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INTRODUCCION

Ante el incremento de la competencia comercial e industrial en México v en
el extranjero, resultantes de la apertura de la economia del pais al comercio
exterior; la Propiedad Industrial ha alcanzado un papel importante dentro de la
economia nacional, ya que la necesidad de proteger y defender los intereses de los
particulares que han creado alguna denominacidén, simbolo o signo que permita
distinguir sus productos ofy servicios de los competidores que han invertido gran
capital econémico para que esa marca alcance cierta fama y prestigio entre el

pablico consumidor.

Es importante contar con una ley que defienda los derechos de los
empresarios que cuentan con una marca que estd siendo violada de conformidad

con las disposiciones de la ley de Propiedad Industrial.

£n el Capitulo Primero del presente trabajo tratamos de manera general la
Historia y Evolucidén Legislativa de las marcas, recorriendo las leyes que han
existido en nuestro pais en materia de Propiedad Industrial del afio 1889 hasta

nuestros dias.

En el Capitulo Segundo, mencionamos un marco conceptual objeto de

nuestro estudio.



En el Capitulo Tercero, abordaremos la Ley de Propiedad Industrial, y los

procedimientos administrativos sefialados dentro de la Ley, en materia de

marcas.

Finalmente, en el Capitulo Cuarto realizaremos un analisis dogmatico de la

conductas delictivas en materia de marcas.



CAPITULO I

1.- ANTECEDENTES HISTORICOS.
1.1.- HISTORIA DE LAS MARCAS.

La palabra “Marca” en su concepciébn méis antigua, es de origen germanico, era

empleada para designar la zona fronteriza que recibidé una organizacion especial.

Existen antecedentes antiguos en materia de Marcas. Se afirma que las
primeras marcas de gue se tiene noticia en época remota se emplearon, en las
piezas de ceramica de porcelana china y japonesa, gue lejos de ser una

denominacion utilizaban un emblema o simbkolo.

“Entre los griegos, los escultores, habian establecido la practica de cincelar
su nombre en las obras producto de su arte, tales nombres tienen como principal y
dnico objeto, identificar la paternidad artistica méas que distinguir la obra
realizada de otras similares™! A diferencia del producto industrial que se
manufacturara o fabrica en serie, la obra de arte se caracteriza por su

singularidad.

M4s ciertamente enfre los romanos, entre los cuales encontramos marcas
en sus productos, principalmente piezas de plomo y bronce, se empleaba el
nombre del fabricante o de la localidad de la gue procedia el articulo, se
agregaban signos consistentes en emblemas, Vfiguras de animales, etcétera,

destinadas a servir como marca industrial. Conocemos que en aquella época

! DERRY, T. K. y TREVOR, 1. Williams. Historia de la Tecnologia. [Desde fa antiglledad hasta
1750}, Edit. Siglo Veintiuno. México, 1970. PAg. 175.



existian normas juridicas en la materia, ya que se regulaba la usurpacién del
nombre o la adopcion de falsos signos con intencién de fraude, constituyendo
delitos perseguibles. En realidad, las marcas, en su origen, fueron més que
distintivos de las cosas; signos distintivos de las personas a las cuales las cosas
pertenecian, de forma que la marca era semejante al nombre comercial que

conocemos actualmente.

“En la Edad Media se utilizaron las marcas en el sentido de que
indicaban la referencia de una persona, e incluso representaban una

presuncién de propiedad a su favor™.? -

Existieron dos clases de marcas las marcas colectivas pertenecientes a la
corporacién; la marca individual era la de cada uno de los miembros de la misma.
En la marca individual de los miembros de las corporaciones encontramos el
antecedente de la marca en el sentido moderno. El uso de marcas se generaliza en
la época corporativa en los paises europeos; diversos autores afirman que su uso

crea un derecho exclusivo en favor de su titular.

En Francia, los edictos reales de 1564 equiparaban el delito de falsificacién

de marcas de sederia, al de falsificacién de moneda

El derecho anterior a la Revolucién Francesa se caracteriza por su caricter
concreto, la ausencia de las disposiciones generales, su aspecto reglamentario
referido a determinadas industrias o a fabricantes de ciertas localidades.

Como consecuencia de la Revolucién Francesa desaparecié el régimen
corporativo, instaurdndose la libertad de comercio que, llevada a sus taltimas

consecuencias, , habia de permitir la competencia sin limites y hacer desaparecer

? DE SOLA CARIZARES, Felipe. Tratado de Derecho Comercial Comparado. Edit. Montaner y
Simon. Barcelona, Espafa, 1962. PAg. 253.



la marca como signo exclusivo de un comerciante. Pero se dieron reclamaciones
por parte de diversos sectores de la industria obligando al poder piblico, a
restablecer el principio de la propiedad marcaria, primero sin establecer

sanciones y después con severas penas que no fueron en la practica aplicadas.

Fue en 1803 cuando se establecié un régimen uniforme y general, aplicable
a todas las industrias y fabricas; se impusieron penas graves contra la

falsificacién , que fueron reproducidas por el Codigo Penal de 1810.

“Se ha dicho que la evolucién histdorica del Derecho Industrial
puede clasificarse en cuatro periodos: el primero termina con la ley
inglesa sobre monopolics de 1624; el segundo desde esta fecha hasta la
Revolucién Francesa; el tercero de la Revolucién Francesa a la
Convencién de Paris de 1883, que inicia un cuarto periodo ¢l que puede

constderarse que estamos todavia”.3

1.1.1.- LA HISTORIA DE LAS MARCAS EN MEXICO.

1.1.1.2.- ETAPA PREHISPANICA.

“La no existencia de marcas en los pueblos del Anidhuac encuentra explicacién en
que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros y por lo
que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderias
para distinguirlas, ofro factor que influyd para la no existencia de las marcas era
la carencia de la moneda en su concepcion actual, ya que algunos productos eran

substitutivos de aquélla, 1o que hace pensar que no eran afectos al empleo de

3 Ibid. Pag. 256.



signos o medios materiales distintivos de las mercancias entre si, del mismo
género”.4
“Se sabe que los habitantes de Andhuac emplearon algunos
medios materiales que individualizaban su condicién o clase
social”.?
En los anteriores ejemplos se puede percatar que el uso de esos medios de

distincién, servian aunque rudimentarios, de identificacion o de “marcas”.

Existian un tipo de sellos o también llamados pintaderas, utilizados
principalmente para servir como instrumentos para decorar, con pinturas la

superficie de la piel humana, posiblemente con una idea religiosa.

1.1.1.3.- ETAPA COLONIAL.

Bajo la autoridad del Supremo Conseio de Indias, se cred, por los Reyes
Catdlicos, la Casa de Contratacion de Sevilla, que entre sus funciones estaba lo

relativo al comercio de las Indias y vigilaba por el cumplimiento de las leyes que

lo regularon.

“A Sevilla vy a Cadiz se les concedié el monopolio de enviar mercaderias

a América y el de recibirlas de ella. Dictandose leyes para tal efecto.™®

El maestro Nava Negrete demuestra especial interés en lo que previé el
Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio libre a Indias de 12 de octubre
de 1778, ya que en su articulo 30 intitulado “Penas de los que falsificaren marcas,

4 NAVA NEGRETE, Iusio. Derecho de Jas Marcas. Edit. Pomia, S.A. México 1985. Pag. 4.
3 Ibid.
¢ |bid. Pag. 1.



o Despachos” dispuso que: “Siempre que resultare comprobada la falsedad de las
marcas y Despachos, se castigaran los autores y cémplices de este grave delito con
las penas que van prefinidas en el citado articulo diez y ocho de éste

reglamento...”

Entre las penas que conferia este articulo era “confiscacién de cuanto les
perteneciere en los buques y cargazones, la de cineo afios de presidio en unc de los

de Africa y la de quedar privados para siempre de hacer el comercio de Indias...”

La anterior disposicién fue por parte de la Conquista con el fin de ejercer
un riguroso control del comercio con sus colonias, y que tienen como antecedente
la obligacién gue ya existia en Espaiia de que las mercancias debian tener sus
respectivas marcas, para indicar la procedencia, asi como la imposicién de penas

en caso de incumplimiento.

“Una de las consecuencias que trajo consigo la regulacién de las
instituciones antes mencionadas fue la del empleo de las marcas y que
tienen como antecedente inmediato las disposiciones similares que para
tal efecto se dictaron en la misma Espaiia, asi por ejemplo: el empleo de
las marcas en los gremios de comerciantes en sus diversos oficios, como
fueron el empleo de marcas de fuego en ¢l ganado y de marcas de agua o

filigrana en los papeles.”?

Existen noticias acerca del empleo de las marcas de fuego para las cuales
se utilizd hierro, que era desconocido por los indigenas, el cual se utilizd
desgraciadamente para marcar a los esclavos indigenas. Las marcas de fuego en
los esclavos de los reinos de las Indias, constitujan un medio probatorio suficiente

de posesion legitima de los esclavos para sus propietarios.

? NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Edit. Porrda, S.A. México 1985. Pag. 12.



El maestro Nava Negrete destaca las marcas que se realizaban al ganado
por medio del fuego, ya que en esa época existia la obligacién para los propietarios
de ganado de tener hierro para marcarlos, asi como tener gue registrarlo ante el
escribano del cabildo, aunque esta disposicién no se observd, hasta el 14 de
septiembre de 1532. A pesar de ello, agrega dicho autor, algunos propietarios de
ganados emplearon el hierro para marcar sus ganados sin registrarlo ante los
sefiores de justicia y regidores del Cabildo de la Ciudad de México, sin embrago el

incumplimiento los hacia incurrir en severas penas.

Al nacer la imprenta desde el siglo XV, fue increible la estética con la que
se elaboraron los libros, ya sea en el papel, color de tintas, grabados,
encuadernaciones, convirtiéndose importante el demostrar fehacientemente Ia
propiedad de los libros ante los demds. En un principio Ios duefios de los libros
aplicaron estampados o firmas ¢ un escudo, que con el tiempo evolucionaron,
siendo las marcas el medio que emplearon los duefios de los libros como medio de

propiedad.

“Con e] transcurso del ttempo, en las bibliotecas se fue necesitando una
marca que no fuera facil de desaparecer ya que los libros se
extraviaban, o se les daba un mal trato y se tomé el procedimiento de
marcar a fuego los libros, mismo que ya era empleado en el ganado y en

los esclavos indigenas.™

El procedimiento de marcar a fuego los ganados consistia en la impresién
que se aplicaba sobre el cuero del animal en una parte visible un dibujo con hierro
calentado al fuego. La marca se empleaba para los animales mayores y la sefial
que consistia en la incision o corte hecho en oreja o nariz, etcétera, con un

cuchillo, para los animales menores (lanar).

8 Ibid. Pdg. 19.



Se puede afirmar que al respecto existe una doble proteccién juridica, una
es Ia concedida por las legislaciones de los diversos paises que se ocupan de
regular el uso y la aplicacién de las sefiales y marcas de fuego en los ganados, tal
como ccurre en nuestro pais en que cada uno de los Estados cuenta en la
actualidad con su ley estatal de ganaderia en donde se prevé el uso y el empleo de
dichos signos de identificacion, y otra, es la que se concede por nuestra legislacién

sobre propiedad industrial.

“A la llegada de los espaficles, se encontraron que las artes industriales de
los pueblos indigenas habian llegado al alto grado de perfeccitn, la gran variedad
de oficios practicados por los indigenas los realizaban con gran exquisitez,
destreza y habilidad, razon ésta por lo que subsistieron al primer grade que
siguid a la Conquista”.® Realizada la Conguista, los religiosos y artesanos
espafioles implantaron nuevos métodos siendo asimilados por los indigenas,

aventajando en muchos a los maestros espaiioles.

“Dentro de la organizacién gremial, la figura del maestro a quien se le
exigian una serie de requisitos como, para obtener la carta de examen o titulo
tenian que ser viejos, cristianos y tener limpieza de sangre, ademas de ser
espanol asi como presentar un examen riguroso y practico y una vez aprobado y
admitido se le daba posesion de nuevo maestro en sesién solemne”.!® Entre los
datos que contiene la carta de examen o titulo en su margen se hacia anotar la
marca o sefial que el nuevo maestro debia usar, sellar o pintar o grabar en todos
sus trabajos, marca y sefial invariable y que servia para identificarles en caso de
fraude o de incumplimiento a las ordenanzas y para distinguir el lugar de
procedencia: asi como con ello se trataba también de que no gozaran de

franquicias los que no estuviesen examinados y poder castigar facilmente a los

¥ Ihid. Pag. 28.
10 Ibidi. P&g. 29.



infractores, asi como cobrar ciertos impuestos.

Los veedores que tenian como principales funciones las de vigilancia de
inspeccidén, velaban por el exacto cumplimiento de las Ordenanzas ¥
mandamientos afines, asi como acuerdos de cabildo; aguellas personas que osaban
contravenirlas se les imponian severas penas, interveniendo los veedores en las
fracciones y multas que fijaban las Ordenanzas y que ejecutaban el Cabildo tales
como, destruccidén o reparticién de la obra, suspensién de trabajo, confiscaciéon y
cierre del taller. Los mismos veedores sellaban o marcaban la obra para su venta
posterior usando diversos sellos segiin la calidad de la manufactura que se queria

expresar con ellos, por ejemplo fino, ordinario o corriente.

En la organizacion gremial, mediante Ia aplicacién de normas protectoras,
se prohibia que los artesanos cometieran fraudes, engafiando al cliente incauto,
alterando los articulos que vendian, asi por ejemplo, los pescadores, vendiéndolos
por huachinangos, el que dejaba el cAfiamo humedecer para aumentar el volumen
de un dia al ofro, inclusive los plateros tenian la osadia falsificar las marcas

oficiales...l1

1.1.1.4.- ETAPA INDEPENDIENTE.
Al hacerse la Independencia de México, las ideas directoras y los métodos y
procedimientos de Gobierno eran substancialmente los mismos gue se habian

empleado durante el régimen colonial.

El monopolio, la prohibicién, el estanco que fueron las bases sobre las que

el gobierno espafiol, sin darse cuenta de sus propios intereses ni de los intereses

1 Ibid. Pag. 29.



de sus nacionales, asenté su comercio con la Colonia.

En las Ordenanzas de Bilbao las marcas pueden considerarse como signos o
medios materiales que se empleaban para indicar la procedencia de las
mercancias, pero, fundamentalmente constituian medios eficaces que servian de

control, seguridad y de garantia para facilitar el comercio.

