estar sujeto a una relacidn contractual, también puede ser aquél que no este ligado a
dicha relacién; pues no es menos cierto que, en el articulo en comento, Gnicamente se habla del

sujeto activo que debe de estar sujeto a una relacién contractual .

Asl, se concluye que, se deben reunir los tres clementos del tipo penal (bdsico), para que se

configure dicho delito.
Por su parte, el articulo 211, del Cddigo Penal vigente establece:

“La sancion serd de uno a cinco aflos, multa de cincucnta a quinientos pesos y suspension
de profesion en su caso, de dos meses a un aflo, cuando la revelacion unible sea hecha por persona
que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado piblico cuando el

secreto revelado o publicado sea de cardcter industrial”.

Lo anterior pone de manifiesto que, los elementos del tipo penal de violacion de secretos

industriales, son:

a) Que la revelacion se realice por persona que presta servicios profesionales o

técnicos o por funcionario o empleado piblico y,

% PEREZ MIRANDA, RAFAEL, Y SERRANO MIGALLON, FERNANDO, ob.cit, p. 72.
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b) Que el secreto revelado o publicado sea de cardcter industrial.

En efecto, se advierte que, se prevé y sanciona el delito de violacién de secreto industrial

en la modalidad de revelacion. Asi, como una relacion contractual.

De lo antes expuesto, se concluye que, se deben reunir dichos elementos para que

configure el delito a estudio.
Ahora bien, nos toca analizar dichos elementos:

En relacion al primero , se trata de la calidad del sujeto activo, pero como se seifald en
lincas precedentes es aquelia persona flsica o moral (independientemente de que tenga una relacién

contractual con el sujeto pasivo), que use, revele o se apodere de un secreto industrial.

Sin que impida considerarlo de este modo el hecho de que, al referirnos al sujeto activo de
este delito, no necesariamente debe estar sometido a una relacion contractual, ya que, no puede ser

siempre asf,

Al referimos, al segundo elemento, citaremos al tipo de secreto y este debe ser de indole

industrial,

Consecuentemente, ademds de estos dos elementos se debe reunir el segundo elemento del
tipo penal que denominan bisico Pérez Miranda, Rafael, Carranca y Trujillo, Raiil y Carranca y

Rivas, Raul ;entre otros.

Es aplicable , parcialménte , la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacion, 5a. Epoca ,tomo XXXVHI, visible en la pagina 1381, del Apéndice al
Seminario Judicial de la Federacién, bajo el epigrafe: “REVELACION DE SECRETO
INDUSTRIAL ,ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE",

Al efecto selala los siguientes:

“... a).-Que haya sido revelado un secreto por el delincuente. b).-Que esa comunicacién sca
hecha sin justa causa y, a la vez, sin el consentimiento y en perjuicio de la victima d¢l delito. c).-
Que cl secreto llegue al conocimiento del reo, con motivo de su empleo, y, d).-Que el secreto

revelado sea de carécter industrial...”,
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Resulta aplicable, siempre y cuando no consideren al sujeto activo, dependiente de una
relacion contractual con el sujeto pasivo, dado que, en lineas precedentes ya se analizo dicha

cuestion.

Nuestra legislacion penal no prevé de manera expresa, el delito de violacion del Secreio
Industrial pues, el Cddigo Penal de nuestro pais, {imicamente se ocupa de una modalidad que es la
revelacién y la Ley de la Propiedad Industrial, se ocupa de las diversas modalidades de dicha

violacién (revelacion, uso y apoderamiento), fueron analizadas anteriormente.

Por otra parte, debe existir una excepcién, en lo correspondiente a los elementos del tipo
penal del delito a estudio, esta es la regla genérica, pues se ha sefialado que, sélo se prevé la calidad
del sujeto activo, que debe tener una relacion de tipo contractual con el sujeto pasivo (titular del
secreto industrial ), habida cuenta que, lo puede ser aquél que no tenga dicha relacion de tipo
contractual con el sujeto pasivo titular del secreto industrial, habida cuenta que, lo puede ser aquél

que no tenga dicha relacion,

En cuanto a los demds elementos del tipo, consideramos que si s¢ deben reunir, dado que,
si bien es cierto que, lo tnico que interesa para la configuracion del delito de violacion de scereto
industrial, es la conducta dolosa de dicho sujeto, no es menos cierto que, asf es previsto por nuestro

ordenamiento penal en consulta y la multireferida Ley de la Propiedad Industrial.

En sintesis, la inica forma de atipicidad aplicable cs la referente a la calidad del sujeto
activo, es decir, que tenga una relacion contractual con el sujeto pasivo, tal como se ha dejado

asentado en lfneas anteriores,

ANTHURICIDAD Y CULPABILIDAD
Al exteriorizarse la conducta tipica, se hace necesario analizar la ANTIJURICIDAD, con la

finalidad de establecer si la conducta desplegada es contraria al ordenamiento jurfdico, esto es, si

no opera en favor del sujeto activo alguna causa que pueda excluir dicha condueta tipica dolosa.

la ANTHURICIDAD en el presente delito a andlisis, consiste en que la violacién del
secreto industrial se lleve a cabo sin el consentimiento de su propietario y sin que medie ninguna
circunstancia que justifique o haga licita la violacién de dicho secreto en cualquier modalidad;

revelacion, robo y uso.
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Se considera que operan causas de justificacidn o de licitud, el estado de necesidad, toda
vez que, se encuentran bienes que la ley protege que son la integridad del hombre y la vida; tal es
el caso. de un secreto industrial que sirve para proteger al ser humano de alguna enfermedad o mal,
en todo caso, la persona que lo conoce (ya sea por uwna relacion contractual o no con su

propietario), lo revela, lo roba o se apodera y lo usa, su conducta es licita, cansa de licitud,

También opera la obediencia jerdrquica, pero consideramos que debe ser tnicamente
mediante un mandamiento escrito de autoridad judicial, que funde y motive la revelacion, robo o
uso del secreto industrial, asi como el impedimento legitimo, como en el caso del sujeto active que
realiza una de las modalidades del delito a estudio, porque su conducta no puede ser de otra forma,

en virtud de que hay un impedimento de cardcter legal.

El estado de necesidad, no impide considerarlo como causa de justificacion o licitud, asi
como la obediencia jerdrquica y el impedimento legitimo, no tomando en cuenta en la presente
figura juridica el secreto industrial, la fegitima defensa, el cumplimiento de un deber y el gjercicio

de un derecho, ya que se protegen otros intereses.

Ahora analizaremos el clemento de la culpabilided, en el que al sujeto activo se le
reprochard su conducta tipica y antijurldica, imponiéndoscle aun sancidn o pena, donde sera

tomado en consideracidn las causas que determinaron el sujeto activo a cometer el delito,

La culpabilidad, en el delito de violacién de secreto industrial, el sujeto activo debe tener

conocimiento y voluntad de que provoca un daflo,

Tal y como ha quedado asentado en lineas anteriores, 1a conducta tipica del sujeto activo,
es requisito indispensable que se realice en forma dolosa, es wa manifestacion de la culpabilidad,
esto es que se tenga el dnimo o intencién de revelar, robar o usar el secreto industrial, esto, en

perjuicio y sin consentimiento del propietario de dicho secreto,

Cabe sedalar, que el delito de violacidn del secreto industrial, es de los considerados como
de resultado, ya que no esta demostrado que el sujeto activo, con su conducta, provoque un dafo

que no sea preciso reparar,

La culpa opera, en virtud de que el propietario del secreto industrial no toma las

precauciones necesarias para su proteccion y facilita éste, esto conforme a la descripeidn que
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Cuello Calon hace de la culpa “existe culpa cuando obranda sin intencién y sin la diligencia

debida se causa un resultado daffoso, previsible y penado por la Ley”.*

Como causa de inculpabilidad, consideramos que opera el error invencible, cuando no
deriva de la culpa y consideramos que opera el error invencible, es decir, cuando no deriva de
culpa y consideramos que procede en el caso de que el sea otorgado ¢l consentimiento por

parte del propietario del secreto industrial.

