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INTRODUCCION

Ante el incremento de ia competencia comercial e industiai en
México y en el extranjero, resuitantes de ia apertura de ia economia
del pals ai comercio exterior, la propiedad industial ha alcanzado un
papel importante dentro de la economia nacionai, puesto que se
hace cada vez mayor la necesidad de proteger y defender los
Intereses de los particulares que han creado aiguna denominacion,
simbolo o signo que permita distinguir sus productos o servicios de los
de sus competidores y que han Invertido gran capital econémico
para que esa denominacién, simbolo o signo aicance clerta fama y
prestiglo entre el publico consumidor. Por esta razén, es importante
contar con una iey que defienda los derechos de los empresarios
que cuentan con una marca, nombre comerclal, aviso comercial o
denominacidn de origen que estd siendo violada de conformidad
con las disposiciones de la Ley de ia Propledad industrial.



En el caplitulo | del presente frabajo tratamos, de manera
general, todas las figuras que componen la propledad industrial,

En el capitulo Il hacemos un reconido por las leyes que han
existido en nuestro pals en materia de propiedad industrial desde el
aio de 1889 a la fecha y veremos como ha evolucionado lo
referente a la violacldn de los derechos de propiedad industrial en
relacién con los signos distintivos y la represion a dichas conductas,

Dentro de los capituios lil y IV abordaremos las infracclones y
delitos en materia de marcas, nombres comerciaies, avisos
comerciales y denominaciones de origen,

Finalmente, en el capitulo Y mencionaremos los procedimientos
administrativos y judiciales vigentes para perseguir y sancionar las
conductas violatorias de los derechos de propiedad industrial, asf
como para obtener la reparacion de los dafios y perjuicios que se
causen con la comisién de las mismas.



CAPITULO
CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1. Concepto de Propledad Industrial, 2,
Llos componentes de la propledad
Industrial. 3. Las creaciones industriales 4,
Palentes 5. Modelos de utlidad é.
Disefos industriales 7. Dibujos industriates
8. Modelos Industiales 9. Los signos
distintivos 10, Las marcas 11, Los nombres
comerclales 12, Los Avisos Comerclaies
13, Las denominaciones de origen 14. La
represion de la competencia desteal 15.
Los secretos Industriales,



1. CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La expresién de la Propledad Industrial surge en Francia y es
adoptada en los palses latinos para designar aquellos derechos que
se adquleren ya sea por la creacion de cualquier invento
relacionado con la industria, por la creacién de signos especlales
hecha por el productor de satisfactores de necesidades comunes, o
por qulen comercla con ellos para distingulrios de ofros de su misma
especie y evitar confuslones.

Son varios los autores que han tratado de explicar lo que es la
Propiedad Industrial; como ejemplo podemos citar al Dr. David
Rangel Medina quien, en su libro titulado "Tratado de Derecho
Marcario", sefiala que la Propledad Industial puede ser definida
como: "..un nhombre colectivo que designa el conjunto de institutos
juridicos o leyes que tlenden a garantizar la suma de derechos
deducidos de la actividad comercial de una persona y asegurar la
lealtad de la concurrencla industrial y comercial.” !

Rafael De Pina afiima dque la Propledad Industial: " ..es
manifestacién o modalidad de la propiedad presentada por el
derecho exclusivo al uso de un nombre comerclal, marca, patente

IRangei Medina, David; Iratgdo de Derecho Maregrio; Ed, Libros de México; Pag. 101
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de invencion, dibujo de fdbricq, etc,, conferido de acuerdo con la

legislacion industrial,"2

Por su parfe, Anfonio de Ibarola establece que: “.la
propledad que ampara las patentes, marcas y nombres comerciales,
evidentemente es un derecho real auténomo, que debe
diferenclarse de la propledad ordinaria que sélo recae sobre cosas;
aquélla recae sobre productos del esfuerzo mental y se refiere a
intereses que deban ser juridicamente protegidos, reconociéndose al
inventor el comespondiente privileglo, y al comerciante el uso
exciusivo de los nombres y marcas que hublere elegido."s

Se dice que la propiedad industial es producto del esfuerzo
mental porque el inventor o creador de estos derechos debe hacer
uso de su imaginacién y crear un producto, proceso o nombre
original y distinto a los ya existentes en el mercado.

En el dmbito Intemaclonal, tamblén enconframos una
acepclén de lo que es la Propledad Industial, precisada en el
Arficuio 1, inclsos 2} y 3} del Convenio de Paris para la Protecclon de

la Propledad Industrial, que ala letra establece:

"Arficulo 1
(Constitucion de ta Unién; ambito
de ia propiedad industrial)...

? De Pina, Rafael. Dicclonario de Derecho: Ed. Pomia; México, 1984; Pag, 239,
3De Ibarrola, Antonio; Cosas y Sucesiones; Ed, Pomia: Méxlco 1969; Pég, 457



2) La proteccién de la propledad industrial
tiene por objeto las patentes de invencién, los
modelos de ulilidad, los dibujos o modelos
industriales, las marcas de fabrica o de
comerclo, las marcas de servicio, el nombre
comerclal, las Indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, asi como Ia
represidn de la competencia desleal.

3) La propledad industrial se entiende en su
acepclién mds amplia y se aplica no sélo a ia
Industia y al comercio proplamente dichos,
sino también al dominio de las industias
agricolas y extractivas y a todos los productos
fabricados o naturales, por ejemplo: vinos,
granos, hojas de tabaco, frutos, animales,
minerales, aguas minerales, cerveza, flores,
harinas,

Asimismo, en el Decreto de 22 de mayo de 1931 sobre
Disposiciones relativas a la Propledad Industrial, aparecido en el
Boletin Opclonal del Estado, Madrid, en su articulo 1 establece que la
Propledad Industrial es: * ..la que adqulere por si mismo el inventor o
descubridor de cualguler invento relacionado con la industria, el
productor, fabricante o comerciante, con la creacién de signos
especiales con los que aspira a distingulr de los similares los resultados

del trabgjo."”

" Slgulendo el criterio establecido en el Decreto Espaiiol de 22 de
mayo de 1931, Gullermo Cabanellas, en su Dicclonario
Enciclopédico de Derecho Usual, establece que a la Propiedad
Industrial se le puede atribuir un doble significado: uno patrimonial y,
el mds usual, es el que considera que la Propledad Industrial "es la



que adquiere por si mismo el inventor o descubridor con la creacién
o descubrimiento de cudlquier invencion relacionada con la
industria; y el productor, fabricante o comerclante, con la creacion
de slgnos especiales con los que aspire a distinguir de los similares los
resuitados de su trabaqjo".4

Resumiendo, podemos decir que la Propiedad Industrial es el
conjunto de derechos conferidos a personas fisicus o morales para
explotar en forma exclusiva sus inventos y para utilizar los signos
distintivos especiales con los que aspire a distinguir de los similares los
resultados de su trabgjo.

2. LOS COMPONENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Propledad Industrial la podemos dividir, para su estudio, en
diversas ramas, como son, principalmente, las creaclones industriales,
los signos distintivos y la represion de la competencia desleal, Estas, a
su vez, comprenden diversas figuras juridicas que mencionaremos a
continuacién;

3. LAS CREACIONES INDUSTRIALES

Aunque lo referente a las creaciones industiiales no es el tema
central de el presente trabajo, hemos querido referimos brevemente

* Cabanellas, Guillermo. Dicclonario Enclelopédico de Derecho Usual, Tomo VI; Ed.
Hellasta; Pag. 473,



a ellas para tener una mayor visién de los componentes de la
Propledad Industrial,

Algunos autores las ilaman “creaciones nuevas”, ofros,
creaciones industriales, las cuales podemos dividir en Patentes,
Modelos de Utilidad y Diserios Industriales, que comprenden, a su vez,
alos Dibujos Industriales y a los Modelos Industriales.

Hasta la Ley de invenciones y Marcas se regulaba también una
figura llamada “Certificados de Invencién”, los cuales en la
actualidad se encuentran derogados.

4, PATENTES

La Ley de la Propiedad Industial no nos da una definicién
concreta de lo que se considera como una patente, La definicion
que se dé de ésta puede variar en base al sistema juridico desde el
cual se le esté analizando. Existen elementos universales sobre la
patente, como por ejemplo, que ésta sea producto de la creacion
humana, que sea novedosa y que tenga aplicacién industrial; lo que
cambia en los diferentes sistemas juridicos es la patentabilidad de las
invenciones puesto que, lo que aqui puede ser patentable, para ofro
pals con diferente sistema juridico puede no serlo.



La Organizacién de las Naciones Unidas (O.N.U.}, en un infento
por uniformar el criterio existente respecto de la patente, ia ha
definido como un privilegio legal concedido por el gobierno a los
inventores y a otras personas que derivan sus derechos del inventor,
durante un plazo fijo, para impedir que ofras personas produzcan,
utiicen o vendan un producto patentado o empleen un método o

un procedimiento patentado.

Al expirar el plazo para el que se concedid ese privileglo, ei
invento patentado se pone a disposicion del pdblico en general o,
como suele decirse, pasa a ser “del dominlo publico."®

En un documento posterior, la Organizaciéon Mundial de la
Propiedad Intelectual {O.M.P.l.) ha definido a la patente como: “.,.un
documento emitido, a solicltud de una oficina gubernamental (o una
reglonal que actia para diversos palses), que describe una invencién
y crea una situacién juridica en ia que la Invencién patentada puede
normaimente ser explotada (fabricada, utlizada, vendida,
importada) s6lo con la autorizacién del titular de la patente. La
proteccién que confiere la patente estd limitada en el tiempo
(generaimente de 15 a 20 afios).$

Sla tuncidn del sistemq de palentes en la transmisién de tecnologla g los pajses en
desamollo. Informe preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos
Econdmicos y Soclales de las Naclones Unidas, la Secretaria de la UNCTAD y la
Organizacién Mundial de la Propledad intelectual, Naclones Unidas, No. de venta S,
75.11.0.6, Nueva York, N.Y., 1975, Pags. 1y 2

¢ Organizacién Munidial de la Propledad Intelectual. Gula de licencias para pafses en
dasanollo, Publicacién OM.P.l., No. 625, Ginebra, 1977; Pag. 27.
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G.H.C. Bodenhausen define a la patente como "un derecho
exclusivo a aplicar una invencién industrial,"’

Es importante destacar que son fres los elementos mas
importantes con ios que debe contar una patente para que pueda
ser considerada como tal y, como ya lo comentamos, estos son que
debe contar con el caracter de novedad, es decir, debe ser algo
nuevo; debe ser producto de la inventiva humanay, en tercer lugar,
esa Invencién debe tener aplicacion industrial,

Cabe mencionar que en la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos se hace una breve mencion de las patentes,
puesio que, en su articulo 28, al referise al monopolio, se hace
claramente la aclaracion de que no constituirdn monopolio los
privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y
arflstas para la produccién de sus obras y los que para el uso
exclusivo de sus Inventos, se oftorguen a los Inventores vy
perfeccionadores de alguna mejora,

La vigencia de las patentes, de acuerdo con nuestra vigente
Ley de la Propledad Industial, es de 20 afos improrogables
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud
conespondiente.,

G H.C, Bodenhausen; Gula para la aplicaclén_del Conv
de lg Propledgd industrial; Oficinas Intemaclonales reunidas para la proteccién de la
propledad industrial (BIRPI); Ginebra, 1949, Pag. 22
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En nuestra opinion, la patente puede ser considerada como un
derecho excluslvo que otorga el Estado al inventor por un tiempo
determinado para explotar su Invencién, la cual debe ser novedosa,
producto de la actividad humana y de aplicacién industrial.

5. MODELQS DE UTILIDAD

Roberto Mario Beraldi, en su llbro intitulado "El Derecho de la
Propiedad Industrial y el Mercosur”, comenta sobre los modelos de
utilidad que éstos consisten en la nueva forma de un objeto de uso
practico que mejora funcionalmente a este Ultimo. Por carecer de
mérito Inventivo, no pueden, por definiclén, ser considerados
invenciones, pero pueden revestir importancia econdémica en
muchos casos y por ello se ha propugnado su regulacion legal ®

El articulo 28 de la Ley de la Propiedad Industrial consldera a los
modelos de ulilldad como “los objetos, utensillos, aparatos o
hemamientas que, como resultado de una modificacién en su
disposicion, configuracion, estructura o forma, presenten una funcién
diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto
a su utliidad." ‘

Para nosotros, loS modelos de utilidad consisten en una
variacién a un objeto ya existente que constituya una mejora, lo que

8Marlo Berald), Roberto; £l Derecho c dad Industia y el : Ed, Abeledo-
Perrof; Argentina, 1992, Pag. 27
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ocaslona que al misma se le pueda dar una funcion y utlidad distinta
alaya conocida.

Estos modelos de utlidad fueron infraducidos en la Ley de
Fomento y Proteccién de la Propiedad Indushial de 1991 ya que,
anteriormente, no se hacia mencién de los mismos.

Los modelos de utilidad tienen una vigencia de diez aios
improrrogables a partir de la fecha de presentacion de la solicitud,

6. DISENOS INDUSTRIALES
Roberto Mario Berald! establece que son las formas o el aspecto -
incorporados o aplicados a un producto industiial, con cardcter

exclusivamente omamental.?

La ley de la materia establece que serdn registrables los disefios
industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicacion industrial,

Segun el ariculo 32 de la Ley de la Propiedad Industial, los
disefos industriales se dividen en:;

7. LOS DIBUJOS INDUSTRIALES

fidem

13



Son toda combinacién de figuras, lineas o colores que se
incorporen a un producto industrial con fines de omamentacién y
que le den un aspecto peculiar y propio.

8. LOS MODELOS INDUSTRIALES

Estén constituidos por toda forma tridimensional que sirva de
tipo o patrén para la fabricacion de un producto industrial, que le dé
apariencla especial en cuanto no implique efectos técnicos,

El registro de los disefios industridles tendr@ una vigencia de
quince afios improrrogables a partir de la fecha de presentacién de
la solicitud.

Al igual que los dibujos industiales, el registro de los modelos
industriales tiene una vigencia de quince afios contados a parlir de la

'~ fecha de presentacion de la solicitud.

9. LOS SIGNOS DISTINTIVOS
Bajo el rubro de signos distintivos, como su nombre lo indica,

agrupamos a todas aquellas figuras juridicas que regulan a todo
aquel signo visible que sirva para distinguir productos o serviclos.

14



Dentro de los signos distintivos podemos considerar a las
Marcas, los Nombres Comerclales, las Denominaciones de Origen y

los Avisos Comerciales.

10, LAS MARCAS

Existen multiples puntos de vista acerca de lo que se considera

una marca,

En nuestra opinlén, marca es todo signo distinlvo compuesto
por una denominacién y/o un disefio, que sirva para identificar -
productos o servicios. '

César Sepuiveda afirma que la marca "...es un signo para
distinguir. Tiene por objeto proteger las mercaderias y los servicios
ponléndolos al abrigo de la compefencla desleal mediante la
identificacion,"'

Jaime Alvarez Soberanis nos da un concepto econémico de la
marca, diclendo que “"marca es todo signo que se utillza para
distinguir un producto o un servicio de otros, En este sentido, la
principal funcion de la marca es servir como elemento de

Sepulveda, César; El Sistemg Mexicang de Propledad Industrial; Ed. Pomia; México,
1981; Pag. 113,

15



identificaclon de los satisfactores que genera el aparato

productivo,"!!

El autor espaiiol C.E. Mascarefias afirma que "la marca es un
slgno que se usa para distingulr, en el mercado, los productos o
servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras
empresas."?

Justo Nava Negrete, en su obra "Derecho de las Marcas”,
propone definir a la marca como “todo signo o medio material que
permite a cualquier persona fisica o juridica distinguir los productos
que elabora o expende, asi como aquellas actividades consistentes
en servicios de ofros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la
de atraer la clientelay después conservariay aumentarla,"'3

El Dr, David Range! Medina afirma que existen cuatro comientes
doctrinales en relacién a la definicion de marca, que son las
sigulentes:

1.- La que sefiala a la marca un papel de signo indicador del
lugar de procedencia de la mercancia;

VAlvarez Soberanis, Jaime; r
0 ; Ed, Pomiq; México, 1982, Pag, 54

 2Mascaredas, C.E; "Las Marcas de F&brica, de Comercio y de Servicio", Capilulo Vill de

la obrg Tratado de Derecho Comercigl Compargdo de Felipe de Sola Carilzares;
Montaner y Simén, S.A., Tomo I, 8arcelona, MCMLXI, Pag. 419
1’Nava Negrete, Justo; Derecho de Igs Marcas: Ed, Pomua; México, 1985, Pag, 147,
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2~ Aquella que considera a la marca como un agente
individualizador del producto mismo;

3- Una mas que redne los rasgos distintivos de las dos
mencionadas;

4. Por ultimo, otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada,
enfoca la esencla de la marca en funcién de la clientela.!

En nuesiro pafls, las marcas se pueden utilizar para distinguir
productos o servicios, mientras que en ofros palses sdlo se pueden
utilizar las marcas para distinguir productbs. Nosotros estimamos que
la postura de México es comecta al pemmitir el registro de marcas que
amparan serviclos, puesto que los servicios prestados por una
empresa (persona fisica o moral) también tienen que ser distinguidos
de otros similares prestados por personas distintas, ya que_iomblén
son susceptibles de crear confusion entre el piblico consumidor y
asiduo a los establecimientos en los cuales se prestan dichos servicios.

Nuestra legisiacion mexicana, por su parte, define a la marca
como "fodo signo visibie que distinga productos o servicios de ofros
de su misma especie o clase en el mercado.”

El registro de la marca tendrd una vigencia de diez afios
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y podrd

MRangel Medina; David. Op. Clt. Pag. 154
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renovarse por periodos de la misma duracion, siempre y cuando se

use en los términos de la ley.

11. LOS NOMBRES COMERCIALES

Dentro de la docting, se ha tratado de dar una definicién
completa de lo que es el Nombre Comercial. Algunos autores lo
Identifican con el nombre del comerciante, otros con la razén y
denominacién social, sin tomar en cuenta al comerciante individual,

Para nosofros, los nombres comerciales son las denominaciones

que sirven para distinguir las negociaciones mercantiles,

Dentro de los multiples autores que Intentan dar una definicion
del Nombre Comerclal, por cltar algunos, tenemos a:

Jorge Bamera Graf, que dispone que:

“Por nombre comerclal, en nuestro derecho, se entiende tanto
la razén social y la denominacién de los empresarios colectivos,
como el signo distintivo de las negociaciones mercantiles.”

La diferencia, tedricamente hablando, del nombre comercial

de las sociedades y de las empresas, ia explica Barera Graf en los
sigulentes téminos: "EI nombre comercial que recae sobre la
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empresq, y que forma parte del conjunto orgdnico y unitario de los
bienes materiales e inmateriales de ésta (Hacienda), sive para
distinguir una negociacién de otras, es un signo distinfivo de la
empresa. Aungue el titular sea empresario, €l Nombre Comercial no
recae sobre éste, como si sucede, en cambio, con el nombre de las
socledades, sino sobre el patimonio de la negoclacléon que el
empresario organiza, Por ello, el nombre comerclal referido a la
negociacion, es un elemento de la Hacienda y como tal, concede al
fitular de la empresa un derecho especial, a saber: El derecho de
usarlo en forma exclusiva para designar, ya sea la totdlidad de la
empresa (nombre comercial propiamente dicho), el establecimiento
(rétulo o muestra) y, algunas veces, las mercancias producidas por la
negoclaclén (nombre comercial usado como marca)."s

Por su parte, Femnand Jacq establece que:

“El nombre comercial es aquel que, constituldo por un
patronimico, un seuddnimo o una designacidén cualesquiera y sin
ninguna relaclén con la persona titular, estd destinado a deslignar un

fundo de comercio en una empresa."4

Enrigue Comea afima que:
158arrera Graf, Jorge; Iratado de Derecho Mercantil; Ed. Pomia; México, 1957, P.p, 249,
255y 256

l4Jacq Femand: Ralson de Commerce et Raison Soclal cllado por Pascual de Gugliemo;

Irgtado de Derecho Industrial (Tomo |), Buenos Alres 1948, P.p, 121, 122
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“El nombre comercial es el signo adoptado por industriales,
productores y comerclantes, sean personas fisicas, sean personas
morales, para distingulr sus negocios de los demas que se dedican a
una actividad mercantil del mismo género,""’

A su vez, el Dr. David Rangel Medina nos dice que: "..es la
designacion que sirve para identificar la negoclacién de ofras de la
misma drea geogrdfica que se dedican al mismo género
mercantil,"18

Asimismo, Alvarez Soberanis establece que: "EI nombre
comerclal estd constituido, en las sociedades, por su razén social o
denominacidn y en las empresas o negociaciones, por las palabras y
signos distinfivos utilizados para designarlas, cuyo titular en ambas
hipdtesis, tlene el derecho exclusivo de su uso, en los casos y con las
fimitaciones previstos en la Ley."?

Los nombres comerciales no se van a registrar, sino se va a
solicltar al mismo Instifuto Mexicano de la Propledad Industrial su
publicacion en la Gaceta. Dicha publicacién producird el efecto de
establecer la presuncion de la buena fe en la adopcidn y uso del
nombre comercial,

Comeq, Enrique; "Proteccidn del Nombre Comerclal en México"; enla Revista
Mexicang de la Propledad industrial y Atistica; Ao |, No. 1, México, enero-junlo de 1943,

Pé&g. 23 .
1Rangel Medina, David; "La Propledad Industrial en el estudio del Derecho Mercantil
Mexicano”, vis ica la Pro d ind México, Afio 12,

No, 23, enero-junio 1974, Pag. 45
PAlvarez Soberanls, Jaime; Op. cit. Pag. 74
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Los efectos de la publicacion de un nombre comercial duraran
diez afios contados a partir de la fecha de presentacién de la
solicitud y podrdn renovarse por periodos de la misma duraclén,

12, LOS AVISOS COMERCIALES

Los Avisos Comerciales son las frases que sirven para
promocionar productos o serviclos.

Es muy frecuente ver y escuchar frases que constituyen Avisos
Comerclales y que son usadas para dar publicldad a productos o
servicios, otorgdndole con ella clerta cualidad al producto que se

~ esta comercializando o al servicio que se esla ofreciendo,

Generalmente, un aviso comercial es ulilizado conjuntamente
con una marca o un nombre comercial,

Enconframos ejemplos de ésto a diario en anuncios publicitarios
en la calle, en revistas, por la televisién, radio, efc., como por ejemplo
el famoso slogan de Sabritas que dice “Sabritas, a que no puedes
comer sdlo una”, Con esto es mas facil que la gente reconozca un
producto de ofro, puesto que el aviso comerclal permanece en la
mente del consumidor por ser una frase publicitaria,

2



El Aviso Comercial, a declr de César Sepulveda, "sirve para
llamar la atencién hacia un establecimiento o hacia una mercaderia
determinada, para realzar las bondades de éstos y atraer a la

clientela. Es, en realldad, un anuncio."®

Muchas veces estos Avisos Comerciales, para hacerlos mds
alractivos a la clientelq, se utllizan en forma de cancién y de esta
forma se quedan mas en la mente del consumidor.

Encontramos la definicion legal del Aviso Comercial en el
articulo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece:

“Art, 100.- Se considera Aviso Comercial a las
frases u oraclones que tengan por objeto
anunciar al publico establecimientos o
negociaclones comerciales, Industriales o de
serviclos, productos o serviclos, para
distinguirlos de los de su especie.”

El registro del Aviso Comerclal tendrd una vigencia de diez afos
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y podra
renovarse por periodos de la misma duracién.

13. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

Las denominaciones de origen nacen en un esfuerzo de los
productores franceses, desde principlos del siglo XIX, para encontrar

2§epulveda, César; Op, cit, Pag. 183



protecciéon a cierta clase de mercaderias, especialmente vinos,
productos lacteos y textlles, que alcanzaban una gran calldad por
provenir de una regién geogrdfica en donde las caracteristicas del
suelo, el trabgjo o el ingenio de los habltantes, el arte particular, etc.,
comunicaban a esos productos elementos distintivos, que los haclan
prestigiados, que mereclian futelarse, para ponerios al abrigo de la
competencla desleal y para que el consumidor no fuera victima de
fraude. Pero sobre todo, o que se buscaba desde el principio era
proteger 1 esos nombres de origen confra la usurpacion de ellos en el

extranjero.?

El primer inlento para lograr la tutela Infemacional de las
denominaciones de origen lo enconiramos en el Convenlo de Parls
de 1883, pero su proteccion resultd insuficlente.