“El Cédigo de Comercio de 1854.- Las Marcas significaban un medio de
prueba de propiedad para los duefios de mercancias, asi también su
empleo constituia un medio de control y garantia en la circulacién de

las mercancias.”12

Dentro de la Jurisprudencia citada por los autores como Justo Nava
Negrete y David Rangel Medina, se destaca la sentencia de la 2° Sala del
Tribunal Superior del Distrito de 19 de febrero de 1884 (Lanman y Kemp vs.
Varios) en donde- se resolvié que no existia delito de falsificacién de marcas atin
cuando los interesados las habian depositado en la Secretaria de Fomento, no
otorgindoles prioridad exclusiva de ellas, ya que en la Repiblica Mexicana no
existia atin legislacién especial de marcas, mientras no se acreditase la conducta
por'los medios establecidos en el Cédigo Civil, el cual prevenia que el que
pretenda adquirir la propiedad de una obra, debe de presentar ejemplares para
que depositen en el establecimiento correspondiente, en el gque deben de
registrarse, publicindose enseguida la nota de registro; lo que produce el efecto de
dar a conocer la solicitud para adquirir la declaracién de la propiedad; cuyo
derechos estdn otorgados sblo a los nacionales o extranjeros residentes en el pais;
pues regpecto a los demés el Cédigo Civil en su articule 1386 expresamente exigia

como condicién para los extranjeros residentes fuera de la Repiiblica puedan

12 Coleccién de Leyes y Decretos Mexicanos. Senado de la RepUblico. México,
1996.



10

disfrutar de los derechos consiguientes a la propiedad, que con ellos estén

equiparados los mexicanos en el lugar que hayan de publicado las obras.

Cédigo de Comercio de 1884.- En dicho Cédigo se incluye un capitulo
titulado “De la Propiedad Mercantil” en el cual, se establece por primera vez y de

manera especial las marcas de fabrica.

1.2.- EVOLUCION HISTORICO-LEGISLATIVA.

Han existido diversos ordenamientos juridicos que han regulado lo referente

a las conductas delictivas en los signos distintivos.

En 1889 se cred la primera ley en México que regulaba especificamente lo

concerniente a las marcas.

1.2.1- LEY DE MARCAS DE FABRICA DEL 28 DE FEBRERO DE
1889.13

En esta ley se refleja un interés no tanto del productor sino general de
proteccién. En dicha ley no se habla de las infracciones administrativas; se prevé
el delito referente a los signos distintives a la falsificacidon de Marcas y
determinando a la conducta 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 objetar de la misma naturaleza.

1 Diario Oficial de la Federacién del 28 de noviembre de 1889.
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La Ley de Marcas de Fabrica unicamente consideraba que cometia un

delito quien falsificaba una marea o hacia uso de una.

La falsificacién no se entendia en las marcas a reproducir una marca de
una forma exacta, sino imitar una marca de una forma en que sea similar en
grado de confusién a la registrada y esta similitud origine una confusién entre el
piblico.

En esta ley no se establece sancién alguna para que comstiera el delito
puesto que en la misma, se establecia que los delitos de falsificacién de una marea
de fibrica, quedaban sujetos a las penas que sefialarid el cddige respectivo,

produciendo ademas la accién de dafios y perjuicios, (Articulo 18)

1.2.2.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DEL 25
DE AGOSTO DE 1903.14

En esta Ley encontramos una amplia regulacién respecto de las violaciones
a los derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos, en virtud
de que existe un capitulo especialmente dedicado a las penalidades que se
pueden imponer cuando se cometa una violacién a los derechos derivados de ia

propiedad industrial.

Las conductas que esta ley consideraba violaban los derechos de propiedad

industrial se resumen en las siguientes:

1.- Que una persona ponga a los efectos que fabrique o expenda, una marca
ya registrada legalmente a favor de la otra persona con el fin de amparar

articulos similares (articulo 18).

W Diario Oficial de la Federacidn del 25 de agosio de 1903.
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2.- Que una persona ponga a sus efectos una mareca que sea imitacidn de la
legalmente registrada de tal modo que a primera vista se confunda con la legal y
que solo por medio de un examen detenido pueda distinguirse una de otra.

(articulo 18).

3.- Que una persona ponga en sus efectos una marca que, aungue
legalmente registrada, se haga aparecer como si fuera otra, por cualquier adicién,

substraccion o alteracién.

4.- Que una persona, sin ser autora de los hechos consignados
anteriormente, dolosamente venda, ponga en venta o circulacién efectos marcados

de la manera descrita anteriormente (articulo 19).

5.- Hacer uso de una marca en la que, por su simple aspecto o bien por las
leyendas o indicaciones que la acompaifien, pueda inducir al piblico a caer en el
error sobre la procedencia de los efectos en que se haya fijado dicha marea

(articulo 20).

6.- Que una persona dolosamente venda, ponga en venta o circulacién
efectos sefialados con una marca que tenga los vicios que indica el parrafo

anterior (articulo 21).

7.- El que una persona en sus efectos ponga o fije marcas, "etiquetas”,
marbetes, etcétera, en las que se hagan indicaciones falsas, ya sea de una manera
expresa o insidiosa, sobre la naturaleza y constitucién de los objetos que amparen

{articulo 23).

8.- El que con dolo simplemente venda, ponga en venta o circulacién efectos

marcados de la forma descrita anteriormente (articulo 23).
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9.- El que, teniendo una marca legalmente registrada, no le ponga las
leyendas que previene la fraccién III del articulo 9 o no ponga, en su caso, la

anotacién a que se refiere la parte final del articulo 14 (articulo 24).

La fraccién III del articulo 9 establece que las marcas registradas deberan
llevar leyendas ostensibles y, cuando las marcas consistan en nombres,
denominaciones, leyendas, etcétera, en letras iniciales o abreviaturas; cuando
consistiendo en signos que no sean letras vayan acompaifiados estos nombres,
denominaciones, etc., letras iniciales o abreviaturas, dichas marcas deberin
precisamente llevar de una manera ostensible el nombre del duefio de la
industria, el nombre de la negociacién, fibrica, etc., si lo tuviere y la ubicacion de

éstas.

A su vez, la anotacién de que habla el articulo 14, se refiere al cambio de
ubicacién del establecimiento en gue se fabriquen o se expendan los efectos que
ampara una marca, 0 la circunstancia de fabricarse o expenderse estos mismos
efectos en establecimiento distinto de aquel en que antes se fabricaban o
expendian.

10.- Utilizar indicaciones falsas (articulo 24).

11.- Poner en una marca la indicaciéon de estar registrada en la Oficina de

Patentes y Marcas, sin que lo esté (articulo 25).

12.- Reincidencia. El articulo 26 de este ordenamiento juridico, nos dice
que:
“Es reincidente todo aquel que ha cometide de nuevo el delito de que se
le acusa, antes de que hayan transcurrido cinco afios de la sentencia
ejecutoriada que la haya declarado culpable por cualquiera de los

delitos de que habla esta ley, y aunque el anterior delitc se haya
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referido a otra marca distinta de aquélla a que se contraiga el nuevo
delito.”

La accién para la persecucién de cualquiera de los delitos antes sefialados
correspondia al Ministerio Pdblico y a cualquier persona que se considerara

perjudicada.

El duefio de la marca registrada tenia el derecho de exigir el pago de dafios

¥y perjuicios en los casos de coautoria o complicidad en la comisién de los delitos.

Esta Ley otorgaba al titular de la marea registrada el derecho de hacer que
se le adjudicaran todos los productos que se encontraban revestidos con la marca
ilegal, ya sea que estuviera en poder de la persona que se designara como autora
del delito, ya en poder de cualgquier otro comerciante, comisionista o
consignatario; pero era requisito indispensable para ejercitar este derecho que el
duefio de la marca no hubiera omitido poner en ella ninguna de las leyendas

obligatorias exigidas por el articulo 9, las cuales son:

I.- Las que usen los fabricantes industriales, agricultores etcétera, “Marca
Industrial Registrada” o bien, “M. Ind Rgtrda”, niimero y fecha de registro;

II.- Las que usen los comerciantes “Marca de Comercio” o bien, “M de C.
Rgtrda”, nimero y fecha de registro;

1I1.- Cuando las marcas consistan en nombres, denominaciones, leyendas,
etcétera, o en letras iniciales o abreviaturas, o cuando consistiendo en signos que
no sean letras, vayan acompafados éstos con nombres, denominaciones, etcétera,
0 letras iniciales o abreviaturas dichas marcas deberdn precisamente llevar de
una manera ostensible el nombre del duefio de la industria, el nombre de la

negociacion, fabrica, etcétera, si lo tuviere y la ubicacién de éstas.
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El dueiio de la marca podia pedir al juez el aseguramiento de los objetos, ya
sea los utensilios o aparatos dedicados a la fabricacion de dichas marcas y
nombrar bajo su responsabilidad un depositario de ellos pero, para que esto fuera

procedente era necesario que el duefio cubriera los siguientes requisitos:

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

II.- Comprobar por medio del titulo correspondiente debidamente
registrado en la misma oficina, que el autor era el duefio de la marca entonces;

II1.- Comprobar, por cualquier medio legal, el cuerpo del delito;

IV.- Dar una caucidn suficiente a juicio del Juez.

1.2.3.- LEY DE MARCAS Y AVISOS COMERCIALES DEL 26 DE
JUNIO DE 1928.15

Los tinicos cambios que encontramos en esta Ley son los siguientes:

El que con dolo simplemente venda, o ponga en venta o circulacién efectos
que tengan fijadas marcas, marbetes, etiquetas, etcétera, en las que se hagan
indicaciones falsas, ya sea de una manera expresa o insidiosa sobre la naturaleza

y constitucién de los objetos que amparen.

El que, teniendo una marca legalmente registrada, no le ponga las leyendas
que previene la fraccién III del articulo 9 o no ponga, en su caso, a que se refiere

la parte final del articulo 14, Utilizar indicaciones falsas.

s Diario Oficial de la Federacién del 26 de junio de 1928.
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Esta Ley prevé un delito consistente en que, con falsas pretensiones en el
ejercicio del comercio, una persona realizara conductas tendientes a desacreditar
los productos de un competidor, o que por cualquier medio tratara de producir

confusién de sus productos con los de éste tiltimo. (Articulo 78).

La misma accién para perseguir cualquiera de los delitos en la Ley ya

citada se seguia en ésta.

Esta ley también ya prevé de una manera no muy clara, un procedimiento
de declaracién administrativa de falsificacién de marcas, imitacién ¢ uso ilegal de
una marca, nombre o avisos comerciales, la cual dictaria entonces el
Departamento de la Propiedad Industrial {anteriormente Oficina de Patentes y

Marcas).

1.2.4- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE
DICIEMBRE DE 194216

En esta Ley respecto de la anterior, se prevé un mayor nlimero de delitos.

Los delitos establecidos en esta relacidn con las mareas, analisis de los

cuales es motivo de este trabajo, y son;:

A) Utilizar sin autorizacién, ya sea como marca no registrada, o como
elemento de ésta, los escudos de armas de los diversos Estados de la Federacidn,
ciudades nacionales o extranjeras o las banderas y otros emblemas de Estado de
los diversos paises extranjeros, en la fraccién VIII del articulo 105 de esta Ley, o

su imitacién, o los sellos 0 troqueles oficiales de control y de garantia.

15 Diario Oficial de Io Federacion del 31 de diciembre de 1942,
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B) Utilizar, sin consentimiento de los interesados, o en el caso de que hayan
fallecido, de sus herederos o parientes, hasta el tercer grado, ya sea como una
marca no registrada, o como elemento de ésta, los nombres, firmas, sellos y
retratos a que se refiere la prohibicién contenida en la fraccién IX del articulo
105. Esta fraccién establece que no se podran utilizar dichos nombres, firmas,
etcétera; sin la autorizacidn de los interesados o sin han fallecido, de sus

herederos o parientes hasta el tercer grado.

C) Utilizar, ya sea como marca no registrada, palabras, figuras,
denominaciones, signos, escudo ¢ emblemas, cuyo registro como marca prohiben
las fracciones VI, VII y X del articulo 105 de esta Ley siendo todo lo contrario a la
moral, buenas costumbres, a las leyes prohibif;ivas, ¥y en general aquello que
tienda a ridiculizar ideas, objetos y personas, las armas, escudos y emblemas

nacionales y el emblema de la Cruz Roja.

D) Fijar o utilizar en sus productos marcas, etiquetas u otros medios
semejantes, en lo que se hagan indicaciones falsas de manera insidiosa sobre la

naturaleza, constitucién u origen de los articulos que amparen.

E) Vender de forma dolosa, o poner en venta los efectos marcados de la

forma antes descrita.

F) Emplear una marca registrada legalmente, sin consentimiento de su

duefio, para amparar articulos similares.

G) Poner efectos de una marca, aunque haya sido registrada de acuerdo con
las Leyes de 188% y de 1903, resulte una falsificacién o inmutacién de otra

registrada con anterioridad.
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H) Dolosamente vender ¢ poner en venta o circulacién efectos marcados de

la manera que se expresa en el punto anterior.

I) Los litégrafos, impresores, etcétera; que dolosamente fabrican marcas

que resultaran falsificacién o imitacién de alguna legalmente registrada.

J} Vender o poner en venta, sin el consentimiento del duefic de una marca
que ha sido legalmente registrada, los productos que distinga esa marca, después
de haber alterado, sustituido o suprimido de manera parcial o total la marca

registrada colocada en los articulos amparados por la misma,

K) Fijar una marca original a los productos después de alterar éstos de una
manera. Este caso y el sefialado en el punto anterior se equiparan a la

falsificacion.

L) Hacer uso de una marca registrada o no que, ya sea, por su simple
aspecto o por las leyendas que la acompafien, pueda inducir al error al publico

sobre la procedencia en que haya sido fijada dicha marea.

La Ley establece que se presumira el dolo al tratarse de Marcas Nacionales
que contengan leyendas en idioma extranjero, o en el hecho de que los productos
Hechos en México se amparen de marcas extranjeras, si no se indican de manera

clara la procedencia nacional de los articulos.

Art. 145.- Todos los productos nacionales en los que se utilicen marcas
registradas o no deberin llevar la leyenda “* HECHO EN MEXICO”, o
“ELABORADO EN MEXICO”. Si se trata de productos naturales, no
elaborados, la leyenda sera: “PRODUCIDO EN MEXICO”.
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M) Omitir insertar en los productos nacionales con marca registrada o no,

alguna de las leyendas obligatorias mencionadas anteriormente.