PENALIDAD

Ahora nos toca analizar lo referente a la penalidad, consistente en la aplicacion de la pena

que se le debe impaner al sujeto activo del delito, maxime que, se debe estar a la calidad de éste,

Primero veremos las penas que seflala el actual Cddigo Penal para el Distrito Federal en
materia del fuero comin y para toda la repiblica en materia del fuero federal, en el articulo 210,

selala:

“ Se impondra de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad...”
Advirtiéndose que, se sanciona la revelacién de un secreto de cualquier indole, toda vez
que,

para la aplicacién de esta, importa la calidad del sujeto activo, porque, debe existir una
relacion contractual,

La tendencia de nuestro Cédigo Penal Mexicano, con referencia a la calidad del sujeto

activo del delito, es que debe estar sometido a una relacion contractual con ¢l sujeto pasivo.
Ahora bien, el numeral 211, det ordenamiento legal invocado, precisa:

“La sancién serd de uno a cinco aflos, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspension
de profesion en su caso, de dos meses a un aflo, cuando la revelacion unible sea hecha por persona
que presta serviclos profesionales o técnicos o por funcionario o empleado pilblico cuando el
secreto revelado o publicado sea de carécter industrial”.

Para la aplicacion de la pena a que alude dicho numeral, es necesario que, se demuestre la

calidad del sujeto activo y que el secreto sea de Indole industrial,

“ CUELLO CALON, EUGENIO, Derecho genal, tomo 1, 18* cdicion, Edit. Boch, Casa Editorial, S.A., Barcelona 1980,
p. 466,
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Lo anterior pone de manifiesto que, si bien es cierto que, la pena agravada se justifica por
razon de Ia mayor cultura de profesionales o técnicos y de la mayor responsabilidad de
funcionarios o empleados piblicos o cuando el secreto revelado o publicade sea de cardcter
industrial: no es menos cierto que, Ia Ley Federal dei Trabajo, pune en el titulo segundo, bajo el
rubro: "Relaciones individuales de trabajo™, capitulo 1V, epigrafe: “Rescision de las relaciones de
trabajo”, numeral 47, fraccion 1X, dicha revelacion con la rescision de 1a relacion de trabajo, sin
responsabilidad para el patrdn :en consecuencia, el juzgador debe aplicar la pena correspondiente,
en base a las circunstancias exteriores de ejecucion y las peculiares del delincuente, de

conformidad a lo estipulado por los articulos 51 y 52, de dicho Cddigo Penal.

Respecto a las penas establecidas por la Ley de la Propiedad Industrial, en el titulo
séptimo, bajo el epigrafe: “De la inspeccion, de las infracciones y sanciones administrativas y de

los delitos”, numeral 224, seiiala:

“Se impondrd de dos a seis aflos de prisién y multa por el importe de cien a diez mil dias
de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se sefialan

en el articulo anterior”.”’

Asi se concluye que, impone una pena privativa de libertad, al que incurra en alguna de las
modalidades estudiadas en lincas precedentes (revelacién, apoderamiento y uso del secreto
industrial ).

No estamos de acuerdo con la aplicacién de las penas establecidas en el numeral 223, dado
que, si se tratara imicamente de un Asalariado no podrla pagar la multa, habida cuenta que, es

elevada,

Consideramos que se debe aplica dicha pena, siempre que reina el sujeto activo los

siguientes requisitos:
a) Que sea primodelincuente o reincidente,
b) Que haya expiotado el secreto industrial.

¢) Que tenga la calidad de profesional o técnico, para poder explotar el secreto

industrial; y,

" LEY DE L4 PROPIEDAD INDUSTRIAL, ldem.
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d) Que no este sujeto a una relacién contractual o si lo esta que cumpla con las dos

primeras condiciones.

Asi, se concluye que el sujeto activo , que se encuentra sometido a una relacion

contsactual, se le debe aplicar 1a pena del articulo 210, del Cdigo Penal invocado.

En relacién a que el sujeto activo, por razén de la mayor cultura de profesionales o técnicos
y de la mayor responsabilidad de funcionarios o empleados piblicos o cuando el secreto sea de
cardcter industrial, el juzgador debe atender lo estipulado por el articulo 211, del ordenamiento en
comento, ademds de lo previsto por la Ley Federal de Trabajo que consiste en la rescision de la

relacion laboral.

Por otra parte, considesamos que el juzgador debe apreciar las circunstancias exteriores de
ejecucién de dicho ilicito y las peculiares del delincuente, de conformidad a lo establecido en los

numerales 51y 52 ;de dicho Cddigo Penal.

Finalmente, respecto a las penas establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial, cuando
el sujeto activo incurra en alguna de las modalidades de revelacion, apoderamiento y uso: es

necesario  reunir  los  requisitos que citamos en  lincas  precedentes.



Capitulo seis
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ASPECTOS PROCESALES DE LOS DELITOS CONTRA LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO.

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Al dar inicio a cualquier tramitacion destinada a obtener la proteecion de los derechos de
propicdad industrial, es necesario cumplir con requisitos previos, Jos cuales son comunes a todos

los casos.

En cuanto al aspecto procesal referente a las infracciones administrativas serd necesario
cumplimentar los siguientes requerimientos, ya que derivados de cllos y mediante declaracion

técnico-administrativa dard lugar la fase penal.

Primeramente, es necesario que exista un interés jurldico de! promovente, y aunque no se
determina concretamente en la Ley, se desprende de la préctica general, asi como de la
jurisprudencia que existe sobre la materia®® Si se intenta perseguir a los infractores de una marca,
por ejemplo por persona diversa del propietario o si desea intentar alguna accidn en contra del
algon usurpador de los derechos que protege la Propiedad Industrial, sin justificar cual es el
propésito perseguido, falta el interés para promover y la administracion no tiene porque desarrollar

su actividad en un asunto que carece de fin prictico y que no beneficia a nadic,

Por lo que para integrar ese presupuesto, en aquellos casos, en que no sean Jos titulares de
derechos de propiedad industrial quicnes desarrolten Ja accion, y es necesario recurrir a cicrtos
actos mediante los cuales se hace notar dicho interés. Asi tenemos que si alguien desca nulificar
una marca que le impide registrar la suya y acredita cumplir con los requisitos necesarios de
registro y uso, debe solicitar esta dltima, surgiendo de éste modo la accidn que la invalida. Ademis

debe comprobarse la vigencia de los derechos.

Otro requisito previo es que la tramitacién la emprenda el legitimo interesado o su

representante legal,

S CESAR SEPULVEDA. ob.cit, p. 197,
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La calidad de apoderado se puede comprobar de la misma manera.”’

E! acreditamiento de la personalidad de apoderados y representantes sed sujetard a lo

siguiente:

Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si ¢! mandante es
persona fisica, de igual manera en el caso de personas morales, debiendo
contener el nombre, firma y domicilio de los testigos. Los otorgantes

podran ser nacionales o extranjeros.

Se reconoceran para actuar en procedimientos administrativos los poderes
generales otorgados para actos de administracion o para pleitos y

cobranzas.