Posteriormente, se cred el Areglo de Madrid de 1891 y, aunque
éste contenia disposiciones un poco mds rigidas que las contenidas
en el Convenio de Paris, aln asi no logré subsanar las deficienclas

existentes en cuanto a su regulacion.

En el Areglo de lisboa de 1964 ya se da una definicion
concreta de lo que se considera una denominacion de origen. En su
articulo 2, textualmente establece:

"Art. 2- Se entiende por denominacién de
origen, en el senfido del presente Ameglo, la

25epulveda César; Op. cit. Pag, 159



denominaclén geogrdfica de un pais, de una
regién o de una localidad que sirva para
designar un producto originario del mismo, y
cuya calidad o caracteristicas se deban
exclusivamente al medio geogrdfico,
comprendidos los factores naturaies y los
humanos.”

El articulo 156 de la Ley de la Propledad Industriai, a su vez,
define lo que son las denominaclones de origen, transcribiendo casl
literaimente lo estabiecido en el Amegio de Lisboa, puesto que

astablece:

"Art, 156.- Se entiende por denominacién de
origen, el nombre de una regién geogrdfica
del pais que sirva para deslgnar un producto
originario de la misma, y cuya calidad o
caracteristicas se deban exclusivamente al
medio geogrdfico, comprendiendo en éste los
factores naturales y los humanos."

La proteccion a una denominacion de origen se da a fravés de
una Declaracién de Protecclén de una Denominaclon de Origen que
emitira el Instituto Mexicano de la Propledad Industrial, de la cual
serd titviar el problo Estado Mexicano, y los beneficiarios de la misma
son fodas las personas individuales o colectivas que directamente se
dedican a la exiraccion, produccion o elaboracién de los productos
que se pretenden amparar con ia denominacién de origen, aunque
también pueden serto las cadmaras o asociaciones de fabricantes o
productores, y entidades o dependencias del goblerno federal y de
los gobiernos de los estados.
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la vigencia de la Declaracidon de Proteccién de una
Denominacion de Origen estard determinada por la subsistencia de
las condiciones que ia molivaron y sdlo dejard de surlir efectos por
ofra deciaracién del Instituto,

El propio Estado, al ser el tituiar de la Deciaracién de Protecclon
de una Denominacion de Origen, podrd autorizar a terceras personas
para el uso y explotacién de la misma, quienes deberan cumplir con
clertos requisitos y caracteristicas conternplados en ia propla ley,
como los siguientes:

1.- Deberé dedicarse directamente a la extracclon, producclon
o elaboraclén de los productos profegldos por la denominacién de

origen;

2.- Deberd realizar dicha actividad dentro del tenitorio
deferminado en la declaracion;

3.~ Debera cumplir con las normas oficiales establecldas por la
Secrefaria de Comercio y Fomento industrial conforme a las leyes
aplicables, respecto de los productos de que se trate, y

4.- Los demds que sefiale la declaraclén,

Los efectos de la autorizacién para usar una denominacion de
origen durardn diez afios, contados a partr de ia fecha de
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presentacion de la Solicitud en el Instituto y podran renovarse por

periodos iguales.

14, LA REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Los tribunales franceses fueron quienes por primera vez
emplearon la expresién competencia desleal a principlos del siglo
XIX,

La competencia desleal estd prevista dentro de las figuras que
forman parte de la propiedad Industrial, esto se debe al hecho de
que el Convenio de Parls para la Proteccién de la Propledad
Industrial, desde la conferencia de revision de Bruselas en 1900,
Infrodujo disposiciones relativas a la represién de la competencla
desleal, como lo es el articulo 10 bis, La revisién realizada a este
convenlo en Washington en el afio de 1911 establecié la obligacion
para todos los miembros de asegurar a los naclonales de los palses
de la unién la proteccién eficaz contra la competencla desleal. Esta
disposiclon fue reforzada con algunos ejemplos y la definlcion de la
competencla desleal incluida en la conferencia de revision de La
Haya en 1925 y la Conferencla de Lisboa de 1958 afadié algunos
ofros elementos al concepto.

El Arficulo 10 bis del Convenio de Parls para la Proteccién de la
Propledad industrial, establece textualmente lo sigulente:
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"1) Los paises de la Unién estan obligados a
‘asegurar a los naclonales de los palses de la
Union de la proteccién eficaz contra la
competencla desleal,

2) Constituye acto de competencla desleal
todo acto de competencia contrario a los usos
en materia industrial o comercial,

3) En particular deberdn prohibirse;

1.- Cudlquier acto capaz de crear confuslén,
por cualquier medio que sea respecto del
estableclmiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor,

2.- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del
comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial del competidor,

3.- Las indicaciones o aseveraciones cuyo
empleo, en el ejercicio del comercio, pudiere
inducir al publico a emor de naturaleza, el
modo de fabricacién, las caracteristicas, la
aptitud en el empleo o la cantidad de los
productos.”

Los comerciantes e industriales, en un esfuerzo por atraer
clientela hacia los productos o servicios que prestan, se valen de
muchos medios licltos, como son, por ejemplo, los anuncios al través
de cualquler medio publicitario como son revistas, radio, television,
asi como campanas promocionailes, entre otras,
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De la misma manera, hay ocasiones en que los medios de que
se valen o las actividades que realizan para atraer la atenclén hacla
los productos que comerclalizan o los serviclos que prestan estos
industriales o comerciantes, van en contra y lesionan los intereses de
los otros comerciantes y de los consumidores, entre los que causan
confusion con tal conducta, implicando esto beneficios que de
ninguna forma son legales.,

En opinién de César Sepulveda, la represién de la concurencia
ilficita debe verse desde dos puntos de vista:

q} Desde el gremio de los comerciantes, para proteger los
derechos de los miembros de la corporacion frente a los
establecimientos rivales; y

b) Desde el punto de vista estatal, para garantizar a los
particulares consumidores que no serdn victimas de engafos ni de
fraudes, 2

Segun la Organizacién Mundial de la Propledad Intelectuai
(OM.P.L), los actos de competencia desleal son “aquellos contrarios
a las practicas honradas, Comprenden las indicaciones o
aseveraciones que en el curso dei comerclo pueden enganar al
pubiico en cuanto a ia naturaleza y las caracteristicas de los
productos de que se trate; los actos que puedan crear confusién con

zSepulveda, César; Op. cif, Pag. 233



los productos o las actividades de un competidor, asi como las falsas
aseveraciones que en el curso del comerclo pueden desacreditar
tales productos o actividades,"?

A decir del Dr, David Rangel Medinq, el objetivo de la accién
contra la competencia desleal es garantizar a cada productor o
comerciante contra el empleo de medios desledles por parte de sus
competidores. 2

La Ley de la Propiedad Industial considera a la competenclia
desleal como todo acto relacionado con la propiedad industial
contrario a los buenos usos y costumbres en la Industiia, comercio y

servicios,

Mantilia Molina ha dicho que la regulacion de la competencla
desleal adolece de dos defectos: extrema vaguedad y excesiva
remision al criterio del juzgador para calificar de desleal ia actuacion
del competidor.»

Lo anterior resulta ser ciefto, en vitud de que no existe un
ciiterio uniforme para decidir o que se considera un acto de
competencia desleal, por o tanto, un acto que para una persona

”Ofgonlzoclén Mundlol de la Propledod Intelectuol,_Gng_:gQ(ng;_mr_e@gulgj

¢ en H
Documento WG/IPAG/I |/2, Ide obdl de 1982, preporodo por la Oficina intemacional,
Pag. V7
%Rangel Medina,. David; Derecho de la Propledad Industrial e Intelectual; instituto de
Investigaciones Juridicas; Universidad Nacional Auténoma de México; Pag, 77
#Mantilla Molina, Roberto; Derecho Mercantil: Ed. Pormba; México, 1977, Pég. 146
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puede ser considerado como competencia desleal, para ofra puede
no serlo y es entonces cuando surgen los confiictos al respecto.

15, LOS SECRETOS INDUSTRIALES

€ articulo 82 de la Ley de la Propledad Industrial, establece
textualmenie que considera como secreto Industial “..a toda
informaclién de aplicacion industrial o comerclal que guarde una
persona fisica o moral con cardcter confidencial, que le signifique
obtener o mantener una ventaja competitiva o econdmica frente a
ferceros en la realizacion de actividades econdémicas y respecto de
la cual haya adeptado los medios o sistemas suficientes para
preservar su confidenclalidad y el acceso restringldo a la misma.”

La ley establece que la Informacién relativa a un secreto
Industriial debe de constar en documentos, medlos electronicos o
magnéficos, discos 6pticos, microfimes, peliculas u otros instrumentos
similares.
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CAPITULO W

EVOLUCION LEGISLATIVA NACIONAL
EN LA REPRESION A LA USURPACION
OE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL SOBRE LOS SIGNOS
DISTINTIVOS

1. Ley de Marcas de Fabrica de 28 de
noviembre de 1889 2. Ley de Marcas
industriales y de Comercio de 25 de
Agosto de 1903 3. Ley de Marcas y de
Avisos y Nombres Comerclales de 26 de
junio de 1928 4. Ley de la Propledad
industrial de 31 de diciembre de 1942 5.
Ley de Invenciones y Marcas de 30 de
diclembre de 1975 6. Ley de Fomento y
Proteccion de la Propledad Industrial de
27 dejunio de 1991,



A lo largo de los afos y en un intento por regular las figuras y
derechos derivados de la rama de la Propiedad Industral, han
existido diversos ordenamientos juridicos que regulan lo referente a
los signos distintivos.

En un principio, se comenzé por crear una ley que contenia
disposiciones relativas a las marcas y no hablaba de ningin ofro
signo distinfivo o derecho de propiedad industrial.

Treinta y nueve afios después de la promulgacion de la primera
ley de marcas, se creé ofra ley que ya contenia dispoélciones
relafivas a los nombres comerciales y avisos comerclales, ademds de
las marcas.

Fue hasta el afo de 1942 cuando se creé una ley que ya
abarcaba diversas figuras de propledad industrial en general,

En 1889 se cred la primera ley que regulaba especificamente lo
concermlente a las marcas.

1. LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889

2 Diario Oficlal de la Federacién de 28 de noviembre de 1889
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Esta ley no habla de las infracciones administrativas y prevé
Unicamente como delito referente a los signos distintivos, la
falsificacion de marcas, estableciendo que serdn culpables del delito
de falsificacién, cualquiera que sea el lugar en que éste se haya
cometido, los que hubieren falsificado una marca o hecho uso de
una falsificada, siempre que se aplique a objetos de la misma
naturaleza Industrial o mercantil {articulo 17).

La Ley de Marcas de Fdbrica era muy escueta en relacién al
establecimiento de delitos, ya que Unicamente consideraba que
cometia un delifo quien falslficaba una marca o hacla uso de una
falsificada, sin fomar en cuenta ofros supuestos de delito,

Por falsificacion de marcas se entendia no solamente el

- reproduclr una marca de una forma exacta a ia que ya esta

registrada, sino imitar una marca de una forma en que sea similar en
grado de confusion a la registrada y que esta similifud origine
confusién entre el publico,

En esta ley no se establece sancién alguna para los que
cometieran el delito puesto que en la misma se establecia que ios
delitos de falsificacion de marca de fdbrica quedaban sujetos a las
penas que sefialara el codigo respectivo, produciendo ademds la
accion de dafios y perjuicios (articulo 18),
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En esta ley Unicamente se establece un delito, mencionado
anteriormente, y no se les daba ninguna importancia a las demds
figuras que ahora se consideran como Infracciones administrativas,

| 2, LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE
25 DE AGOSTO DE 19037

En esta ley, a diferencla de la anterior que solamente nos da
una ligera regulacién respecto a los delitos marcarios, ya
enconframos una mayor regulacion respecto de las violaciones a los
derechos de propledad industrial en materia de signos distintivos, en
vitud de que existe un capitulo especialmente dedicado a las
penalidades que se pueden imponer cuando se cometa una
violacldn a los derechos derivados de la propiedad industrial,

De la lectura del capitulo Il de esta ley, se pueden desprender
las conductas que esta ley conslderaba violaban los derechos de
propiedad industrial en materia de signos distintivos, resumiéndolas en
las siguientes:

1.- Que una persona ponga a los efectos que fabrique o
expendaq, una marca ya registrada legalmente a favor de otra
persona con el fin de amparar articulos similares (aﬁiculo 18),

7 Diario Oficlal de la Federacién de 2 de septiembre de 1903
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2.- Que una persona ponga a sus efectos una marca que sea
imitacién de la legaimente registrada de tal modo que a primera
vista se confunda con la legal y que sélo por medio de un examen
detenido pueda distinguirse una de otra (articulo 18).

3.- Que una persona ponga en sus efectos una marca que,
aunque legalmente registrada, se haga aparecer como sl fuera otra,
por cualquier adicién, substraccién o alteracién (articulo 18).

4,- Que una persona, sin ser autora de los hechos consignados
anteriomente, dolosamente venda, ponga en venta o circulacion
efectos marcados de la manera descrita anteriormente (articulo 19).

5.- Hacer uso de una marca en ia que, blen sea por su simple
aspecto o bien por las leyendas o indicaciones que la acompaiien,
pueda inducir al publico a caer en emor sobre la procedencia de los
efectos en que se haya fijado dicha marca (articulo 20).

6- Que una persona dolosamente venda, ponga en venta o
circulacion efectos sefialados con una marca que tenga ios vicios
que indica el pamrafo anterior (articulo 21).

Si la marca se hublera registrado en la Oficlna de Patentes, tal

circunstancia se considerard como agravante de cuarta clase
(articuto 22).
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7- El que una persona en sus efectos ponga o fije marcas,
marbetes, "etiquetas"”, etc. en las que se hagan indicaclones falsas,
ya sea de una manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza y
conslitucion de los objetos que amparen (articulo 23).

8.- El que con dolo simplemente venda, ponga en venta o
circulacion efectos marcados de la forma descrita anteriormente
(articulo 23).

9.- El que, tenlendo una marca legamente registrada, no le
ponga las leyendas que previene la fraccion lil del articulo 9 o no
ponga, en su caso, la anotacién a que se reflere la parte final del
articuio 14 (articulo 24),

La fraccién Il del articulo 9 establece que las marcas
registradas deberdn llevar leyendas ostensibles y, cuando las marcas
consistan en nombres, denominaciones, leyendas, etc., o en letras
Iniclales o abreviaturas; o cuando consistiendo en signos que no sean
letras, vayan acompaiiados estos con nombres, denominaciones,
efc, o letras Inicidles o abreviaturas, dichas marcas deberdn
precisamente llevar de una manera ostensible el nombre del dueiio
de laindustria, el nombre de la negociacién, fabrica, etc., si lo tuviere
y la ubicacion de éstas.

.A su vez, la anotaclon de que habla el articulo 14 se refiere al
camblo de ubicacién del establecimiento en que se fabriquen o se

36



expendan los efectos que ampara una marca, o la circunstanclia de
fabricarse o expenderse estos mismos efectos en establecimiento
distinto de aquel en que antes se fabricaban o expedian.

10.- Utilizar indicaclones falsas {articulo 24).

11.- Poner en una marca la indicacion de estar registrada en la
Oficina de Patentes y Marcas, sin que o esié (articulo 25).

12.- Reincidencla. El articulo 26 de este ordenamiento juridico,
nos dice que:

“Es reincidente todo aquel que ha cometido el
nuevo delito de que se le acusa, antes de que
hayan transcurnido cinco afios de la sentencia
ejecutoriada que lo haya declarado culpable
por cualquiera de los delifos de que habla
esta ley, y aunque el anterlor delito se haya
referido a ofra marca distinta de aquélla a
que se contraiga el nuevo delito."

La accién para perseguir cualesquiera de los delitos sefialados
anteriormente correspondia al Ministerio Publico y a toda persona
quese considerara petjudicada.

En el caso de los delitos marcados con los numerales 1 al 4 y en
el caso de coautoria o complicidad en la comision de los delitos, el
dueiio de la marca registrada tendria, ademds, el derecho de exigir
al autor del.dellto el pago de dafios y perjuicios.
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Esta misma ley le otorgaba al titular de la marca registrada ei
derecho de hacer que se le adjudicaran todos los productos que se
encontraran revestidos con la marca llegal, ya sea que estuvieran en
poder de la persona que se designara como autora del delito, ya en
poder de cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario;
pero era requisito indispensable para que se pudiera ejercitar ese
derecho, que el duefio de la marca no hublera omitido poner en ella
ninguna de las leyendas obligatorias exigidas por el articulo 9, es

decir;

I, Las que usen los fabricantes, industriales,
agricultores, etc,, “Marca Industrial
Registrada", o bien, "M. Ind. Rgtrda.", nimero
y fecha del registro;

Il. Las que usen los comerciantes “"Marca de
Comercio", o bien, "M, de C. Rgirda.", nimero
y fecha del registro;

. Cuando las marcas conslstan en nombres,
denominaciones, leyendas, etc, o en letas
iniciales o abreviaturas, o cuando consistiendo
en signos que no sean lelras, vayan
acompaiados  éstos  con  nombres,
denominaciones, etc, o lelras Iniclales o
abreviaturas, dichas marcas deberdn
precisamente llevar de una manera ostensible
el nombre del duefio de la industda, el nombre
de la negociacién, fdbrica, etc, si lo tuviere, y
la ubicacién de éstas.



El duefio de la marca igualmente tenia derecho a que se le
entregaran todas las marcas instumentos del delito que se
encontraran en poder del autor de dicho delito o de sus complices y,
en su caso, que se le entregaran también los utensilios o aparatos
especlalmente dedicados a la fabricacién de las expresadas marcas
(articulo 29).

De ia misma manera, el dueiio de la marca podia pedir ai juez,
ya fuera antes de entablar la demanda respectiva o durante el
julcio, el aseguramiento de los objetos antes mencionados y nombrar
bgjo su responsablildad un depositario de ellos pero, para que esto
fuera procedente, el duefio de la marca tenia que cumplir los
sigulentes requisitos (articulo 30):

I, Presentar el certificado de la Oficina de Patentes y Marcas
que acreditara que la marca en cuestion estaba debidamente
registrada;

Il. Comprobar por medio del fitulo comespondiente
debidamente registrado en la misma oficina, que el autor era el
dueiio de la marca en ese entonces;

lil. Comprobar, por cualquier medio legal, el cuerpo del dellto;

IV. Dar una caucién suficiente a juicio del Juez.
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3. LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE
26 DE JUNIO DE 1928%

En esta ley, fundamentalmente se consignan como delitos los
consignados en la anterior Ley de Marcas Industriales y de Comercio
del 25 de agosto de 1903,

Los Unicos camblos que encontramos en esta nueva ley son,
ademds de los de redaccién que no alteran sustancialmente el
contenido ni el significado de la ley, los siguientes:

1.- Se suprimen los delitos consignados en los numerales 8,9 y 10
antes transcritos, referentes a lo siguiente:

- £l que con dolo simplemente venda, ponga en venta o
circulaclén efectos que tengan fijadas marcas, marbetes, etiquetas,
etc. en las que se hagan indicaciones falsas, ya sea de una manera
expresa o Insidiosa sobre la naturaleza y constitucion de los objetos
que amparen.

- El que, teniendo una marca legalmente registrada, no le
ponga las leyendas que previene la fraccién |l del ariculo 9 o no
ponga, en su caso, la anotaclon a que se refiere la parte final del
articulo 14,

# Diario Oficlai de la Federacion de 27 de julio de 1928
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- Utilizar indicaciones falsas

Asimismo, esta ley prevé un nuevo delito que no contemplaba
ia abrogada Ley de Marcas industriales y de Comercio, consistente
en que, con falsas prefensiones en el ejercicio del comerclo, una
persona realizara conductas tendentes a desacreditar los productos
de un competidor, o que por cualquier medio tratara de producir
confuslén de sus productos con los de este Ultimo (articuio 78).

La accién para persegulr cualquiera de los deiitos aqui
establecidos se tramitaba de la misma forma que la establecida en
la ya cltada Ley de Marcas industriales y de Comerclo.

En esta Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales ya se
prevé, aunque no de una forma muy clarg, un procedimiento de
declaracién administrativa de falsificacion, imitacién o uso ilegal de
una marca, hombre o aviso comerciales, ia cuai dictaria el entonces
Departamento de la Propledad industrial (anteriormente Oficina de
Patentes y Marcas).

4. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE
DE 19427

En esta ley adn se les sigue considerando como delltos a las
conductas Violatorias de ios derechos de propledad industrial, mds

» Diario Oficlal de la Federacién de 31 de Diclembre de 1942
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ain, en esta ley se prevé un mayor nimero de delitos que los
establecidos en las leyes anteriores,

En resumen, los delitos establecidos en esta ley en relacién con
los signos distintivos, andlisis de los cuales es motivo de este frabadjo,

son los siguientes:

1.- Utllizar sin autorizacion de los poderes competentes, ya sea
como marca no registrada o ya como elemento de ésta, los escudos
de amas de los diversos Estados de la Federacion, ciudades
nacionales o extranjeras, o las banderas y otros emblemas de estado
de los diversos palses extranjeros, contemplados en la fraccion VIl
del arficulo 105 de esta Ley, o su imitacion, o los sellos o troqueles
oficiales de confrol y de garantia adoptados por ellos.

2, Ulilizar, sin consentimlento de los interesados, o, s han
fallecldo, de sus herederos o parientes hasta el tercer grado, ya sea
como marca no regisirada o ya como elemenfo de esta, los
nombres, fimas, sellos y retratos a que se reflere la prohibiclon
contenida en la fraccion IX del arficulo 105 de este Ordenamiento.
Esta fraccion establece que no se podran ulilizar dichos nombres,
firas, sellos y refratos sin la autorizacién de los interesados o, si han
fallecido, de sus herederos o parientes hasta el tercer grado.

3. Utilizor, ya sea como marca no registrada o ya como
elemento de ésta, las palabras, figuras, denominaciones, signos,
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escudos o emblemas, cuyo regiétro como marca prohiben las
fracciones Vi, Vil y X del articuio 105 de esta Ley, es decir, todo lo
contrario a ia moral, @ las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas;
y todo aquello que tienda a ridiculizar personas, |deas u objetos
dignos de consideracién; ias armas, escudos y emblemas naclonales
y el emblema de la Cruz Rojq, y la denominacién Cruz Roja o Cruz de
Ginebra.

4, Fijar o utllizar en sus productos: marcas, marbetes, etiquetas, u
ofros medios semejantes, en los que se hagan indicaciones falsas, de
una manera expresa o Insidiosa, sobre la naturaleza, constitucién u
origen de los articulos que amparen,

5. Dolosamente vender, poner en venta o circulacion los
efectos marcados de la forma descrita anteriormente.

6, Emplear una marca registada legalmente, sin
consentimiento de su duefio, para amparar articulos simllares.

7. Poner en sus efectos una marca que sea imitacién de ia
legalmente registrada, de tal modo que consideradas ambas en
conjunto o atendiendo a los elementos que de esta Ultima hayan
sido reservados, puedan confundirse una con otra,
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8. Poner en sus efectos una marca que, aunque haya sido
registrada de acuerdo con las leyes de 1889 o de 1903, resulte una
falsificacion o imitaclon de ofra registrada con anterioridad.

9. Dolosamente vender, poner en venta o circulaciéon efectos
marcados de la manera que expresa el punto anterior.

10. Los Impresores, litografos, etc., dolosamente fabricar marcas
que resulten falsificacldn o Imitacion de dalguna legaimente
registradaq, o para ser usadas lliegalmente,

11, Dolosamente vender, poner en venta o clrculacion las

marcas referidas anteriormente.

12, Vender, poner en venta o circulacion, sin consentimiento del
dueiio de una marca registrada legalmente, los productos que
distinga esa marca, después de haber alterado, sustituido o suprimido

~ parcial o totalmente la marca registrada colocada en los articuios

amparados por la misma.

13, Fijar una marca original a los productos después de alterar
éstos de una manera cualquiera, Este caso y el establecldo en el
punto anterior se equiparan a la falsificacion,

14, Hacer uso de una marca, registrada o no que, ya sea por su
simple aspecto o por las ieyendas o Indicaciones que la acompaiien,



pueda inducir al publico en emror sobre la procedencia de los efectos
en que haya sldo fijada dicha marca.

15. Dolosamente vender, poner en venta o circulaclén, efectos
sefialados con una marca que tenga los vicios indicados en el punto
anterior,

La ley establece que se presumira el dolo, cuando se trate de
marcas naclonales que contengan leyendas en idioma extranjero, o
de productos hechos en México al amparo de marcas extranjeras, si
no se indica en unas y ofras, de una manera ostensible y clara, la
procedencia nacional de los articulos.