N) Usar una marca con la indicacién de hallarse registrada sin estarlo

realmente,

N) Hacer aparecer que una marca registrada ampara determinados

productos, cuando no esté registrada para éstos

En el articulo 73 de la presente Ley disponia las penas a las conductas

antes descritas las cuales consistian en:

Con 1 a 2 afios de prision y multa de $ 100.00 a $2,000.00, ¢ una u otra

pena a juicio del Juez...”

1.2.5.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 30 DE DICIEMBRE
DE 1975.17

Algo de sobremanera importante en esta ley, es la division de las
conductas violatorias de derechos de propiedad industrial referentes a los mismos,

en infracciones y en delitos.

Se consideran infracciones las siguientes:

A) 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 gue los

protegidos por la registrada ( Fraccion II).

17 Diario Oficial de la Federacién del 30 de diciembre de 1975.
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B) 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 ( Fraccion I1I).

C) Poner en venta o en circulacién productos u ofrecer servicios, indicando
que estin protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Cuando el
registro haya quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caduco o
extinguido, se incurrira en la infraccién después de un afio de que hayan causado
ejecutoria la resolucién correspondiente o que haya operade la caducidad,

cancelacion o extincion. (Fraccidon V).

D) Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refieren
las fracciones VII, VIII, IX, X, X1, XII, XIII, XiX del articulo 91 de esta Ley.

El referido articulo establece lo que se considera no registrable como marca.

Las fracciones indicadas establecen lo siguiente:

Articulo 91:

VIL.- Las que reproduzcan o imiten sin autorizacién escudos, banderas y
emblemas de cualquier Pais, Estado, Municipio o divisiones politicas
similares; asi come las denominaciones y siglas de organizaciones
internacionales gubernamentales, intergubernamentales, no
gubernamentales o de cualquier otra organizacién reconocida
oficialmente; asi como la designaciéon verbal de los mismos.

VIIL.- Las que reproduzcan o imiten signos ¢ punzones oficiales de
control y garantia adoptados por un Estado, sin la autorizacién de la

autoridad competente.



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

X.- Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, medallas u otros
premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales
o deportivos reconocidos oficialmente.

XI.- Los nombres, seuddnimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin
consentimiento de los interesados o, si han fallecido , de sus
ascendientes o descendientes de grado més préximo.

XII.- Los titulos de obras literarias, artisticas o cientificas o los
personajes ficticios o simbdlicos, salve 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 caracterizacidn, si no
se cuenta con su conformidad.

XIIIL.- Las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras
y las construidas artificicsamente de modo que por su grafismo o
fonética parezcan voces extranjeras, cuando la marca se solicite para
aplicarse a articulos o servicios que el solicitante produzca o preste
exclusivamente en el pais o en cualguier otro pais de lengua espaficla.
XVIL.- Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente,
aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que
pueda confundirse con la anterior, tomandola ern su conjunto o
atendiende a los elementos que hayan sido reservados.

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

anterioridad.

referente a las Marcas, de la siguiente manera:

Articulo 211.- Son delitos:...
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La misma Ley de Invenciones y Mareas regula lo relativo a los delitos, en lo
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IV.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para
distinguir los mismos ¢ similares productos o servicios que aquélla
proteja.

V.- Ofrecer en venta o poner en circulacién los productos a que se
refieren las fracciones I, If y IV del presente articulo o aquellos a que
contrae las fraccién II del articulo 210, no obstante la declaratoria de
confusién que la misma prevé, o bien, productos protegidos por una
marca registrada, habiéndolos alterado.

Lo previstc en la presente fraccién serd aplicable, en lo conducente,
tratdndose de marcas de servicio,

VIL.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos protegidos por
una marca registrada después de haber alterado, sustituido o

suprimido parcial o totalmente ésta.

1.2.6.- LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL DE 27 DE JUNIO DE 1991.18

En el articulo 213 de esta ley enconframos, de manera enunciativa, lo que son las
infracciones administrativas, diferencidndolas de los delitos. Para efectos del
presente trabajo, me permito mencionar {nicamente las infracciones

administrativas referentes a las marcas.

1.- Poner a la venta en circulacién productos u ofrecer servicios,
indicando que estin protegidos por una marca registrada sin que
o estén. Si el registro de una marea ha caducado o ha sido
declarado nulo o cancelado, se incurrird en infraccién después de

un afio de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que

% Diario Oficial de la Federacion del 27 de junio de 1997.



haya quedado firme la declaracién correspondiente (fraccion III
del articulo 213).

2.- Usar una marca parecida en grado de confusién a otra
registrada, para amparar los mismos o similares productos o
gervicios que los protegidos por la registrada (fraccion IV del

articulo 213).

3.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada
como elemento de un nombre comercial o de una denominacién o
razdn social o viceversa, siempre gque dichos nombres estén
relacionados con establecimientos que operen con los productos o
servicios protegidos por la marca

{fraccion V del articulo 213).

4.- Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas a que se
refiere e} articulo 4° y las fracciones VII, XIJ, XIII, XIV y XV, del
articulo 90 de esta Ley (fraccién VII del articulo 213).

5.- Usar una marca previamente registrada como denominacidén o
razon social como partes de éstas, de una persona moral cuya
actividad sea la produccién, importacion , comercializacién de
bienes y servicios iguales o similares a los que se aplica la marca
registrada sin vel consentimiento, manifestado por escrito, del
titular del registro de marca o de la persona a quien este haya
concedido licencia. (fraccién VIII del articulo 213).

6.- Intentar o lograr el propésito de desprestigiar los productos,
los servicios o el establecimiento de otro. No estard comprendida

en esta disposicién, la comparacién de productos o servicios que

23
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ampare la marca con el propésito de informar al pablico, siempre
gue dicha comparacién no sea tendenciosa, falsa, o exagerada en
los términos de Ia Ley Federal de Proteccion al
Consumidor,(fraccién X del citado articulo).

El articulo 214, establece las acciones que pueden imponer a quien infrinja
un derecho de propiedad industrial derivado de la presente ley, imponiendo las

siguientes sanciones:

I.- Multa hasta por el importe de diez dias de salario minimo general
vigente en ¢l Distrito Federal;

II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de salario
minimo general vigente en el Distrito Federal, por cada dia que persista
la infraccién;

III.- Clausura temporal hasta por noventa dias;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

En el articulo 223 de! mismo ordenamiento se encuentran contenidas las
conductas violatorias de derechos que se consideran delitos, de los cuales,

solamente mencionaré los referentes a los signos distintivos:

Articulo 223.-

I.- 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 se aplica una marca se aplique.

II.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica
una marca registrada, a sabiendas de que se usd en los mismos sin el
consentimiento de su titular.

IIL- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se

aplica una marca registrada, que hayan sido alterados.
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IV.- 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.

V.- Continuar usande una marca no registrada parecida en grado de
confusion a otra registrada, después de que la sancién administrativa
impuesta por esta razén haya quedado firme,

VI.- Ofrecer en venta o poner en circulacién los productos o prestar los

servicios con las marcas a que se refiere la fraccién anterior.

El articulo 224 establece la penalidad correspondiente a los delitos, de la

manera que a continuacibn sefialamos:

e Dos a seis afios de prision y multa por el importe de cien a diez
mil dias del salario minimo vigente minimo general vigente en
el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se sefialan en
el articulo anterior

* En los casos previstos en las fracciones X y XI las sanciones
serdn de seis meses a cuatro afios de prision y multa por el
importe de cincuenta a cinco mil dias de salario minimo general

vigente en el Distrito Federal.

Consecuentemente, se nota gque al principio no se penalizaban las
conductas violatorias de los derechos de la propiedad industrial, excepto lo
referente a lo mencionado en la Ley de 1889 a la falsificacién. En la Ley de 1903
ya se encuentran tipificadas como conductas delictivas. En 1928 se suprimen el
numero de delitos establecidos, sélo enfocando Ia importancia en que la Leyenda:
HECHO EN MEXICO, apareciera en los productos amparados con marcas
registradas o no, sancionando con la pérdida de derecho para pedir la

adjudicacidn de los productos que invadian la marca.
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En la ley de 1975 hasta nuestros dias se tiende a despenalizar conductas
delictivas en los derechos de Propiedad Indnstrial convirtiéndolas en infracciones
administrativas, simplificando el tridmite a seguir, por lo que podemos concluir
que es benéfica esta despenalizacién, en cuanto el tramite y al momento de

imponer la sanci6n.

1.2.7.- REFORMAS DE 1994 A LA LEY DE 1991.

En el Diario Oficial de la Federacién de fecha 2 de agosto de 1994, se
publicé la Ley de Propiedad Industrial, ordenamiento que abrogaba asi a la hasta
entonces vigente Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial.

Con la ley de 1994 se reformaron diversas disposiciones de la ley de 1991,
varias de ellas referentes a las marcas, mismas que, por ser materia del presente

trabajo, mencionamos a continuacién:

Se reforma el articulo 211, numeral que hablaba de delitos y ahora

menciona a los hechos posiblemente constitutivos de delitos,

El articulo 213 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial, resumia en 11 infracciones administrativas a la ley y ahora, en [a Ley
de Proteccion a la Propiedad Industrial, las fracciones que comprende este

articulo aumentaron a 23, las cuales son las siguientes:

De la fraccién I a la VI no hubo cambio alguno.

La fraccién VII establecia como infraccién administrativa “usar como

marcas las denominaciones, signos o siglas a que se refiere el articulo 4o. y las
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fracciones VI, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del articulo 90 de esta ley”. Ahora,

esta fraccidn aumenta y comprende también a los simbolos 0 emblemas.

La fraccidn VIII establecia como infraccién “usar una marca previamente
registrada como denominacién o razbén social o como partes de éstas, de una
persona 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 titular del registro de la marca
o de 1a persona a quien éste haya concedido la licencia”. Ahora, se le agregéd usar
una marca semejante en grado de confusién como nombre comercial sin el
consentimiento, manifestado por escrifo, del titular del registro de marca o de la

persona que tenga facultades para ello.

Esta fraccién se reformé para quedar como sigue: “usar una marca
previamente registrada semejante en grado de confusién como nombre comercial,
denominacién o razén social o como partes de éstos, de una persona fisica o moral
cuya actividad sea la produccién, importacion o comercializacién de bienes o
servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el
consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la

persona que tenga facultades para ello”.
La fraccién IX de este articulo aumenta en el incigso d), que establece:

“Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos
que causen o induzcan al piiblico a confusidn, error o engafio, por hacer

creer o suponer infundadamente:...

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, regién o
localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzcan al

pablico a error en cuanto al origen geografico del producto.”
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La fraccion X, disponia unicamente: “Intentar o lograr propédsito de
desprestigiar los productos, los servicios, o el establecimiento de otro...”. Ahora, se
aumenta a desprestigiar, ademas de los productos, los servicios o el

establecimiento de otro.

las fracciones XI a XXII de este articulo no existian en Ia Ley de Fomento y

Proteccién de la Propiedad Industrial, 1as cuales a [a letra disponen lo siguiente:

XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un
registro de modelo de utilidad o disefio industrial, sin consentimiento
de su titular o sin la licencia respectiva;

XIL- Ofrecer en venta o poner en circulacidon productos amparados por
una patente o por un registro de modelo de utilidad o disefic industrial,
a sabiendas de que fueron fabricados ¢ elaborados sin consentimiento
del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

XIIL.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la
patente o sin la licencia respectiva;

XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulaciéon 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 respectiva;

XV.- Reproducir o imitar disefios industriales protegidos por un
registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
XVL.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de
confusion, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva
para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a
los que se aplique el aviso;

XVIL- Usar un nombre comercial o unco semejante en grado de

confusion, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
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respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de
servicios del mismo o similar giro;

XVIIL.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o
sin la licencia respectiva, en productos so servicios iguales o similares a
los que la marca se apligue;

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o
similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que
se usd ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacién preductos a los gue se
aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

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;

XXII.- Usar sin autorizacién o licencia correspondiente una

denominacién de origen...”

El articulo 214, relativo a las sanciones que se podran imponer a quien
cometa alguna de las infracciones administrativas previstas en esta Ley. En la
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial se establecia, entre otras,
una sancidn consistente en multa hasta por el importe de diez mil dias de salario
minimo general vigente en el Distrito Federal. En la recién creada Ley de
Propiedad Industrial esta multa se duplica a veinte mil dias de salario minimo

vigente en el Distrito Federal.

El articulo 215 establece: “La investigacién de las infracciones
administrativas se realizard por el Imstituto de oficio o a peticién de parte
interesada”. La multicitada Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial, aumentaba lo siguiente: “...debiendo efectuar en ambos casos la visita

de inspeccitn en los términos del capitulo I de este titulo”.
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El articulo 216, 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.

El articulo 221 BIS, es de nueva creacién y dispone textualmente lo

siguiente:

“La reparacion de dafio material ¢ la indemnizacién de dafios y
perjuicios por la violacién de los derechos que confiere esta Ley, en
ningun caso serd inferior al cuarenta por ciento del precio en venta al
publico de cada producto o la prestacién de servicios que impliquen una
violacién de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial
regulados en esta Ley”.

El articulo 222 anteriormente establecia que la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial, al advertir la realizacién de hechos que pudieran constituir
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 obligacién de dar aviso, pero el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

tienen la obligacién de hacer constar esta situacién en la resolucién que emita.

El articulo 223, consta de 5 fracciones (anteriormente constaba de 15) y en

ellas nos enumera las conductas que se consideran como delitos, estableciendo:

“Son delitos:

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

I1.- Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial...”
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A este articulo se le aumenta un hOltimo parrafo, que establece que los

delitos previstos en este articulo se perseguiran por querella de parte ofendida.

El articulo 224 impone una sancién de 2 a 6 afios de prisién y multa por el
importe de cien a diez mil dias de salario minimo general diario vigente en el
Distrito Federal, a quien cometa un delito. Cabe mencionar que puede ser més
gravosa la sancién que se impone a quien cometa una infraceién que a quien
cometa un delito, puesto que por infraccién se puede imponer multas hasta de
veinte mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito federal, ya que la
sancién que se impone por un delito consiste, ademas de una multa, en una pena

corporal.

El articulo ‘225 establece: “Para que el ejercicio de la accién penal, en los
supuestos previstos en las fracciones Iy II del articulo 223, se requerira que el
Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgara sobre las acciones

civiles o penales que procedan”.

A este articulo se le suprimi6 el parrafo que establecia: “La Averiguacion
Previa relacionada con los delitos a que se refiere el articulo 223 la iniciard el
Ministerio Pablico Federal tan pronto como tenga conocimiento de hechos gue
puedan tipificar y, dentro de ella, podra dictar las medidas cautelares que
establezca el Cddigo Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de

la aceion penal...”