En los casos de declaracion administrativa de nulidad, caducidad,

cancelacion e infraccion

administrativa, que es el que nos ocupa, sc sustanciardn y resolverin
conforme a lo previsto por ley de la materia, siendo aplicable
supletoriamente, en lo que no s¢ oponga, el Codigo Federal de
Procedimientos Civiles, al igual que en los casos donde proceda el recurso
de reconsideracion, los solicitantes o promoventes podrin acreditar su
personalidad con copia de la constancia de inscripcion del poder de que se
trate en el Registro General de Poderes del Instituto, siempre y cuando en

el mismo se contengan facultades para pleitos y cobranzas.

Los poderes especiales se reconocerdn para realizar actos para los cuales se

otorgaron y,

Los solicitantes que actien por sf , los apoderados y los representantes
legales, podran autorizar en sus solicitudes y promociones a otras personas

fisicas para oir y recibir notificaciones y documentos.

“ viase

. Capitulo IV De la represemacidn y registro general de

poderes, articulo 16. D.O.F. 23 de noviembre de 1994,
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La practica ensefia que al obtenerse un poder para solicitar un registro es aconsejable que le
afladen precautoriamente facultades para iniciar acciones en defensa de los derechos que se

adquieran, o para contradecir acciones de otros.

Se ha de comprobar también, en su caso, que el representante legal o procurador™  estd
debidamente autorizado para actuar profesionalmente como abogado, en los términos de la ley
Reglamentaria de los articulos 4o y 50 constitucionales. Esta medida se ha adoptado para
proteccion de los titulares de los derechos, para evitarles caer en manos poco expertas. Sin
embargo, en ciertas circunstancias, los tramitadores no profesionistas se valen del poder del gerente

de la negociacién, para actuar,

La demanda, o para usar la terminologia de la Ley, la solicitud de declaracion
admninistrativa, debe revestir cierta forma, debe mencionarse en primer término el nombre del que
promueve su domicilio, et del procurador cuando lo haya. Se continua concretamente con lo que se
pide, su fundamento legal, asf como la causa del interés juridico. Se proporcionardn los datos del
supuesto infractor o invasor, o el del titular contra quien se actda, asi como su domicilio y el tipo
de accion que se deduce, Vendra después una narracion suscinta de los hechos, la relacion de las
pruebas en las que se apoya la promocion y los fundamentos legales de la misma. La demanda se
ha de formular por triplicado, para conservar una copia seltada y para que se dé traslado con la otra.

Deberd agregarse a la demanda el comprobante de pago correspondiente.
La contestacion debe ajustarse en lo general a la misma forma.

Cuando haya anexos que estén rclacionados con la demanda tales como pruebas
documentales, certificaciones, mandatos, escrituras, objetos de cualquier clase, deben remitirse
precisamente con el escrito de demanda, pues de lo contrario se podria considerar abandonada la
gestion y tendrfa que repetirse la instancia. Por otra parte, para que pucdan ser tomadas en cuenta
aquéllas pruebas diversas de las documentales (periciales, inspeccion, excepto la testimonial y la
confesional) deben ser ofrecidas en la misma demanda, después sélo podrin aceptarse las

supervinientes.

Realizados los tramites dcl caso, la demanda se hace del conocimiento del presunto
invasor, falsificador o duefio de 1a marca. Se concede un término de no més sesenta dias contados

al dia siguiente de su notificacion para que exponga su respuesta.

"CLSAR, SEPULVEDA, ob.cit.. p. 197,
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El plazo puede prorrogarse, de acuerdo con la naturaleza del asunto, las pruebas que se han

de obtener, la distancia, el estado de las comunicaciones, etc,

Como se trata de un tribunal de equidad, puede decirse que no existe rigidez en los

términos.

Otra regla general en cuanto al procedimiento administrativo’', consiste en que toda
solicitud o promocion dirigtda al Instituto, con motivo de lo dispucsto en fa Ley de la Propiedad
Industrial y demés disposiciones derivadas de ella, deberan presentarse por escrito y redactadas en
idioma cspaitol, los documentos que se presenten en idioma diferente deberdn acompadarse de su

traduccion al espailol.

Las solicitudes y promagiones deberdn ser firmadas por ¢l interesado o su representante y
estar acompailadas del comprobante del pago de tarifa correspondiente, en su caso. Si falta

cualquiera de estos elementos, el Instituto desechard de plano la solicitud o promocion,

Cuando las solicitudes y promociones se presentcn por conducto de mandatario, éste

debera acreditar su personalidad:

e Mediante carta poder, tanto en casos de personas fisicas como morales, de

acuerdo a lo expresado en parrafos anteriores.

e Mediante instrumento piblico o carta poder con ratificacién de firmas ante
notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo

acreditar la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y

o Mediante poder otorgado conforme a la legislacion aplicable del lugar
donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de
que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe
de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue ¢l
poder, asi como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumird la

validez del poder salvo prueba en contrario.-

" véase LEY GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Capitulo { referente a las Reglas Generales de los

Procedimientos, articnlos 179 a 186.
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En cada expediente que se tramite deberd acreditarse la personalidad del solicitante o
promovente, de acuerdo a lo citado en parratos anteriores, relacionado con el interés juridico de las

partes.

Cuando una solicitud o promociin sea presentada por varias personas, s¢ deberd designar
en el escrito quien de ellos serd el representante comiin de no hacerse esto, se entenderd que cl

representante comin es la primera persona de las nombradas,

En toda solicitud, el promovente deberd seialar domicilio para oir y recibir notiticaciones
dentro del territorio nacional y deberd comunicar a la Secretaria cualquier cambio del mismo. En
caso de que no se dé aviso del cambio de domieilio, las notificaciones se tendrin por legalmente

realizadas en el domicilio que aparezca en ¢l expediente.

En los plazos fijados por la Ley vigente, en dias, se computardn tnicamente los hibiles,
tratdndose de términos referidos a meses o aflos, el cémputo se hard de fecha a fecha, considerando

incluso los dlas inhabiles.

Los plazos comenzardn a correr al dfa siguiente de la notificacion respectiva, Las
publicaciones en la Gaceta surtirén efectos de notificacion en la fecha que ahl se indique, o en su

defecto, al dia siguiente de aquél en que se ponga en circulacion.

Los expedientes de patentes y registros en vigor, asi como los relativos a nombres
comerciales y denominaciones de origen publicados, estaran, estardn siempre abiertos para todo

tipo de consulta y promociones.

Los expedientes de patentes, modelos de utilidad y diseos industriales en trdmite sélo
podrédn ser consultadas por el solicitante o su representante, o personas autorizadas por el mismo,
excepto cuando dichos expedientes sean citados con anterioridad a otro solicitante o cuando se
ofrezcan como prueba en un procedimicnto de declaracion administrativa, debiendo observarse las

medidas necesarias para preservar la confidencialidad.

E! personal del Instituto que intervenga en los diversos trdmites que procedan conforme a
lo que prevé la ley y su reglamento, estara obligada a guardar absoluta reserva respecto del
contenido de los expedientes en trimite, de lo contrario se le sancionara conforme a la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Piblicos, independientemente de las penmas que
correspondan en su caso. 1gual obligacién tendra el personal de organismos piiblicos o privados

que pudieran conocer dicho contenido en apoyo al Instituto en el ejercicio de sus funciones,
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Se exceptia de lo anterior a la informacion que se a de cardcter oficial o de la requerida por

la autoridad judicial.