16. Omitir Insertar en los productos nacionales amparados por
marcas, regisiradas o no, alguna de las leyendas obligatorias
establecldas por el articulo 145 de estaley, que a laletra establece:

“Art, 145~ Todos los productos nacionales en
los que se ulllicen marcas, registradas o no,
deberan llevar la leyenda “HECHO EN
MEXICO", o "ELABORADO EN MEXICO", §i se
trata de productos naturales, no elaborados,
la leyenda sera: "PRODUCIDO EN MEXICO",.."

17, Usar una marca con la indicacion de hallarse registrada sin
estario realmente.
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18. Hacer aparecer que una marca registrada ampara
determinados productos, cuando no esté registrada para éstos.

19. Adicionar ia marca registrada con elementos no reservados,
con la tendencia ostensible y manifiesta de hacerlos aparecer como

registrados.

20, Con falsas pretensiones en el ejercicio del comerdo, tender
a desacreditar los productos de un compefidor o, por cualquier
medio, tratar de produclr confusion con el establecimiento, los

productos o los servicios de un competidor.

En esta ley notamos que sigue aumentando ei nimero de
delitos pero todos se refieren Unlca y exclusivamente a las marcas, a
pesar de ser una ley que ya habla de ia propledad industrial en
general,

5. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 30 DE DICIEMBRE DE 1975%

Aqui ya se le da un tratamiento diferente a las violaclones a los
derechos de la propledad industial por lo que respecta a los signos
distintivos, dlividiendo las conductas violatorias de derechos de
propledad industrial referentes a los mismos, en Infracclones y en
delltos. Asl, fos articulos 210 y 211 establecen, respectivamente, las

% Diario Oficlal de la Federaclén de 10 de febrero de 1976
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infracciones administrativas y ios delitos, enumerandolos claramente
y distinguiendo unas de ofros,

Asl, se consideran infracciones administrativas las siguientes:

1.- Usar una marca parecida en grado de confusién a otra
registrada, si dicha confusién ha sido declarada por la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial, para amparar los mismos o similares
productos o servicios que los protegidos por la registrada (F.ll)

2.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada
como elemento de un nombre comercial o de una denominacién
social, siempre que dichos nombres estén relacionados con
establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos
por la marca (F. lll)

3.- Usar, dentro de la zona geogrdfica en que resida la clientela
efectiva, un nombre comercial semejante en grado de confusién
con ofro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un
establecimiento industial, comercial o de serviclos, del mismo o
similar giro (F.IV).

4.- Poner en venta o en clrculacion productos u ofrecer
servicios, indicando que estan protegidos por una marca registrada
sin que lo éstén. Cuando el registro haya quedado definitivamente
anulado, revocado, cancelado, caduco o extinguido, se incurmira en
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la infraccién después de un afio de que haya causado ejecutoria la
resolucion comespondiente o que haya operado ia caducidad,

cancelacion o extincion (F. V).

5~ Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que
se refieren las fracciones VI, VI, IX, X, X, XIl, XIll, XVill y XIX del
articulo 91 de esta ley (F. Vill).

Bl referido ariculo 91 establece lo gue se considera no
registrable como marca y las fracclones indicadas establecen que
no son reglistrables como marca....

Vil.- Las que reproduzcan o imiten sin auforizacion
escudos, banderas y emblemas de cualquier pals,
Estado, Municipio o divislones politicas similares; asf
como las denominaciones Yy siglas de
organizaciones Intermaclonales, gubemamentales,
Intergubemamentales, no gubernamentales o de
cudlquier  ofra organizacion reconocida
oficiaimente; asi como la designacién verbal de los
mismos.

Vill- Las que reproduzcan o imiten signos o
punzones oficlales de control y garantia adoptados
por un Estado, sin autorizacléon de la autoridad
competente.

IX.- Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes
de banco y ofros medios oficiales de pago
nacionales o exitranjeros o las monedas
conmemorativas,

X.- Las que reproduzcan o imiten condecoraciones,
medadilas u otros premios obtenldos en exposiciones,
ferias, congresos, eventos culturales o deportivos
reconocidos oficialmente.
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Xi.- Los nombres, seuddnimos, firmas, sellos y retratos
de personas, sin consentimiento de los interesados o,
si han faliecido, de sus ascendientes o
descendientes de grado mds proximo.

Xil.- Los titulos de obras literarias, artisticas o
clentificas o los persongjes ficticios o simbdlicos,
salvo con el consentimiento de su autor, cuando
conforme a la ley de la materia, éste mantenga
vigentes sus derechos; asi como los personajes
humanos de caracterizacion, si no se cuenta con su
conformidad.

Xill.- Las palabras simples o compuestas de lenguas
vivas extranjeras y las construidas arfificiosamente
de modo que por su grafismo o fonéfica parezcan
voces exiranjeras, cuando la marca se solicite para
aplicarse a arficulos o servicios que el solicitante
produzca o preste exclusivamente en el pais o en
cualquier otro pafs de habla espafiola.

XVill.- Una marca que sea semejante a olra ya
registrada y vigente, aplicada a los mismos o
similares productos o servicios, en grado tal que
pueda confundirse con la anterior, fomandola en su
conjunto o atendiendo a los elementos que hayan
sido reservados,

XiX.- Una marca que sea idéntica o semejante en
grado de confusion a un nombre comercial
aplicado a los mismos o similares servicios que se
presten en el establecimiento cuyo nombre
comeirclal se haya usado con anterioridad.

é.- Usar, sin la autorizacién comespondiente, una denominacién
de origen (IX).

Ahora bien, la misma Ley de Invenciones y Marcas regula lo
Telativo a los delitos en materia de signos distintivos, especificamente
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lo respectivo a las Marcas y Nombres Comerciales, los cuales son los

sigulentes:

Art, 211.- Son delifos....

IV. Usar, sin consentimiento de su tltular, una
marca registrada para distingulr los mismos o
similares produclos o servicios que aquélla
proteja.

V. Ofrecer en venta o poner en circulaclon los
productos a que se refieren las fracciones |, Il y
IV del presente articulo o aquellos a que se
conlrae la fracclon It del articulo 210, no
obstante la declaratoria de confusién que la
misma prevé; o bien, productos protegidos por
una marca registrada, habléndolos alterado.,
Lo previsto en la presente fraccién sera
aplicable, en lo conducente, tratdndose de
marcas de serviclo,

VI, Ofrecer en venta o poner en clrculacion
productos protegldos por una marca
registrada, después de haber alterado,
susiituido o suprimido parcial o tolalmente
ésia,

Vi, Usar, denfro de la zona geogrdfica que
abarca la clientela efecliva, un nombre
comercial igual a otro que ya esté slendo
usado por un fercero, para amparar un
establecimienfo industial, comercial o de
servicios, del mismo glro.”
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En esta ley notamos que, ademds de incluir infracciones
administrativas aunadas a los delitos, ya se menciona y profege a los

Nombres Comerciales.

6. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 27
DE JUNIO DE 19912

Este arficulo fambién hace una diferenclaclén clara de lo que
se conslderan Infracciones administrativas y delitos, imponiendo una
penalidad distinta para cada uno de ellos.

En el articulo 213 de esta ley encontramos, de manera
enunclativa, lo que son las infracclones administrativas y, para
efectos de lo dispuesto en el presente frabdjo, a continuacion me
pemito menclonar Unicamente las Infracciones administrativas
referentes a los signos distintivos, mismas que son las siguientes:

1.- Poner a la venia o en clrculacién productos u ofrecer
serviclos, 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 incumia en infraccién después de
un ailo de la fecha de caducldad o, en su caso, de la fecha en que
haya quedado firme la declaracién conespondiente (F. lll).

3 Diarlo Oficial de la Federacién de 27 de junio de 1991
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2.- Usar una marca parecida en grado de confusion a otra
registrada, para amparar los mismos o similares productos o serviclos
que los protegidos por la regisirada (F. 1V},

3.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada
como elemento de un nombre comercial o de una denominacién o
razén soclal, o viceversa, siempre que dichos nombres estén
relacionados con establecimientos que operen con los productos o

servicios protegidos por la marca (F. V).,

4.- Usar, dentro de {a zona geogrdfica de la clientela efectiva o
en cualquler parte de ia Republica, en el caso previsto por el articulo
105 de esta ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado
de confusidn, con ofro que ya esté siendo usado por un tercero, para
amparar un establecimiento Industial, comercial o de servicios del

mismo o similar giro {F. Vi}.

5.- Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que
se reflere el artfculo 40, y las fracciones VIi, VIII, IX, X), Xili, XIV y XV
del articulo 90 de esta ley (F. Vi)

é- Usar una marca previamente registrada como
denominacién o razén soclal 0 como partes de éstas, de una
persona moral cuya aclividad sea la produccién, importacién o
comerclalizaclén de bienes o servicios iguales o similares a los que se
aplica la marca registrada, sin el consentimiento manifestado por
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escrito del titular del registro de marca o de la persona a quien éste
haya concedido licencia (F. VIIi).

7.- Intentar o lograr el propdsito de desprestigiar los productos,
los servicios o el establecimiento de otro, No estar@ comprendida en
esta disposiclon, la comparaddn de productos o serviclos que
ampare la marca con el propésito de informar al pUblico, siempre
que dicha compracién no sea tendenciosq, falsa o exagerada en los
téminos de la Ley Federal de Proteccién al Consumidor (F. X}, ¥...

El articulo 214 de esta ley nos da una pauta a seguir para el
establecimiento de las sanciones que se pueden imponer a quien
infinga un derecho de propiedad industrial derivado de la presente
ley, pudiendo imponer ias sigulentes sanciones:

I- Multa hasta por el importe de diez mii dias
de salario minimo general vigente en el Distrito
Federal; '

Il- Multa adicional hasta por el importe de
quinientos dias de salado minimo general
vigente en el Distrito Federal, por cada dia que
persista la Infraccién.

lit.- Clausura temporal hasta por noventa dias.
iV, Clausura definitiva,

V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.
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Por otra parte, en el articulo 223 del mismo ordenamiento
juridico se encuentran confenidas las conductas viclatorias de
derechos que se consideran como delitos, mismos que a
confinuacion menciono solamente en lo referente a los signos
distintivos:

1.- Usar una marca registradq, sin el consentimiento de su fitular
o sin la licencia respectiva, en productos o serviclos Iguales o
similares a los que la marca se aplique {F. Vl).

2.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos iguales o
similares a los que se aplica una marca registrada, a sablendas de
que se usd ésta en los mismos sin consentimiento de su tituiar (F, VII).

3.- Ofrecer en venta o poner en clrculaclén productos a los que
se aplica una marca registrada que hayan sido ailterados (F.VIil).

4.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que
se aplica una marca reglstrada, después de haber dlterado,
sustituido o suprimido total o parciaimente ésta (F. IX).

5.- Continuar usando una marca no registrada pareclda en
grado de confusién a ofra registrada, después de que la sancion
administrativa Impuesta por esta razén haya quedado firme (F. X).



6.~ Ofrecer en venta o poner en circulacion los productos o
prestar los servicios con las marcas a que se refiere la fraccidn
antetior {F. XI}.

7. Usar sin auforizacion o licencia comespondiente una
denominacién de origen (F. XHi).

B articulo 224 del mismo ordenamiento juridico es el que
establece la pendliidad comrespondiente a ios delitos, misma que es

de la forma siguiente:

“Art. 224.- Se Iimpondran de dos a sels ailos de
prisién y muita por el importe de clen a diez mil
dias de salario minimo general vigente en el
Distrito Federal, a quien cometa los delifos que
se sefialan en el articulo anterior, excepto los
previsios en las fracciones X y XI, en cuyo caso
las sanciones serdn de seis meses a cuatro
anos de prision y mulla por el importe de
cincuenta a cinco mil dias de salario minimo
general vigente en el Distiito Federal."

De la exposicion que hemos realizado de las leyes
anferiormente expuestas vemos que, en un principlo, no se
penalizaba a las conductas violatarias de los derechos de propledad
indushial, con excepcidn de lo referente a la falsificacion de marcas
{ley de 1889).

Hacia el afo de 1903 hubo una mayor regulacion y
pendlizacién de las conductas violatorias de los derechos derivados
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de una marca registrada puesto que, en la Ley de Marcas Industriales
y de Comercio de 1903 se encuentran tipificadas como deiito 12
conductas.

En la ley de 1928 se supiime el nUmero de delitos establecidos
en la misma pero, hacla 1942, se pendliza un mayor nimero de
conductas en relacién a las marcas Unicamente.

Del afo de 1975 a la fecha hay una tendencia a despenalizar
el mayor nimero de conductas posibles, convirtiendo algunas
conductas que estaban consideradas como delitos en infracciones
adminlstrativas , lo cual es benéfico puesto que, fundamentalmente,
ésto simplifica el trdmite para perseguir y sanclonar las conductas
violatorias de los derechos de propiedad industiial. Ademds, en la ley
de 1975 ya se protege a los nombres comerciales y, en 1991, a los
avisos comerciales,



CAPITULO I

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS EN
MATERIA DE MARCAS CONFORME A LA LEY VIGENTE
EN MEXICO

1. las reformas de 1994 a la ley de 1991 2,
Concepto de infraccidn 3. Infracciones en materia
de marcas 4. Puesta en venta de producios o
servicios Indicando que estdn protegidos por una
marca registrada sin que lo estén 5. Uso de una
marca parecida en grado de confusidn 4. Uso de
una marca registrada como elemento de un
nombre comerciad o de una denominacién o
razén social 7. Uso de marcas consideradas no
registrabiss en términos de iey 8. Uso de una
marca registrada sin autorizacién o consentimiento
9. Puesta en venta o ckculacidn de productos
igudies o similares a los que se apiica una marca
registrada 10. Puesta en venta o clrculacién de
productos alterados que ostenten una marca
registrada 11, Alterar, sustitur o suprimir total o
parclaimente una marca registrada 12. Los deilitos
13. Concepto de delito 14, Los deiltos en maleria
de marcas segin el texto actuaimente en vigor
del ordenamiento mexicano 15, Faisificacién de
marcas 16, Reincldencia,



1. LAS REFORMAS DE 1994 A LA LEY DE 1991

En el Diario Oficial de la Federacion de fecha 2 de agosto de

1994, se publicé la Ley de la Propiedad Industrial, ordenamiento que

abrogaba asi a la hasta entonces vigente Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial de 1991.

Con la ley de 1994 se reformaron diversas disposiciones de la ley
de 1991, varias de ellas referentes a los signos distintivos, mismas que,
por ser materia del presente trabajo, menclonamos a continuacion:

La primera reforma sustancial la encontramos en el articulo 90
de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece los casos en que
una denominaclén no serd registrable como marca.

ARTICULO 90.- Se reformaron & de las 17 fracciones det articulo
90 de laley, que establece que no se registraran como marca:
V.- Se cambié la palabra "los nUmeros" por “los digitos”,

Con esta reforma se entiende que los digitos (del 0 al 9) son los
Unicos que no pueden ser registrados, a menos que estén
combinados o se acompafien de ofros elementos como signos,
disefios o denominaciones que les otorguen un cardcter distintivo, De
lo anterior también se puede deducir que los nimeros iguales o
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mayores a 10 se pueden registrar sin necesidad de acompafarios de

otros elementos distintivos.2

V.- Se adecué el texto y se incluyd "los simbolos o emblemas

de.""

Xll.- Se adecué gramaticaimente para Incluir que, sl la parte
interesada ha muerto, no serdn registrables fos nombres, seuddnimos,
firmas y retratos de personas, sin consentimlento, en primer lugar, del
cényuge, en segundo lugar, de los parientes consanguineos en linea
recta y, en tercer tugar, de los parientes por adopclon y colaterales,
ambos hasta el cuarto grado, “...en su arden...".

Xlil.- Se precisa a las obras intelectuales, titulos de publicaciones
y difusiones periddicas {entre otras que ya disponia la Ley de
Fomento y Proteccion de la Propiedad Indushial), a menos que el
fitular del derecho lo autorice expresamente,

Esta reforma amoniza con lo que al efecto dispone la Ley
Federal de Derechos de Autor de agosto de 1991.

XV.- Por lo que respecta a las marcas notoriamente conocidas,
la LP.. elimina mucha de la facultad discrecional con que contaba
el IM.P.l. para determinar cudndo una marca es o no notoriamente
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conocida, en virtud de que ya nos dd una definicion de lo que es
una marca notoriamente conocida, esto es, cuando un sector
determinado del publico o de los circulos comerciales del pais,
conoce la marca como consecuencia de las actividades
comerciales desamolladas en México o en el extranjero por una
persona que emplea esa marca en relacién con sus productos o
servicios, asi como el conocimiento que se tenga de la marca en el
temitorlo, como consecuencia de la promocién o publicidad de la
misma,

Se dice que esta reforma es positiva, pero el problema surge
cuando el examinador esté estudiando ia marca que se desea
registrar, en vitud de que en México no existe un procedimiento de
oposicion para el registro de una marca, por lo tanto, el examinador
sabrd cudndo una marca es notoriamente conocida cuando el
articulo que proteja la misma se publicite en television, radlo, revistas
o cualquler olro medio masivo de comunicaclén, pero el problema
surgird cuando el producto sea notoriamente conocldo en una rama
especifica, por ejemplo quimica o medicina y que no sea conocido
por toda la gente, en este caso, por el examinador que no sabrd
cuando objetar una solicitud de registro de marca.

Por esta razén, creemos que seria efectivo el incluir en la ley un
procedimiento de oposiciéon para el registro de una marca, puesto
que ésto ayudaria a los examinadores de marcas a saber cuando
objetar una marca.
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XVI- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusion a ofra en tramile de registro presentada con anterioridad o
a una regisrada y vigente, aplicada a los mismos o similares
productos o servicios...

Anteriormente, esta fraccion hablaba solamente de marcas
registradas y con esta reforma se cura un error consistente en que no
habla ninguna razén ldgica para no considerar oponibles a las
solicitudes que se hubieren presentado con anterioridad a la fecha
en que se pretende registrar ofra marca puesto que, aun cdondo
todavia no es una marca registrada, al contar con una solicitud de
marca se puede aplicar el principio de "primero en flempo, primero
en derecho"”, es declr, si existen dos solictudes de marca respecto de

. la misma denominacién, tendr@ derecho a registrarla el que la haya

solicitado primero.

XVIl.- Se elimina la posibllidad de que el usuario de un Nombre
Comercial pueda solicitar la marca para que e fitular del nombre
comercial sea quien pueda registrarlo, siempre y cuando no exista
ofro nombre comercial idéntico publicado.

ARTICULO 91.- Este articulo prohibe el uso de marcas registradas

o semejantes en grado de confusion como parte de

denominaciones, razén social, nombre comercial,
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Esta prohibicién se extiende a marcas semejantes en grado de

confusién.

ARTICULO 92.- La ley no introduce ningun aspecto novedoso en
lo referente a las importaciones paraleias, Unicamente se adiclona la
fraccién lil que establece que "El registro de una marca no produclrd
efecto alguno contra:

“lil- Una persona fisica o moral que aplique su
nombre, denominacién o razén social a los
productos que elabore o distibuya, a los
serviclos que preste, o a sus establecimientos,
o lo use como parte de su nombre comercial,
slempre que lo aplique en la forma en que
esté acostumbrado a usarlo y que tenga
caracteres que lo distingan claramente de un
homénimo ya registrado como marca o
publicado como nombre comerclal.

la redllzaclén de cualquier actividad
contemplada en el presente articulo no
constituird infraccién administrativa o delito en
los términos de esta Ley.”

ARTICULO 93.- Se elimina la posiblidad de reclamar todo el
rubro de la clase, puesto que ahora se tienen que especificar los
productos que se quieren proteger.

-S6lo deberdan especificarse productos o servicios de una misma
clase,
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- Los productos o servicios se indicardn con los nombres o

denominaciones que aparecen en la lista de clasificacion.

Con esto se amplia la posibilidad de que, si una persona solicita
el regisfro de la marca "X" para proteger trajes de bafo,
comprendidos en la clase 25 de la clasificacion internacional, otra
persona podrd solicitar el registro de la misma marca "X" para
proteger abrigos, los que también estan comprendidos en la misma

clase 25 internacional,

Esta situaclon podria provocar, en un momento dado,
confusion entre el publico adquirente de los productos, puesto que
pueden llegar a pensar que tanto los trajes de bafio como los abrigos

son fabricados por la misma persona fisica o moral,

Por ofro lado, con ésto se obliga al titular de una marca a
solicitar un registro para los productos o los servicios para los que la va
a aplicar y utllizar efectivamente, sin impedir que otra persona solicite

el registro de la misma marca para productos o servicios que, aungue

se encuentren comprendidos en la misma clase, sean diferentes.

Lo que los examinadores del LLM.P.l. deben de cuidar, es no
otorgar registros de marcas idénticas o similares en grado de
confusion que se apliquen a productos o servicios que el publico

pueda confundir o relacionar.
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ARTICULO 113.- La fraccion Il de este articulo anteriormente
disponia que, al solicitar el registro de una marca, se tenla que
proporcionar la fecha de primer uso de la misma y, en caso de que
no se llegara a mencionar, se nos requeria para que en un plazo de
dos meses la mencionaramos, lo cual dilataba los tramites del
registro. Ahora esta fraccion se reformé y si no se menciona: en la
solicitud la fecha de primer uso de la marca, se presumira que no se
hausado.

Esta reforma es buena desde el punto de vista que agiliza el
trdmite de registro de una marca, puesto que no nos giran un oficio
de requisitos que dliata los tramites.

El problema aquf es saber si es procedente proporcionar la
fecha de primer uso después de presentada la solicitud, ya que la ley
no hace mencién alguna del derecho del solicitante de una marca
de proporcionar posteriormente, en su caso, la fecha de primer uso
de una marca.

ARTICULO 118.- Se derogé la fraccién IV que establecia que,
para reconocer y oforgar prioridad, debia existir reciprocidad en el
pals de origen, Es declr, ahora con esta reforma, aunque en un pais
determinado no esté regulado lo relativo al derecho de prioridad y,
por lo tanto, ia misma no se pueda reclamar ni otorgar, México, a
través del L.M.P.i., s reconocerd Ia prioridad que se reclame en base
a solicitudes presentadas en el pais en cuestion,
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ARTICULO 120~ Se refiere al examen de forma. Se derogd lo
relativo a este articulo que establecia un plazo de dos meses para
cumplir con algun requerimiento, en virtud de que se pretende reunir
en un sdlo oficio el resultado de los examenes de forma y fondo, es
decir, si después del estudio que se hace de una solicliud el IMPl,
nota que, por ejemplo, a la misma no se acompaid el poder que
acredita la personalidad del apoderado {examen de forma) y que,
por ejemplo, existe una anterioidad oponible al registro de la
solicitud de marca (examen de fondo), comunicard ambas
circunstancias al fitular de la solicitud de marca en un solo oficio,

Esta reforma es positiva en vitud de que agiliza los tramites de
registro, puesto que otorga al titular de la solicitud de marca un plazo
de Unicamente dos meses para contestar y cumplr con el
requerimiento derivado de los examenes de forma y fondo y no dos
meses por cada uno, como se hacla anferiormente.

ARTICULO 121.- Disponia que, al momento de presentarse la
solicitud para el registro de una marca, debian de cumplirse los
requisitos establecidos por el articulo 113 fracclones |, Il y IV de la ley,
que se referian a proporcionar:

|- Nombre, nacionalidad y domicilio del
solicitante;

li- € signo distinfivo de la marca,
mencionando si es nominativo, innominado o
mixto y, en su caso, sl es fridimenslonal;

IV.- Los productos o servicios a los que se
aplicaran las marcas,
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Con la reforma se exige cumplir con mas requisitos ademas de
los establecidos anteriormente, previstos en los articulos 114, 179 y
180 de la ley, consistentes en;

1." Acompaiiar el pago comespondiente, asi como los
ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o
mixta,

Sorprendentemente y con el objeto de "agillizar los tramites"
se exige que, al momento de presentar la solicitud, se acomparne
el pago de aprovechamientos por el estudio de la solicitud,
registro y expedicion del fitulo, aln cuando no sepamos si la
marca sujeta a registro se va a conceder o no, En caso de que el
LMP.l. nos niegue el registro de una marca, a pesar de ya haber
pagado una cantidad corsiderable inciusive por la expedicion del
fitulo, no nos devuelven el dinero que pagamos, lo cual es injusto,

2. Que la saiicitud esté redactada en idioma espaiiol o, en su
caso, acompanar su traduccién al espafiol,

3. Que esté firmada por el interesado o por su representante.
Ademds, el articulo § del reglamento establece que las

promociones presenfadas en idioma diferente al espafiol, ya no se
requiere que sean traducidas por perito autorizado,



De acuerdo al reglamento, se pueden presentar promociones
via fax, siempre que al otro dia se presente el original con todos sus -
anexos.