El articulo 227 otorga la facultad a los particulares de someterse al

procedimiento de arbitraje.

Los articulos 228 y el 229 son de nueva creacién, los cuales establecen:



Articulo 228.- En los procedimientos judiciales a que se refiere el
articulo 227, la autoridad judicial padra adoptar las medidas previstas
en esta Ley y en los tratados internacionales de los que México sea
parte.

Articulo 229.- Para el ejercicio de la acciones civiles o penales derivadas
de la violacién de un derecho de propiedad industrial asi como para la
adopecién de las medidas previstas en el articulo 199 Bis de esta Ley,
sera necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos,
envases o embalajes de productos amparados por un derecho de
propiedad industrial las indicaciones a que se refieren los articulos 26 y
131 de esta Ley, o por algin otro medio haber manifestado hecho del
conocimiento piblico que los productos o servicios se encuentran

protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Este requisito no serd exigible en los casos de infracciones
administrativas que no impliquen una violacién a un derecho de

propiedad industrial”.
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CAPITULO 11

2.- MARCO CONCEPTUAL.

CONSIDERACIONES GENERALES,

La Teoria de la Propiedad Industirial consiste en una r
juridica del juego de la competencia entre los productores. Comy

considerada por muchos economistas y socidlogos como la ley

boularizacion
efencia que,

y social por

excelencia, no puede ser limitada; ni puede constituir para un comérciante o un

industrial un derecho absolute, porque de ser asi, surgirian conflictos

Par consiguiente, si se hace del principio de la concurr
fundamental de la economia, es necesario fijarle barreras que de
curso y constituirdn posiciones que no podrd remover. esas posici
derechos de propiedad industrial que, por otra parte, son a la vez
prerrogativas en provecho de un establecimiento de industria o de cox

sus competidores.

2.1.- DEFINICION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La propiedad industrial puede ser definida como un nombre colectivg
el conjunto de institutos juridicos o leyes que tienden a garantizay
derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una

asegurar lIa lealtad de la concurrencia industrial y comercial.®

~ YWRANGEL MEDINA, David. La Propiedad Industrial en el Estudio def Derecho Me
Mexicano en Revista de o Propiedad Indusirial y Arfisfica. México afio 12 Nimeg
junio de 1974, pag. 102.
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El sistema de propiedad industrial se “inventa” con el propésito de proteger
las invenciones recompensando al inventor y de esta suerte promoverlas para

beneficio de la comunidad.

La propiedad industrial abarca todas aquellas acciones del ingenio humano
que se generan y utilizan en las actividades productivas industriales o de
comercializacion de bienes y servicios, y que son susceptibles de aportar beneficio

econdmico a sus creadores y un mayor bienestar al piblico usuario o consumidor.

2.2.- OBJETOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

A fin de servir sus intereses econdmicos, el hombre inventa, crea, imagina o
utiliza diversas cosas. Inventa un producto nuevo o un nuevo procedimiento de
fabricacion. Crea un dibujo o un modelo nuevos. Adopta para sus productos una
marca distinta o utiliza un nombre comercial, el nombre del lugar donde su
negociacion esta ubicada, etc. Es a todos estos aspectos de la actividad humana
que el término “propiedad Industrial” se aplica, por lo que puede decirse que la
propiedad industrial estd constituida por las prerrogativas industriales que
aseguran a su titular, frente a todo mundo, la exclusividad de la reproduccién ya

de una creacién nueva, bien de un signo distintivo.20

Los objetos generales de las citadas prerrogativas también llamadas
“derechos privativos” y “derechos exclusivos”, se ordenan, segiin sus fines, en dos

clases : A) Creaciones Nuevas y B) Signos Distintivos.

Las creaciones nuevas.-
Este primer grupo de ohjetos de los derechos de propiedad industrial

comprende:

WRANGEL MEDINA. Op. Cit. pag. 104.
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a) Las patentes de invencién,
b)Los modelos de utilidad,
¢)Los modelos industriales; y

d)Los dibujos o disefios industriales.

En las prerrogativas sobre esta primera categoria, el derecho se
concretiza en titulos que representan el otorgamiento de monopolios
legales sujetos a temporalidad, con los cuales se acredita que la ley
acuerda un beneficio del autor, y durante un plazo limitado, un derecho

exclusivo de empleo ¢ de explotacién del objeto protegido.

Los derechos exclusivoes de reproduccion de las creaciones nuevas son
los derechos del inventor y los derechos de autor. Son los derechos
exclusivos mas completos por cuanto aseguran a sus titulares la conquista

de la clientela, puesto que nadie podra reproducir la obra creada.2!

FLos signos distintivos.-

1
2
3
4
5
6
7

La segunda clase de objetos de las prerrogativas industriales consiste en:
. Las mareas,
. El nombre comercial,
. El aviso comercial,
. Lia ensefia,
. Las denominaciones de origen,
. Los secretos de fabrica,

. La represion de la competencia desleal.

21

RANGEL MEDINA, David. Tratado de Dereche Marcario. Edit. Libros de México. Pag. 102.
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Estos signos tienden a establecer relaciones ventajosas; son utilizados con
el proposito de proteger, de afirmar y de extender la actividad del empresario y
sus relaciones con el publico. No son creaciones de la misma naturaleza que las
invenciones, los modelos de utilidad o los modelos y dibujos industriales: son

signos estrechamente ligados con la empresa a la que protege.

Los derechos exclusivos de reproduccion de signos distintivos son menos
completos que los de las creaciones nuevas, pues no aseguran a su titular un
verdadero monopolio. Son los derechos que reservan a un productor el uso
exclusivo de su marca, de su nombre comercial o del nombre del lugar de su

fabricacion y concurren a la conservacion de Ia clientela.
2.3.- DEFINICION DE DERECHO MARCARIO.
El Maestro David Rangel Medina define al Derecho Marcario como:

“Conjunto de normas juridicas mediante las cuales el Estado regula los

derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos de mercancias”. *

En nuestra cpinién, Derecho Marcario es el conjunto de normas juridicas que

regulan a la marca en su origen, y en los actos que se realizan con la misma.

Dicho Autor, realiza un estudio minucioso de la separacién del Derecho
Marcario con el Derecho Civil y Derecho Mercantil, argumentands que los
derechos sobre las marcas necesitan una reglamentacién determinando tanto los
derechos como los deberes que a su reconccimiento, vigencia, explotacién e
ineficacia den lugar, ya que en su reglamentacion inicial estuvo relacionado con

disposiciones del Codigo de Comercio el Codigo Civil y el Cédigo Penal.
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“Paralelamente a dicha evolucién formalista de régimen legal de las
marcas, su estudio a sido enmarcado sea en la disciplina del Derecho
Civil, bien la del Derecho Mercantil, alegindose para este dltimo que las
Marcas son cosas mercantiles, que son distintivos de Ia empresa, que son,

en fin, elementos inmateriales de la hacienda mercantil”. 22

La materia que constituye el objeto del Derecho Marcario, asi como el
numero de sus disposiciones legislativas no pueden juzgarse de una amplitud tal
que justifique la necesidad de un Derecho Marcario auténomo. La Propiedad
Industrial se estudia comiinmente como capitulo del Dexrecho Comercial. Esto nos
lleva a no aceptar la separacién de la materia que proponemos, la finalidad que
perseguimos es la de demostrar que existe un régimen juridico especial que hace
innecesario recurrir a las figuras del Derecho Civil, Derecho Mercantil y al
Derecho Administrativo, que estudian objetos distintos de diversa naturaleza de

las que en este se regulan.

2.3.1.- EL. DERECHO MARCARIO Y SUS RELACIONES CON
EL DERECHOQ PENAL.

El Derecho Marcario guarda una estrecha relacién con el Derecho Penal a través
de Ia represidn de los delitos, teniendo la Ley de Propiedad Industrial el cardcter
de Ley especial en cuanto a sus disposiciones determinando los delitos y las penas
que por medio de la estd Ley el Estado impone, ya que prevén y sancionan delitos
egpecificos en materia de Marcas que ningiin otro ordenamiento contempla. Sin
embargo la Ley de Propiedad Industrial es omisa en cuanto a la nocién de delitos
y faltas, asi como sujetos del delito, autores, coautores, responsabilidad, dolo,
excluyentes, participacion y penalidad por lo cual debe remitirse al Derecho Penal

en general, la supletoriedad del Cddigo Penal para el Distrito Federal y la

2 Op. Cit. Pag. 115.
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competencia de los tribunales de la Federacién. Para conocer de los delitos
relativos a esta materia se encuentra en el articulo 227 de Ley de Propiedad

Industrial vigente.

“Articulo 227.- Son competentes los Tribunales de la Federacién para
conocer de los delitos a que se refiere este capitulo, asi como de las
controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se

susciten con motivo de la aplicacion de esta Ley”.

Cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podran conocer
de ellas a eleccién del actor, los tribunales de orden coman, sin perjuicio de la

facuitad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.”?

2.4.- DEFINICION LEGAL DE MARCAS.

La Ley de Marcas de fibrica de 1889 en su articulo primero consignaba el
concepto de Marea diciendo : Se considera como Marca de fabrica cualquier signo

determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903 contenia la definicién
de Marca, diciendo que es: el signo o denominacién caracteristica y peculiar
utilizada por el industrial, agricultor o comerciante len los articulos que produce o

expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.

En la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928 ya no
aparece definicién alguna, sino que implicitamente se indica la finalidad de ia

Marca asi como otras caracteristicas de la misma.

®Ley de Propiedad Indushiat, 1994,
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La Ley de Propiedad Industrial de 1942 disponia en su articulo 97:

“Pueden constituir una Marca para los efectos del primer parrafo del
articulo anterior, los nombres bajo una forma distinta , las
denominaciones y, en general, cualquier medio material que sea
susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos

a que se aplique o trate de aplicarse de los de su misma especie o clase...”

La Ley de Invenciones y Marcas de 1975, en su articulo 90 sefiala:

“Puede constituir una Marca:

I.- Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y
cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a
que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o

clase...”.

Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial de 1991, en su articulo 88
perteneciente al titulo de Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales define a

la Marca:

“Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.(vigente en

la actualidad).
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2.5- DEFINICION DOCTRINAL.
Diversos autores han dado su punto de vista de lo que se considera una marea.

César Sepiilveda afirma que marca: “Es un signo para distinguir. Tiene por
objeto proteger las mercaderias y los servicios poniéndolos al abrigo de la

competencia desleal, mediante la identificacién "2

El autor espafiol C.E. Mascarefias afirma: “La marca es un signo que se
usa para distinguir, en el mercado, Ios productos o servicios de una empresa de

los productos o servicios de las otras empresas”. 28

Jests M. Carrillo Ballesteros y Franciseo Morales Casas definen a la marca
como: “un signo que tienen como fin distinguir mercancias para beneficio de
quienes se han servido de ellas y no han sido engaiiados en cuanto a su eficacia o
utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o

mejorar su clientela”2s

Justo Nava Negrete 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
otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y

después conservarla y aumentarla” 27

B SEPULVEDA. CESAR. Ei Sisfema Mexicano de Propiedad Industrial, Un estudio sobre ias
patentes. los cerificados de invencion 1as marcas, los avisos y fos nombres comerciates v la
competfencia desleol. Edil. Pomia, $.A. México 1981. Pag. 113,

B DE SOLA. CANIZARES, FELIPE. Tratado de Derecho Comercial Comparado. Edit. Montaner ¥y
Siman, $.A. Tomo Il Barcelong, 1942, Pag. 419,

¥ CARRILLO BALLESTERQS, JESUS ¥ MORALES CASAS, FRANCISCO. La Propiedad Industria. Edit.
Ternis, Bogold, 1973, Pag. 199.

NAVA NEGRETE, JUSTO. Op. cit. Pag. 147.
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David Rangel Medina afirma que, para la definicion de 12 marca se debe

seleccionar quedando divididas en cuatro corrientes las definiciones elaboradas:

1) Las que sefiala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia
de la mercancia;

2) La que considera a la marca como un agente individualizador del producto
mismo;

3) La que retine los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y

4) La que adoptando, la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en

funcién de la clientela.

PRIMER GRUPO.-
Sefialando que la marca es un medio material de garantizar el origen o

simplemente la procedencia de la mercancia a los terceros que la compran.

SEGUNDO GRUPO.-

El Maestro Medina alude a la marca emblemética citando a diversos
autores en donde la marca emblematica es el signo particular y distintivo con el
cual se imprime el cardcter de su personalidad sobre sus productos para
distinguirlos de los competidores. Es el distinguir una mercancia de un productor

de las mercancias de otro.

La referencia se alude a lo personal que el fabricante comerciante plasma

en el producto.

TERCER GRUPG.-
En algunas definiciones sobre la marca retinen las definiciones que hemos

expuesto. Ya sea por el especializar los productos y garantizar su procedencia.
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CUARTO GRUPO.-
Grupo que considera a la funcién de la Marca a la atraccién y conservacién

de la clientela.28

Siendo la Marca un medio para atraer a la clientela hacia una o mas de la

hacienda”.

2.6- FUNCIONES DE LAS MARCAS.

Son varias las funciones que se pueden atribuir a un signo marcario, El maestro
Justo Nava Negrete asi como varios autores han coincidido en que la marca

tienen cinco funciones tradicionales, las cuales son:

a) Funcidon de distincién.- También llamada de caracter distintivo derivada
de la esencia misma de la marca, ya que la marca es el objeto destinado a

distinguir un producto o servicio de otro del mismo género.

b) Funcién de proteccién.- Es la funcion de la cual que defiende a su
titular frente a presuntos concurrentes, protegiendo simultineamente al ptiblico

de los usurpadores.

¢) Funcién de garantia de calidad.- En efecto, la calidad del producto es lo
que intrinsecamente lo califica, por cuanto al comprador busca al adquirir el

producto es una calidad determinada.

d) Funcién de propaganda.- Puede constifuir un “reclame” del producto,

siendo fuerza de atraccion.

#RANGEL MEDINA, David. Op. cit. Pag. 157.
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e) Funcién de indicacién de providencia.- considerada en un tiempo como la
nota predominante de todo signo distintivo, en virtud de la cual la marca en si

lleva una referencia de la empresa.?
2.7- CLASIFICACION DE LAS MARCAS.-

A) Marcas Nominativas.- Son aquellas en las que el signo distintivo estd
integrado para identificar a personas fisicas o juridicas. Podran enunciarse bajo
este apartado aquellas marcas compuestas por letras, cifras o combinaciones de
unas y/u otras aun cuando no Heguen a constituir palabra alguna. Las

denominaciones podran ser cualquier espaiiol o extranjero.