DE LOS DELITOS
Para ¢l ejercicio de [a accién penal por la comision de los delitos previstos en el articulo

223 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, los cuales han sido mencionados con antelacion,
se requiere un dictamen téenico de la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial, acerca de los
hechos que pudieran resultar constitutivos de cada uno de dichos ilfcitos. EI mismo precepto
previene, sin embargo, que tales declaraciones serdn formuladas desde un punto de vista técnico,
sin prejuzgar de las acciones civiles o penales que procedan,, asi para ejercitar la segunda fase de
las acciones, estd es aquélla que se desenvuelve ante los tribunales tanto civiles como penales, hay
necesidad de complementar otros requisitos previos a tal fase, Por ejemplo, cuando se solicita al
Juez que condene a dafios y perjuicios al infractor, o se pide el aseguramiento de los objetos
fabricados ilegalmente, o que se castigue al culpable, debe demostrarse la propicdad de la patente o
de la marca, mediante ¢l titulo correspondiente y que los objetos lleven indicacién de estar
patentados, o tratdndose de marca, que no se hayan omitido las anotaciones de la ley a las que se ha

hecho referencia en parrafos anteriores.

Por cllo resulta conveniente, antes de iniciar cualquier procedimiento, cerciorarse de que se

estd cumpliendo debidamente los extremos que sefialan fas disposiciones que se indican.”

Esta disposicién estaba contenida en el articulo 264 de la antigua ley de la propicdad
industrial, la que , a su vez, la heredd de la Ley de Patentes de 1928 (articulos 72 y 92) de la Ley de
Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de igual fecha (articulos 59 y 83).

Al conservarse este requisito de procedibilidad en la Ley de 1942, ésta se adicioné con la
advertencia de que tal declaracién administrativa se dicte desde un punto de vista técnico, sin
prejuzgar de la accidn penal que en el caso pueda ejercitarse (articulo 195). Agregado que conserva

la vigente ley,

También, deben cumplirse los requisitos de fondo y de forma que se analizaron en

capltulos anteriores para poder cjercitarse las acciones correspondientes.

" CESAR, SEPULVEDA. ob.cit. pp. 198 -199.
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Del transcrito catalogo de delitos, conviene hacer una separacion de los mismos, ello en lo

referente a la fraccion [ del articulo 223, que trata sobre la reincidencia como causal de delito, y

posteriormente en los casos especificos de las fraccionesIlala V.

Asi tenemos una agrupacion segiin se trate de los que atafien a la violacion de los derechos

protegidos por patentes, por registros de disefios industriales o de los que versen sobre usurpacion

de derechos derivados de registros de marcas de productos, de marcas de servicios y de nombres

comerciales.
PATENTES.
1.
2,
3
4,
5.
MARCAS

Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estdn. Si la
patente ha caducado fue declarada nula, se incurrird después de un ailo de
la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme

ladeclaracion de nulidad.

Fabricar o claborar productos amparados por una patente o por un registro
de modelo de utilidad o disefio industrial, sin consentimientode su titular o

sin licencia respectiva;

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por una
patente o por un registro de modelo de utilidad o disefio industrial, a
sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del

titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o

sin la licencia respectiva;

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos que sean resultado de la
utilizacion de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin
el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia

de explotacion;

Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios, indicando
que estdn protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el

registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se
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incurrird en infraccion después de un afio de la fecha de caducidad o en su
caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracion

correspondiente;

Usar una marca parecida en grado de confusién a otra registrada; para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos

por la registrada;

Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en
g

grado de confusion como elemento de un nombre comercial o de una

denominacion o razones sociales estén relacionados con establecimientos

que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o
emblemas a que se refiere ¢l articulo 4o. Y las fracciones VII, VIII, IX,
X1 X1, X1V, XV, del articulo 90 de la ley;

Usar una marca previamiente registrada o semejante en grado de confusion
como nombre comercial, denominacién o razon social o como parte de
éstos, de una persona fisica o moral cuya actividad sca la produccién,
importacién o comercializacién de bienes o servicios iguales o similares a
los que se aplica la marca registrada, sin el consentimicnto, manifestado
por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga

facultades para ello;

Intentar o lograr el propésito de desprestigiar los productos, los servicios,
la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estara
comprendida en esta disposicion, la comparacion de productos o servicios
que ampare la marca con el propésito de informar al piblico, siempre que
dicha comparacion no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos

de la Ley Federal de Proteccién al Consumidor;

Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la
licencia respectiva, en productos o servicios igualcs o similares a los que la

marca se aplique;



10.

Offecer en venta o poner en circulacion productos iguales o similares a los
que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se uso ésta en los

mismos sin consentimiento de su titular;

Ofrecer en venta o poner en cireulacion productos 4 los que se aplica una

marca registrada que hayan sido alterados.

Ofrecer en venta o ponter en circulacion productos a los que se aplica una
marca registrada, después de haber alterado, sustituida o suprimido parcial

o totalmente ésta;

COMPETENCIA DESLEAL

I

Efectuar, en ¢l ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos
que causen o induzcan al piblico a confusion, error o engao, por hacer
creer o suponer infundadamente: a) La existencia de wna relacion o
asociacion entre en establecimiento y el de un tercero; b) Que se fabriquen
productos bajo especificaciones, licencias o autorizacion de un tercero; ¢)
Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacion, licencias
o especificaciones de un tercero; d) Que el producto de que se trate
provicne de un territorio, region o localidad distinta al verdadero lugar de
origen, de modo que induzca al publico a error en cuanto al origen

geogréfico det producto;

NOMBRE COMERCIAL

1

Usar dentro de la zona geografica de la clientela efectiva o en cualquier
parte de fa Repiblica, en el caso previsto por el articulo 105 de fa ley, un
nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusién, con otro
que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento

industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusidn, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un
establecimiento industrial, comercial o de servieios del mismo o similar

giro;
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AVISO COMERCIAL
I, Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusion,

sin ¢f consentimicento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar
bicnes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique

el aviso;

DISENO INDUSTRIAL
1. Reproducir o imitar discios industriales protegidos por un registro, sin el

consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

DENOMINACION DE ORIGEN

1. Usar sip autorizacion o licencia correspondiente una denominacién de

origen.

NATURALEZA
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS,

Estas infracciones administrativas ticnen el caracter de simples opiniones de una autoridad
que por contar con una dependencia especializada estd facultada para emitir un punto de vista que
se presume es respetable , serio y mds aproximado a la interpretacion de las nornas legales
relativas a las muy variadas cuestiones conectadas con los derechos sobre patentes y marcas, dado

que el personal que compone dicho organismo es de expertos o, por lo menos, debe serlo.

La opinién administrativa, 1a opinidn técnica, la ilustracién al juez penal, contenida en éste
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 tendrd derecho de presentar pruebas
para acreditar que la usurpacion de los derechos de propiedad industrial no ha ocurrido, pese a lo
declarado por la autoridad administrativa: los jueces no estdn vinculados o ligados por la
declaracion administrativa de invasion y pueden, por lo mismo, sentenciar absolviendo al sefialado

como infractor.”

" RANGEL MEDINA, DAVID, ob.cit., pp. 148-153.



DE LOS DELITOS

En este apartado Unicamente precisamos la naturaleza de la accion de los delitos la

propiedad industrial.

“La naturaleza de dicha accion es de indole privada,” como lo seiiala ¢l Doctor Julio C.

Ledesma, es decir, que sélo procede a instancia de parte ofendida, o sea Mediante querella.

Para corroborar lo anterior, el fundamento lo encontramos en ¢l titulo séptimo, bajo ¢l
rubro “De la inspeccion, de las infracciones y sanciones administrativas y de las delitos”, capitulo
tercero, bajo cl epigrafe de los delitos, articulo 223, (ltimo péarrafo de Ia Ley de la Propiedad

Industrial que estipula:

“Son delitos: ... Los previstos en este articulo se perseguiran por querella de parte

ofendida”.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
En los tltimos tiempos el tema de los delitos contra la propiedad industrial y los derechos
de autor ha llamado la atencién lo mismo de los abogados postulantes especializados en la materia,
que de funcionarios y empleados de la Procuradurfa General de la Reptblica y de la Secretaria de

Comercio y Educacion.