ARTICULO 122 BIS.- Establece una prémoga automalica de dos
meses para dar contestacion a un oficio de requerimientos, es decir,
sl tenfa hasta el 30 de enero para dar contestacién a un oficio, con la
prémroga automdtica se amplia el plazo hasta el 30 de marzo del
mismo afio, siempre y cuando se pague, dentro de esos dos meses
de prérrogaq, la cantidad que sefiale la tarifa corespondiente.

ARTICULO 123.- Este articulo es el referente a la presentacion de
las solicitudes de marca y establece que se tomard como fecha de
presentacién aquélia en la que se solicite un nuevo tramite, en su
caso.

ARTICULO 125.- Actuaimente, al presentar una Solicitud de
Registro de Marca, se debe pagar la tarifa corespondiente al estudio
de la solidiud y a la expedicién del Titulo de Registro de Marcay el
LMP.l., una vez conciuido el trdmite de la solicitud, expedird el titulo
sin mediar ningin oficio, Con esto se pretende agilizar los framites,
puesto que ya no se paga al final la Cila a Pago, sino desde el
principio, ahorando con esto Hempo para la concesién del Titulo de
Marca. El inconveniente de este sistema, como ya lo mencionamos,
es que no se prevé en la ley ningdn medlo para solicitar la
devolucion del pago de aprovechamientos en caso de que se
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niegue el registro de una marca, lo cual es injusto para el solicitante

de un registro de marca que pagard por algo que no se va a expedr,

ARTICULO 130.- Aqui se establece la caducidad por no uso de

marcas,

Anteriormente, se establecia en la ley la poshbilidad de
demandar la caducldad de una marca registrada por el no uso en
un periodo de fres aios confados a parlir de la fecha de concesidn

de la misma,

Ahora, para que proceda la caducldad de una marcq, es
requisito el no uso de la misma en un periodo de 3 afios lnmediatosk
anteriores a que se presenle la solictud de declaraclén
administrativa de caducldad, salvo gque existan clrcunstancias que
estén fuera del control del titular del registro por las que no se pueda
ulilizar la marca, como restricciones para las importaciones u ofras
restiicciones gubermnamentales.

La ley define como causas justificadas, aquellas circunstancias
surgidas independientemente de la voluntad del fitular, como el
impedimento para las importaciones, etc.

ARTICULO 132~ Se derogd lo relativo a ias marcas vinculadas.



ARTICULO 134.- Este articulo nos da la posibilidad de obtener la
renovacién de una marca reglstrada cuando no se haya usado ésta,
si es que existen causas justificadas,

ARTICULO 135.- Dispone que el uso de una marca registrada
sobre ofras clases surlira efectos y beneficlard a las otras marcas.

ARTICULO 136.- Anteriormente, sélo se podian licenciar marcas
registradas. A_hora nos dan la oportunidad de licenciar expedientes
de marca en trdmite e inscribir dicha licencia en el |.M.P.l.

Respecto del Contrato de Licencia de Uso de Marcas, el
reglamento establece lo sigulente;

- Se puede presentar omitiendo las cldusulas relativas a regalias,
informacién confidencial, econdémica, efc.,

- La solicitud de Inscpripcién podra ser presentada por
cualquiera de las partes: licenclante o licenclatario,

LAS REFORMAS A LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

ARTICULO 179.- La LF.P.Pl. hablaba de que las solicitudes o
promociones dirgidas al instituto debfan presentarse en idioma
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espaiol. Ahora, la LPI. establece la posibildad de que los
documentos que se presenten en Idioma diferente, deberdn

acompaniarse de su fraduccion al espafiol.

ARTICULO 181.- En este articulo se establecen las formas en las
que el mandatario de unasolicitud deberda acreditar su personalidad
Y. ademds de las ya mencionadas en la LF.P.P.l., establece la
siguiente:

Il.- Mediante carta poder simple suscrita ante
dos testigos, cuando en el caso de personas
morales se trate de solicitudes de patentes,
registros o la Inscripcién de licencias o sus
transmisiones,

En este caso, en la carta poder deberd
manifestarse que quien la otorga cuenta con
facultades para ello, y citarse el instrumento
en el que consten dichas facultades.

ARTICULO 186.- Anteriormente, el primer pdrrafo de este articulo
establecia que: "Los expedientes en trdmite sélo podran ser
consultados por el solicitante o su representante, o personas
autorizadas por el mismo, excepto cuando dichos expedientes sean
citados como anterioridad a otro solicitante.”

Ahora, el mismo articulo 186 de la Ley de la Propiedad Industial
establece que los expedientes de patentes, modelos de ufilidad y
disefios industriales en tramite, slo podran ser consuitados por el

solicitante o su representante, o personas autorizadas por el mismo,
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excepto cuando dichos expedientes sean citados como anterioridad
a ofro solicitante o cuando se ofrezcan como prueba en un
procedimiento de declaracién adminisirativa, deblendo observarse
las medidas necesarias para preservar la confidencialidad.

Ademds, al Ultimo pdmrafo del mencionado articulo se le
agregd lo siguiente; “..Igual obligaclon tendrd el personal de
organlsmos publicos o privados que pudieran conocer dicho
contenido en apoyo al instituto en el ejerciclo de sus funciones."

ARTICULO 190.- Por regla general, los documentos y pruebas
anexos @ una solicitud de declaracién administrativa deberan
presentarse en original o en coplas debidamente cerﬂﬂcadds, pero
este articulo dispone que cuando se ofrezca 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 comespondiente o, en su caso, el
cotejo de ia copia simple que se exhiba,

ARTICULO 192- A este articulo también se le adicioné un
pdarafo, que establece que se le oforgard valor probatorio a las
facturas expedidas y a los inventarios eiaborados por el fitular o
licenciatario.

ARTICULO 192 BIS.- Este articulo no existia en la abrogada Ley
de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, y establece:
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“Para la comprobacion de hechos que
puedan constitutir violaclon de alguno o
algunos de los derechos que protege esta Ley,
o en los procedimientos de declaracion
administrativa, el Instituto podrd valerse de los
medios de prueba que estime necesarios,

Cuando el fitular afectado o el presunto
infractor hayan presentado las pruebas
suficientes a las que razonablemente tengan
acceso como base de sus pretensiones y
hayan indicado alguna prueba perlinente
para la sustentacion de dichas pretensiones
que esté bajo el control de la contraiia, el

-Insfituto podrd ordenar a ésia la presentacion

de dicha prueba, con apego, en su caso, a las
condiciones que garanticen la proteccléon de
informacion confidencial,

Cuando el fitular afectado o el presunto
Infractor nieguen el acceso a pruebas o no
proporcionen piuebas perinentes 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 condicion de que se conceda a los
interesados la oportunidad de ser oldos
respecto de los argumentos y las pruebas
presentadas."

ARTICULO 193.- Este oﬁlculo es el referente a la concesion de un
mes que otorga el LM.P.. al titular afectado para que manifieste por
escrifo lo que a su derecho convenga respecto a la solicitud de
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declaracién administrativa de nulldad, caducidad o cancelacién y
se le adicioné el siguiente pamrafo: “..En los procedimientos de
declaracion administrativa de infraccidn se estard a lo dispuesto en
los articulos 209 fraccién IV y 216 de esta Ley."

ARTICULO 197.- Este articulo enumera los requisitos que debe
contener el escrito de Declaracién Administrativa y, en su fraccion |,
anteriormente decia: Nombre del titular afectado y, en su caso, de su
representante. Ahora, la Ley de la Propiedad Industrial aumenta y
dice: nombre del titular afectado o resunto infractor y en su
caso, de su representante.

ARTICULO 199.- Se refiere a las resoluciones administrativas que
se dictaran pero, en la LP), se agrega el siguiente pdamrafo:
“Tratdndose de procedimlentos de declaracion administrativa de
infraccién, en la misma resolucion se impondrd la sancién, cuando
ésta sea procedente.”

Los artficulos que van del 199 BIS al 199 BIS 8 son de nueva
creacién en la LPJ., ya que no existian en la abrogada Ley de
Fomento y Proteccion de la Propledad Industrial. Para tener un
conocimiento del contenido de dichos articulos, a confinuacién nos
permitimos reproducirios: ~

ARTICULO 199 BIS.- En los procedimientos de
deciaracion administrativa relativos a la
violacién de alguno de los derechos que
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protege esta Ley, el Instituto podrd adoptar las
siguientes medidas; _

|.- Ordenar el retiro de la circulacién o impedir
éstaq, respecto de las mercanclas que Infrinjan
derechos de los tutelados por esta Ley:;

Il.- Ordenar se refiren de la circulacion:

a) Llos objetos fabricados o usados
llegalmente; ‘

b} Los objetos, empaques envases, embaldjes,
papeleria, material publicitario y similares que
infriinjan alguno de los derechos tutelados por
esta Ley;

c) Los anuncios, lefreros, rotulos, papeleria y
similares que Infrinjan alguno de los derechos
tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumentos destinados o
ufilizados en la fabricacion, elaboracion u
obtencién de cuadlquiera de los sefialados en
los incisos a), b) y ¢) anteriores;

lli.- Prohibir, de inmediato, ia comerclalizacion
o uso de los productos con los que se viole un
derecho de los protegidos por esta Ley;

IV- Ordenar el aseguramiento de bienes,
mismo que se practicard conforme a lo
dispuesto en los articulos 211 a 212 BIS 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la
suspension o el cese de los actos que
constituyan una. violacion a las disposiciones
de esta Ley, y

74



Vi- Ordenar se suspenda la prestacion del
servicio o se clausure el establecimiento
cuando las medidas que se prevén en las
fracciones anteriores, no sean suficiente para
prevenir o evitar la violacién a los derechos
protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el
comercio, los comerciales o prestadores
tendran la obligacidn de abstenerse de su
enajenacion o prestacion a partir de la fecha
en que se les notifique la resolucion.

Igual obligacidon tendran los productores,
fabricantes, importadores y sus distribuidores,
quienes serdn responsables de recuperar de
inmediato los productos que ya se encuentren
en el comercio.

ARTICULO 199 BIS 1.- Para determinar |a
practica de las medidas a que se refiere el
articulo anterior, el Instituto requerird al
solicitante que:

I- Acredite ser el filular del derecho y
cualquiera de los sigulentes supuestos:

a) La existencia de una violacién a su
derecho;

b} Que la violacién a su derecho sea
inminente;

c) La existencla de la posiblidad de sufiir un
dano ireparable; y

d) La existencla de temor fundado de que las

pruebas se desiruyan, ocullen, pierdan o
alteren,
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Il.- Otorgue fianza suficiente para responder de
los dafios y perjuicios que se pudieran causar
a la persona en contra de quien se haya
solicitado medida; y

Ill.- Proporcione la informaclén necesaria para
ldenfificacion de los bienes, servicios o
estabiecimientos con los cuaies o en donde se
comete la violacioh a ios derechos de
propledad industrial,

La persona contra la que se haya adoptado ia
medida podra exhibir contrafianza para
responder de los dafios y perjuiclos que se
causen ai solicitante de ia misma, a efecto de
obtener su levantamiento.

El Instituto deberd tomar en consideracion la
gravedad de la infraccién y la naturaieza de
la medida soiicitada para adoptar ia practica
de ésta, determinar el importe de laflanza y ia
contrafianza,

ARTICULO 199 BIS 2-- La persona en contra de
qulen se haya ordenado alguna de las
medidas a que se refiere el articuio 199 BIS de
esta ley, tendrd un plazo de diez dias para
presentar ante el Instituto las observaciones
que tuviere respecto de dicha medida.

El instituto podra modificar ios términos de la
medida que se haya adoptado tomando en
consideracidn las observaciones que se le
presenten,

ARTICULO 199 BIS 3.- Ei solicitante de las
medidas provisionales a que se refiere el
articuio 199 BIS sera responsable dei pago de
los dafios y perjuicios causados a la persona
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en confra de quien se hublesen ejecutado
cuando: ’

l- La resolucidn definitiva que hubiese
quedado firme sobre el fondo de la
controversia declare que no existio violacion ni
amenaza de violacién a los derechos del
solicitante de la medida; y

Il.- Se haya solicitado una medida provisional y
no se hublese presentado la demanda o
solicitud de declaracion administrativa de
infraccién ante la autoridad competente o
ante el Institulo respecto del fondo de la
controversia, dentro de un plazo de veinte dias
confados a parir de la ejecucién de la
medida,

ARTICULO 199 BIS 4.- El Instituto pondrd a
disposicion del afectado la fianza o
conirafianza que se hublesen exhibido cuando
se resuelva el procedmiento de declaracion
administrativa de infraccién.

ARTICULO 199 BIS 5.- El Instituto decidird en la
resolucion definitiva del procedimiento de
declaracién administrativa de infraccién,
sobre el levantamiento o definltividad de las
medidas adoptadas,

ARTICULO 199 BIS 6.- En cualquler medida
provisional que se practique, debera cuidarse
que ésta no siva como medio para violar
secretos industriales o para realizar actos que
constituyan competencia desleal.

ARTICULO 199 BIS 7.- El solicitante s6lo podra
utilizar la documentacién relativa a la practica
de una medida provislonal para Iniciar el juicio
correspondiente o para exhibirta en los autos
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de los procesos en trdmite, con prohibicion de
usarla, divulgaria o comunicarla a terceros,

ARTICULO 199 BIS 8.- En los procedimientos de
declaraclén adminisirativa de infraccion, el
Instituto buscard en todo momento conclliar
los intereses de los Involucrados.

ARTICULO 209.- A la fraccidn il de este articulo que establecia
que en las actas se hard constar nimero y fecha del oficio de
comision que la motivé, se incluyd: “..incluyendo la idenfificacion del
inspector"”,

“Aslmismo, en la fraccién IX de este mismo articulo se daban §
dias al visitado para manifestar por escrifo observaclones a la visita y
ahora, en la Ley de la Propiedad Industrial, se amplia dicho término a
diez dias.

La fraccién X, establecia que debla constar “..nombre y fima
de quienes Iintervinieron en la dlligencia, incluyendo al inspector."”,
Ahora, se afiade lo sigulente: “..y, en su caso, la indicaciéon de que el
visitado se negé a fimar el acta.”

ARTICULO 211.- El Ultimo pamafo de este articulo hablaba de
delitos y ahora menciona a los hechos posiblemente constitutivos de
delifos,

También son de nueva creacion los siguientes articulos:
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ARTICULO 212 BIS.- El aseguramiento a que se
refiere el articulo 211 de esta ley podra recaer
en:

- Equipo, Instrumentos,  maquinaria,
dispositivos, disefos, especificaciones, planos,
manuales, moldes, clisés, placas, y en general
de cualquler ofro medio empleado en la
realizacién de los actos o hechos considerados
en esta ley como Infracciones o delitos;

Il- Ubros, registros, documentos, modelos,
muestras, efiquetas, papeleria, material
publicitario, facturas y en general de
cualqulera otro del que se puedan inferir
elementos de prueba, y

lll.- Mercancias, productos y cualesquiera ofros
blenes en los que se materialice la infraccién a
los derechos protegidos por esta ley.

ARTICULO 212 BIS 1.- En el aseguramiento de
blenes a que se refiere el articulo anterior, se
preferird como depositario a la persona o
institucion que, bajo su responsabilidad,
designe el solicitante de la medida.

ARTICULO 212 BIS 2- En el caso de que la
resolucién definitiva sobre el fondo de la
controversia, declare que se ha cometido una
infraccion administrativa, el Instituto decidirq,
con audiencia de las partes, sobre el destino
de los bienes asegurados, sujetandose a las
sigulentes reglas:

l.- Pondrd a disposicion de la autoridad judicial
competente los bienes que se hubiesen
asegurado, tan pronto sea nofificado de que
se haya iniciado el proceso tendiente a la
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reparacién del daio material o al pago de los
danos y perjuiclos;

ll.- Pondrd a disposiciéon de quien determine el
laudo, en el caso de que se opte por el
procedimiento arbliral;

- Procederd, en su caso, en los términos
previstos en el convenio que, sobre el destino
de los bienes, hublesen celebrado el fitular
atectado y el presunto Infractor;

V.- En los casos no comprendidos en las
fracclones anteriores, cada uno de los
interesados presentard por escrito, dentro de
los cinco dias sigulentes al en que se les dé
vista, su propuesta sobre el destino de los
bienes asegurados, que hubleran sido retirados
de la circulaciéon, o cuya comerciallzacion se
hubiera prohibido;

V.- Deberd dar vista a las partes de las
propuestas presentadas, a efecto de que, de
comun acuerdo, decidan respecto del destino
de dichos bienes y io comuniquen por escrito
al Instituto dentro de los cinco dias siguientes a
aquel en que se les haya dado vista, y

Vi~ §i las partes no manifiestan por escrito su
acuerdo sobre el destino de ios bienes en el
plazo concedldo, o no se ha presentado
ninguno de los supuestos a que se refieren las
fracciones i a lll anteriores, dentro del plazo de
90 dias de haberse dictado la resolucion
definitiva, la Junta de Gobiemo del Instituto
podra decldir:

a) La donacién de los blenes a dependencias
y entidades de la Administracion Publica
Federal, enftidades federativas, municiplos,
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instituciones publicas, de beneficencia o de
seguridad social cuando no se afecte el
interés publico; o

b) La destruccién de los mismos,

ARTICULO 213- El articulo 213 de la LF.P.P.l. resumia en 11 las
infracciones administrativas a la ley y ahorq, en la L.P.l., las fracciones
que comprende este articulo aumentaron a 23, las cuales son las
siguientes:

De la fraccién | a la fraccién Vi no hubo camblo alguno.

La fraccién Vii establecia como infraccion administrativa “usar
como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refiere el
artfculo 4o, y las fracclones VI, Vill, IX, Xit, Xili, XIV y XV del articulo 90
de esta ley." Ahora, esta fraccién aumenta y comprende también a
los simbolos 0 emblemas, ‘

La fraccién Viil establecia como Infraccién "usar una marca
previamente registrada como denominacién o razén soclal o como
partes de éstas, de una persona moral, cuya actividad sea ia
produccién, importacién o comerclalizacién de bienes o serviclos
lguales o similares a los que se aplica la marca regisfrada, sin el
consentimientd, manifestado por escrito, del tituiar del registro de
marca o de la persona a quien éste haya concedido licencia".
Ahora, se le agregé usar una marca semejante en grado de
confusion como nombre comercial sin el consenfimiento,
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manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la
persona que tenga facultades para ello, Esta fraccion se reformd
para quedar como sigue: “usar una marca previamente registrada o
semejante en grado de confusion como nombre comercial,
denominacién o razén social o como partes de éstos, de una

persona fisica o moral cuya actividad sea la produccién, importacién

o comercializacién de bienes o servicios Iguales o similares a los que
se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por
escrito, del fitular del registro de marca o de la persona que tenga

facultades para ello."

IX.- La fraccidn iX de este arliculo aumenta en el inclso d}, que
establece: "Efeciuar, en el efercicio de actividades industiiales o
mercantiles, actos que causen o induzcan al plblico a confusién,
error o engaho, por hacer creer o suponer infundadamente:

d) Que el producto de que se trate proviene de un tenitorio,
region o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo
que induzcan al publico a eror en cuanto al origen geogrdfico del

producto,™

X~ Esta fraccion disponfa Unicamente: "infentar o lograr el
propdsito de desprestigiar los productos, los servicios, o el
establecimiento de ofro..". Ahora, se aumenia a desprestigiar,
ademds de los productos, los serviclos o el establecimiento de ofro, la

actlividad industrial o comerclal.
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Las fracciones Xl a XXlll de este ariculo no existian en la
LF.P.P.i., las cudles a la lefra disponen lo siguiente:

Xl.- Fabricar o eiaborar productos amparados
por una patente o por un reglstro de modelo
de ulidad o diseflo industial, sin
consentimlento de su fituiar o sin la ficencia
respectiva;

Xll.- Ofrecer en venta o poner en clrculacion
productos amparados por una patente o por
un registro de modelo de ullidad o disefio
industrial, a sablendas de que fueron
fabricados o elaborados sin consentimiento
del fitular de la patente o registro o sin la

licencia respectiva;
Xil- Utllizar procesos patentados, sin
consentimiento del titular de la patente osin la
licenclarespectiva;

XIV.- Ofrecer en venta o poner en circuiaclén
productos que sean resultado de la utilizacién
de procesos patentados, a sabiendas que
fueron utilizados sin el consentimiento del
titular de la patente o de quien tuviera una
licencia de explotacién;

XV.- Reproducir o imitar disefios industriaies
protegidos por un registo, sin el
consentimlento de su’ tituiar o sin ia licencia
respectiva;

XVI.- Usar un aviso comerciai registrado o uno
semejante en grado de confusién, sin el
consentimiento de su tituiar o sin la licencia
respecliva para anunciar bienes, serviclos o

83



establecimientos iguales o simllares a los que
se aplique el aviso;

XVil.- Usar un nombre comerciadl o uno
semejante en grado de confusién, sin el
consentimiento de su filular o sin licencia
respecliva, para amparar un establecimiento
industrial, comercial o de servicios del mismo o
similar giro;

XVIll- 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;

XiX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion
productos iguales o similares a los que se
aplica una marca registrada, a sablendas de
que se us6 ésta en los mismos sin
consentimiento de su fitular;

XX Ofrecer en venta o poner en circulacién
productos a los que se apilca una marca
registrada que hayan sido aiterados;

XXI- Ofrecer en venta o poner en circulacién
productos a los que se aplca una marca
registrada, después de haber alterado,
sustituido o suprimido parcial o totalmente
ésta;

XXIl- Usar sin auforizacion o licencia
corespondlente una denominaclén de origen,

Y

XXlli.- Las demds violaciones a las disposiciones
de esta Ley que no constituyan delitos.
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ARTICULO 214.- Es el relativo a las sanciones que se podrdn
imponer a quien cometa aiguna de las Infracciones administrativas
previstas en esta ley, En ia LF.P.P.l. se establecia, entre otras, una
sancion consistente en multa hasta por ei importe de diez mil dias de
salaio minimo general vigente en el Distrito Federai. En la recién
creada Ley de la Propledad Industrial esta multa se dupiica a veinte
mil dias de salario minimo general vigente en ei Distrito Federal.

ARTICULO 215.- Este articuio a la letra establece: “La
investigacién de ias infracciones adminisirativas se reailzard por ei
Instituto de oficio o a peticién de parte interesada." La multicitada
LF.P.Pl aumentaba lo siguiente: “..debiendo efectuar en ambos
casos la visita de inspeccién en los témminos del capitulo | de este
titulo",

ARTICULO 214~ Otorga un plazo de diez dias al presunto
infractor para manifestar lo que a su derecho convenga y presentar
pruebas, Anteriormente, este plazo era de cinco dias.

ARTICULO 221 BIS.- Es de nueva creacidn y dispone
textualmente lo sigulente:

“La reparacion del dafio materal o la
Indemnizacléon de darios y perjuiclos por la
vioiacién de los derechos que confiere esta
ktey, en ningin caso serd inferior al cuarenta
por clento del precio de venta al publico de
cada producto o ia prestacion de servicios
que impliquen una violaclén de alguno o
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algunos de los derechos de propiedad
industrial regulados en esta Ley."

ARTICULO 222.- Anteriormente establecia que la secretaria, al
advertir la realizacion de hechos que pudieran constitulr alguno de
los delitos previstos en la ley, debia dar aviso al Ministerio PUblico
Federal, remitiéndole los elementos que obraran en su poder, Ahora
se suprime esta obligacion de dar aviso, pero el Instifuto Mexicano de
la Propiedad Industrial tiene la obligacion de hacer constar esta

situacién en la resolucion que emita.

ARTICULO 223.- Ahora este articulo consta de § fracciones
{antedlormente constaba de 15) y en ellas nos enumera las
conductas que se consideran como delitos, estableciendo a la letra:

“Son delitos:

I.- Reincidir en las conductas previstas en las
fracciones Il a XXIl del articulo 213 de esta Ley,,
una vez que la primera sancién administrativa
impuesta por razén haya quedado firme;

Il- Falsificar marcas en forma dolosa y a
escala comercial;

Las fracciones i, IV y V de esta ley comesponden a las
fracciones Xill, XIV y XV, respectivamente, de la abrogada Ley de
Fomento y Proteccion de la Propledad Industial y se refieren a los
secretos industriales, mientras que las fracciones | y Il antes transcritas

son de nueva creacion, A este articulo también se le agrega un
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Ullimo parrafo, que establece que los delitos previstos en este articulo

se perseguiran por querella de parte ofendlda.