B) Marcas Inmoninadas.- También llamadas Graficas: son aquellas en las
que el signo distintivo esti integrado por imégenes, figuras, simbolos o graficos

bien sea uno o varios de la misma o distintas especies de entre las enunciadas.

() Marcas Tridimensionales.- Son las compuestas por el mero envoltorio o
envase en el que el producto es ofrecido al puablico consumidor. La ley incluye en

esta categoria de marcas la forma de producto o su presentacién.

D} Marcas Mixtas.- Son las marcas en las que el signo distintivo del
producto o envase se caracteriza por constituir una combinacién de dos o mas de
los elementos propios de las marcas nominativas, innominadas v

tridimensionales.

P NAVA NEGRETE, JUSTO. Op. Cit. Pag. 57.



CAPITULO 11T

3.-LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1.- NATURALEZA JURIDICA.

La Propiedad Industrial estd reglamentada por la Ley de Propiedad Industrial

que tienen su fundamento constitucional en el articulo 28 de nuestra Carta

Magna:

Articulo 28: En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos
los monopolios, las practicas monopdlicas, los estancos y las
exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan
las leyes. El mismo tratamiento se dard a las prohibiciones a
titulo de proteccién a la industria.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por
determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la
produccién de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus
inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de

alguna mejora.

A su vez, la propia Constitucién seinala en el articulo 89, fraceién XV:

Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con
arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o

perfeccionadores de algin ramo de la industria;...
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Asimismo, el articulo 73 fraccién X seiiala:
El Congreso tienen facultad:

X. Para legislar en toda la repiblica sobre hidrocarburos,

mineria, industria cinematografica, comercio, juegos con apuestas

y sorteos,, intermediacién y servicios financieros, energia eléetrica
y nuclear, y para expedir las leyes de trabajo reglamentarias del
articulo 123;...

Es importante conocer el fundamento constitucional para darle validez al derecho

marcario como un instrumento reconocido por nuestro sistema juridico.

El maestro David Rangel Medina sostiene que el derecho de marcas estd
encuadrado dentro del derecho publico, en particular en el Derecho

Administrativo.

La Ley de Propiedad Industrial, en su articulo 2 establece:

“Las disposiciones de esta ley, son de orden phblico ¥ de interés

social...”

Al Estado con su personalidad juridica, le interesa que se dicten normas
tendientes a proteger el derecho marcario, por lo tanto la ley se encuentra dentro

del derecho piblico.

Se puede decir que en el caso de las marcas no estamos en presencia de una
creacién totalmente intelectual; las marcas va a defender los resultados de la
actividad industrial del preductor impidiendo la confusién y asegurando las

ventajas del ejercicio de la industria.
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Los productos 0 servicios que ampara la marca tienen una regulacion
juridica propia, pero existe una relacién funcional con la marca, el derecho de
propiedad que tiene el titular de una marca no depende de la existencia de esos
productos o servicios.

La marca mediante Ia funcién que realiza de distinguir los productos o
servicios, permite al comerciante adquirir una clientela, para después conservarla

y aumentarla.

Entendemos por producto: Todo objeto, toda cosa susceptible de circular en
el mercado, es indiferente la naturaleza del producto, ya que puede ser de

cualquier especie.

Por servicic: Se entiende la prestacién por una empresa a una clientela, de

ciertas actividades.

“Las denominaciones y los signos son los elementos distintivos
que por si mismo individualizan el producto, mas que a una
determinada empresa con la cual tienen conexién; pero en la
mayoria de los casos el elemento distintivo, sefalado
directamente sobre el producto, o en razén del servicio,
individualiza a éstos como fabricado o prestado y puesto en

comercio por determinado empresario”.30

El maestro Nava Negrete, concluye que “el dereche sobre las marcas se puede
considerar como un derecho de propiedad pero en su funcién social, sobre los
bienes inmateriales, ya que el titular de dicho derecho puede usar, gozar y
disponer de la marca, s6lo en la medida en cuanto la proteccién concedida por el

Estado, ya que seri el limite del derecho del titular™!.

”VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. Confratos Mercantiles. Editorial Porra, México 1994.
" NAVA NEGRETE, Justo. Op. cit. Pag. 24.
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Brearen ha dicho que “esforzarse en clasificar como derechos personales o
reales este derecho, como pretenden algunos autores, es asi como admitir la

inmutabilidad del derecho...”32

En La Ley de Propiedad Industrial, el Estado a través de la Secretaria de

Comercio y Fomento Industrial tiene la facultad de:

Prohibir, por razones de interds pablico el registro de
determinadas denominaciones o signos como marca. (articulo 91,
fraccién XXI)

Existe una reglamentacién formal en torno a la regulacién juridica de las marcas,
¥a que se establece una serie de condiciones y formalidades cuando se registra

una marca o cuando se pretenden realizar diversos actos con la ya registrada.

El empleo del término “Propiedad” tienmen el objeto de salvaguardar los
intereses publicos por encima de los intereses privados, ya que el titular de una

marca tiene sobre ésta un derecho de propiedad, en su caracter de funcién social.

El término “propiedad” debemos examinarlo a la luz del Convenio de Paris
en su revision de Estocolmo en 1967 y que este documento se denomina Convenio

Internacional para la Proteccién de la Propiedad Industrial.

Los paises contratantes constituyen una Unién para la proteccidon
de la Propiedad Industrial.
La proteccién de la Propiedad Industrial tienen por objeto

las patentes de invencitn, los modelos de utilidad, los dibujos y

*1bid. Pag. 139.



48

modelos industriales, las marcas de fabrica y de comercio, el
nombre comercial y las indicaciones de procedencia o de origen,
asi como la represién de la competencia ilicita.

La Propiedad Industrial se extiende en la mas amplia
acepcion y se aplica no solamente a la industria y al comercio
propiamente dichos, sino igualmente en lo referente a las

industrias agricolas y extractivas.”

3.2..- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3.2.1.- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.

Para una mayor comprension, trataremos de explicar el proceso de registro desde

cuatro puntos;

1) PRESENTACION DE LA SOLICITUD Y DOCUMENTOS QUE DEBEN
ACOMPANAR LA SOLICITUD.

2) PERSONAS QUE PUEDEN PRESENTARLA.

3) EXAMEN ADMINISTRATIVO.

4) TITULO DE REGISTRO DE UNA MARCA.

3.2.1.1.- PRESENTACION DE LA SOLICITUD Y
DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPANAR LA SOLICITUD.

En la Ley de Propiedad Industrial se establece que “toda persona” sin alguna
restriccion puede presentar la solicitud, ya sea una persona fisica o juridica, no
importando sean mexicanos o extranjeros y sin que existan requisitos previos

referentes a la marca. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que si el solicitante
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de la marca obtuviera el registro tiene un determinado tiempo para explotarla, de

no ser asf se extinguiran los derechos sobre la misma.
3.2.1.2.- PERSONAS QUE PUEDEN PRESENTARLA,

En cuanto a la personalidad de quien pretende llevar a cabo el registro, éste podra
ser solicitado, ya sea por el interesado de manera personal o por medio de un
mandatario; el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial IMPI), en este caso
permite que se acredite la personalidad mediante carta poder suscrita por el
mandante y con la firma de dos testigos sin ninguna legalizacién, adin en el caso
de que ¢l documento provenga del extranjero. (articulos 189 de la Ley y 11 del
Reglamento).

S5i se trata de una persona juridica mexicana, el mandatario acreditari su
personalidad exhibiendo la escritura piblica en la que consten las facultades de
quién le otorgd dicho poder, manifestando bajo protesta de decir verdad que no ha

sido relevado de su mandato.

En el caso de que sea persona juridica extranjera, este poder debers estar
legalizado. En la practica, la mayoria de las veces son los representantes legales
quienes efectian este tramite, ya sea a nivel internacional o nacional, ya que en
el caso de que la ley exigiera que fuera de manera personal, como consecuencia
tendriamos muy pocas solicitudes de registro, mas aém a nivel internacional, a

menos que sea de excesiva importancia para el empresario o industrial.

Los documentos que deben acompafarse con la solicitud se encuentran
descritos en el reverso de la misma, segiin el tramite a realizar, ya que ésta es 1til

para el registro de las marcas asi como para nombre comercial o aviso comercial.
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Los documentos son:

I. Comprobante de la tarifa correspondiente.

II. Siete etiguetas blanco y negro con las medidas reglamentarias (no mayor de
10 por 10 cm.; ni menores de 4 por 4 cm., salvo en los caso que impliquen
simplemente una denominacién).

III. Siete etiquetas a color con las medidas reglamentarias. (no mayores de 10
por 10 cm.; ni menores de 4 por 4 cm., salvo en los caso que impliquen
simplemente una denominacién).

IV. Siete impresiones fotograficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de

Ia marca tridimensional en los tres planos.

<

Documento que acredita la personalidad del apoderado (en su caso).

VI. Reglas de uso y licencia de la marca y su transmisién de derechos (séle en
caso de marca en copropiedad).

VII. Copia simple de la constancia de inseripcion en el Registro de Poderes del

IMPI (en su caso).

Creemos necesario hacer la mencién de que existe una clasificacién de
productos y servicios que esti contemplada en el Reglamento de la Ley de

Propiedad Industrial, de acuerdo a su uso y destino de los mismos.33

Es conveniente que antes de ingresar la solicitud de registro de una marca
se realice una basqueda, misma que consiste en elaborar un escrito dirigido al
Instituto por medio del cual, se notifique que deseamos ingresar una solicitud de
registro de una determinada marca, en una clase contenida en la lista ctorgada
por el reglamento; el Instituto nos otorga una lista de Ias marcas contenidas en
dicha clase y relacionadas con el nombre que nosotros proponemos para verificar

gque no existe una marca con la misma denominacién o en su caso, si existen

¥ articulo 59 del Reglamenio de Ia Ley de Propiedad industrial. 1994,
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mareas que pueden alcanzar un grado de confusién con la nuestra, evitando asi
realizar el tramite correspondiente y que el Instituto nos niegue la solicitud, y

come consecuencia, perder nuestro dinero y tiempo.

3.2.1.3.- EXAMEN ADMINISTRATIVO.

El examen administrativo comprende el estudio del signo o medio material que se
puede registrar como una marca, la Ley de Propiedad Industrial en su articulo
119 establece:
Articulo 119.- Recibida la solicitud, se procederd a efectuar un
examen de forma de ésta y de la documentacién exhibida, para
comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su

reglamento.

La ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y
Explotacién de Patentes y Marcas, publicada en 1982, establecia en su articulo

120 lo siguiente:

Articulo 120.- Si la solicitud o la documentacién exhibida no
cumple con los requisitos legales o reglamentarios se requerird
por escrito al solicitante para que subsane el error u omisién en
un plazo de dos meses; de no cumplir con el requerimiento en el

plazo sefialado se considerara abandonada la solicitud.

Esta Ley fue abrogada por la vigente, privando al solicitante de la posibilidad de

manifestar lo que a su derecho convenga.

El IMPI realiza el examen para verificar si continia con dicho tramite o si

se niega al registro.
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El articulo 121 establece que si en el momento de presentarse la solicitud
satisface lo requerido por los articulos 113 fracciones, I, I, ¥ IV, 114, 179 y 180 de
la Ley, sera su fecha de presentacidon, pero en el caso contrario, se tendra como

fecha el dia que se cumplan los requisitos, dentro del plazo legal.

Después de concluido el examen de forma, consistente en lo descrito
anteriormente, se procedera a realizar el examen de fondo que consistira
fundamentalmente en verificar si dicho signo o simbolo puede afectar algiin

derecho

El articulo 122 de la Ley en mencién no determina un plazo de dos meses a
partir de que el Instituto comunique por escrito al solicitante para que subsane
los errores u omisiones en que hubiese incurrido, ya sean impedimentos para su
registro o si existen anterioridades. En el caso de que no conteste el solicitante, el

Instituto considera por abandonada la solicitud.

En el supuesto de que se encontrare alguna o algunas anterioridades,
segln los supuestos antes mencionados se suspendera el trimite y se notificara al
solicitante la anterioridad, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en
un plazo gue no serd menor de quince dfas ni mayor de cuarenta y cinco dias. Si el
interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerara abandonada la
solicitud y perdera la fecha legal. En case de que no se encontrare alguna

anterioridad o la subsane el interesado, se procedera a su registro.

En la misma ley se indica, que en caso de que el interesado modifique su
marca y ésta constituya una substitucién de la marca solicitada, se procederi a
efectuar nuevo examen de novedad y en el supuesto de que se encontrare alguna
anterioridad, se negari el registro. {articulo 107). Finalmente en el supuesto de
que dicha anterioridad se encontrare sujeto a un procedimiento de cancelacién,

nulidad o extincién, pendiente de resolucién, a peticion del interesado sera
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suspendido el trimite de su solicitud, hasta que se dicte Ia resolucidn
correspondiente. Si dicha anterioridad resultare cancelada, anulada o extinguida,

podra concederse el nuevo registro (articulo 108).
3.2.1.4.- TITULO DE REGISTRO DE UNA MARCA

Una vez que se ha realizado el examen administrativo de novedad, y con los

requisitos legales exigidos por la ley, se expedira el titulo correspondiente.

El titulo consta de:

1.- Nuamero del Registro de la marea;

2.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada,
tridimensional o mixta;

3.- Productos o servicios a que se aplicara la marca;

4- Nombre y domicilio del titular:
Ubicacién del establecimiento en su caso, y

6.- Fechas de presentacion de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer
uso, en su caso y de expedicién, y

7.- Suvigencia.

3.2.2.- PROCEDIMIENTO DE DECLARACION
ADMINISTRATIVA DE INFRACCION.

Este Procedimiento se encuentra en el Capitulo I del Titulo Sexto de la Ley de

Propiedad Industrial.
Solicitud de Declaracién Administrativa

La Solicitud de Declaraciéon Administrativa de infraccién la podra

presentar cualquier persona que tenga interés juridico y funde su pretension.
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Tienen interés juridico para solicitar dicha solicitud en contra de un
tercero, cualquier persona, ya sea fisica o moral, que sea titular de una marca que
se encuentren registrados, en contra de un tercero que esté utilizando la marca en

forma contraria a la ley y le cause perjuicio en sus derechos o intereses.