Parte fundamental en la proteccion de los derechos de la Propiedad Industrial es establecer
mecanismos para su defensa en virtud de las constantes violaciones de que son objeto, asi como
resolver los conflictos que se susciten con motivo de estos entre las diferentes partes que se

vinculen con el derecho de autor.

Una de las funciones mds importantes que tiene la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la de llevar a cabo cl
procedimiento administrativo de acuerdo a lo estipulado por ¢l articulo 69 del Reglamento de la

Ley vigente, mismo que establece:

“Artieulo 69. En la solicitud de declaracién administrativa, tratindose de infraccién
administrativa, se deberd mencionar, ademas de los datos a que se refiere el articulo 189 de la Ley,

la ubicacién de la empresa, negociacién o establecimientos en donde se fabriquen, distribuyan,
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comercialicen o almacenen los productos o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales

presuntamente se cometa la infraccion denunciada.”

Las solicitudes de declaracion administrativa de nulidad, caducidad, cancelacién e
infraccion administrativa que establece la Ley vigente, se sustanciardn y resolverdn con arreglo al
procedimiento que sedala el Capitulo I de dicha Ley y lo que prevé, siendo aplicable

supletoriamente, en lo que no se oponga, el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.”

El Instituto podrd iniciar el procedimiento de declaracion administrativa de oficio o a

peticidn de quien tenga interés juridico y funde su pretension.

La solicitud de declaracion administrativa que se interponga deberd contener los siguientes
requisitos:

Noutbre del solicitantc y en su caso, de su representante;

Domieilio para ofr y recibir notificaciones;

Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

El objeto de la solicitud, detallindolo en términos claros y precisos;

La descripeion de los hechos, y

Los fundamentos de derecho,

Con la solicitud de declaracion administrativa deberdn presentarse, en originales o copias
debidamente certificadas, los documientos y constancias en que € se funde la accion y ofrecerse las
pruebas correspondientes, Las pruebas que se presenten posteriormente, no serin admitidas salvo

que fueren supervenientes.

Cuando se ofrezea como prueba algin documento que obre en los archivos del Instituto,
bastard que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedicion de la

copia certificada correspondiente o, cn su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba.

Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el articulo 189 de la Ley, la
Secretaria le requerird, por una sola vez, subsane la omision en que incurrid o haga las aclaraciones
que correspondan; para tal efecto se le concederd un plazo de ocho dias, y de no cumplirse ¢l

requerimiento en el plazo otorgado se desechard la solicitud.

" LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Capitulo 11,” Del Procedimiento de Declaracion Administrativa,” articulos
187 a202.
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También se desechara la solicitud por la falta de documento que acredite, la personalidad o
cuando el registro, patente, autorizacion o publicacién que sea base de la accion, no se encuentre

vigente.

En los procedimientos de declaracién administrativa se admitirdn toda clase de pruebas,
excepto la testimonial y confesional, salvo que ¢l testimonio o la confesién estén contenidas en

documental, asf como las que sean contrarias a la moral y al dereclo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, se otorgard valor probatorio a las

facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.

Para la comprobacién de hechos que puedan constituir violacion de alguno o algunos de los
derechos que protege la ley, o en los procedimientos de declaracion administrativa, el Instituto

podra valerse de los medios de prueba que estime necesarios.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes
a las que razonablemente tengan aceeso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna
prueba pertinente para la sustentacion de dichas pretensiones que esté bajo el control de la
contraria, el Instituto podrd ordenar a ésta la presentacion de dicha prueba, con apego, cn su caso,

a las condiciones que garanticen la proteceion de informacién confidencial.

Cuando el titular afectado o cl presunto infractor nieguen cl acceso a pruebas o no
proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera
significativa el procedimiento, el Instituto podra dictar resoluciones preliminares y definitivas de
naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos
presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegacion de acceso a las
pruebas, a condicién de que sc conceda a los interesados la oportunidad de ser ofdos respecto de los

argumentos y las pruebas presentadas,

Cuando la materia objeto de la patente sea un proceso para la obtencion de un producto, en
el procedimiento de declaracién administrativa de infraccion, el presunto infractor debera probar

que dicho producto se fabricé bajo un procedimiento diferente al patentado cuando:

« el producto obtenido por el proceso patentado sea nuevo y
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o exista la probabilidad significativa de que ¢l producto haya sido fabricado mediante el
proceso patentado y el titular de la patente no haya logrado, no obstante haberlo

intentado, establecer el proceso efectivamente utilizado.

Admitida la solicitud de declaracion administrativa de nulidad, caducidad y cancelacidn,
cl Instituto notificara al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste lo

que a su derecho convenga.

En los procedimicntos de declaracion administrativa de infraccion se estard a lo dispuesto

en el articulo 209 fraccion IX de la Ley, que expresa:
“En las actas se hara constar:

1X.~ ...mencion de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar
por escrito las observaciones que hubieran hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al

acta levantada dentro del término de diez dias.”
Asf como el articulo 216 de la ley en comento que sefiala:

“En caso de que la naturaleza de la infraccion administrativa no amerite visita de
inspeccion, el Instituto deberd correr traslado al presunto infractor, con los elementos y prucbas
que sustenten la presunta infraccion, concediéndole un plazo de diez dias para que manifieste lo

que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.”

Las notificaciones se haran en el domicilio seilalado por el solicitante de la declaracion

administrativa,

Cuando no haya sido posible la notificacion a que se refiere ¢l articulo anterior, por cambio
de domicilio, tanto en el sefialado por el solicitante como el que obre en ¢l expediente que
corresponda, y se desconozca el nuevo, Ia notificacion se hara a costa de quien intente la accién por
medio de la publicacién en ¢l Diario Oficial y en un periédico de los de mayor circulacién de la
repablica, por una sola vez. En la publicacién se dard a conocer un extracto de la solicitud de la
declaracion administrativa y se seflalard un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste

lo que a su derecho convenga.

En el procedimiento de declaracién administrativa no se sustanciardn incidentes de previo

y especial pronunciamiento sino que se resolverdn al emitirse la resolucién que proceda.



Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaracion administrativa, la
notificacion al titular afectado o, en su caso. el presunto infractor se hard en ¢l domicilio seialado
en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso al Instituto. por publicacion en

los medios sefialados en el prrafo anterior.

El escrito en que el titular afectado o, en su caso, ¢l presunto infractar formule sus

manifestaciones deberd contener:

Nombre def titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante,
Domicilio para oir y recibir notificaciones,
Excepciones y defensas;

Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de {a solicitud de declaracidn

adininistrativa, Asi como fundamentos de derecho.

Cuando el titular afectado o, en su caso, el presente infractor no pucda exhibir deutro del
plazo concedido a la totalidad o parte de las prucbas por encontrarse éstas en el extranjero, se le
podrd otorgar un plazo adicional de quince dias para su presentacion, siempre y cuando las ofrezea

en su escrito y haga el seffalamicnto respectivo.

Transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor, presente sus
manifestaciones y, en su caso, la prorroga a que se refierc ¢l pirrafo anterior, previo estudio de fos
antccedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictard la resolucién
administrativa que proceda, la que notificard a los interesados en el donicilio sedalado en el

expediente, mediante publicacion en los medios expresados.

Tratdndose de procedimientos de declaracion administrativa de infraceidn, en la misma

resolucion se impondrd la sancién cuando esta sea procedente.