ARTICULO 224.- Impone una sancién de 2 a 6 afios de prision y
multa por el importe de cien a diez mil dias de salario minimo general
diario vigente en el Dishito Federal, a quien cometa un delito. Cabe
comentar que puede ser mds alta la sancion que se impone a quien
cometa una infraccion que a quien cometa un delito, puesto que
por infraccién se pueden imponer muitas hasta de veinte mil dias de
salario minimo general vigente en el Distito Federal, ya que la
sancién que se impone por un delito consiste, ademds de una multa,
en una pena corporal. En el arliculo 224 de la LFPP.. se establecia
una excepcion a la sancién prevista anteriormente, consistente en
que, a quien cometiera los delifos establecidos en las fracciones X y
Xl, se le impondria una muita menor.

ARTICULO 225- Este articulo textualmente establece: "Para el
ejercicio de la accién penal, en los supuestos previstos en las
fracciones | y il del articulo 223, se requerird que el instituto emita un
dictamen técnico en el que no se prejuzgard sobre las acclones
civiles o penales que procedan."”

A este articulo se le suprimié el siguiente pamafo, que si existia
en la LFP.P.l: "La Averiguaclon Previa relaclonada con los delitos a
que se refiére el arficulo 223 la iniciard el Ministerio PUblico Federal
tan pronto como tenga conocimiento de hechos que pueda tipificar
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y. dentro de ella, podrd dictar las medidas cautelares que establezca
el Cédligo Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejerclclo

de la acclén penal..."

ARTICULO 227 - Este articulo otorga la facultad alos particulares
de someterse al procedimiento de arbitraje.

ARTICULO 228.- Este articulo, asl como el 229, son de nueva
creacion, puesto que ia LF.P.P.i. estaba conformada Unicamente por
227 articulos y ia LP.. ahora estd compuesta por 229 articulos, los
cuales a laietra nos permitimos transcribir:

“En los procedimientos judiciales a que se
refiere el articulo anterior, la autoridad judicial
podrd adoptar las medidas previstas en esta
Ley y en los tratados intemacionales de ios
que México sea parte."

ARTICULO 229.- "Para el ejercicio de las
acclones civiles y penaies derivadas de la
violacién de un derecho de propledad
industrial asi como para la adopcién de las
medidas previstas en el articuio 199 BIS de esta
Ley, serd necesario que el fitular del derecho
haya aplicado a los productos, envases o
embalajes de productos amparados por un
derecho de propledad industial las
indicaciones y leyendas a que se refieren los
articulos 26 y 131 de esta Ley, o por algin otro
medio haber manifestado o hecho del
conocimiento publico que los productos o
serviclos se encuentran protegidos por un
derecho de propledad industrial,
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Este requisito no serd exigible en los casos de
Infracciones administrativas que no impliquen
una violacién a un derecho de propledad
industrial.”

2. CONCEPTO DE INFRACCION

El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual nos da una
definicion de lo que se considera una infraccién, estableciendo que
es una "“transgresion, quebrantamiento, violacién; incumplirniento de
ley, reglamento, convenio, tratado, contrato U orden"

A su vez, Don Joaquin Escriche la define diciendo que es una
"transgresion, violacion o quebrantamlento de alguna ley, pacto o
tratado. Toda persona es responsable de la infraccion de las leyes, asl
como de la de los confratos que hublese celebrado, e incuire en las
penas que respectivamente estuvleren sefialadas, o alo menos en la
obligaciéon de resarcir los dafios y perjuiclos que de su infraccién se
siguleren,"

José Buxade, tratadista espaiiol, define a la Infraccion como
"contravenclon a lo dispuesto en la ley, contrato u obligacion de
observancia forzosa. La infraccion ya de las leyes, ya de los contratos,
ya de las obligaciones forzosas hace Incunir en las sanciones penales
respectivamente sefialadas en unos y ofros, y siempre lleva

% Cabanellas, Gulllermo. Op. Cit.; Pag. 412
 Escriche, J.; Dicclonario de Legislacidn y Jurisprudenclg: Madrid, Pag. 869.
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aparejado el resarcimiento de los dafos y perjulcios ocasionados por
la Infracclon a los particulares, corporaciones o al Estado, La
infraccién de las leyes por parte de los jueces y magistrados puede
ser por negligencia o ignorancia inexcusable, y se fienen éstas por
inexcusables cuando, aunque sin intencion, se hublere dictado
providencia, auto o sentencia confraria a la ley, o se hubiere faitado
a algun trdmite o soiemnidad mandada observar por la misma, hajo
pena de nulidad en materia civil; y existe una causa criminal cuando
aquélios cometen un delito relativo al ejercicio de sus funclones (no
un delito comun), Infringlendo las leyes en los casos expresamente
previstos en el Cédigo Penal o en otas disposiciones legaies

especiales”,

Existen diversos tipos de infracciones y, especificamente, la Ley
de la Propledad Industial hace aiusion a las infracciones
administrativas.

El maestro Andrés Sema Rojas comenta que la infraccion
administraliva es el acto u omision que definen las leyes
administrativas y que no son considerados como delitos por la
legislacion penal por considerarios faltas que amerntan sanciones

menores,

% Enciclopédica Juridica Espafiola; Tomo 19; Paginas 37 y 38; Barcelona,
% Sema Rojas, Andrés. Derecho Adminlstralivo, Tomo I Ed, Pomia, Décima Edicidn;
México, 1981,
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El concepto general de infraccidn alude a la violacion de la ley
administrativa, que se origina por un hecho o abstencion declarados
flegales por una ley, que amerita una sancién administrativa; es decr,
que aplica la misma autoridad administrativa,

3. INFRACCIONES EN MATERIA DE MARCAS

La Ley de la Propledad Industrial, en su articulo 213, establece
23 causales de infraccién administrativa, de las cudles, 13 se refieren
a los signos distintivos, como son las marcas, los nombres comerciales,
los avisos comerciales y las denominaciones de origen, que
franscribimos a continuacién:

“Art, 213.- Son infracciones administrativas:...

- Poner a ia venta o en circuiacion
productos u ofrecer serviclos indicando que
estdn protegidos por una marca registrada sin
que lo estén, Si el regisiro de marca ha
caducado o ha sido declarado nulo o
cancelado, se incumird en infraccion después
de un afio de la fecha de caducldad o, en su
caso, de la fecha en que haya quedado firme
la declaracion comespondiente,

IV.- 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 reglistrada,

V.- Usar, sin consentimlento de su titular, una
marca regisirada como elemento de un
nombre o de una denominacion o razén
social, o viceversa, siempre que dichos
nombres estén relacionados con
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establecimlentos que operen con los
productos o servicios protegidos por la marca.,
vi.- Usar, dentro de la zona geogrdfica de la
clientela efectiva o en cualquler parte de la
Republica, en el caso previsto por el ariculo
105 de esta Ley, un nombre comerclal idénfico
o semejante en grado de confusion, con otro
que ya esté siendo usado por un tercero, para
amparar un  establecimiento  Industrial,
comercial o de serviclos del mismo o similar
giro,

Vil.- Usar como marcas tas denominaciones,
signos, simbolos, sigias o emblemas a que se
refiere el arliculo 4o. y las fracciones Vi, Vill, IX,
Xif, Xili, XIvV y XV def arficulo 90 de esta Ley.
XVi.- Usar un aviso comercial registrado o uno
semejante en grado de confusién, sin el
consentimlento de su titular o sin la licencla
respectiva para anunciar bienes, servicios o
establecimientos iguales o similares a los que
se aplique el aviso,

XVIi- Usar un nombre comerclial o uno
semejante en grado de confusidn, sin el
consentimiento de sv fitular o sin la licencla
respectiva, para amparar un establecimiento
Industrial, comerclal o de servicios del mismo o
similar giro.

XVill- Usar una marca registrada, sin el
consentimiento de su fitular o sin la licencia
respectiva, en productos o servicios iguales o
similares a los que la marca se aplique.

XiX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion
productos igudles o simllares a los que se
aplica una marca registrada, a sabiendas de
que se usO ésta en los mismos, sin
-consentimiento de su titular,

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacién
productos a los que se aplica una marca
registrada, a sabiendas de que se usé ésta en
ios mismaos, sin consentimiento de su titular.
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XXl.- Ofrecer en venta o poner en circulacién
productos a los que se aplica una marca
registrada, después de haber alterado,
sustitufdo o suprimido parcial o totalmente
ésta,

XXll- Usar sin autorizacion o licencia
correspondiente una denominacién de origen;

y.--"

4. PUESTA EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS INDICANDO
QUE ESTAN PROTEGIDOS POR UNA MARCA REGISTRADA SIN QUE LO
ESTEN,

El arficuio 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, en su
fracclién i, establece esta infraccion administrativa, disponiendo
textuaimente lo sigulente:

"Art, 213.- Son infracclones administrativas:

.- Poner a la venta o en circulacién
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 incumird en infracclon después
de un aito de la fecha de caducidad o, en su
caso, de la fecha en que haya quedado firme
la declaracion correspondiente.”

El objeto de utilizar en los productos ia leyenda “Marca
Registrada" y de sanclonar a quien no lo haga o, en su caso, a quien
fo haga indebidamente, lo explica el Dr. David Rangel Medina, al
establecer que "..La razdn de ser de este requisito se puede
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encontrar en el proposito de que los terceros tomen conocimiento de
que determinadas marcas por el hecho de encontrarse registradas,
no estdn en el dominio publico, sino que exigen su respeto por todo el
mundo e incure en usurpacién quien las imite o reproduzca sin
permiso de su duefio,"Y

Al respecto y en relacion con la nulidad de un reglsiro marcario,
el articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial establece § casos
en que ésta procede, los cuales son los siguientes;

"Art. 151.- Bl registro de una marca sera nulo
cuando:

I.- Se haya otorgado en contravencion de las
disposiciones de esta Ley o la que hublese
estado vigente en la época de su reglstro.

No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la
accién de nulidad no podrd fundarse en la
impugnaclén de la representacion legal del
solicitante del registro de la marca;

Il- Lo marca sea idéntica o semejante en
grado de confusion, a olra que haya sido
usada en el pals con anterioridad a la fecha
de presentacion de la solicitud de ta marca
registrada y se aplique a los mismos o similares
productos o setvicios, siempre que, quien haga
valer el mejor derecho por uso. anterior,
compruebe haber usado uno marca-
ininferrumpidamente en el pals o en el
extranjero, antes.de la fecha de presentacion

% Rangel Medina, David; cas y_sus leyendas obligatorias; 1a. edicion; Yolleres
Impresos de Lujo, S.A.; México, 1968; pag. 16-17,
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0, en su caso, de la fecha de prmer uso
declarado por el que la registro;

lI1.- El reglstro se hubiera otorgado con base de
datos falsos contenidos en su solicitud;

IV.- Se haya otorgado por eror, inadvertencia
o diferencia de apreciacion, existiendo en
vigor ofro que se consldere Invadido, por
tratarse de una marca que sea igual o
semejante en grado de confusion y que se
apilque a productos o serviclos Iiguales o
simllares; y

V.- El agente, el representante, el usuario o el
distribuidor del titular de una marca registrada
en el exiranjero, solicite y obtenga el registro a
su nombre de ésta v ofra similar en grado de
confusién, sin consentimiento expreso del
fitular de la marca extranjera. En este caso el
registro se reputar@ como obtenldo de mala
fe.

Las acclones de nulidad, que se deriven del
presente articulo podrdn ejercitarse dentro de
un plazo de cinco aflos, contados a partir de
la fecha en que suda sus efectos la
publicacién del registro en la Gaceta, excepto
las relativas a las fracciones | y IV que podran
ejercitarse en cualquier tiempo y a la fraccion
Il que podrd ejercitarse dentro del plazo de
tres afios.”

Por lo que se reflere a la caducidad de una marca registrada,
ésta procede en dos casos, atento alo dispuesto por el articulo 152;

"Art. 152.- El registro caducara en ios siguientes
casos:
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|- Cuando no se renueve en los términos de
esta Ley;y

Il.- Cuando la marca haya dejado de usarse
durante los fres afios consecutivos inmediatos
anteriores a la solicitud de declaracion
administrativa de caducidad, salvo que exista
causaustificada ajuicio del Instituto,"

A su vez, el ariculo 153 establece que "Procedera la
cancelacion de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que
se transforme en una denominacién genérica que corresponda a
uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registr6, de
tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado
por el publico, la marca haya perdido su cardcter distintivo, como
medio de distinguir el producto o semvicio a que se aplique."

El titular de una marca registrada podrd solicitar por escrito, en
cualquler tiempo, Ia cancelacién de su registro,

Pol Ultimo, cabe sefalar que la declaracion de nulidad,
caducidad o cancelacién del registro de una marca, se hard
administrativamente por el Instituto de oficio, a peticion de parte o
del Ministerio Publico Federal, cuando tenga algin interés Ia
Federacién. Cuando la caducidad de una marca opere porque no
se renovo la misma en términos de ley, no se requerird de
declaracién expresa por parte del Instituto,



Estimamos que el hecho de que la ley otorgue al titular de la
marca caduca, cancelada o nula un afo en el que, a pesar de
seguir utilizando su marca, no Incurre en infraccién, es bueno puesto
que tendrla una grave repercusion econdmica para el fitular de
dicha marca el hecho de que se quedara con mercancia que ya no
pudiera comercidlizar por el hecho de ostentar una marca que ya no
le pertenece, por o tanto, el plazo de un afo se le otorga para que
esté en apfitud de vender su mercancia y, con ello, evitar un mayor
perjuicio econémico,

5. USO DE MARCA PARECIDA EN GRADO DE CONFUSION.

Bl citado articulo 213 dispone que es una infracclén
administrativa:

“IV.- Usar una marca parecida en grado de
confusion a otra registrada, para amparar los
mismos o similares productos o servicios que los
protegidos por ia registrada,”

Al analizar esta infraccién encontramos que los elementos
constitutivos de la misma son os siguientes:

1) Que exista una marca registrada.
2) Que se utilice una marca parecida en grado de confusién a
la yaregistrada,



3) Que ese uso recalga sobre los mismos o similares productos o
servicios gue los protegidos por la registrada,

En relaclén con el primero de los elementos, podemos decir
que el tlilular de una marca reglstrada adquiere clertos derechos,
siendo el mds Importante de ellos el derecho a su uso exclusivo,

Al respecto, al articulo 87 establece que los Industriales,
comerciantes o prestadores de serviclos podran hacer uso de las
marcas en la Industria, en el comerclo o en los serviclos que presten,
Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se_obtlene mediante sy
tegistro en el IMP.1,

Este articulo expresamente establece gue, al tener una marca
registrada, se adquiere el derecho a su uso exclusivo y, por lo tanto,
ninguna ofra persona podrd utilizar una marca igual o semejante en
grado de confuslon a la ya registrada,

En relacion con el segundo de los elementos en cuestion, es
importante menclonar que la autoridad administrativa, en este caso
el Instituto Mexicano de la Propledad Industial, cuenta con una
facuitad discrecional consistente en decidir cuando existe o no
confusion entre dos marcas. La Suprema Corte de Juslicia de la
Nacion se ha pronunciado al respecto en diversas tesis
jurisprudenclales, estableciendo lo que por confusién de una marca
debe entenderse,



El Tercer Tribunal Coleglado del Primer Clrcuito establece lo
sigulente:

“MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIli
DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y
MARCAS.- Cuando se frate de determinar s dos marcas
son semejantes en grado de confusion, conforme a la
fraccion XVIll del articulo 91 de la Ley de Invenclones y
Marcas, debe atenderse pimordialmente a su
conjunto, es declr, al efecto que produzcan tomadas
globalmente, y de manera importante debe atenderse
d la primera impresion, esto es al efecto que puedan
producir en el pUblico consumidor al primer golpe de
vista, o al ser oidas cuando son pronuncladas
rapidamente, pues es de suponerse que el publico
consumidor no slempre hace un andlisis minucloso y
detdllado de las marcas de los productos que
adquiere, asi como tampoco es necesario que
fatalmente todos sus elementos constitutivos sean
semejantes, sino fundamentalimente que la simllitud de
los elementos princlpales pueda originar confusion, Por
tanto, para estabiecer si entre dos o mds marcas
registradas, o cuyo registro se pretende, existen
elementos de confusion que puedan determinar si una
de ellas Imita a las ofras, no debe apelarse
primordialmente al andlisls de las diferencias que entre
una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del
legislador en el caso, ya que ello requlere una
elaborada operacion mental subjetiva, que el piblico
consumidor que es el que puede ser inducido a error,
no estd en aptitud de hacer en cada caso, sino que
debe atenderse al andilsls de las semejanzas que
faclimente pueden advertirse entre una y ofra marca y
que son las Unlcas susceplibles de provocar la
confusién del publico consumidor, induciéndolo a error
respecto de alguna de elias, Tal es el ciiterio que
sustenta el legisiador en el precepto legal citado, al
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establecer que no se admitird a registro una marca que
sea semejante (lgual o tan pareclda) a ota ya
reglstrada y vigente, aplicada a los mismos o simlilares
productos o servicios, en grado tal que pueda
confundirse con la anterior, tomdndola en su conjunto
o atendiendo a los elementos que hayan sido
reservados,"®

Asimismo, la siguiente tesis jurisprudencial establece:

"MARCAS. ANALISIS DE SU POSIBLE CONFUSION. SI bien
este tibunal ha sostenldo que para determinar sl dos.
marcas son semejantes en grado de confusion, se debe
atender no s6lo a un andlisls minucioso, sino
princlpalmente al efecto que puedan producir en el
publico consumldor al primer golpe de vista, o al ser
pronuncladas rapidamente, ello no signlfica que quien
deba juzgar sobre la semejanza de las marcas no
pueda fijarse minuclosamente en sus detalles, para
determinar o aclarar el efecto que visual o
fonéticamente puedan producir cuando se las iee v
oye en forma ordinaria, sin poner atencion muy
culdadosa. Pues la impresion subjetlva que ias marcas
produzcan de momento, puede ser objeto de un
andlisis cuidadoso, que no oivide que debe atenderse

% Semanarlo Judicial de Ig_federgelén, Séplima Epoca, volimen 157-142, sexta parle,

pagina 227.
PRECEDENTES:

Séptlma época, Sexta parle:

VolUmenes 157-162, pdg. 106, Amparo en revislén 1829/81. Hardy Spicer Limlted. 15
de marzo de 982 Unanimidad de volos, Ponente: Genaro Davld Géngora Pimentel.

Volimenes 157-162, pag. 106, Amparo en revlsion 60/82, 8arco of California, 15 de
marzo de 1982, Unanimidad de votos.

Volimenes 157-162, pag. 106, Amparo en revision 1459/79. Kem Foods, Inc. 3 de
mayo de 1982, Unanimidad de volas.

VolUmenes 157-162, pag. 205. Amparo en revision 146/81, Laboratorios Miles de
México, $.A. 7 de sepliembre de 1981, Unanimidad de volos.

VolUmenes 167-162, pdg. 205. Amparo en revision 746/81. Infercontinental Hotels
Corporatlon. 7 de sepilembre de 1981, Unanimidad de volos,
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a la primera impresién que dichas marcas produzcan
en el publico,"¥

Como podemos apreciar de ia lectura de las tesls antes
transcritas, la Autoridad Administrativa, en este caso el LM.P.l., a su
discrecion, serd qulen determine si dos marcas son o no parecidas en
grado de confusién, para lo cual deberd apreciar las marcas en su
conjunto distingulendo tanto las semejanzas como |as diferencias de
las mismas.

En relacién ai tercero de ios elementos, la Ley de la Propledad
Industrial establece que para que se configure la infracclién
administrativa prevista en la ley, es necesario que los productos de
que se frate se encuentren amparados por la misma clase,
atenléndonos a la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios
de Nizq, la cual establece 42 clases de productos y servicios.

De igual manera, la Suprema Corte de Justicla de la Naclon se
ha pronunciado en este sentido, al establecer lo siguiente:

» Semanario Judicial de la Federacldn, Séptima época, volimen 151-156, sexta parte,
pégina 223

PRECEDENTES:

Séptima época, Sexta Parte:

Volimen 70, pag. 49, Amparo en revislén 5§27/74, Henkel & Cie. G.M.B.H. 29 de
octubre de 1974, Unanimidad de votos, Ponente; Gulliermo Guzman Orozco.

Volimenes 151-156, pag, 209. Amparo en revisién 487/74, Henkel & Cle, G.M.BH.
22 de oclubre de 1974. Unanimidad de votos,

Volimenes 151-156, pag. 209. Amparo en revision 204/77. indusirias Vaivet de
México, S.A. 2 de agosto de 1977. Unanimidad de votos,

Volimenes 1511586, pag, 209, Amparo en revisién 861/79, Brs, inc. 23 de enero de
1980, Unanimidad de volos,

Volimenes 151-156, pdg. 113, Amparo en revision §27/81, Aqua Mex, S.A. 24 de
agosto de 1981, Unanimidad de votos. La publicacién no menciona ponente.
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“MARCAS, COMPETENCIA DESLEAL EN CUESTIONES DE.
SOLO SE PRESENTA CUANDO SE TRATA DE PRODUCTOS
IDENTICOS O SIMILARES. - Si blen es cierto que el articulo 10
bls del Convenio de Paris tiene como finalidad evitar ta
competencia desleal asf como cualquler otro acto capaz
de crear confusidn por cualquier medio que seq, respecto
del establecimiento, los productos o la actividad industrial
o comercial de un compeltidor, también lo es que dicha
disposiclon, en una interpretacion integral con el 6 bis del
proplo convenlo, se debe entender, cuando se frafe de
marcas, limfada al caso de productos idénticos o
similares, toda vez que el articulo 6 bis prescribe la
obligacién de rehusar el registro de una marca que
constituye la reproduccion de ofra que la autoridad
competente del pais del registro estimare ser aill
notoriamente conocida o como propiedad de una
persona que pueda beneficiarse del  convenio
exclusivamente cuando sea ufilizada para productos
idénticos o similares, no se advierte el porqué la
competencia prohlbida por el articulo 10 bls del citado
Convenio de Parls debe aplicarse sin la limitante de que
se trate de productos idénticos o similares,"+©

Asimismo, también es aplicable la siguiente tesis:

“MARCAS. NO PUEDE EXISTIR CONFUSION EN MARCAS
CON LA MISMA DENOMINACION CUANDO SE
ENCUENTRAN AMPARADAS POR CLASIFICACION
DIFERENTE.- Del texto de los articulos 94 y 95 de la Ley
de invenciones y Marcas 56 del reglamento de dicha
ley, se adviete con claidad merndiana, en primer
término, que i las marcas se registraran con relacién a
las clases de productos o serviclos determinados de
acuerdo con la clasificacion que se encuentra

© o Judic federa Séptima época, Volimen 217-228, pagina 387

PRECEDENTES:

Amparo en revisién 1928/86. Francisco Javier Matlin Sendra. 23 de abril de 1987,
Unanimidad de votos. Ponente: Marcos Arturo Nazar Sevilla,
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establecida en el reglamento de la propia ley, es
inconcuso que la proteccion que la ley otorga por el
registro de una marca, en términos de los articulos 88 y
89 de la Ley de Invenciones y Marcas, se limita a los
productos o servicios para los cuales se oforgd el
registro atendiendo estrictamente a la clasificacion que
de los mismos hace el articulo 56 del reglamento de la
ley en cita, y, en segundo lugar, que el registro de ia
marca no ampara mds que los productos
determinados contenidos en la clasificacién en que se
otorgd; esto es, el registro no puede de ningin modo
abarcar productos o servicios similares que de manera
especifica estén contemplados en una clasificacién
diferente para la que se otorgd el registro de la marca,
ya que ello equivaldria a hacer extensiva la proteccién
del registro a productos contenidos en una clasificacion
distinta para la que fue otorgado el regisiro de la
marca, porque ello confravendria lo dispuesto por el
arficulo 95 de la Ley de Invenciones y Marcas."!

6. USO DE UNA MARCA REGISTRADA COMO ELEMENTO DE UN
NOMBRE COMERCIAL O DE UNA DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

“Art. 213.- Son infracciones administrativas:

V.- Usar, sin consentimiento de su fitular, una
marca registrada o semejante en grado de
confusidn como elemento de un nombre
comercial o de una denominacién o razon
social, o viceversa, siempre que dichos
nombres, denominaciones o razones sociales
estén relacionados con establecimientos que

4, Semangrio Judiclal de la Federacién, 8a. época, Tomo Il segunda parte-|, tesis 39,
pdgina 330

PRECEDENTES:

Amparo en revisidon 2445/87. Tequila Sauza, S.A, de C.V. 28 de oclubre de 1988,
Unanimidad de votos. Ponente: Jullo Humberto Hemandez Fonseca. Secrelario:
Margarito Medina Villafana.
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operen con los productos o servicios
protegldos por la marca.”