A lo anterior es aplicable la siguiente tesis jurisprudencial,

INTERES JURIDICO, PRUEBA LA EXISTENCIA DE.
CORRESPONDE A LA PARTE QUEJOSA.- La carga de la
prueba de la existencia del interés juridico corresponde a la parte
guejosa, en cuanto es suya la intencién de poner en actividad al
organo jurisdiccional. Para ello, se deben reunir los requisitos
basicos que, en orden, son: El primero, bajo la hipétesis de que el
acto reclamado existe, consiste en saber cudl es su contenido, de la
cual se pueda conocer quiénes son los sujetos a los que estd
dirigido y a quiénes son los sujetos a los que esta dirigido v a
quiénes ese acto pueda afectar en su esfera juridica; y, el segundo,
las cualidades juridicas de quien promueve y que permitan
determinar que se trata de uno de los sujetos a quien el acto
reclamado afecta en su esfera juridica. Ahora bien, la regla
general para conocer el contenido y alcances de un determinado
acto de autoridad, que se sabe cierto, consiste en conocer su
contenido. La excepcidn, claro est4, la constituyen aquellos actos,
cuya existencia probada, no requieren prueba de su contenido
porque resultan inconstitucionales en si mismos, como por
ejemplo aquellos que importan actos prohibidos 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
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la Ley de Amparo, es menester que el promovente de la accién
constitucional aporte el documento que lo contiene ofreciendo
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 juicio de amparo los
elementos que integran el primero de los requisitos seialados, 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.

Es decir, no se puede establecer el interés juridico de quien se
siente agraviado por ese acto, porque no se sabe a quiénes puede
afectar. Y no conociéndese quién puede ser el afectado por el acto
reclamado resulta irrelevante examinar las cualidades juridicas

del promovente”.34

PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

La Solicitud de Declaracion Administrativa de Infraccién debera
presentarse por escrito y en idioma espaiiol, el escrito por medio del cual se
solicite la declaracién administrativa de infraccién deberd contener los requisitos

establecidos en el articulo 189 de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales son:

a) Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

b) Domicilio para oir y recibir notificaciones;

¥ Semanaric judiciol de la Federacién. Primer Tribunal Colegiado en materia

Administrativa del Primer Circuito.

Precedentes:

Amparo en revision 248/¢1. Ceredles Industrializados. S.A. de C.V. 18 de octubre de 1991,
Unanimidad de volos, Ponente: Luis Maria Aguilar Morales, Secretaria: Bertifla Patron Castiflo.
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¢} Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
d) Elobjeto de la solicitud, detallindolo en términos claros y precisos;
e) La descripcion de los hechos, y

fi  Los fundamentos de derecho.

Il Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concede al solicitante el
derecho contenido en el articulo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial que
consiste en que si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el
articulo 189 de la ley, se le requerira, para que subsane la omisién en que ocurri6
o haga las aclaraciones que correspondan; concediéndole un plazo de ocho dias,

que de no cumplirse con el requerimiento se desechari la solicitud.

DESAHOGO DE PRUEBAS

En el momento de presentarse la solicitud, deberdn de ofrecerse y rendirse las
pruebas correspondientes ya que las pruebas gue se llegaren a presentar

posteriormente no seran admitidas, salve que fueren supervenientes.

En dicho procedimiento se admitirdn toda clase de pruebas, excepto la testimonial
y la confesional, salve que el testimonio o la confesién estén conferidas en
documental, ast como las pruebas que sean contrarias a la moral y al derecho

(articulo 192).

El articulo 198 de la ley establece que se podra otorgar al titular afectado
un plazo adicional de quince dias para la presentacién de las pruebas, siempre y
cuando se encuentren en el extranjero y cuando las ofrezca en su escrito y haga el

seflalamiento respectivo.
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Este existe en virtud de que se entiende que es mdas dificil tener acceso a
documentos que se encuentran en el extranjero, por lo mismo, la ley es flexible y
otorga un plazo mayor para presentar dichas pruebas, condicionando que las
ofrezca en su escrito, haciendo el sefialamiento respectivo, para saber que tenfa el

“eonocimiento de la existencia de ciertos documentos que se quieren presentar

como prueba y que por el hecho de encontrarse fuera del pais no se han podido

conseguir,

Una vez satisfechos los requisitos antes mencionados, se admite la
Solicitud de Declaracién Administrativa de Infraccién y se corre traslado al

presunto infractor.

Posteriormente el IMPI podra realizar dos conductas:

1.- Requerir informes y datos del presunto infractor, ceando el asunto no
amerite inspeccion; o

2.- Realizar la visita de Inspeccion.

REQUERIMIENTO DE INFORMES Y DATOS.

La Ley de Propiedad Industrial prevé dos procedimientos para allegarse de
informacién y dictar una resolucion administrativa, que son el requerimiento de

informacién y de datos y las visitas de inspeceidn. (articulo 203).

El articulo 204 dispone que toda persona tendra la obligacién de
proporcionar al Instituto los informes y datos que se le requieran por eserito,
relacionados con el cumplimiento de los dispuesto en la presente Ley y

disposiciones derivadas de ella, en un plazo no mayor de quince dias.
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El articulo 216 de la ley nos dice que en caso de que la infraccién
administrativa no amerite visita de inspeccidn, el Instituto deber correr traslado
al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta
infraccién, concediendo un plazo de diez dias para que manifieste lo que a su
derecho convenga y presente las pruebas correspondientes. Es decision del
solicitante de la declaracién administrativa, si considera gue la préctica de la
inspeccion pueda comprobar la comision de la infraccién administrativa, en caso

contrario, tal diligencia seria inutil,

VISITAS DE INSPECCION.

Sin duda, la prueba més usual de la parte actora para verificar si en realidad un

tercero esti cometiendo una infraccién administrativa, es la visita de inspeccion.

Concepto: Se entiende por visitas de inspeccidn, las que se practiquen en los
lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen
productos o en que se presten los servicios con objeto de examinar los productos,
las condiciones de prestacién de servicios y los documentos relacionados con la

actividad de que se trate. (articulo 207 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Las visitas de inspeccién se llevan a cabo en donde se presume estdn
cometiendo una infraccién administrativa. Las visitas de inspeccién corren a
cargo de los inspectores administrativos que al levantar las actas
correspondientes, averiguan, precisan el tipo de infraccidn y proporcionan datos a
su autoridad superior, quien serd la que determine, la infraccién y la aplicacién

de la sancién que corresponda.
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LEVANTAMIENTO DE ACTA.

El articulo 208 de la Ley determina gue de toda visita de inspeccién se levantara
acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la
que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicd, si aquélla
se hubiese negado a proponerlos. Los visitados podran realizar obsexrvaciones en
la diligencia antes mencionada de manera verbal, ¥ posteriormente por escrito,
otorgindoles la oportunidad para ofrecer pruebas relacionadas con los hechos

contenidos en el acta.

Entre los requisitos con los que debe contar toda acta se encuentra el
mencionar la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho por escrito,
las observaciones que hubiere hecho en el momento de la visita y hacer otras

nuevas al acta levantada, dentro del término de diez dias. ( articulo 209 ,fraccidén

IX de la Ley).
ASEGURAMIENTO DE LA MERCANCIA

En el articulo 211 de la Ley en mencidn, se establece que si durante la diligencia
se comprobara fehacientemente la comisién de cualquiera de los actos o hechos
previstos en los articulos 213 y 233, el inspector asegurara, en forma cautelar, los
productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o
delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual lo hara constar
en el acta de inspeccién y designara como depositario al encargado o propietario
del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo; si no lo fuere, se

concentraran los productos en el Instituto.

El aseguramiento a que se refiere el articulo 211 de esta Ley podra recaer

en:
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I. Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, disefios,
especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de
cualquier otro medio empleado en la realizacion de los actos o hechos
considerados en esta Ley como infracciones o delitos.

II - Libros, registros, documentos, modelos , muestras, etiquetas, papeleria,
material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que puedan
inferir elementos de prueba, y

HI.. Mercancias, productos y cualesquiera otros bienes en los que se

materialice la infraccion a los derechos protegidos por esta Ley.

Debera dejarse una copia del acta a la persona, con la que se entienda la

diligencia al terminar la visita de inspeccion.

RESOLUCION

Posteriormente al estudio de todos los antecedentes que obren en el expediente,
asi como pruebas ofrecidas y una vez transcurridos los diez dias para que el
presunto infractor manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y presente
las pruebas, el Instituto procederda a dictar la resolucién administrativa

correspondiente la que se comunicara a los interesades.

Dicha resolucién administrativa puede ser en dos sentidos;
a) Declara la infraccién administrativa.

&) Niega la infraccién administrativa,

En el caso de que se niega o se declara la infraccion administrativa, existe
la posibilidad de interponer el juicio de Amparo, ante el juzgado de Distrito en

materia Administrativa.



61

3.3.- CONSIDERACIONES RESPECTO A LA PROPORCIONALIDAD
EN LA NORMATIVIDAD EN TORNO A LAS “MARCAS” EN LA LEY DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La estructura que dentro de la Ley de Propiedad Industria! tienen las marcas es:

En el Titule Cuarto, Capitule Primero se encuentra el concepto de marca y
constitucion de la misma, asi como hace mencién de las marcas colectivas. En el
Capitulo Quinto del mismo Titulo, se encuentra regulado el registro de las
marcas, en el Titulo Sexto se encuentran regulado las licencias y transmisién de
derechos. En el Capitule Séptimo nos habla de la nulidad, caducidad y

cancelacion de registro marcario.

En el Titulo Séptimo se encuentran las disposiciones generales de las
infracciones administrativas y sanciones, dentro del cual estdn comprendidas las

infracciones que se cometen en materia de marcas.

Como se aprecia, la marca esta integrada con los demés signos distintivos
por le cual creemos que en un sélo Titulo se englobaria todo lo referente a la
marca, tanto conceptos generales, registro, caducidad, nulidad, cancelacién y
licencias, transmisién de derechos, con el objeto de que su consulta no origine

confusién con los demas signos distintivos.

Ley de Propiedad Industrial es omisa en cuanto a la nocién de delitos y
faltas, asi como sujetos del delito, autores, coautores, responsabilidad, dolo,
excluyentes, participacion y penalidad por lo cual debe remitirse al Derecho Penal
en general, la supletoriedad del Cédigo Penal para el Distrito Federal y la

competencia de los Tribunales de 1a Federacion.
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3.4.- ALCANCES DE LA LEY.

3.4,1.- REPERCUSIONES INTERNACIONALES.
Dentro de la exposicion de motivos para las reformas de la Ley de propiedad

industrial se tocaron tres puntos importantes en materia internacional.

- APOYO A UN PROCESO PERMANENTE DE SATISFACCION DE LAS
DEMANDAS DE CALIDAD POR PARTES DE LOS CONSUMIDORES.

Un aspecto fundamental de la modernizacion de la industria y del comercio en el
pais consiste en propiciar la mejoria de la calidad de los bienes y servicios en el

mercado nacional,

Se busca facilitar a los consumidores o usuarios su seleccién al consumir
productos de diferentes marcas. Asimismo, se requiere evitar que las expectativas
de calidad per parte de los consumidores, cuando adquieren bienes y servicios,
resulten defraudadas o se vean desorientadas por la aparicién de variedades

nuevas de productos.

Por otro lado se precisa estimular a los productores y comerciantes para
que coloquen en el mercado bienes y servicios con la calidad necesaria y a precios
satisfactorios. El estimulo mas importante para ellos proviene de la demanda

selectiva de los consumidores.

Asi las marcas de productos o servicios, los nombres de los
establecimientos, los avisos comerciales y las denominaciones de origen de los
productos, tienen un papel especial para la defensa de los intereses de los
consumidores demandantes de la calidad y para un buen funcionamiente del
mercado, evitando la competencia desleal entre los que colocan o distribuyen

bienes y prestan servicios,
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I1.- APOYO A LA INSERCION VENTAJOSA DE MEXICO EN LA ECONOMIA
INTERNACIONAL.

Frente al reto de atraer y generar nuevas tecnologias y a diferencia de lo que
ocurre en la mayoria de los paises que tienen una industria pujante, en México
todavia no se permite el otorgamiento de patentes en varias 4reas tecnolégicas
industriales: los productos quimicos en general, y los agroquimicos,
farmoquimicos y farmacéuticos, en particular; la biotecnologia, en procesos
industriales o agroindustriales, asi como en sus productos, cuyas caracteristicas
de productividad y calidad son notablemente superiores a las de los procesos y
productos resultantes de otras tecnologias més tradicionales, y los nuevos

alimentos para consumo humano y animal, asi como las aleaciones.

En varios de estos campos tecnoldgico-industriales, la legislacién vigente

prevé el otorgamiento de patentes en un futuro, a partir de enerc de 1997,

Como consecuencia, México se encuentra en desventaja frente a otros
paises en lo tocante a la inversion en investigacién y en capacidad productiva en
tales campos, pues ofrece menos seguridad juridica para la proteccién de los
nuevos desarrollos ante la incursién de competidores que deslealmente puedan
aprovecharse de invenciones en las que se han gastado fuertes sumas. Tanto el
capital nacional como el extranjero, se ven desalentados para acometer
decididamente inversiones de largo plazo para desarrollar en nuestro pais estos

campos tecnologico-industriales,

Un panorama similar se observa en la formacién y en el desarrollo de
recursos humanos altamente calificados en estas nuevas tecnologias. La falta de
dinamismo obedece en parte a la ausencia de la proteccién mencionada; esperar

hasta 1997 para cambiar esta situacién puede ser demasiado tarde si se considera
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que el desarrollo industrial en estas nuevas tecnologias sdlo empezara a

generalizarse varios afios después de que comience el otorgamiento de patentes.

En otros aspectos de la propiedad industrial, la legislacién vigente pone en
desventaja a los mexicanos frente a los extranjeros. En México la vigencia de los
derechos sobre los disefios industriales es mds corta; las marcas de productos y de
servicios tienen que renovarse mas frecuentemente; las innovaciones resultantes
de las mejoras, pequenas pero continuas, en las fabricas y talleres de produccién,
no reciben reconocimiento legal; los procedimientos para detener infractores o
penar delincuentes en la materia, son menos efectivos, particularmente en lo
referente a la divulgacién o uso no autorizado de informacién industrial o
comercial de tipo estratégico y confidencial para las empresas y las funciones
piblicas de promocién y asesoramiento técnico a los particulares estdn menos

desarrolladas.

Se pretende ofrecer en México un marco de promocién y de seguridad
juridica para la propiedad industrial, que sea igual o superior al existente en los

demas paises contra los que compite en el plano mundial.