En los procedimientos de declaracion administrativa relativos a la violacion de alguno de

los derechos el Instituto podri adoptar las siguientes medidas:

¢ Ordenar el retiro de la circulacion o impedir ésta respecto de las mercancias que
infrinjan derechos de los tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial vigente las

cuales consisten en:

a) objetos fabricados o0 usados ilegalmente,

116



b) los objetos, envases. embalajes, papelerfa, material publicitario y similares,
¢) los anuncios, letreros y similares, y

d) los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricacién, elaboracién u

obtencidn de cualquiera de los seflalados en los incisos anteriores.

o Prohibir de inmediato, la comercializacion o uso de los productos con los que se viole

un derecho,

o Ordenar al presunto infractor o a terceros a la suspensién o el cese de los actos que

constituyan una violacion a los dereclios que protege la Ley de la Propiedad Industrial.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores
tendrén la obligacién de abstenerse de su enajenacion o prestacién a partir de la fecha en que se les

notifique la resolucion.

Igual obligaciones tendran los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores,
quiencs serdn responsables de recuperar de inmediato los productas que ya se encucntren en el

comercio,

Para determinar la préctica de las medidas anteriores, el Instituto requerird al

solicitante que:

o Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

. La existencia de una violacion a su derecho,

2. Que la violacién a su derecho sea inminente,
3. Laexistencia de la posibilidad de sufrir un dafio irreparable, y
4. La existencia de temor fundado de que las prucbas se destruyan, oculten, pierdan o

alteren.

o Otorgue fianza suficiente para responder de los dafios y perjuicios que se pudieran

causar a [a persona en contra de quien se haya solicitado la medida y,

o Proporcione [a informacion necesaria para la identificacién de los bienes, servicios o
establecimientos con los cuales o en donde se comete la violacién de los derechos de

propiedad industrial.
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La persona contra fa que se haya adoptado {a medida podrd exhibir contrafianzas para
responder de los dafos y perjuicios que se causen al solicitante de la misima, a efecto de obtener su

levantamiento.

E! Instituto deberd tomar en consideracion fa gravedad de fa infraccion y la naturaleza de la
medida solicitada para adoptar la practica de estd y determinar ¢l importe de la fianza y la

contrafianza

Al tomarse medidas en los procedimientos de declaracion adininistrativa la persona que fo
haga, tendrd un plazo de diez dias para presentar observaciones ante el instituto, quien podrd
modificar los érminos de fa medida que se haya adoptado tomando cn consideracion las

observaciones que se presenten.

E! solicitante de las medidas provisionales serd responsable del pago de los daitos y

perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiese ejecutado:

La resolucidn definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia
declarando que no existi6 violacion, ni amenaza de violacion a los derechos del solicitante de la

medida, y

Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la demanda o
solicitud de declaracion administrativa de infraccion ante la autoridad competente o ante el
Instituto respecto de la controversia, dentro de un plazo de veinte dias contados a partir de la

ejecucion de la medida.

Ei Instituto pondrd a disposicion del afectado la fianza o contrafianza que hubiesen
exhibido cuando se resuelva el procedimiento de declaracion administrativa de infraccion, en el

cual al resolver definitivamente se decidird sobre el levantamicnto o definitividad de las medidas

adoptadas.

En cualquier medida provisional que se practique, deberd cuidares que ésta no sirva como

medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal,

El soficitante sélo podrd utilizar la documentacion relativa a la prictica de una nedida
provisional para iniciar el juicio correspondicnte o para cxhibirla en los autos de los procesos en

e vy

trimite, como prohibicion de usarla, divulgaria o comunicaria a terceros.
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En los procedimicntos de administracion administrativa de infraccidn, ef Instituto buscard

en tado moniento conciliar los intereses de los involuerados.

El capitulo [, bajo el rubro Del Recursa de Reconsideracion el cual consiste en la facultad
que tiene toda persona que se considere afectada en sus derechos ¢ intereses por alguna resolucion
emanada del Instituto Mexicano de fa Propiedad Industrial.

AL interponer dicho recurso contra la resolucidn que niegue una patente registro de
modelo de utilidad y disefio industrial, el cual se presentard por escrito ante el propio instituto en
un plazo de treinta dias, contados a partir de la fecha de notificacion de la documentucion

respectiva, Al recurso acompafiara la documentacion que acredite su procedencia.

Analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos aportados, la
Secretarfa emitird la resolucidn que corresponda, la cual deberd comunicarse por escrito al
recurrente,

§i la resolucidn que se emita niega la procedencia del recurso se comunicara por escrito y
se publicara en la Gaceta,

Cuando la resolucién sea favorable s¢ hara de su conocimiento dentro del plazo de dos
meses, cumplidos los requisitos necesarios para su publicacion mediante presentacién det
comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedicion del titulo, si vencido el plazo

fijado no se cumple con lo establecido se tendra por abandonada su solicitud.”

PROCEDIMIENTO PENAL
Una vez transcurrida la fase administrativa, si se considerd previo dictamen téenico la
comisién de un ilicito, se dard conocimiento al Ministerio Pablico para resolver conforme a

derecho, dando paso de éste modo a la fase penal, la cual se detalla con posterioridad.

Un requisito sine qua non para poder remitir a una ley especial, cs lo previsto por el

articulo 6° del Cédigo Penal en Libro Primero, bajo el rubro Titulo Preliminar, que a la letra dice:

*“Cuando se cometa un delito no previsto en éste Cédigo, pero si en una Ley especial o en

un Tratado Internacional de observancia obligatoria en México, se aplicardn éstos, tomando en

"LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Capitulo M, Dei Recurso de Reconsideracion, articulos 200-202.
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cuenta las disposiciones del libro primero del presente codigo y en su caso las conducentes del

libro segundo.

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones. la especial

prevalecerd sobre la general”.

De vital importancia para regular la convivencia en sociedad es el Derecho Penal, el cual
es regulador de la conducta de los seres humanos que la componen, mediante la aplicacion de
medidas coercitivas a quienes transgreden los derechos de los demds. La Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos en su parte dogmatica (articulos 1° al 29) En relacion con la materia
penat nos seifala en los numerales 13, 14, I5, 16, 17, 18, 19, 20,, 21, 22, 23. La cual se regula
mediante las leyes secundarias en este caso con los ordenamientos sustantivos y adjetivos de la

materia .

Una vez expuesto lo anterior en este punto especial de nuestro trabajo relativo al aspecto
procesal veremos a grosso modo la etapa de la averiguacion previa para despucs continuar con ¢l

proceso penal,

En Ia etapa averiguacion previa para que se inicic una indagatoria, es necesario se cumpla
con el requisito de procedibilidad, establecido por la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes correspondientes, ya que, es necesario presentar una denuncia acusacion y/o
querella de un hecho determinado que la ley seflale como delito sancionado con pena privativa de
la libertad.

De esta mancra la Constitucion prohibe pesquisas y la aprehension o detencidn, con
excepcion de la flagrancia de las personas si no existe una orden emitida por una autoridad

competente para tal fin.

La denuncia se puede definir como la comunicacion sobre algin hecho que podria

considerarse delictuoso, que una persona realiza ante la autoridad facultada para cllo.

La acusacién de acuerdo con el articulo 16 constitucional puede considerarse conio

querella y opera en los delitos de cardcter privado para que se persiga al delincuente.

Asf el requisito de la querella del ofendido, solo se hace necesario en los casos que asf lo

determine el Cddigo Penal.
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La querclli es un requisito de procedibilidad para poder movilizar la institucion
investigadora del Ministerio Publico o Representante Social Federal quien es el titular del ejercicio
de la accion penal., pues se atirma la existencia del delito con independencia de ella, la querella no
¢s una condicion de derecho sustantivo, sin embargo, tiene existencia en ef dmbito del proceso por

ser una institucion,

Los articulos referentes a fa denuncia o querella son: 2°,113, 114, 116, 117 118, 119, 120,
148 y 149 del Codigo Federal de Procedimientos Penales, mismo que se relaciona en virtud del

estudio abordado.