De la lectura del precepto anteriormente franscrifo se
desprende que son 3 los elementos necesarios para que se configure
la infraccion prevista en la fraccldn antes transcritq, los cuales son:

1) Que exista una marca registrada.

2) Que se haga uso de dicha marca registrada o de una simliar
en grado de confusldon como elemento de un nombre comercial,
denominaclén o razén social, o viceversa,

3) Que el nombre comercial, denominacién o razén social
estén relacionados con establecimlentos que operen con ios
productos o servicios protegidos por lamarca.

Respecto al primero de los elementos, como ya hemos
comentado, el tener una marca registrada le da al fitular de la
misma ciertos derechos y acciones tendlentes a conservar y proteger
su marca. Entre los derechos con los que cuenta, estd ei de la
exclusividad de uso, con la salvedad de los casos en que se otorguen
llcencias de uso de marcas, por lo tanto, ese derecho le da la
facultad de ejercitar las acciones legales destinadas a conservar ese
derecho y evitar que terceras personas, sin autorizacién, usen una
marca registrada que no es'de su propledad.
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En relaciéon al segundo de los elementos, estd relacionado con
el articulo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece:

“Art. 91 .- No podrd usarse ni formar parte del
nombre comercial, denominacién o razén
social de ningun establecimeinto o persona
moral, una marca registrada o una semejante
en grado de confusién a ofra marca
previamente registrada, cuando:

I- Se trate de establecimientos o personas
morales cuya actividad sea la produccién,
importacién o comercializacién de bienes y
serviclos iguales o similares a los que se aplica
la marca registrada, y

Il- No exista consenfimiento manlfestado por
escrito del fitular del registro de la marca o de
quien tenga facultades para hacerlo,

La violacién a este preceplo dard lugar a ia
aplicacién de las sanciones a que se refiere
esta ley, Independientemente de que se
pueda demandar judicladimente la supresion
de la marca registrada o aquella semejante
en grado de confusidn a la previamente
registtada, del nombre comercial, la
denominaclén o razdn soclal correspondiente
y el pago de daiios y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no sera
aplicable cuando el nombre comercial,
denominaddn o razén social hubiesen incivido
la marca con anterioridad a la fecha de
presentacion de primer uso declarado de la
marca registrada.”
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Respecto al tercero de los elementos, es claro que tanto los
productos o servicios que ampare la marca registrada como los
productos o servicios a los cuales se aplica el nombre comercial,
denominacién o razén social, deben ser similares, puesto que el
publico consumidor podrd confundir dos denominaciones si estas
amparan los mismos o similares productos o servicios, puesto que no
seria légico penshr que si una denominaciéon ampara productos
medicinales y otra ampara zapatos, el publico las pudiera confundir,

Existe una excepcidn a esta regla consistente en que, cuando
una marca es considerada como NOTORIAMENTE CONOCIDA,
ningun tercero podrd registrar la misma marca para ninguna de las
clases previstas en la clasificacion oficial,

El articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industiial, en su fracclén
XV, establece que: ’

“Art. 90.- No serdan registrables como marca:

XV.- Las denominaciones, figuras o formas
tidimensionales, iguales o semejantes a una
marca que el Instituto estime notoriamente
conocida en México, para ser aplicadas a
cualquier ucto o servicio...."

La misma ley, en ia propia fracclon XV del articulo 90 antes
transcrito, nos da una definicion de lo que se debe entender por
marca noforiamente conocida, cuando establece que: “..Se
entenderd que una marca es notoriamente conocida en México,
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cuando un sector determinado del piblico o de los circulos
comerclales del pais, conoce la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero
por una persona que emplea esa marca en relacién con sus
productos o servicios, asi como el conocimiento que se tenga de la
marca en el temtorio, como consecuencia de la promocién o
publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podran
emplearse todos los medios probatorios pefmitidos por esta Ley.

Este impedimento procederd en cualquier caso en que el uso
de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusién o
un riesgo de asociaclén con el fitular de la marca nofodomenfe
conocida, o constiltuya un aprovechamlento que cause el
desprestigio de la marca. Dicho impedimento no serd aplicable
cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente
conocida.”

En el dmbito intemacional, el articulo é bis del Convenio de
Parfs para la Proteccién de la Propiedad Industiai, del cual es
~ signatario México, en su articulo 6 bis regula lo relativo a las marcas
notoriamente conocidas, Para una mayor comprension, a
confinuacién transcribo dicho precepto legal:

“Articulo 6 bis
(Marcas: marcas notoriamente conocidas)
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1) Los paises de la Unién se comprometen,
bien de oficio, si la legislacién del pais lo
permite, blen a instancia del interesado, a
rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso
de una marca de fdbrica o' de comercio que
constituya la reproduccion, Iimitacion o
traduccion, susceptibles de crear confusidn,
de una marca que la autoridad competente
del pais del registro o del uso estimare ser alll
notoriamente conocida como siendo ya
marca de wuna persona que pueda
beneficiarse del presente convenio y ufiizada
para productos idénticos o similares. Ocumird
lo mismo cuando la parte escencial de la
marca constiftuya la reproducclon de tal
marca notoriamente conocida o Una
imitacién susceptible de crear confusion con
ésta,

2) Deberd concederse un plazo minimo de
cinco afos a partir de la fecha de registro
para reclamar la anulaciéon de dicha marca,
Los paises de la Unidn tienen la facultad de
prever un plazo en e cual deberd ser
reclamada la prohibiclon del uso,

3} No se fijard plazo para reclamar la
anulacién o la prohibicién de uso de las
marcas reglistradas o utilizadas de mala fe.”

Con excepcion de la disposicién anterior, para solicitar ante el
LM.P.l. una Declaracién Administrativa de Infracclén, los productos o
serviclos de que se trate deben ser semejantes y estar amparados por

{

la misma clase.,
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7. USO DE MARCAS CONSIDERADAS NO REGISTRABLES EN
TERMINOS DE LEY.

“Art, 213 Son infracciones administrativas:

Vil.- Usar como marcas las denominaciones,
signos, simbolos, siglas o emblemas a que se
refiere el articulo 4o. y las fracciones VII, ViIl, IX, .
X, X, XIV y XV del articulo 90 de esta Ley."

El articulo 4o, de la ley dispone fundamentalmente que', en el
€aso que nos ocupa, cuando el contenido o forma de las marcas
sujetas a registro sean contrarios al orden publico, a la moral, a las
buenas costumbres o contravengan cualquier disposicion legal, no se
oforgard registro.

A su vez, el arliculo 90, al enumerar lo que. no se cohsidera
registrable como marca comprende lo siguiente:

.- Las que produzcan o imiten, sin autorizacién, escudos,
banderas o emblemas de cualquier pais, estado, municipio o
divisiones politicas equivalentes, asi como ias denominaciones, siglas,
simbolos o emblemas de organizaciones Intemacionales,
gubemamentales, no gubemdmentales, o de cudlquier ofra
organizacion reconocida oficiaimente, asi como la designacién
verbal de los mismos {fraccion Vil),
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2- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de
control y garantia adoptados por un Estado, sin autorizacion de la
avtoridad competente, o monedas, bilietes de banco, monedas
conmemorativas o cudlquler medio oficial de pago nacional o
extranjero {fraccion Vili),

3- Las que reproduzcan o Iimiten los nombres o la
representacion  grdfica de condecoraciones, medailas u ofros
premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos
culturales o deportivos reconocidos oficlaimente (fraccion IX).

4.- Los nombres, seuddnimos, firmas y refratos de personas, sin
consentimlento de los interesados o, sl han fallecido, en su orden, del
conyuge, parientes consanguineos en linea recta y por adopcion, y
colaterales ambos hasta el cuarto grado (fraccion Xll).

5.- Los titulos de obras intelectuales o arlisticas, asi como los
tituios de publicaclones y difusiones periddicas, los personajes ficticlos
o simbdlicos, los personajes humanos de caracterizaclén, los nombres
artisticos y las denominaciones de grupos arffsticos; a menos que el
fituiar del derecho comespondiente lo autorice expresamente
{fraccion Xlil),

é- Las denominaclones, figuras o formas tridimensionales,
susceptibles de engafiar al pUblico o Inducir a error, entendiéndose
por tales las que constituyen falsas indicaclones sobre la naturaleza,
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componentes o cualidades de los productos o servicios que
pretenda amparar (fraccion XIV): y

7~ Las denominaciones, figuras o formas tridimensionaies,
iguales o semejantes a una marca que el Instituto  estime
notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier
producto o servicio.

Se entenderd que una marca es notoriamente conocida en
México, cuando un sector determinado del pUblico o de los clrculos
comerciales del pals, conoce la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desanolladas en México o en el extranjero
pol una persona que emplea esa marca en felacion con sus
productos o servicios, asi como el conocimiento que se tenga de la
marca en el temitorio, como consecuencia de la promocion o
publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriledad de la marca, podrén
emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.,

Este impedimento procederd en cudlquier caso en que el uso
de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusion o
un fiesgo de asoclacidn con el titular de la marca notoriamente
conocida, o constiluya un aprovechamientio que cause el
desprestigio de la marca. Dicho impedimento no serd aplicable
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cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente
conocida.

8. USO DE UNA MARCA REGISTRADA SIN AUTORIZACION O
CONSENTIMIENTO

"Art. 213.- Son infracciones administrativas:

XVIll- 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.”

En relacion a la infraccién administrativa prevista en la fraccién
antes franscrita, podemos decir que son 3 los elemenfos que la
componen, los cuales son;

1) Que exista una marca registrada.

2} Que un ftercero utilice dicha marca registrada sin
consentimiento de su titular o, en su caso, sin la licencia respectiva; y

3] Que las marcas se apliquen a los mismos o similares
productos o servicios,

En relacion al primero de los elementos, como ya lo
comentamos anteriormente, el contar con un registro de marca le
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otorga a! titular de la misma el derecho de perseguir las conductas
de terceras personas que leslonen sus intereses.

En relocion al segundo de los elementos, es imporante
mencionar que la actual Ley de la Propiedad Industrial no nos da

“una definicién de lo que por uso se enfiende, mientras que en el

articulo 118 de la ya abrogada Ley de Invenclones y Marcas sf se
daba una definicion de lo que para efecios de la ley se consideraba
como uso, estableciendo textualmente que: "Para efectos de esta
ley se entenderd por uso efeclivo de la marcaq, lo fabricacion, puesta
en venta o comercializacién del producto o servicio que proteja, en
vollmenes y condiciones que comespondan a una efecfiva
explotacién comercial en temitorio naclonal. La Secrefaria de
Comercio y Fomento Industiial podrd requerir al inferesado la
informacién o documentos que considere necesarios para
cerclorarse de la efectiva explotacion,”

Por lo tanto, sl un tercero ulliza uno marca registrada sin
consenfimiento o autorizacién para hacerlo, incunitd en aiguna de
las Iinfracciones administrativas establecidas en la Ley de la
Propledad Industrial.

No se incunird en infraccidén administrativa cuando una persona

villiza una marca registrada que no es de su propiedad pero cuenta

con licencid para hacerlo.
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Al efecto, el articulo 136 de la citada ley dispone:

i “Art. 136.- El titular de una marca registrada o
en frdmite podrd conceder, mediante
convenlo, licencia de uso a una o mas
personas, con relacién a todos o algunos de
los productos o servicios a los que se aplique
dicha marca. La licencia deberd ser inscrita en
el Instituto para que pueda producir efectos
en peijuicio de terceros."

Como se desprende de lo anterior, es necesario que la licencia
de uso de marcas se Inscriba en el LM.P.. para que la misma sea
oponible a terceros, de ofra forma, no podrd considerarse como
licenclataria a una persona que no haya solicitado la inscripcion de
la licencia respectiva,

A su vez, el articulo 141 de la misma ley dispone:

“Art, 141 .- El uso de la marca por el usuario que
tenga concedida licencia Inscita en el
Institutd, se considerard como realizado por el
titular de la marca."

Respecto al tercero de los elementos necesarios para que se
configure la infraccién administrativa prevista en ia ley, como ya o
mencionamos, es necesario que las marcas en conflicto protejan

productos o serviclos igudes o similares que se encuentren
comprendidos en una misma clase,
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9. PUESTA EN VENTA O CIRCULACION DE PRODUCTOS IGUALES
O SIMILARES A LOS QUE SE APLICA UNA MARCA REGISTRADA.

“Art, 213.- Son infracclones administrativas:

XiX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion
productos iguaies o similares a los que se
aplica una marca registrada, a sabiendas de
que se usé6 ésta en los mismos sin
consentimiento de su fitular.”

De conformidad con lo establecido en la fraccion anles
franscrita, se materializa la Infraccién adminisiraliva ahl descrita

cuando se relnen estos cuatro requisitos:
1.- Que exista una marca registrada.

2.- Que se utllice dicha marca registrada en productos iguales o
similares a ios que la misma se aplica originalmente.

3.- Que no exista consentimiento para utilizar dicha marca por

parte de su fitular.

4.- Que la persona que .comercialice los productos que
ostenten la marca registrada, tenga conocimiento de que no existe
autorizacion para ufilizaria por parte de su titular.

La ley, ademas de sancionar a la persona que le pone a sus
productos o servicios una marca registrada sin consentimiento de su
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fituiar, también castiga a la persona que comercializa dichos
productos, quien ya tenia conocimiento de que se estaba utilizando
una marca registrada sin consentimiento, en vitud de que esta
actitud de el comerciante denota mala fe,

Nosotros estlmamos que es diffcil demostrar que la persona que
comercializa dichos productos ya tenia conocimiento de que la
marca que ostentan los mismos estaba registrada por ofra persona, a
menos que se {rate de una marca conoclda.

10. PUESTA EN VENTA O CIRCULACION DE PRODUCTOS
ALTERADOS QUE OSTENTEN UNA MARCA REGISTRADA.

“Art, 213.- Son infracciones administrativas:

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion
productos a los que se aplica una marca
registrada que hayan sido aiterados."

Segun el Dicclonario Porria de la Lengua Espariola, aiterar es
“cambiar la esencia o forma de alguna cosa, Perturbar, trastornar.
Variar, mudar,"4

En este sentido, se considera que, cuando una persona
comerclaliza con producios que ostenten una marca registrada pero

4 Raluy Poudevida, Antonlo, Dicclonario Porrja de la Lengua Espgafiola; Edit. Pomia,
Trigésima Primera Edicién; México, 1990; Pag. 32.
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que éstos se encuentren alterados o modificados, es declr, que no
conserven sus caracteristicas originales, estard cometiendo una
infracciéon administrativa a la Ley de la Propiedad Industrial,

11, ALTERAR, SUSTITUIR O SUFRIMIR TOTAL O PARCIALMENTE UNA
MARCA REGISTRADA.

“Art, 213.- Son Infracciones administrativas:

XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulacién
productos a los que se aplica una marca
registrada, después de haber alterado,
sustituido o suprimido parcial o totalmente
ésta.”

Los elementos esenciales de la definicién a estudio son las
palabras "alterar”, “sustitul’® y "suprimir’ las marcas de cualquier
producto.

La alteraclén del signo marcario fiene lugar cuando se cambla
su esencia o forma, de tal manera que la marca deja de cumplir su
funcién distinfiva, confundlendo al consumidor y, por lo tanto,
causando un perjuicio al fitular del signo y un lucro Indebido a
terceros.

Mariano Jiménez Huerta opina que se sustituye la marca
"cuando se pone ofra en lugar de la registrada, al efecto de hacer

creer a los consumidores que los productos amparados por la marca

117



que aparece en el producto tienen la misma bonanza que ia de los
productos registrados con la marca afamada sustituida.+

La sustitucion de la marca puede consistir en el levantamiento o
supresion de la marca del fabricante verdadero y colocar en su lugar
la de ofro fabricante real o imaginario que no ha fabricado el

producto.

Ahora blen, sl la marca colocada indebidamente sobre el
producto estd o no registrada no tiene ninguna relevancia, en
cambio, la marca sustitulda si debe estar registrada.

La supresion consiste en levantar o eliminar de los productos la
marca registrada, con el propdésito de privar a su titular del prestigio
adquirido y hacer creer a'los consumidores que ofros productos de la
misma clase son de igual calidad.

12. LOS DELITOS

Ahora bien, en ia Ley de la Propiedad industrial también se
establecen dos conductas violatorias de los derechos de propledad
Industrial en relacion con los signos distintivos y son consideradas
como delltos por su gravedad e importancia, Veamos, desde

diversas acepciones, lo que se considera un delito:

4 Jiménez Huerta, Mariano; Derecho Penal Mexicano; Tomo IV; Ed. Porria; México, 1977;
pdg. 398.
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13. CONCEPTO DE DELITO

Desde el punto de vista juridico, delito es "toda conducta que
el legislador sanclona con una pena", Esto es una consecuencia del
principio nullum crimen sine lege que rige el modemo derecho penal
y que implde considerar delito toda conducta que no caiga en los

marcos de la ley penal#

Luls Jiménez de AsUa define al delto como un "acto
tipicamente antijuridico culpable, sometido a veces a condiciones -
objetivas de pendlidad, imputable a un hombre y sometido a una
sancidn penal." A declr de Jiménez de AsUa, los caracteristicas del
selfo serian:  actiidad, adecuacion tipica, antijurcidad,
imputabilidad, culpabilidad, penaildad y, en clertos casos, condicion
objetiva de punibiidad,*

A su vez, el Dicclonaro Jurldico Mexicano define lo que se
considera delito de ia siguiente manera: "I. En derecho penal, accién.
v omisién liicita y culpable expresamente descrita por ia ley bajo ia
amenaza de una pena o sancion criminai..,"4

4 Muiidz Conde, francisco; Teorla General del Delito; Ed. Tirant Lo Bianch; Segunda
edicion; Valencla, 1991;

4 Jiménez de Asia, Luls Lg ley y el Delifo, Pinciplos de derecho Penal: £d,

Sudamericana, Novena ediclon; Buenos Alres, 1979,

4 Dicclonario Juridico Mexicano. Tomo |l D; Ed, Pomia; México, 1985,
119



14, LOS DELITOS EN MATERIA DE MARCAS SEGUN EL TEXTO
ACTUALMENTE EN VIGOR DEL ORDENAMIENTO MEXICANO

En el arficulo 223 de la Ley de la Propiedad Industial,
actuamente en vigor, estdn establecidas las conductas
consideradas como delitos, Entre ellas, Unicamente encontramos dos
referentes a los signos distintivos ya que, actualmente, la mayoria de
las violaciones a los derechos de propledad industrial se consideran
infracciones administrativas y se sancionan como tales,

Los delitos referentes a los signos distintivos son los siguientes:

15. FALSIFICACION DE MARCAS

“Articulo 223.- Son delitos:

Il.- Falsificar marcas en forma dolosa y a
escala comercial."

Los elementos que constituyen este delito son fres, a saber:
1.- Que exista falsificacion de una marca.

2.- Que esa falsificacion se realice en forma dolosa.
3.- Que la falsificacion se haga a escala comercial,
|
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Respecto al primero de los elementos, comenzaremos diciendo
que la acepcién enciclopédica que se da de la falsificacién es la
sigulente:

“Falsificacién. Accién y efecto de falsificar. 2. Delito de falsedad
que se comete en documento publico, comercial o privado, en
moneda o en sellos o marcas,"¥

"Falsificar es aduiterar, comomper o contrahacer una cosa
material, y solamente una cosa material. Asi decimos que alguien
falsificd moneda, un cuadro o un testamento, y no que los falsed.

En este sentido, empleando la terminologia comun en materia
de falsedades de documentos, la falsificaciéon equivale a la llamada
falsedad material, por oposicion a la falsedad Ideoldgica o
falseamiento, que algunos autores, posiblemente influenciados por la
terminologia alemana, con clerta impropiedad denominan
simplemente falsedad,

En esencia la falsificacién es una imitacién, Pero no imitacion
de la verdad, como dlguna antigua definicibn antes aludida
Indicaba, a menos que se atfiibuya a la voz verdad un senfido
excesivamente lato; "es imitacion de lo auténtico, de lo genuino, es
declr de clertos signos que caracterizan un modelo..."#

"Dentro del contexto del lengudle coniente, la falsificacion es
una imitacidn y el mismo alcance puede ddrsele dentro del dmbito

v Enclclopédica Juridlca Qmebg; Tomo XI; pag. 871.
# Op, Cit.; pag, 872.
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juridico. Justiniano hablaba de la falsificacion externa de las cosas
llamdndola imitatio.

Como las mismas paiobros lo indican, la falsedad de signos o
simbolos preestablecidos s6lo puede lograrse mediante la imitacién
de los mismos. El talsificador se esfuerza por lograr una apariencia de
autenticidad, y para ello trata de fabricar un sello o0 una marca cuyo
parecido con el original sea tan grande como para poder
suplantario. La talsificacién implica, con frecuencia, la reproduccién
ilicita de un signo del Estado, y al castigaria se tutela la ‘buena fe
publica'.."¥ '

El segundo de los elementos que componen este delito se
refiere a que la falsificacion de una marca se haga en forma dolosa.

Entendemos al dolo como conciencia y voluntad de realizar el
tipo objetivo de un dellto,

Luls Jiménez de AsUa establece que existe el dolo “..cuando se
produce un resultado tipicamente antijuridico, con conciencia de
que se quebranta el deber, con conocimiento de las circunstancias
de hecho y del curso esencial de la relacién de causalidad existente
entre la manifestacién humana y el cambio en el mundo exterior,
con voluntad de realizar la accién y con representacion del resultado
que se quiere o ratifica,"%

# Enciclopedia Juridica Omebg; Tomo XXV: pag.
@ Jiménez de Asua, Luls; Lo ley vy el Delito. Principios de Derecho Pengl: €d.

Sudamericana; 9a. edicién; Buenos Alres, Argenting, 1979,
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El dolo se constituye por la presencia de dos elementos: uno
intelectual y ofro volitivo. El dolo importa un saber {conocimiento) y
un querer (volicion), que apuntan a los elementos de la
conespondlente figura de delito.

a) Elemento intelectual. Para actuar dolosamente, el sujeto de
la accién debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos
que caracterizan su accion como tipica.

El conocimiento que exige el dolo es un conocimiento actual,
no bastando uno meramente potencial. Es declr, el sujeto ha de
saber lo que hace, no basta con que hubiera debldo o podido
saberlo. Esto no quiere declr que el sueto deba tener un
conocimiento exacto de cada particularidad o elemento del fipo
objetlvo.

El sujeto se halla en dolo cuando sabe o conoce lo que

reaimente ejecuta.

b) Elemento volitivo. A ese saber se suma, en seguida, un querer
(volicién), que es la decision de realizar la accién o, con mds
preclsion, ia voluntad reallzadora’ que la preside en el momento de
ser ejecutada. Tal voluntad se apoya en el conocimlento de los
elementos de la formulaclén tiplca, antes menclonado. Querer, pues,
no es meramente desear sino dar determinacion a un propdsito, que

5t Mufiéz Conde, Francisco; Op. Cit.; pag. 61.
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puede ser, acaso, hasta desagradable para el propio agente. Es esta
volicién la que preside la realizacion del delifo doloso,5?

A declr de Muiidz Conde, para actuar dolosamente no basta
con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es
necesario, ademds, querer realizarlos, Este querer no se confunde con
el deseo o con los méviles del sujeto.

El elemento volitivo supone voluntad incondicionada de realizar
dlgo (tipico) que el autor cree que puede realizar.

Respecto al fercero de los elementos, cabe decir que por

escala comercial debemos entender que se realice una -

comercidlizacion de productos en grandes canfidades, por o tanto,
el efecto que esto produce en el publico consumidor es mds fuerte.

El bien juridico protegido en este delito es el derecho al uso
exclusivo 'de la marca registrada por parte del fituiar del registro.

Los sujefos que intervienen son, como sujeto activo, cualquier
persona y, como sujeto pasivo, el filuiar de la marca y los
consumidores,

En relacién a la culpabilidad, podemos decir que es un delifo
Intenclonal, doloso.