IIL.- ACCION OPORTUNA ANTE LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PLANO MUNDIAL.

En numercsos paises se estd actualizando la legislacién en el campo de la

proptedad industrial.

En la Organizacién Mundial de 1a Propiedad Intelectual, de la cual México
es parte desde 1975, se ha trabajado en un nuevo tratado internacional, en donde

México y los paises miembros ratificaron dicho tratado en 1991.
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El propésito del tratado es armonizar, en los aspectos sustantivos y
formales, las diversas leyes de patentes con objeto de hacer mas efectiva la
proteccion internacional de las invenciones. Otro tratado similar para la
armonizacion de las leyes de marcas, empezd a prepararse en dicha organizacién

en 1989, ratificindose en 1992.

Dentro del Acuerdo general sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en el
marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay, los paises miembros estin
buscando la forma de eliminar los obsticulos para la expansién del comercio
internacional que se originan por defectos en la proteccion de la propiedad

industrial.

México tienen la oportunidad de adelantarse una vez mds a otros paises. El
ir a la vanguardia en los cambios requeridos para competir eficazmente en el
plano internacional, representa ventajas para el pais en términos de posicionarse
estratégicamente, de manera provechosa, en las corrientes internacionales de

comercio, inversion y tecnologia.
3.4.1.2. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

En el capitulo XVII del Tratado del Libre Comercio, se recoge lo relativo a la
propiedad intelectual, el cual consta de 21 articulos y cuatro anexos, y cubre las
dos grandes dreas de esta materia, es decir, Ia propiedad industrial y los derechos

de autor.

La Propiedad Intelectual ha side objeto de una importante reglamentacién
o regulacién internacional. Sobresale en este aspecto el Convenio de Paris para la
proteccion de la Propiedad Industrial, ast como el Convenio de Berna para la
proteccion de las cbras literarias y artisticas. Asimismo, el Acuerdo general sobre

Aranceles Aduvaneros y Comercio (GATT) ha incorporado en su agenda este
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importante rubro para evitar que se alcen barreras contra el comercio libre

derivadas de la falta de una reglamentacion adecuada y sélida.

Sin embargo, proteger la Propiedad Industrial ¢ intelectual no habria sido
objete del GATT, yva que las sicte rondas de negociaciones no consideraron la
proteccion de estos derechos. La Ronda de Uruguay, iniciada en 1986, reconocié

su gran importancia econdmica para las naciones y para las empresas.

En el GATT, se negocian ya facetas de la propiedad intelectual, algunas de
ellas incorporadas en la denominada “Propuesta Dunkel”, documento que
contiene los puntos mas importantes por discutir y acordar en la Ronda de

Uruguay del GATT. Estas facetas son:

a) La aplicacidn correcta de los principios fundamentales del GATT y de los

tratados internacionales sobre la materia.

b) El establecimiento de principios adecuados en relacién con la disponibilidad

y el uso de los derechos de propiedad intelectual

¢) La implantacion de medios efectivos y apropiados expeditos para prevenir y
solucionar en forma multilateral las controversias que surjan entre

gobiernos al respecto.

d) La definicion de métodos 0 mecanismos transitorios para asegurar que se

cumplan estos objetivos.

Haber definido los puntos anteriores es importante para el comercio
internacional, ya que las perspectivas por ejemplo sobre la propiedad industrial
varian si se trata de paises industrializados o de paises en vias de desarrollo.

Para los primeros, la Propiedad Industrial no esti suficientemente protegida.
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Solicitan, por ejemplo, periodos de proteccién mas amplios a favor de las patentes
como condicién para justificar las grandes inversiones gue se requieren en
materia de investigacién y desarrollo. Los segundes, por su parte, mantienen,
entre otros argumentos, que el perfeccionamiento de la Propiedad Intelectual
favorece sobre todo a las naciones industrializadas. Por lo tanto, uno de los
principales objetivos de la Ronda Uruguay es que, mediante el GATT, se logre
equilibrar los intereses y necesidades de las naciones en vias de desarrollo y de

las industrializadas.

En México, esta materia se rige en la actualidad por la Ley de Propiedad

Industrial

ESTRUCTURA

En el articulo 1701, denominado “ Naturaleza y Ambito de las Obligaciones”,
definen el deber general de las partes en el sentido de otorgar proteccién
adecuada a los derechos de propiedad intelectual y las disposiciones de los
convenios internacionales que, junto con el capitulo XVII, normaran la proteccién
de la propiedad intelectual en la América del Norte. De esta manera, el Tratado
reconoce algunos de los diversos convenios multilaterales existente, los cuales
representaran un valioso complemento de toda esta actividad. El articulo 1702
otorga a las partes la facultad de ampliar, en su legislacién interna, la proteccién
de ese capitulo. El articulo anterior se complementa en el articulo 1703, que
establece el principio del trato internacional acordado en varios de los capitulos
del Tratado, y que en materia de propiedad intelectual impone a cada una de las
partes Ia obligacién de otorgar a los nacionales de cualquiera de las otras un trato

no menos favorable del que se conceda a sus propios nacionales.

Los articulos 1706 al 1713 se refieren a las diversas formas de expresién de

la propiedad intelectual. Concretamente mencionan los fonogramas, las sefiales
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codificadas portadoras de programas, las marcas, las patentes, los esquemas de
trazado de circuitos, los semiconductores integrados, los secretos industriales, las

indicaciones geograficas y los disefios industriales.

En materia de marcas se norma cuidadosamente el que las partes no
apliquen reglamentos excesivos que puedan constituirse como una barrera al

comercio. Sobresalen los siguientes puntos:

1)  No se podra supeditar al uso !a posibilidad del registro.

2) Cada una de las partes establecera un sistema de registro de marcas.

3) Elarticulo 6 bis del Convenio de Paris se aplicar4 también a los servicios.

4) El registro inicial de una marca tendra cuando menos una duracién de 10

afies.
5) Cada nacion exigird el uso de una marca para conservar el registro.

6) Cada una de las partes podra establecer condiciones para licenciar y ceder

marcas, pero no se permitiran las licencias dbligatorias de marcas,
3.4.1.3. PROCEDIMIENTO Y SANCIONES PENALES.

Cada una de las partes dispondra procedimientos y sanciones penales que se
apliquen cuando menos en los casos de falsificacién dolosa de marcas o de
pirateria de derechos de autor en escala comercial. Cada una de las partes
dispondrd que las sanciones aplicables incluyan pena de prisién o multas o
ambas, que sean suficientes como medio de disuasién y compatibles con el nivel

de las sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable.
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De igual manera, los paises pactantes dispondrd que sus autoridades
judiciales puedan ordenar el secuestro, el decomiso y la destruccién de las
mercancias infractoras y de cualquiera de los materiales e instrumentos cuya

utilizacién predominante haya sido para la comisién del ilicito.

Cada una de las Partes podra prever la aplicacion de procedimientos y
sanciones penales en casos de infraccién de derechos de propiedad intelectual,
distintos de aquellos del parrafo 1, cuando se cometan con dolo y a escala

comercial.



"CAPITULOIV |

4.- CONDUCTAS DELICTIVAS EN EL DERECHO MARCARIO.
4.1.- CONCEPTO DE DELITO.

La nocion de delito se remonta hasta el pueblo romano; en sus Instituciones, Gayo
nos sefiala como fuentes de las obligaciones el delito y el contrato, misma
clasificacidn que se repite con Justiniano al definir lo que se entiende por delito:

“(delictum). Es un hecho humano contrario al derecho y castigado por la ley"3%

Francisco Carrara, exponente de la Escuela Clasica, define al delito como:
“La infraccién de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los
ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo,

moralmente imputable y politicamente dafioso.”38

Para Enrique Ferri, el delito legal consiste en que el hombre (sujeto activo)
ofende a otro (sujeto pasivo),vioclando un derecho ¢ un bien (objeto juridico), que
se concreta en la persona o en la cosa (objeto material), mediante una accién
psiquica que determina y guia una accién fisica, produciendo un daifio piblico y

privado.

Gardfalo estructura un concepto de delito natural viendo en el una lesién
de aquella parte del sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas

fundamentales (piedad y probidad), segiin la medida media en que son poseidos

35 MORINEAU IDUARTE, MARTHA. Derecho Romano. Edit. Harla, México. 1987, Pag. 146y 147.
36 CASTELLANOS, FERNANDOQ. Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Edit. Pomda S.A..
México, 1980. Pag 125.
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por una comunidad que es indispensables para la adaptacién del individuo a la

sociedad .37

El Maestre Carlos Juan Manuel Daza sefiala que el concepto tienen una
tendencia a los contenidos extrajuridicos, ¥ nos muestra una divisién de las

teorias objetiva, subjetiva y ecléctica que mencionan lo siguiente:

a) Teoria Objetiva, es ataque a un bien a un interés juridicamente
tutelado.

b) Teoria Subjetiva, es la desobediencia al deber juridico de acatamiento
al Derecho y al Estado.

¢}  Ecléctica, depende del aspecto que presemte en primer plano la

lesividad para el bien juridico o la violacién de un deber juridico

Luis Jiménez de AsQia define al delito como “un acto tipicamente
antijuridico, culpable, sometido veces a condiciones objetivas de penalidad,

imputable a un hombre y sometido a una sancién penal.”38

De las definiciones anteriores se puede derivar una caracterizacién del
delito: Actividad, adecuacién tipica, antijuricidad, Imputabilidad, culpabilidad,

penalidad y, en ciertos casos, condiciones objetivas de punibilidad.

Para Carrancd y Trujillo y Jiménez Huerta, delito es una accién de una

conducta humana que estd sancionada por las leyes penales.

En cuanto a la nocién juridice formal, ésta se encuentra apegada a la ley

que impone su amenaza penal. El delito es verdaderamente configurado por su

37 PAVON VASCONCELOS. FRANCISCO. Manual De Derecho Penal Mexicano, Edit. Pornia,
México. 1985, Pég_163 y 144,

38 JIMENEZ DE ASUA, LUIS. Tratado de Derecho Penal. Tomo I, Edit. Reus, Meéxico, 1972, P&g
254,
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sancién penal; si no hay ley sancionadora, no existiria el delito, aunque la accién

haya sido inmoral y gravemente perjudicial en el plano social.

Para Edmundo Mezger, el delito es “una accién punible, esto es un

conjunto de los presupuestos de la pena.”3?
NOCION LEGAL.-

Nuestra legislacion penal es mucho mas simplista al decir en su articulo 7°

"Delito es el acto u omisién que sancionan las leyes penales. (..)".

Los elementos de este concepto son:

a) Un acto u Omisidn, es decir una accién, una conducta humana, la voluntad
externamente manifestada por un movimiento del agente o por la falta de
realizacién de un hecho positive exigido por la Ley, traduciéndose todo esto
en la mutacion o peligro de cambio del mundo exterior.

b) Que esté sancionada por la ley penal. Esto implica la obligacién del
establecimiento previo de los tipos legales por la normacién punitiva,

pasando éstos a ser (nicas conductas sancionadas.
NUESTRO CONCEPTO.-

Es la conducta activa o pasiva que se adecua al tipo legal previamente
establecido por la ley, que pone en peligro un bien juridico tutelado donde

interviene el animo del agente en forma dolosa o culposa.

39 CASIELLANOS, FERNANDOQ. Op. cit. Pag. 129.
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4.2.- ELEMENTOS DEL DELITO.

Nos encontramos que el término "elementos", ha sido considerado como el
adecuado, ya que quiere decir una parte integrante de algo, lo necesario para que

ese algo tenga existencia, por lo cual lo contempla 1a ley

Los elementos han side divididos por la doctrina en: esenciales o
constitutivos, que son los indispensables para que exista el delito; accidentales,
cuya funcién es la de agravar o atenuar la pena, a estos Gltimos la doctrina les

llama "circunstancias”.

Los elementos esenciales son divididos a su vez, en generales o genéricos v
especiales o especificos; los primeros de ellos son los componentes esenciales para
integrar el delito en general, siendo subdivididos como a continuacién se

muestra:

. Elemento esencial general material: Se trata de la conducta o un hecho
segin la descripcidn tipica, la conducta abarca hacer o no hacer segiin el
caso y el hecho contiene la conducta, el resultado material y el nexo causal
entre la conducta y el resultado.

. Elemento esencial valorativo: Este elemento se traduce en la
antijuridicidad, o sea cuando habiendo tipicidad, no existe un causa de
justificacién que lo exima de la responsabilidad penal.

. Elemento esencial general psiquico: Cuando estamos frente a la
culpabilidad en cualquiera de sus formas, indiscutiblemente influye el
elemento psiquico.

. Elementos esenciales especiales:, son aquellos que requiere la figura
delictiva de que se trate en particular, ¥ reciben la misma clasificacién que
los esenciales generales, a saber:

. Elementos esenciales especiales materiales u objetivos.
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s«  Elemento esencial especial valorativo (antijuridicidad especial tipificada)

Elemento esencial especial normativo

. Elemento esencial especial psiquico (determinada direccién subjetiva de la

voluntad y la existencia de motivos particulares)

. Elemento esencial especial subjetivo del injusto.

Para saber la configuracién esquemaitfica de los elementos del delitc a

continuacién mostraremos un cuadro sinéptico con los mismos40 :

A) Esenciales

B) Accidentales

a). Generales o
genericos

b). Especificos o
especiales

Material u | Cenducta © | conducta
objetivo hecho resultado

Valorativo (antijuridicidad) | . o 4o causalidad
Daolo

Culpa
Preterintencionalidad

Psiquico

Material | Conducta o hecho

- Juridico
Normativo i Cuttural

Valorativo especial {(antijuridicidad especial)

Una determinada direccién subjetiva
Psiquico o de fa voluntad.
subjetive Existencia de motivos determinantes

Subjetive del injusto

40 CASTELLANOS, FERNANDO. Op. cil. Pag.
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4.3.- DOGMATICA PENAL.

4.3.1.- CONDUCTA O HECHO.

La doctrina coincide en considerar a la conducta o hecho como el elemento mas
importante del delito, es el esqueleto del delito. La conducta viene a constituir el

elemento esencial general material de todo delito.