Ahora bien, la Ley Orgdnica de la Procuradurifa General de la Republica establece en su

articulo 7* fraccién 1. parrafo segundo lo siguiente:

“Cuando el Ministerio-Publico Federal, tenga conocimiento por si o por conducto de sus
auxiliares de fa probable comisidn de un delito cuya persecucion dependa de la querella o de
cualquier otro acto equivalente, que deba formular alguna antoridad, lo comunicard por escrito y de
inmediato a la autoridad legitimada para presentar la querella o cumplir con el requisito
equivalente a fin de que se resuelva con el debido conocimiento de los hechos, lo que ha sus

facultades o atribueiones corresponda.

Las autoridades hardn saber por escrito al Ministerio Pablico Federal, la determinacion que

adopte *,

Una vez que se cumple con el requisito de procedibilidad que marca la Ley, se inicia la
llamada trilogfa del Derecho Penal, formada por los actos de acusacién, los actos de defensa y los

actos de decisidn,

Los primeros corren a cargo del Ministerio Publico, los segundos a cargo del acusado, y fos

tereeros a cargo del juez.
Los tipos de actos citados constituyen el proceso penal.

El procedimiento penal inicia con la averiguacion previa, en 1a que ¢l Ministerio Pdblico
realiza las investigaciones para buscar el nexo de causalidad entre el presunto responsable y el acto

o hecho constitutivo de delito para establecer la verdad histérica.

La averiguacion previa es el periodo de la accién, también llamada etapa pre-procesal que

tiene por objeto investigar el delito y recoger las pruebas indispensables para que el Ministerio
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Publico s encuentre en condiciones de ejercitar o no a la accién penal., asi mismo practica
diversas diligencias ministeriales dentro de las que sobresalen el asegurar los objetos ¢
instrumentos del delito, que en materia de violacion de dercchos de propiedad industrial es
fundamental para combatir a los delincuentes que por ejemplo, se dedican a la falsificacién dolosa

de marcas de productos o servicios, asf como a ilicitos referentes a sccretos industriales,

En el primer caso en particular s¢ lia vuelto rutinario que se hagan aseguramientos por la
transgresién de derechos vinculados con las marcas, en donde se producen ganancias elevadas a los

infractores, generando lesiones al piiblico consumidor.

De todas y cada una de las diligencias que se llevan a cabo para la integracién de una
averiguacidn previa, se busca comprobar la posible responsabilidad penal de quien o quiencs
resulten responsables en la comisién de los delitos, para que dicha conducta se ajuste a algin tipo
penal deserito en la ley en la materia en el capitulo I} bajo el rubro de Jos Delitos de la Ley de la

Propiedad Industrial,

La averiguacion previa culmina en caso de reunirse los requisitos exigidos por los
ordenamientos legales pertinentes, con la consignacion (articulo 134, 168 y 180 del Codigo Federal

de Procedimientos Penales)

El Representante Social Federal, pone a disposicion de la autoridad judicial las diligencias

y al presunto responsable,

En caso de no acreditarse la presunta responsabiiidad del incuipado por falta de clementos
para comprobar la existencia del delito, se procede a resolver la indagatoria remitiéndose a
Consulta de no Ejercicio de la Accion Penal., pero si posteriormente pudieran surgir dichos
elementos se envia a la rescrva o archivo (articulo 131 C.F.P.P.:). En caso de no reunirse dichos
clementos en el expediente, se resolvera mediante consulta de No Ejercicio de la Accidn Penal o su
archivo definitivo. (Articulo 137 CF.P.P.})

La segunda fase penal es la instruccion, en ella después de ejercitarse la accién penal, el
juez ordena la radicacién del asunto y lleva a cabo los actos proccsales encaminados a la
comprobacidn de los elementos dei delito y al conocimiento de la responsabilidad o inocencia del

presunto sujeto activo

La instruceion a su vez se divide en tres partes:

122



la. Comienza desde la resolucion judicial conocida como auto de inicio de radicacion o

cabeza de proceso, hasta el auto de formal prision.

2a. Principia desde el auto de formal prision o con ¢l de sujecion a proceso y concluye con

¢l auto que declara agotada la Averiguacicn.

3a. La dltima, da inicio con el auto citado y termina con el auto que declara cerrada la

instruccion,

En términos generales la instruccion comprende todas aquellas diligencias realizadas por
los tribunales, toda vez que se ha ejercido accién penal con el fin de esclarecer la existencia de los
delitos, la circunstancia en que hubieren sido cometidos v la responsabilidad o falta de
responsabilidad de los participantes. Las practicas instructoras estin reservadas por regla general al

L
juez, regidas por el principio de autonomia en las funciones procesales.

El titular de la accidn penal (Ministerio Pliblico), la conduce a los tribunales y al hacerlo se

convierte en parte,

En el Juicio la tercera etapa corresponde al Juez, después de haber recibido y practicado las
pruebas conducentes al esclarecimiento de la verdad historica, las evallia para determinar la

culpabilidad o inculpabilidad del supuesto sujeto activo del delito.

En la cuarta y ultima ctapa, que es la sentencia que no es més que la resolucion judicial que
fundada en los elementos del injusto posible y en las circunstancias objetivas y subjetivas
condicionales del delito, resuelve la pretensin punitiva estatal, individualizando el derecho

poniendo con ello fin a la instancia.

En todo procedimicnto judicial, existen incidentes que se ventilan dentro del mismo
procedimiento y en ¢l caso del penal no es la excepcidn, también existen recursos como el de
apelacion a los autos o resoluciones emitidas por el drgano jurisdiccional, y por Uitimo en caso de
que nos sean contrarios y se dé alguna violacion de a las garantias individuales que se encuentran

previstas en la Carta Magna, se recurre al Juicio de Amparo.

Finalmente, e! periodo llamado de ejecucion en realidad no forma parte del procedimiento
penal, sino del Derecho Penitenciario y tiene como objeto que el drgano encargado de la ejecucian,

el cual en realidad no forma parte del procedimiento penal, sino del Derecho Penitenciario y tiene

123



por objeto que el 6rgano encargado de la ejecucion de las sanciones impuestas en sentencia firme,

seflale el tratamiento y los lugares en que han de cumplirse las condenas.
Las penas y medidas de seguridad, que seiiala el Codigo Penal en su numeral 24, son:
Prisidn,
Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad,

Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hibito o la

necesidad de consumir estupefacientes o psicotropicos
Confinamiento,
Prohibicion de ir a lugar determinado,
Sancién pecuniaria,
Se deroga,
Decomiso de instrumentos, objetos y productos de delito,
Amonestacién
Apercibimiento,
Caucidn de no ofender,
Suspension o privacion de derechos,
Inhabilitacion ,destitucion o suspension de funciones o empleos,
Publicacién Especial de sentencia,
Vigilancia de la autoridad,
Suspension o disolucion de socicdades,
Medidas tutelares para menores,
Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilicito.

Realizado lo anterior, se aprecia que en delitos cometidos en materia de Propiedad
Industrial, en el caso de los procesos penales y para la aplicacion de las penas y
medidas de seguridad a los culpables de dichos ilicitos, es de vital importancia el
peritaje rendido por expertos en ésta materia, ya que es una dc las piuebas
fundamentales que se aportan para estar en posibilidad de resolver los mismos, una vez

hecho esto, dard lugar a que el drgano jurisdiccional en base a los elementos que
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integran el expediente, para dictar las penas o medidas de seguridad que considere

pertinentes segin ¢l caso (prision , sancion pecuniaria, ete.).