52 Dicclonario Juridico Mexicano; Tomo fil; pag. 346.
& Muiidz Conde francisco; Op. Cit; pdg. 62,
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Es configurable la tentativa,

Como requisito de procedibilidad, cabe mencionar que Ia

Averiguacion Previa se inicia por querella de parte ofendida pero,

| para proceder al ejercicio de la accidn penal, se requiere diciamen
técnico emitido por el Instituto Mexicano de la Propledad industrial,

16, REINCIDENCIA

"Articulo 223.- Son deiitos:

i~ Reincidir en las conductas previstas en las
i fracclones Il a XXIl del arficulo 213 de esta Ley, ;
una vez que la primera sancién administrativa |
impuesta por razén haya quedado firme."

Los elementos para que se configure este delito son los

siguientes:

1) Que se haya comefido. una de las Infracciones
administrativas previstas en las fracciones Il a XXII del articulo 213 de

laley.
2) Que se haya impuesto una sancién al infractor.

3) Que ia sancién Impuesta haya quedado firme.,
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Respecto al primero de los elementos, podemos menclonar que
de las conductas contenidas en las fracciones mencionadas, las
referentes a los signos distintivos son las sigulentes:

- Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer
servicios indicando que estan protegidos por una marca registrada
sin que lo estén, §i el registro de marca ha caducado o ha sido
declarado nulo o cancelado, se incumird en infraccién después de un
afo de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que
haya quedado firme la declaraclon comespondiente {fraccion lii).

2~ Usar una marca parecida en grado de confusion a ofra
registrada, para amparar los mismos o simllares productos o serviclos
que los protegidos por la registrada {fraccion IV).

3.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o
una semejante en grado de confusion como elemento de un nombre
comerclal o de una denominacion o razén social, o viceversa,
siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales
estén relacionados con establecimientos que operen con los
productos o servicios protegidos por la marca {fraccién V).

4.- Usar, dentro de Ia zona geogrdfica de la clientela efectiva o
en cualquier parte de la republica, en el caso previsto por € articulo
105 de la iey, un nombre comerclal idéntico o semejante en grado
de confusién, con ofro que ya esté slendo usado por un tercero, para
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amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del
mismo o similar giro {fracciéon V).

5.- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos,
siglas o emblemas a que se refiere el articulo 4o. y las fracciones VI,
VI IX, XI1, XIil, XIV y XV del articulo 90 de esta Ley (fraccién VII).

é.- Usar una marca previamente registrada o semejante en
grado de confusion como nombre comercial, denominacion o razén
soclal o como partes de éstos, de una persona fisica o moral cuya
actividad sea la produccion, importacién o comerclalizacion de
bienes o serviclos iguales o simlilares a los que se aplica la marca
registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del fitular
delregistro de marca o de la persona que tenga facuitades para ello
(fraccién Vi),

7.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado
de confusién, sin el consentimiento de su fitular o sin la licencia
respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales
o similares a los que se aplique el aviso (fraccién XVI).

8.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de
confusidn, sin el consentimiento de su fitular o sin licencla respectiva,
para amparar un establecimiento industial, comercial o de serviclos
del mismo ossimilar giro {fraccién XVIij,
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9.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular
o sin la licencia respectiva, en productos o serviclos iguales o similares

a los que la marca se aplique (fraccion XVlil),

10.- Ofrecer en venta o poner en circulacion producios iguales
o similares a los que se aplica una marca registrada, a sablendas de
que se usd ésta en los mismos sin consentimiento de su fitular
(fraccidn XiIX),

11.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los
que se aplica una marca registrada que hayan sido aiterados
(fraccién XX).

12.- Ofrecer en venta o poner en clrculacién productos a los
que se aplica una marca registrada, después de haber alterado,
sustituido o suprimido parclal o totaimente ésta (fraccién XXI),

13- Usar sin autorizacién o licencla comespondiente una
denominacién de origen (fraccién XXii),

Respecto al segundo de los elementos, es decir, que se haya
impuesto una sancién al Infractor, las sanciones que se pueden
imponer son las establecidas por el articulo 214 de la Ley de la
Propiedad Industrial, sobre las cuales ya se hizo mencién en el

capitulo respectivo.
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El tercero de los elementos consistente en que la sancién
impuesta haya quedado firme se refiere a que el infractor hubiera
estado conforme con la sancién impuesta y no la hublera
impugnado via amparo indirecto ante el Juzgado de Distiito en
Materia Administrativa en tumo. |

Para impugnar una resolucién via amparo indirecto, el infractor
cuenta con quince dias hdbiles a partir dei dia siguiente en que haya
sutido efectos ia nolificaclon de la sancion que se pretende
Impugnar para promoverio, de conformidad con el arficulo 21 de la
Ley de Amparo, que aia letra establece:

“Art. 21.- El término de la interposicion de la
demanda de amparo ser@ de quince dias.
Dicho témino se contard desde el dia
siguiente al en que haya sudido efectos,
conforme a la ley del acto, la notificaclon al
quejoso de la resolucién o acuerdo que
reclame; al en que haya tenido conocimlento
de ellos o de su ejecucién, o al en que se
hubiese ostentado sabedor de los mismos."

Si transcumido dicho témino, el Infractor no hubiere impugnado
la resolucion por medio de ia cudl se le impone una sanclén por
incunir en dlguna de las infracciones administrativas previstas en la .
ley, se considerard qué la misma ha quedado firme.

Una vez que dicha sancién haya quedado firme, si el infractor
vuelve a cometer ia Infraccion administrativa por la cual se e impuso
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la primera sanclén, cae en el supuesto contenido en la fraccion | del
articulo 223 de la Ley de la Propledad Industrial, es decir, en el delifo
de reincidencia, con lo cuai se le podrd dar vista al Ministerio PUblico

y el asunto converfirse de administrativo a penal,

El bien juridico protegido en este delito es el derecho exclusivo
de una persona para utilizar una marca, nombre comercial, aviso
comerclal o denominacion de origen, de los cuales es titular,

Los sujetos que intervienen son, como sujeto activo, cualquler
persona y, como sujeto pasivo, el titular o licenciatario de una marca,
nombre comercial, aviso comercial o denominacion de origen.

En reiacion a la culpabilidad, podemos decir que es un delito
intencional, doloso.

Es cbnﬁgumble la tentativa,
Como requisito de procedibilidad, la Averiguacion Previa se
inicia por querella pero, para proceder dl ejerciclo de la accién

penal, se requiere dictamen técnico emitido por el instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial,
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CAPITULO IV

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN
RELACION A LOS DEMAS SIGNOS
DISTINTIVOS PREVISTOS
EN LA LEY

1. Infracclones administrativas en materia
de nombres comerciales 2. Uso de un
nombre comercial [déntico o semejante
en grado de confusién a ofro que ya
esté slendo usado 3. infracciones
administrativas en materia de avisos
comerciales 4. Uso de wun aviso
comerclal sin el consentimientio de su
fitvlar 5. Infracclones administrativas en
materia de denominaciones de origen 6.
Uso sin autozacbn de una
denominacién de origen.



En io que se refiere a los signos distintivos, ia Ley de la Propiedad
industrial, en su arficulo 213, también estabiece infracciones
administrativas en lo referente a los nombres comerciaies, avisos
comerciales y denominaciones de origen, estableciendo
Unicamente una clase de infracclén para cada una de estas figuras,
que son las sigulentes:

1. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE
NOMBRES COMERCIALES.

Pimeramente  encontramos = como  Unica infraccion
administrativa en relacién con el nombre comercial, la establecida
en la fracclén IV del menclonado ariculo 213 de la Ley, que se
refiere al uso de un nombre comercial idénfico o semejante en grado
de confusion a ofro que ya estd siendo usado, como vemos a
continuacién: '

2. USO DE UN NOMBRE COMERCIAL IDENTICO O SEMEJANTE EN
GRADO DE CONFUSION A OTRO QUE YA ESTE SIENDO USADO,

“Articulo 213.- Son infracciones administrativas:
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VI- Usar, deniro de la zona geogrdfica de la
clientela efectiva o en cualquler parte de la
Republica, en el caso previsio por el ariculo
105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico
o semejante en grado de confusion, con otro
que ya esté siendo usado por un tercero, para
amparar  un  establecimiento  industrial,
comercial o de servicios del mismo o similar
giro."

Los elementos. para que se configure la infracclén
adminisirativa prevista en la fraccidn antes franscrita son:

1) Que exista un nombre comercial en uso,

2) Que un tercero utilice un nombre comercial idéntico o
semejante en grado de confusién a aquél que ya estd siendo usado,
dentro de la zona geogrdfica de la clientela efectiva o en cualquler
parte de lareplblica; y

3 Que ambos nombres comerciales amparen un
establecimiento industial, comercial o de serviclos del mismo o

simllar giro.

Respecto a los elementos ‘antes citados, cabe mencionar lo
siguiente: '

1} El pimer elemento, consistente en que exista un nombre
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comercial en uso, fiene explicacion en vitud de que este supuesto
va a constitur la base de una persona para solicltar, en su caso, la
declaracién administrativa de infraccién en contra de un tercero que
estd utilizando un nombre comerclal idéntico o semejante en grado
de confusion a aquél de su propledad que se encuentra en uso,

Es importante que el nombre comercial de que se trate se
encuentre en uso puesto que, sl a un nombre comercial no se le da
un uso constante, éste no podrd ser conocldo por el publico y, por lo
tanto, no habra posibilidad de confusién,

2) De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, la
proteccion del nombre comercial abarca Unicamente la zona
geogrdfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento
al que se aplique el nombre comercial; esto es porque el nombre
comercial no ampara productos que se encuentren en circulacion
sino establecimientos que se encuentran en un lugar fijo al que
acude primordiaimente la poblacién de la localidad y, por lo tanto,
serfa muy dificll que se pudleran confundir dos establecimientos que
ostentan una denominacién similar pero que se encuentran en zonas
totaimente distintas.

La excepcion a esta regla ia encontramos en el caso de que se

trate de establecimientos a los que se les dé una difusién masiva y
constante a nivel nacional puesto que, en este caso, si seria factible
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que el publico los confundiera. Un ejemplo de esto lo encontramos
en las cadenas de restaurantes que se extienden a lo largo y ancho
de la RepUblica Mexicana y que ostentan un mismo nombre
comercial, lo que los hace identificables ante el publico asiduo a los

mismos.

Al efecto, el ariculo 105 de la Ley de la Propiedad Industral
dispone:

“Af. 105- EI nombre comercial de una
empresa - o  establecimiento  industrial,
comercial o de servicios y el derecho a su uso
exclusivo estaran protegidos, sin necesidad de
registro. La proteccién abarcard la zona
geogrdfica de la clientela efectiva de ia
empresa o establecimiento al que se aplique
el nombre comercial y se extenderd a toda la
Republica si existe difusion masiva y constante
a nivel nacional del mismo."

3) El tercer elemento consiste en que los nombres comerciales
en disputa protejan establecimientos del mismo o similar giro.
Supongamos que dos establecimientos ostentan el mismo nombre
comercial pero uno es restaurante y el ofro es una agencia de vigjes.
Esta sltuacién hard que el publico en general no se confunda tan
facimente entre uno y ofro establecimiento, puesto que los
establecimientos en cuestion tienen giros totalmente distintos y los
servicios que ofrecen son distintos y por lo mismo no se pueden
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confundir,

3. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE
AVISOS COMERCIALES

De la misma forma, la fraccién XVI de la ley dispone un fipo de
infracclon administraliva relativa a los avisos comerciales,

4, USO DE UN AVISO COMERCIAL SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU
TITULAR.

“Articulo 213.- Son infracciones administrafivas:

XVi.- Usar un aviso comercial registrado o uno
semejante en grodo de contusidn, sin el
consentimiento de sv titular o sin la licencia

- respectiva para anunciar bienes, servicios o
establecimientos iguales o similares a fos que
se aplique el aviso.”

Los elementos de esta infraccidn administrativa son los

siguientes:
1} Que exista un aviso comercial registrado.

2) Que un tercero utilice dicho aviso comercial o uno semejante
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en grado de confusidn, sin el consentimiento de su titular o sin la
licencia respectiva; y

3) Que se (uliice para anunclar blenes, servicios o
establecimientos iguales o similares a los que se apiique el aviso.

Las disposiclones relativas a las marcas son aplicables, en lo
que no se opongaq, a los avisos comerciales, por lo tanto, para que se
sutan las hipdtesls contenidas en la fraccién antes transcrita, es
necesario que exista un aviso comercial registrado que constituya el
interés juridico del fitular del mismo para solicitar la declaracién
administrativa de infracclén en contra de un tercero que lo esté
utiizando sin su autorizacién o consentimiento, o bien, sin contar con
la licencia respectiva y que lo ulilice para los mismos fines para los
que lo destina el titular del aviso comerclal. Por io tanto, es claro que
sl una persona utiliza un aviso comercial sin consentimiento de la
persona que lo flene reglstrado y lo aplica a los mismos productos o
servicios para los que lo utiliza el titular del aviso comercial registrado,
esld haciendo caer en emor o confusion al publico consumidor, lo
cual es una conducta violatoria de los derechos de propiedad
Industrial,

5. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE
DENOMINACIONES DE ORIGEN
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6. USO, SIN AUTORIZACION, DE UNA DENOMINACION DE
ORIGEN.

"Articulo 213.- Son infracclones administrativas:

XXll.-  Usar sin  autorizacion o licencia
correspondiente  una denominacién de
origen."”

Una Denominacién de Origen es un nombre geogrdfico que se
caracteriza porque, en su dmbito, se producen mercancias que
tienen especialmente caracteristicas de dos factores:

1.- NATURAL.- Puede ser el clima, la tierrq, el agua, etc.

2.- HUMANO.- Por ejemplo la tecnologia, habilidad, artesania,
elc,

Sobre este tema cabe recordar que el titular de una
Denominacion de Origen es el Estado Mexicano y la misma
solamente podra ufilizarse mediante autorizacion que expida el
Instituto (articulo 167).

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industiial, previo estudio

de la solicitud que por esciito le hagan los interesados, podra
autorizar a un tercero para utllizar una Denominacion de Origen.
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Las personas fisicas y morales que deseen ulilizar una
denominacién de origen deberdn reunir clertos requisitos

establecidos en la ley, como son los sigulentes:

l- Que directamente se dediguen a ia extraccion, produccién
o elaboracién, de los productos protegidos por ia denominacién de

origen.

ll.- Que rediicen tal actividad dentro del temnitorio determinado

en la declaracién.

ill- Que cumplan con las normas oficiales establecidas por la
Secretaria de Comercio y Fomento Industial conforme a las leyes
aplicables, respecto de los productos de que se trate; y

IV.- Los demds que sefiale la declaracién (art. 169).

Los efectos de la autorizacién para usar una denominacién de
origen durar@n diez afios, confados o partir de la fecha de

~ presentacion de la solficitud ante el instituto, y podran renovarse por

periodos igudales (art. 172).

En México, Unicamente contamos con cuairo denominaciones

de origen, que son las siguientes:
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1.- TEQUILA.- Es la mds antiguq, data de hace casi veinte afios,

2.- MEICAL

3.- OLINALA.

4.- TALAVERA, DE PUEBLA.

Por lo tanto, st una persona ufiliza una denominacién de origen
sin contar con una autorizacién expresa pcrd hacerlo, incunird en la

infraccién administrativa sefialada por la ley relativa a las

denominaciones de origen.
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CAPITULO V

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Y JUDICIALES

1. Procedmiento de declaracién
administraiva de  Infraccién 2,
Presentaclon de la solicltud 3, Desahogo
de pruebas 4. Requerimiento de Informes
y datos 5. Vistas de Inspeccidn 6.
Levantamlento de acta 7.
Aseguramiento de mercancia 8.
Resolucién 9. Comisién Intersecretarial
10. Procedimientos judickales 11. Accién
civil 12. Accldn penal 13. Concepto de
sanclén 14, La sancién administrativa 15.
La sancién penal



Para recordar lo que se entiende por procedimiento
administrativo, el maestro Miguel Acosta Romero establece que "...es
todo el conjunto de actos sefialados en la ley para la produccién del
acto administrativo (procedimiento previo), asi como la ejecucién
voluntaria y la ejecucidn forzosa, ya sean intemas o externas,"s3

Por ofro lado, Gabino Fraga opina que el procedimiento
administrafivo esta constituido "...por el conjunto de formalidades y
actos que preceden y que constituyen ei acto administrativo..., de la
misma manera que las vias de produccién del acto legislativo y de la
sentencia judiclal forman respectivamente el procedimlento
leglslativo y el procedimiento judicial."s

De las consideraclones anteriores se desprende que el
procedimiento de declaracién administrativa de Infracclén es el
conjunto de medidas preparatorias del acto admisorio en si mismo, el
cual consiste en aplicar una sancion a quien cometié una infracclén
administrativa,

Por ser una ley de caracter administrativo, los procedimientos
en la Ley de la Propledad Industiial revisten el caracter de
administrativos.

8 Acosta Romero, Miguel; Teorfa General del Derecho Administrative; Segunda Edicién:
Textos Universitarios; Univensidad Naclonal Auténoma de México, 1975, Pag. 224,

s fraga, Gabino; Derecho Administrativo: 14a. ediclédn; Ed. Poia; México, 1971; Pag.
252,
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El procedimiento que establece la ley para persegulr y
sanclonar a los presuntos infractores que presumiblemente hayan
cometido alguna de las conductos establecidas en el articulo 213 de
la ley, es el de Solicitud de Declaracion Administrativa de Infraccién,
del cual haremos un breve resumen a continuacion:

1. PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA
DE INFRACCION

Este procedimiento se encuentra regulado en el Capitulo Il del
Titulo Sexto de la Ley de la Propiedad Industrial,

Antes que nada, es importante mencionar que una Solicitud de
Declaracién Administrativa de Infraccidn la podra presentar
cualquier persona que fenga interés juridico y funde su pretensién.

Tiene inferés juridico para solicitar una declaracién
administrativa de infraccién en contra de un tercero, cualquier

- personq, ya sea fisica o moral, que sea titular de una marca o aviso

comercial que se encuentren registrados, de un nombre comercial

~que esté publicado o que esté autorizada para utilizar una

denominacién de origen y que un tercero esté ufillzando alguna de
estas denominaciones en forma contraria a la ley y que le cause un
perjuiclo o menoscabo en sus derechos o intereses.
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A lo anterior es aplicable la siguiente tesis jurisprudencial:

“INTERES JURIDICO, PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE.
CORRESPONDE A LA PARTE QUEJOSA.- La carga de la
prueba de la existencia del interés juridico corresponde
a la parte quejosa, en cuanto es suya la intencién de
poner en actividad al érgano jurisdiccional, Para ello, se
deben reunir dos requisitos bésicos que, en este orden,
son: El primero, bdjo la hipétesls de que el acto
reclamado existe, consiste en saber cudl es su
contenido, del cual se pueda conocer quiénes son los
sujetos a los que estd dirigido y a quiénes ese acto
pueda afectar en su esfera juridica; y, el segundo, las
cualidades juridicas de qulen promueve y que
permitan determinar que se trata de uno de los sujetos
a qulen el acto reclamado afectan en su esfera
juridica. Ahora bien, la regla general para conocer el
contenido y alcances de un determinado acto de
autoridad, que se sabe clerto, consiste en conocer su
contenido. La excepcién, claro estd, la conslituyen
aquellos actos, cuya existencia probada, no requieren
prueba de su contenido porque resuitan
Inconstitucionales en si mismos, como por ejemplo
aquellos que importan actos prohlbidos por la -
constitucién o que no constan por escrito, Por tanto,
para conocer el contenido de un acto determinado de
autoridad, en cumplimiento de la carga probatoria
que impone el articulo 149 de la Ley de Amparo, es
menester que el promovente de la accién
constitucional aporte el documento que lo contiene
ofreciéndolo como prueba en el procedimiento de
amparo, conforme a las reglas establecidas para ello.
Consecuentemente, si la parte quejosa no prueba
durante el procedimiento del julcio de amparo los
elementos que integran el primero de los requisitos
sefalados, no es posible que el juzgador de amparo
determine cudles son las caracteristicas juridicas que
debe reunir quien se diga afectado. Comprobando su
interés juridico como destinatario del acto reclamado.
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Es decir, no se puede establecer el interés juridico de
quien se slente agraviado por ese acto, porgue no se
sabe a quiénes puede afectar. Y no conociéndose
quién puede ser el afectado por el acto reclamado
resuita irelevante examinar las cualidades juridicas del
promovente,"ss

Las etapas que conforman un procedimiento de Solicitud de
Declaraclén Administrativa de Infracclon son las siguientes:

2. PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

Como' toda demanda, la Solicitud de Declaracion
Administrativa de Infraccion deberd presentarse por esciito y en
idioma espafiol y el esciito por medio del cual se solicite la
declaracion administrativa de Infraccién deberd contar con los
requisitos establecldos en el articulo 189 de la Ley de la Propiedad
Industrial, que son los siguientes:

"At. 189- La solicitud de declaracion
administrativa que se Interponga deberd
contener los siguientes requisitos:

I- Nombre del solicitante y, en su caso, de su
representante;

I1.- Domicllio para olr y recibir notificaciones;

&s Semanario Judicial de Ig Federacldén, Pimer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito,

PRECEDENTES:

Amparo en revisién 2481/91, Ceredies industrializados, 5.A. de C.V. 18 de octubre
de 1991, Unanimidad de votos, Ponente; Luls Maria Agullar Morales, Secretaria; Berlliia
Patrén Castillo,
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IIl.- Nombre y domicllio de la contraparte o de
su representante;

IV.- El objeto de la solicitud, detallandolo en
términos claros y precisos;

V.- La descripcion de los hechos; y

V.- Los fundamentos de derecho.”

El LM.P.l. le concede un derecho al solicitante contenido en el
articulo 191 de la Ley de la Propiedad Industiial y que consiste en
que, sl el solicitante no cumple con los requisitos a que se refiere el
arliculo 189 al presentar su Solicitud de Deciaracién Administrativa de
Infraccién, se le requerird para que subsane la omision en que
Incurié o haga las aclaraciones que correspondan, para lo cual se le
otorgard un plazo de ocho dias para contestar y, en caso de no
hacerlo, se desechard su sollcitud.

3. DESAHOGO DE PRUEBAS.

Al momento de presentarse la solicitud, deberdn oftecerse y
reridirse las pruebas comespondientes y, las pruebas que se presenten
cisterdormente no seran admitidas, salvo que fueren supervenientes,

En los procedimientos de declaracién administrativa serén
admisibles toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la
canfesional, salvo que el testimonio o la confesién estén contenidas
en documental, asl como las que sean contrarias a la moral y al
derecho (art, 192).
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El articulo 198 de la ley establece que se podra otorgar al titular
afectado o, en su caso, al presunto infractor, un plazo adicional de
quince dias para presentar aquellas pruebas que se encuentren en el
extranjero, slempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el
sefialamiento respectivo,

Esto se hace en vitud de que es entendible que es mdas dificil
tener acceso a documentos que se encuentran en el extranjero, por
lo tanto, la ley es fiexibie y otorga un plazo mayor para presentar
dichas pruebas, siempre y cuando (dice la ley) las ofrezca en su
escrito y haga el sefialamiento respectivo, para saber que en
realildad ya se tenla conocimiento de la existencia de clertos
documentos que se quieren presentar como prueba y que, por el
hecho de encontrarse éstos en otro pals, no se han podido conseguir.

Una vez que se salisfacen los requisifos antes mencionados, se
admite la Solicitud de Declaracién Administrativa de Infraccién vy,
con ella, se corre fraslado al presunto infractor, Una vez hecho esto,

el Instituto podrd realizar dos conductas:

- Requerir informes y datos al presunto infractor, cuando el
asunto no amerite visita de inspeccién; y

- Realizar la visita de inspeccién,
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4. REQUERIMIENTO DE INFORMES Y DATOS

La Ley de la Propledad Industiial prevé dos procedimientos
para allegarse de informacién y dictar una resolucién administrativa,
que son el requerimiento de informes y datos y las visitas de
Inspeccion.

El articulo 204 dispone que toda persona tendra obligacién de
proporcionar al Instituto, dentro del plazo de quince dias, los informes
y datos que se le requieran por escrito, relacionados con el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y demds
disposiciones derivadas de ella.

El arficulo 216 de la ley establece que, si la naturaleza de la
infraccién administrativa no amerita visita de inspeccién, se le correra
traslado al presunto Infractor con los elementos y pruebas que
sustente la presunta Infraccidn, concediéndole un plazo de diez dias
para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las
pruebas corespondientes.

Es declision del solicitante de la declaracion administrativa de
infraccién el solicitar o no una visita de Inspeccidn, si considera que
de la pracfica de la misma se puede comprobar la comisién de la
infraccién administrativa, es dectr, si de la practica de una visita de
inspeccién no se pudiera comprobar ia comisién de una infraccién
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administrativa, no tiene caso solicitar ‘al personal del M.P.. la
prdctica de la misma.

5. VISITAS DE INSPECCION

Una de las pruebas mds usuales que la parte actora puede
ofrecer en su escrito de Solicitud de Declaracion Adminisirativa de
Infraccién para verificar que en realldad un tercero estd cometlendo
una Infracclén administrativa, son las visitas de inspeccion,

La propla Ley de la Propiedad Industrial establece que por
visitas de inspeccion debemos entender las que se practiquen en los
lugares en los que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o
comerclalicen productos o en que se presten servicios, con objeto de
examinar los productos, las condiciones de prestacion de los servicios
y los documentos relacionados con la actividad de que se trate
(articulo 204).

Las visitas de inspeccion se ofrecen y llevan a cabo en el lugar
en donde presumiblemente se estd cometiendo la infraccidn
administrativa, por ejemplo: existe un establecimiento en el cual
fabrican zapatos que ostentan una denominacion idéntica a ofra
que ya se encuentra registrada, entonces, se solicita al LM.P.l. se lleve
al cabo una visita de inspeccion en el domiclio en donde se
encuentran fabricando dichos zapatos para verificar que en realidad
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la persona demandada es la comecta y que en redlidad estd
cometiendo una infraccién administrativa a la ley.

Las visitas de Inspeccidn corren a cargo de los lnspectores
administrativos que, al levantar las actas comespondientes,
averiguan, preclsan el tipo de Infraccién y proporcionan datos a la
autoridad superior, quien serd la que determine, en Glitima instancia,
lainfraccidn y aplicacién de la sancién que comesponda,

Al llegar. al domicilio visitado, el inspector procederd a realizar
ol

6. LEVANTAMIENTO DE ACTA

El articulo 208 dispone que de toda visita de inspeccion se
levantar@ acta circunstanciada en presencia de dos testigos
propuestos por la persona con la que se hublere entendido la
dligencia o por el Inspector que la practicé, st aquélla se hublese
negado a proponerlos, Los visitados podran hacer observaciones en
la diligencia de manera verbal y, posteriormente, por escrito,
tenlendo la oportunidad de ofrecer pruebas relaclonadas con los
hechos contenidos en el acta.,

Entre los requisitos con los que debe contar toda acta se
encuentra el menclonar la oportunidad que se dio al visitado de

150



ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que
hubiere hecho en el momento de la visita y hacer oﬁcs nuevas al
acta levantada, dentro del téimino de diez dias (articulo 209,
fraccion IX).

7. ASEGURAMIENTO DE MERCANCIA

En el articulo 211 se establece que, si durante ia diligencla se
comprobara fehacientemente la comision de cualquiera de los
actos o hechos previstos en los articulos 213 y 223 de la misma ley, el
inspector asegurarq, en forma cautelar, los productos con los cuales
presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos,
levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hard
constar en el acta de inspeccién y se designard como depositario al
encargado o propletario del establecimiento en que se encuentren,
si éste es fijo; sl no lo fuere, se concentrardn los productos en el
Instituto.

Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el
Instituto lo hara constar en la resolucion que emita al efecto.

El aseguramiento de productos anteriormente mencionado
podrd recaer en:

- Equipo, Instrumentos,  maquinaria,
dispositivos, diseiios, especificaciones, planos,
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manuales, moldes, clisés, placas y, en general,
de cualquler ofro medio empleado en la
realizacion de los actos o hechos conslderados
en esta ley como infracciones o delitos;

Il- Ubros, registros, documentos, modelos,
muestras, efiquetas, papeleria, material
publicitario, facturas y en general de
cualquiera ofro del que se puedan inferir
elementos de prueba, y

IIl.- Mercanclas, productos y cualesqulera ofros
bienes en los que se materialice la infraccion a
jos derechos protegidos por la ley (articulo 212
BIS).

Al terminar la diligencia de visita de inpeccién, se debera dejar
una copla del acta ala persona con la que se entienda la diligencia.

8. RESOLUCION

Posteriormente al estudio de todos los antecedentes que obren
en el expediente, asl como de las pruebas ofrecidas y una vez
transcurridos los dlez dias para que el presunto infractor manifieste
por escrito lo que a su derecho convenga y presente las pruebas de
su parle, el Instituto procederd a dictar la resolucién administrativa
corespondlente, la que se comunicard a los interesados.

Dicha resolucién administrativa puede ser en dos sentidos:
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-Declara la infrdccién administrativa;
- Niega la Infraccién administrativa,

En contra de la resolucién que niega o declara una Infraccién
administrativa existe la posibiiidad de interponer un juicio de amparo
Indirecto ante un Juzgado de Distito en Materia Administrativa.

9. COMISION INTERSECRETARIAL

En el afo de 1993, especificamente el 4 de oclubre, salié
publicado en el Diario Oficial de la Federacién un Acuerdo que crea
la Comisién Intersecretarial para la Profeccion, Vigliancia y
Salvaguarda de los Derechos de Propledad Intelectual, la cual
tendﬁa la finalidad de coordinar las acciones que lleven a cabo las
distintas dependenclas de la Administracién Piblica Federal, para
asegurar el cabal cumplimientio y debida aplicacién de las
disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Aufor y de la
entonces vigente Ley de Fomento y Profeccion de la Propledad

industrial,
Estia comision esld lnfegroda por las slguierites personas:

1, Por un representante de la Secretaria de Gobemacion, quien

fungird como Secretario Técnico de ia Comisién;
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2. Por un representante de la Secretaria de Haclenda y Crédito
PUblico;

3. Por un representante de la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial;

. 4, Por un representante de la Secretaria de Educaclén Publica;

5. Por un represeniante de la Procuraduria General de la
Repubiica; y

6. Por un representante de la Procuraduria General de Justicia
del Distito Federal,

Esta comision se cred con el animo de evitar violaciones a la
Ley Federal de Derechos de Autor y a la entonces llamada Ley de
Fomento y Proteccion de la Propledad Industial al actuar en
conjunto diversas dependencias gubemamentales.

En la practica, esta comisién no es muy utilizada y en pocas
ocaslones se ha reunido para tratar un problema de defensa de los
derechos de propledad industial o intelectual,

10. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
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El thular de una marca registrada, aviso comercial, nombre
comerclal o denominaciéon de origen podrda ejercitar dos tipos de

acclones:
1. Civil
2.Penal

Al tramitar un procedimiento de solicitud de declaracion
administrativa de Infraccion ante el Instifuto Mexicano de la
Propledad Industdal, el LMPl., como ya lo comentamos, puede
negar o declarar la infraccién administrativa. Si sucediera esto Gitimo,
se impondria una sancién al Infractor, misma que puede consistir en
desde una multa hasta un amesto administrativo, pero la actora que
solicité se declarara la infraccién administrativa por considerar que se
estaban transgrediendo derechos adquiridos por elia con
anterioridad, lo que repercute en un peijuicio econdmico, no obtiene
ningUn beneficio econémico con la Imposicion de estas sanciones ya
que las multas que se imponen como sancién no van a parar en
manos de la parte actora para resarclr el dafio que se le causé, sino
que se cobran en favor de la Tesoreria de la Federacion.,

Nosotros consideramos que es injusto para ia parte actora el
hecho de que las muitas que se le impongan al infractor no sean en
su beneficlo ya que, para perseguir y sancionar al infractor, debe
tramitar un procedimiento ante el IM.Pl que desde luego le
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ocasiona gastos y en el que invierte, como dice la famosa frase,
“tiempo, dinero y esfuerzo”,

Es por esto que, sl una persona desea que le sean resarcidos los
daflos y perjuicios que se le causaron con la comisién de las
conductas infractoras o delictivas, tiene que acudir ante los tribunales
del orden comUn y demandar la reparacién y el pago de los dafios y
petjuicios sufridos, como o dispone el articuio 226 de la Ley de la

‘Propiedad Industrial, lo que desde luego le ocasiona mas gastos y

més pérdida de tiempo.

11. ACCION CiVIL

El titular de una marca, aviso comercial, nombre comerclal o
denominacién de origen (en el caso de los signos distintivos), podré
acudir anfe los tiibunaies del orden comun a reciamar el pago de
dafios y petjuicios que se le causaron por la comision de una
infraccién administrativa o dellto, El procedimiento, contenido en el
Cédigo Federal de Procedimlentos Cliviles, es el sigulente;

|. DEMANDA, Ei actor deberd presentar su demanda por escrito,
acompariidndola de ios documentos en que funde su acclon y de los
documentos que el actor tenga en su poder y que sirvan como
pruebas de su parte, la cual contendra:
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1.- El tribunal ante el cual se promueva;

2.- El nombre del actory el del demandado;

3.- Los hechos en que el actor funde su peticion, namandolos
sucintamente, con claridad y precisién, de tal manera que el
demandado pueda producir su contestacion y defensa;

4.- Los fundamentos de derecho; y

5.- Lo que pida, designdndolo con toda exactitud, en términos
claros y precisos, (art. 322).

Il. EMPLAZAMIENTO. Una vez admitida la demanda, se comerd
fraslado a la parte demandada y se le daran nueve dias para
contestarla. Tomando en cuenta la distancia en la que se encuentre
el demandado, se le podr@ ampliar el nUmero de dias para contestar
la demanda. (art. 327).

lll, CONTESTACION DE LA DEMANDA. El demandado deberd
contestar la demanda en el plazo otorgado e incluso podrd
contrademandar. S el demandado no contesta la demanda en el
plazo otorgado, se tendran por confesados los hechos.

IV. TERMINO PROBATORIO, Una vez franscunido el término para

contestar la demanda o, en su caso, la reconvencidn, el Juez abrird
el periodo probatorio por un plazo de treinta dias. {art. 337).
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V. AUDIENCIA FINAL DEL JUICIO. La audiencia final del juiclo se
llevard a cabo el Uitimo dia del término de prueba, concurran o no
las partes, la que se efectuard de la sigulente manera:

1, Se discutirg la prueba documental.
2, Se discullrd la prueba pericial.
3. Se discutira la prueba testimonidl, la que se llevard a cabo

por medio de Intenogatorio a los testigos {art, 343).
4, Se abrirg la audiencla de alegatos.

VI, SENTENCIA. Terminada la audiencia se dictard sentencia
pero, sl no se hiciere, se citard a las partes a olila en el término de

diez dias.

12, ACCION PENAL.

El procedimiento que se sigue en caso de delitos estd regulado
por el Codigo Federal de Procedimientos Penales y consiste en lo

siguiente:
1. Presentacién de la querelia,
La denuncia o querella deberd presentarse por escrito ante la

Oficidlia de Parles Comin de la Procuraduiia General de la
Republica, con sels coplas de la misma y sus anexos.
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2, Averiguacién Previa.

Una vez presentada la denunciq, serd admitida bajo un nimero
de Averiguacién Previa y se tumard al Agente del Ministerio Publico
Federal que comesponda adscrito a la Fiscalia Especial en Delitos de
Propledad Intelectual e Industrial dependiente de la Direccién
General de Averiguaciones Previas,

La persona que formule la denuncia deberd ser cltada para
que Ia ratifique y, si en su escrito nombra apoderado, éste debera
presentarse a aceptar el cargo.

Durante la Averiguacién Previa, el Ministerio Publico puede
estimar necesaria la prdctica de un cateo para verificar la comlsion
de los hechos denunciados, para lo cud el Ministerio PUblico acudira
al tibunal respectivo, es decir, al Juzgado de Distrito en Materia Penal
en tumno y, sl no lo hubiere en el lugar, al del orden comun,
solicitando la orden respectiva para la practica de esa diligencia,
expresando el objeto de ella y los datos que la justifiquen (art. 61,
Cdédigo Federal de Procedimientos Penales).

En la prdclica de este cateo se pueden asegurar los productos
con los que presumiblemente se esté cometiendo el delito.

La averiguacién previa cuimina con el ejercicio de la accion
penai, en donde el Ministerio PUblico, una vez que se actualizan los
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requisitos previstos en el articulo 19 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y a través del pliego de consignacién,
pone a disposicién del Juez las diligencias y, en su caso, al probable
responsable,

3. Instruccion,

Esta etapa conslste en llevar a cabo todos aguelios actos con
el fin de esclarecer la existencia o no de delitos y la probable
responsabilidad del inculpado. Asi, el tibunal que conozca del
proceso debera evaluar las pruebas relaflvas al inculpado y a todo lo
actuado en la averiguacion previa. En esta etapa se pueden dictar
tres tipos de autos en el término de setenta y dos horas: auto de
formal prision, auto de sujecion a proceso y auto de libertad por falta
de elementos para proceder,

4, Juicio

En esta etapa el Juez, después de haber recibido y practicado
todas las pruebas pertinentes, debera evaluarlas para determinar la
culpabllidad o no culpabilidad del supuesto sujeto activo del delito,

5. Sentencia.

Es la resoiucion judicial que pone fin a la Instancia, la cual
puede ser en dos senfidos: condenatorla o absoiutoria,
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13. LA SANCION

Desde un punto de vista gramatical, la sancién es “estatuto o
ley. Acto solemne por el que el jefe del Estado confirma una ley o
estatuto. Pena que la ley establece para el que la infinge. Mal qUe
dmana de una culpa o yero y que es como su castigo o pena.
Aprobacién de un aclo, uso o costumbre. Premlo o castigo que

recibimos por nuestros actos."

Asimismo, por sancionar, tamblén visto desde un aspecto
gramatical, entendemos "dar fuerza de ley a una disposicion.
Autorizar o aprobar un acfo, uso, costumbre, opinién o parecer,
Aplicar una sancién o castigo."s. |

Desde el punto de vista jurdice, podemos entender a la
sanciéon como una “pena o represion. Aprobacion de la ley por el
titular del Poder Ejecutivo.”

El Dr. Villoro Toranzo establece en su llbro Infitulado
“Introduccion al Estudio del Derecho” que “la acepcion que los
cldsicos castellanos dan a la palabra sancién es ia de dar firmeza o
aprobacién a una ley, estableclendo castigos para sus infractores y
premios para sus mds fieles seguidores, y no la de pena que
modernamente se le ha dado." '

% Raluy Poudevida, Antonlo; Op. Clt.: Pdg, 684,

¥ villoro Toranzo, Miguel; infroduccidn gl Estudio del Derecho, Ed. Pomua; México, 1946,
Pag. 451,
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Existe una claslficacidn de las normas juridicas que divide a las
leyes en 4 grupos, desde el punfo de vista de las sanciones que
contienen; en este orden de ideas, nos encontramos con los 4 grupos
sigulentes:

1} Leges perfectae;

2) Leges plus quam perfectae;

3) Leges minus quam perfectae; y

4) Leges imperfectae.

Son leyes perfectas aquéilas cuya sanclén consiste en la
inexistencia o nuldad de los actos que las vulneran; mds que
perfectas las que exigen una reparacién e imponen un castigo al
infractor, menos que perfectas las que permiten que el aclo
violatorio surta efectos juridicos pero castigan al transgresor vy,
finaimente, las imperfectas son las que carecen de sancién,%

14. LA SANCION ADMINISTRATIVA,

En términos generales, puede definise como el castigo que

apiica la sociedad a través del derecho, a las violaclones de los
ordenamlentos administrativos, pretendiéndose por medio de ésta,

% Garcla Maynez, Eduardo: nfroduccidn gl Estudio del Derecho, Ed, Pomria, 9a, Edicién,
México, 1940, Pags. 89 y 90.
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asegurar el cumplimiento de los deberes que tienen los cludadanos
con respecto a la socledad.

Miguel Acosta Romero y Eduardo Lopez Betancourt en su libro
inlitulado "Delifos Especiales” comentan que las sanciones
administrativas tienen una diversa gama, que va desde las nulldades
de los actos, la suspension, la amonestacién, el cese, la clausura, la
revocacién de concesiones, la multa, hasta llegar, en el caso de
México, hasta la privacion de libertad sin que ésta pueda exceder de
34 horas o, en su caso, la sancién serd pecuniaria, pero en el caso
que ésta no se pague por el infractor, se permutara por areslo, que
no podrd exceder de 36 horas

El articulo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial establece 5
tipos de sanciones que se pueden imponer al infractor, las cuales son
las siguientes:

Art, 214.- Las infracciones administrativas a esta
Ley o demds disposiciones derivadas de ella,
serdn sancionadas con:

I.- Multa hasta por el importe de veinte mil dias
de salario minimo general vigente en el Dishito
Federal;

il.- Multa adicional hasta por el importe de
quinientos dias de sdlario minimo general
vigente en el Distrito Federal por cada dla que
persista lainfraccién;

% Acosta Romero, Miguel y Lopez Betancour, Eduardo; Delitos Especigles; Ed. Pomia;
México. 1990, 2a. edicién actualizada, pag. 18.
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.- Clausura temporal hasta por noventa dias;
IV.- Clausura definitiva;

V.- Amesto administrativo hasta por 36 horas,

El ariculo 218, a su vez, establece que en los casos de
reincldencia, se duplicaran las multas impuestas anteriormente, sin
que su monto exceda del triple del mdximo fijado en éI arliculo 214
delaley.

Se entiende por reincidenciq, para los efectos de la Ley de la
Propledad Industrial y demds disposiciones derivadas de ella, cada
una de las subsecuentes Infracciones a un mismo precepto,
concedidas dentro de los dos afos sigulentes a la fecha en que se
emitlé la resolucién relativa a lainfraccion,

15. LA SANCION PENAL

Mientras toda pena constituye una sancién, no ocurre io mismo
alainversa,

El concepto de pena es menos amplio que el de sancldn,
Desde que se tlene noclén del delito, surge como su consecuencla e
histéricamente aparejada a él la idea de castigarlos y, asi, nace la
pena.
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El Cédigo Penal del Distito Federal y casi todos los de la
republica, a veces emplean los vocablos de sancion y pena como
sinonimos, La diferencia estriba en que las penas llevan consigo la
idea de sufiimiento y en clerta forma de retribucion y las medidas de
seguridad sin cardcler dflictivo alguno, Intentan de modo
fundamental evitar nuevos delitos. Deben considerarse propiamente
como penas la prisién y la multa y las medidad de seguridad como
fos demds medios de que se vale el Estado para sanclonar pues, en
la actudlidad, ya han sido desterradas otras penas como azotes, la
marca, ia mutllacién, etc,®

% Acosta Romero, Miguel y Lépez Betancourt, Eduardo; Op. Cit.; Pag. 17,
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CONCLUSIONES



PRIMERA. Estimo que seria de gran utiidad establecer un
procedimiento de oposicién para el registo de una marca
consistente en que, si el titular de una marca registrada se enterara
que un fercero desea registrar una marca igual o semejante en
grado de confusidn a la de su propiedad, pudiera presentar ante el
LM.P.l. un escrito de oposicién expresando los motivos por los cuales
no se debe de otorgar el registro de la marca igual o semejante en
grado de confusién al fercero, por considerar que, si se otorgara el
reghtro de dicha marca, con ello se invadiian derechos adquiridos
por el fitular de la marca ya registrada.

Esto evilaria que posteriomente se fuvieran que presentar
solicifudes de declaracién adminisirativa de nulidad para defender
los derechos adqulidos por el fitular de una marca anterlormente
reglstrada.

SEGUNDA., En los Ultimos veinte aitos ha exisido una tendencia
a despenalizar el mayor nimero de conductas violalorlas de los
derechos de propiedad Industial en general para pasar a ser
infracclones adminisirafivas, lo cual considero que es bueno puesio
que es mds agll el procedimiento para perseguir una Infracclén que
para perseguir un delito,
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Asimismo, se ha aumentado el monto de las multas que como
sancion se pueden imponer a quien infrinja un derecho de propiedad
indusirial puesto que se plensa que, para un Infractor, puede ser mas
grave y doloroso €l tener que pagar una multa ya que esto afecta su
economia y, de esta forma, no volverd a cometer una infracciéon
administrativa tan tacilimente.

TERCERA. Considero que el tiempo que toma el IMPL. en
resolver un procedimiento de declaracion administrativa de
infraccién es excesivo, lo que de manera indirecta ocasiona que los
infractores de un derecho de propiedad industial comelan una
infraccién de nuevo ya que se le notifica al presunto infractor una
soliciud de declaracién  administrativa  de infracclon
aproximadamente un afio después se le notifica la resolucién de
dicho asunto, iras lo cual, al no recibir sancién alguna por cometer
una infraccién administrativa a la iey, la vuelve a cometer en la
mayoria de los casos.

CUARTA. En mi opinién, es incomecto que la Tesorerfa de la
Federacién sea la encargada de cbbror a su favor las multas que se
le imponen a una persona por la comision de una infraccién
administrativa, ya que la federaclén no sufre dafio nf perjuicio alguno
al comeferse infracciones administrativas, excepto en algunos casos,
por ejemplo, cuando la infraccién .se refiere a denominaciones de
origen puesto que, en eslos casos, si se le causa perjuicio a la
federacion, que es la fifular de una denominacién de origen y, por lo
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tanto, es comprensible que las multas fueran en favor de la Tesoreria
de la Federacion,

QUINTA. Considero que una buena medida en favor del
denunciante serla que una parte de las mulias que se le impusieran a
los infractores por la comision de infracciones administrativas se le
oforgara al proplo denunciante. Una propuesta seria que el sesenta
por ciento de la multa impuesta como sancién se le otorgara al
denunciante y el cuarenta por ciento restante fuera en favor de la -
Tesoreria de la Federacién, de esta forma, la persona a la que se le
violaron derechos de propledad industial se veria resarcida de una
manera mds rdpida de los dafos y peruicios que se le hubleren
causado con la comision de dichas infracciones. Para que lo anterior
fuere posible, el denunciante tendria la obligacién de proporcionar
al instituto informes y comprobantes que demostraran los dafios y
perjuicios que se le hubieren causado y el monto de ios mismos.

SEXTA. En México, el tema de la propiedad industiial no es muy
conocido por el publico en general, por lo tanto, se cometen muchas
infracciones administrativas y delitos en esta materia. Esto es porque
la gente, al cambiarle Unicamente una letra a una marca registrada
o al ulllizar diversa denominacién pero el mismo disefio y
presentacién en el producto, equivocadamente cree que no estd
violando ningin derecho de propiedad industial. Mds aun, hay
gente que, por falta de cultura, no sabe ni siquiera que existe una
materia especlfica que regula lo relativo a las marcas, nombres
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comerciales, avisos comerciales y a todas las figuras que integran la
propiedad industrial. Por lo anterior, creeo que existe una tremenda
falta de difusion de la propiedad industrial y una buena medida para
evitar que se violaran derechos de propledad industial seria
promocionar mds esta materia a fravés de carteles publicitarios
colocados en tianguis o en lugares donde generaimente se
comercializan productos con los cuales se comete una infraccidn,
anuncios en radio, television, revistas, etc. para que se reduzca la
comision de conductas violatorias de derechos de propiedad
industrial en general.

SEPTIMA. En mi opinién, es necesaria la creacién de un tribunal
administrativo de propledad industrial como segunda Instancia, que
se encargue de la revision de las resoluciones emitidas por la
autoridad administrativa, en este caso por el Instituto Mexicano de la
Propledad Industial, que estuviera conformado por personas
especidlistas en la materia y debidamente capacitadas para el
conocimiento de dichos asuntos. Lo anterior en vitud de que, al
presentarse ante un juzgado de dishito un amparo por estar
inconforme con una resolucidn que déclara la nulidad de una
marca, por ejemplo, los jueces de distiito no estdn capacitados ni
facultados para decidir si existe 0 no semejanza de marcas, sino que
Unica y exclusivamente estdn facultados para conocer y decidir
acerca de os actos que se consideren violaciones constituclonales al
procedimiento y, por lo tanto, sélo conceden el amparo y proteccion
de la justicia federal para efectos de que se tramite nuevamente el
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procedimiento apegdndose a las garantias individuales que

-establece la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos,

Por ofro lado, como es sablido, en los juzgados de distito existe
un rezago importante en la resolucién de los juicios de garantias que
en elios se tramitan; ademds, una vez que se dicta sentenclia
concediendo el amparo, en su caso, la autoridad -administrativa
debe emitir otra resolucién apegdndose a los efectos de la sentencia
de amparo, lo que trae como consecuencia que el procedlmlgnto

administrativo se eternice.

Existen, por otra parte, diferencias de ciriterio entre los jueces de
distrito al dictar una sentenciq, .en viftud de que los mismos no son
especialistas en ia materia y por lo fanto en muchas ocasiones dictan
resoluclones que son contradictorias entre si, lo que se evitaria con la

creacién de el Iibungl Administrotivo de Propledad Industrial.
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