En éstos delitos en especifico, se impondrdn de dos a seis afos de prision y multa por
el importe de cien a diez mil dias de salario minimo general vigente en ¢l Distrito

Federal, aspecto que ya se traté con detenimiento en los capitulos que anteceden.

En sintesis, podemos ver que para el ejercicio de la accidn penal, en los supuestos
previstos en las fracciones | y 11 del articulo 223 de la Ley en comento, s¢ requerird
que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgue sobre las acciones
civiles o penales que procedan. Independientemente del ejercicio de la accion penal, el
perjudicado por cualquiera de los delitos referidos por la ley se podrd demandar del o
de los autores de los mismos, la reparacion y el pago de los dailos y perjuicios sufridos
con motivo de los mismos, siendo competentes los tribunales de la federacion para
conocerlos, asi como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas
precautorias que se susciten, cuando dichas controversias afecten los intereses
particulares, podrén conocer de las a eleccion del actor, los tribunales del orden comin,
sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de

arbitraje.

En los procedimientos judiciales, la autoridad judicial podra adoptar las medidas
previstas en la Ley de la Propiedad Industrial vigente, asi como en los Tratados

Internacionales de los que México sea parte.

En los dltimos afios, el tema de los delitos contra la propiedad {ndustrial y los derechos
de autor han llamado la atencion tanto de los abogados postulantes especiales en la
materia, que de funcionarios y empleados de ia Procuraduria General de la Repﬂblicu76
y de las Secretarias de Comercio y Fomento Industrial

Tal tendencia ha culminado con la creacion de la Comision Intersecretarial para la

Proteccion, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual,”

* Véase, por cjemplo, FELA TREVISO, SERGIO. CHQUACic ji2 refaci ofi] 7
industrial. i i lid ;

p. 94

en " Estudios de Propiedad Industrial”. AMPPI, nim. 3, Méxlco, 1994,

" Véase Acuerdo Presidencial de t° de octubre de 1993, publicado en el D.OF. del 4 de octubre de 1993,
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ACUERDO QUE CREA LA COMISION INTERSECRETARIAL.

El Acuerdo por el que se crea la Comision Intersecretarial para la Proteccion
Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, surge como
respuesta del ejecutivo federal, a la urgente necesidad de defender ¢l derecho de los
creadores, que tienen sobre sus obras, inventos, mejoras técnicas, la difusion de

conocimientos tecnoldgicos, patentes, disefios comerciales, avisos comerciales, etc.

Dicho acuerdo involucra a las dependencias gubernamentales que directa o
indirectamente, los ordenamientos legales correspondicntes, les otorgan facultades que

tienen que ver con el objetivo fundamental para lo cual fue creado el mismo.

Secretaria de Gobernacion.

Sccretaria de Hacienda y Crédito Pablico,

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,
Secretaria de Educacion Publica,

Procuraduria General de la Repiblica,

Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal,

La exposicion de motivos del acuerdo manifiesta entre otras cosas la razdn de ser de la
Ley de Fomento y Proteccion de Ia Propiedad Industrial, que es el promover y fomentar la
actividad inventiva de aplicacion industrial, las mejoras técnicas, la difusion de los
conocimientos tecnoldgicos dentro de los sectores productivos, el de propiciar ¢ impulsar el
mejoramiento de la calidad de bienes y servicios en la Industria y el Comercio; proteger la
Propiedad Industrial, Mediante la regulacion de patentes de invencion, de registros de modelos
de utilidad, disefos industriales, marcas, avisos comerciales; de nombres comerciales, de
denominaciones de origen y de secretos industriales, asi como prevenir los actos que atenten

contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma.

También del objetivo de la Ley Federal de derechos de Autor que es proteger a los
autores de las obras intelectuales o artisticas en las ramas: literarias, cientificas, técnicas y
juridicas; pedagégicas y diddcticas; musicales, con letra o sin ella; de danza, coreoprificas y
pantomimicas, pictéricas, de dibujo, grabado y litografia; escultoricas y de caracter plastico; de

arquitectura, de fotografia, cinematografia, audiovisuales, de radio y televisién y de programas
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de computacion. asi como todos las demas que por analogia pudieran considerarse
comprendidas dentro de fos tipos gendricos de obras artisticas ¢ intelectuales antes

mencionadas,

Que asi mismo fa Ley de Fomento y Proteccion de fa Propivdad Industrial, al
reglamentar el articulo 28 constitucional, constituye un instrumento que contribuye al
desarrollo social, economico, tecnoldgico y cultural del pals, por medio del otorgamiento y
proteccion de derechos exclusivos a fos creadores intelectuales para impedir que otras personas
durante cierto tiempo y sin consentimicato Heven a cabo determinados usos de sus creaciones,

estableciendo las sanciones correspondientes.

Las anteriores finalidades tanto de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial, asi como de la Ley Federal sobre Derechos de Autor, van acordes con o estipulado
en el Convenio que establece 1a Organizacion Mundial de la Propiedad Intefectual, firmado en

Estacolno, Succia, y del cual México ¢s parte.

De {gual forma hace referencia a las conductas que las leyes citadas, establecen como
delitos, las cuales han sido actualizadas de acuerdo a [a época en que vivimos, lo que origind el

imponer sancionas mds severas a los transgresores de estas,

Todo elto como resultado de la preocupacion de las partes petjudicadas y de) especial

interés que el gobierno ha tomado en el asunto.

Por eso el acuerdo establece fa importancia de que en los derechos de la Propiedad
Intelectual se respeten las normas constitucionales que establecen los principios de libre
concurrencia y competencia econdmica a fin de evitar el abuso en el ejercicio de los derechos
de Propiedad Intelectual y de mantener el equilibrio entre los diversos sectores que participan
cn fa vida econdmica del pais, con objeto de que se prevengan actos que puedan implicar una
competencia desleal; propone que es necesario evitar las violaciones a los ordenamicntos
multicitados y que de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables
para la proteccidn , vigilancia y salvaguarda de dichos derechos, deben intervenir en forma
coordinada y eficaz varias dependencias gubernamentales, por fo cual ¢l fin de éste acuerdo. El

que se compone de diez articulos y uno sélo transitorio,
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CONCLUSIONES.

PRIMERA: Se capacite a los funcionarios encargados de la procuracion ¢ imparticion de justicia
en materia de propiedad industrial a efecto de lograr una eficaz proteccion al contenido de la
misma.

SEGUNDA: Se establezean sanciones, que deriven de un minucioso analisis para evitar actos
contrarios a la ley, los cuales quedan establecidos en el Titulo Séptimo denominado “De la
inspeecidn, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos”.

TERCERA: Se sugicre un estudio profundo de los tipos penales, para evitar los constantes cambios
de criterio al aplicar las sanciones, ya que retardan y entorpecen la aplicacion de las sanciones
correspondientes, retardando la imparticion de justicia, pués algunas veces son consideradas
infracciones administrativas y otras delitos, impidiendo la coordinacion efectiva y eficaz de las
dependencias gubernamentales encargadas de su aplicacion.

CUARTA: Se propone se eleven o aumenten las penas privativas de la libertad y las pecuniarias, a
fin de evitar la transgresion a los derechos que tutela la ley de la propiedad industrial.

QUINTA: Se difunda el conocimicnto de fos rubros que ampara la propicdad industrial, ya que al

promover y fomentar la actividad inventiva dentro de los sectores productivos, se propicia ¢
impulsa el desarrollo econdmico del pafs, mejorando asf la calidad de los bienes y servicios.
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