Muchas han sido las opiniones acerca de cémo llamar a este elemento: unos
lo consideran accién o acto, acontecimiento, mutacién en el mundo exterior,
hecho, o bien, conducta. Quienes consideran como accién al presente, lo dividen
en accidén en latu sensu, (que comprende a la accién y a la omisién) y aceién en
sentido estricto (que consiste en el hacer solamente); lo anterior resulta obsoleto,
pues el vocablo accién siempre se referird a un "hacer", jamds a "dejar de hacer",

ademas se presta a confusiones pues crea una accién género y otra especie. 41

Por otro lado, existen autores que consideran que la palabra acto es 1a mas
acertada, entre ellos se encuenira Jiménez de Asiia, quien clasifica el acto de
manera similar a la anterior, es decir en acto en un sentido estricto (solo actuar)
y acto en un sentido amplio (acto y omisién a la vez). Como podemos darnos
cuenta, incurre en los mismos errores que el anterior infento de darle nombre

correcto a este elemento, pues esta voz abarca sélo el hacer y no el omitir la

accion. $2

La conducta es una locuciéon mas adecuada, pues abarca tanto a la accién

como a la omisién, y complementada con "hecho" que se refiere a la conducta méas

41 Pese alas razones antes expuesias, nuestro Codigo Penal utiliza €l vocablo en algunos de
sus articulos, verbigracia: 13 frIv, 19, 52, 348

42 La polabra acto es ulilizada también por el Codige Penat Federal, arficules 7. 12, 18, 19 58,
60 102, 149. 199 elcétera.
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resultado, dichc en otras palabras, resultado material y nexo de causalidad. Es
por lo antes citado que son utilizados con mayor exactitud estos términoes.43 Uno
de los problemas con la legislacién penal vigente, es que continia utilizando de
manera indistinta todos los términos antes descritos, a sabiendas de los errores

en los que incurre al hacer esto.

Al definir a la conducta nos encontramos con que se trata de un hacer
voluntario o un no hacer voluntario o involuntaric (culpa). Las formas de
conducta que encontramos -como se ha citado antes- es la accidén (hacer), y la

omision (no hacer), que son el aspecto positivo y negativo de la conducta.

Utilizando algin organo idoneo

. de su cuerpo
Totalmente por e sujeto Utilizando cualquier instrumento
Fuerzas De la naturaleza

subhumanas | pg animales

HiPOTESIS DE La propia victima
REALIZACION . i
DE LA CONDUCTA Parcialmente e} sujelo : Un tercero
y !a restante por: De la naturaleza
) Sumandose fuerzas
subhumanas De animales

Totalmente por: Inf:asugadu
Inimputable Por error de hecho Autoria
Inculpable esencial e invencible
Culpable por culpa | Por no exigibihdad Mediata

de ofra conducta

Como antes vimos, el articalo 7° del Codigo Penal vigente para el Distrito
Federal define de manera formal al delito, pero la corriente doctrinal mexicana
prefiere no hablar de accién y omisién, como lo hace el citado articulo, pues

considera que las palabras conducta o hecho engloban a ambas.

43 Utilizados por los articulos constitucionales 14, 16, 20, v 19, 36, 49 elc. del Cadigo Pendl
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EL SUJETO DE LA CONDUCTA.

Sélo 1a conducta humana tienen relevancia para el Derecho Penal. Sélo el hombre
es sujeto activo, ya que se encuentra provisto de capacidad y voluntad y puede

infringir el ordenamiento juridico.

Segiin la Historia, se consider6 a los animales como delincuentes,
distinguiéndose tres periodos o etapas: Fetichismo (se humaniza a los animales
equiparindolos a las personas);simbolismo (se entendia que los animales no

delinquian pero se les castigaba para impresionar) y por dltimo solamente se

sancionaba al propietario del animal dafioso. 44

Dentro del articulo 223 de la Ley de Propiedad Industrial que establece las
infracciones administrativas como conductas delictivas en caso de reincidencia, la
ley no exige ninguna calidad especifica, por lo que podemos afirmar sin temor que

el sujeto activo puede ser cualquier persona.

EL PROBLEMA DE LAS PERSONAS MORALES.-

Fernando Castellanos estima que las personas juridicas no pueden ser sujetos
activos del delito por carecer de voluntad propia, independientemente de la de

sus miembros, razér por la cual faltaria el elemento conducta, bésico para la

existencia del delito.4%

El articulo 10 del Cddigo Penal establece que: “la responsabilidad penal no
pasa de la persona y bienes de los delincuentes, excepto en los casos especificados

por la ley™.

44 CASTELLANOS, FERNANDO. Op. cif. Pag 149.
45 Ibid. Pag 149.
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Al respecto, el articule 11 del Cédigo Penal vigente establece que:

Cuande alg@in miembro o representante de una persona juridica, o de una
sociedad, corporacién o empresa de cualquier clase, con excepcién de las
instituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para tal objeto las
mismas entidades le proporcionen de modo que resulte cometido a nombre o
bajo el amparo de la representacion social o en beneficio de ella, el juez podra,
en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en Ia sentencia la
suspensi6én de la agrupacion o su disolucién, cuando lo estime necesario para la

sepuridad puablica.

En conclusién, podemos afirmar con certeza que las personas morales no pueden

delinguir.
EL SUJETO PASIVO Y EL OFENDIDQO.-

“El Sujeto pasivo del delito es el titular del derecho vioclado ¥ juridicamente

protegido por la norma” 46

Para el maestro Francisco Pavén Vascencelos se conoce como sujeto pasive “al

titular del Derecho o interés lesionado o puesto en peligro por el delito.”47
Los sujetos pasivos pueden ser:

a) Persona fisica.
b} Persona Moral o Juridica sobre quien recae igualmente, la conducta
delictiva, lesionando bienes juridicos tales como el patrimonio (robo, fraude,

etc.) o el honor de los cuales puede ser titular.

46 Ibid. Pag 151,
47 PAVON VASCONCELOS, FRANCISCO. Op. cit. Pag 185.
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¢} El Estado, como poder juridico, es titular de bienes protegidos por el

ordenamiento juridico penal y en tal virtud, puede ser ofendido o victima de

la condicion delictiva (delitos contra la seguridad de la Nacién, delitos

patrimoniales, etc.).

d) La Sociedad en general, como el caso de los delitos contra la economia

piblica y contra la moral piblica (corrupcién de menores, etc.).

No pueden ser sujetos pasivos del delito los muertos y los animales.

Algunos autores destacan el hecho de gque ni unos ni otros son titulares de bienes

juridicos. La viclacién del sepulcro o la profanacién de un cadiver (articulo 281),

constituyen atentados en los cuales el sujeto pasivo lo es la sociedad o los

familiares del difunto.

“El ofendido es la persona que resiente el dafio causado por la infraccién

penal”.48 Hay coincidencia entre el sujeto pasivo y el ofendido, pero a veces se

trata de personas diferentes, tal ocurre en el delito de homicidio, en donde al

sujeto pasivo se le priva de la vida, mientras los ofendidos son los familiares del

oceiso.

Podemos establecer que para el sujeto pasivo dentro de las conductas

sefialadas en la primera fraccion del articulo 223 de la Ley de Propiedad

Industrial existe una calidad especifica, al ser el titular o licenciatario de la

marca, y los consumidores.

OBJETO DEL DELITO.-

Se divide en Objeto material y Objeto juridico del delito.

48 CASTELLANOS, FERNANDO. Op. cit. Pag 151.
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a) Objeto Material.- Lo constituye la persona o cosa sobra quien recae el dafio o
en peligro; la persona o cosa sobre la que se concreta la accién delictuosa.
b)  El Objeto juridico.- Es el bien protegido por la ley y que el hecho o 1a omisién

criminal lesionan.

Jiménez Huerta estima que como la figura tipica tienen un contenido, dado
que el hecho descrito se opone o infringe un bien juridico, cuya tutela mueve al
legislador a protegerlo, el objeto juridico lo constituyen precisamente los intereses

y valores de Iz humanidad protegidos por las figuras tipicas.49
La conducta penal se clasifica de la siguiente manera:

a) Accién

b) Omisién

Accidn:

La accién es una de las especies del género conducta, por la misma entendemos,
la actividad ¢ el hacer voluntarios, dirigides a la produccién de un resultado
tipico o extratipico. La Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha sostenido el
criterio de considerar que "dentro del significado de conducta, debe entenderse el

comportamiento corporal voluntarioe."50

Sus elementos son, para algunos autores como Jiménez de Asta y Puig

Peiia, los siguientes:

a) Manifestacion de la voluntad: dada frente al mundo exterior.

b) Resultado: perceptible por los sentidos.

49 JIMENEZ HUERTA, MARIANQ. Derecho Penal Mexicano. Edit Pomua, México. 1985, Pag 227.
30 Sernanario Judicial de fa Federacidn., CXXH. Pag. 1850.
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¢) Relacién de causalidad: debe existir una relacién entre el resultado y la

manifestacién de la voluntad.

La doctrina mexicana por su parte ha considerado los siguientes:51

a) La voluntad o el querer. Constituye la parte subjetiva de la accién, es la
libre determinacién del espiritu, que proveca a inervacién y a movimiento, o
también a detencién un miasculo.

b) La actividad: Elemento externo de la accién, movimiento corporal.

¢) Deber juridico de abstenerse. Asi como en los delitos de omisién existe el
deber juridico de obrar, en los de accién existe el mismo deber pero en

sentido contrario, es decir de no obrar.

Omisidn.

La omisidn, ecomo forma de la conducta que es, se presenta de dos maneras: la
primera de ellas es la omisién simple, y la segunda conocida como omisién

impropia o comision por omision.

La omisién simple consiste en el no hacer voluntario o involuntario (culpa),
violando la norma preceptiva y produciendo un resultado tipico; como se
desprende de la definicién, los elementos que intervienen en la omisién son los

siguientes:

a) Voluntad o no voluniad (culpa). Elemento psicolégico.
b) Inactividad o no hacer. Es la abstencién misma.
¢) Deber juridico de obrar. Exigencia de la ley de realizar tal o cual

actividad.

51 PORTE PENT CANDAUDAP. Linearnientos De La Parle General De Derecho Pendl. México.
1980, Pag. 501.
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d) Resultado tipico. El resultado en la omisién simple es tnicamente

tipico, al existir un mutamiento en el orden juridico no material ya que

se consuma el delito, al no cumplirse con el deber juridico ordenado por

la norma penal.

Los delitos de comisidn por omision, conocidos también como delitos por

omision impropia, delitos espurios o falso delito de omision, consisten en un delito

de resultado material por omisién, cuando se produce un resultado tipico y

material por un no hacer voluntario o involuntario (culpa), violando una norma

preceptiva, (penal o de cualquier otra rama del derecho) ¥y una norma prohibitiva.

Sus elementos son los siguientes:

a) Voluntad o no voluntad (culpa) Elemento psicolégico.

b) Inactividad.

¢)  Deber de obrar (una accion esperada y exigida) y deber de abstenerse.

d) Resultado tipico y material.

OMISION SIMPLE

COMISION POR OMISION

Se viola norma preceptiva penal.

Se viola norma preceptiva penal o de
otra rama del derecho y una norma

prohibitiva.

En estos delitos existe un resultado

tipico.

En estos delitos existe un resultado

tipico y material.

Se sanciona la omisién.

No se sanciona la omisién en si, sino el

resultado que ésta produce.

El delito lo constituye la violacion de

la norma preceptiva penal.

El delito lo constituye la violacién de

la norma prohibitiva.

El delito es de mera conducta.

El delito es de resuitado material.
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Hecho -

Como hemos visto, la conducta por si misma puede constituir el elemento objetivo
del delito cuando el tipo describa una mera conducta, o bien estamos ante el

*hecho" cuando el tipo comprenda ademas de la conducta un resultado material.

Conducta | Ver apartado anterior conducta

Resultado | Fisico y psiquico
Material Fisico, fisioldgico y psicoldgico

ELEMENTOS Fisico, fisiologico, anatémico y psiquico
HECHO
Relacion Nexo entre un elemento del hecho (conducta)
causal y una consecuencia de la misma conducta: (resultado)

El articulo 223 de la Ley de Propiedad Industrial considera conductas
delictivas, solo en caso de reincidencia, las infracciones administrativas
seiialadas en el articulo 213 de la Ley; cabe mencionar que en materia de
Derecho Marcario las conductas relacionadas con el uso de las marcas

representan de delitos de accidn.



*» AUSENCIA DE CONDUCTA.-

Si la conducta estd ausente, evidentemente no habrd delito a pesar de las
apariencias, de lo cual resulta que la ausencia de conducta es uno de los aspectos
negativos, o¢ como dice el autor Fernando Castellanos, “impeditivos de la
formacién de la figura delictiva, por ser la actuacion humana, positiva o negativa,

la base indispensable del delito como de todo problema juridico."52

Es importante aclarar que la ausencia de conducta se refiere tanto a la

accion, como a la omisién no voluntaria

Casos de ausencia de conducta.

HIPOTESIS CARACTERISTICAS
Fuerza fisica irresistible o a}.- Una fuerza (exterior)
vis absoluta, b).- Fisica

c}.- Humana, e

d).- Irresistible

Fuerza mayor o vis maior a).- Una fuerza (exterior)
b).- Fisica
c).~ Subhumana, e

d).- lrresistible

Movimiento reflgjo En esta no existe la accion por faltar la
voluntad
Movimientos fisiolégicos Puede producirse un resultado a causa de

un movimiento fisiolégico, (v.g. el
conductor que sufre un infarto y proyecta

$u auto contra otro)

52 Op. cil. Pag. 162.
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Sueiio El agente por estar dormido no tiene

dominio de su voluntad

Sonambulismo Cuando durante el suefio ejecuta funciones
de la vida de refacién, sin que le quede

recuerde de eilo.

Hipnotismo. Cuando realiza una conducta en el presente

estado de suefio magaético.

Resulta muy dificil que en Ia vida practica se solidifique alguna de estas
hipétesis, pues segiin las reformas de enerc de 1994 sélo se limitan a decir que no
habra delito cuando el hecho se realice sin la intervencién de la voluntad del
agente, dejando tanto a la defensa como a la Representacidon social la dificultad

de acreditar e investigar si existen o no las presentes.

Respecto al articulo de Ia Ley de Propiedad Industrial antes seiialado
que considera conductas delictivas en caso de reincidencia las infracciones
administrativas, podemos mencionar que dentro de las conductas relacionadas
con el uso de las marcas no se presenta ninguna causa de ausencia de
conducta, ya que es inoconcebible que alguien justifique su conducta reterativa
por una vis maior o absoluta, peor atin el caso de los movimientos o actos

reflejos.

4.3.2.- TIPICIDAD.

La Tipicidad es uno de los elementos esenciales del delito cuya ausencia impide
su configuracién, a tal grado que la misma es exigencia constitucional plasmada

en el parrafo tercero del articulo 14 al decir:
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En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple
analogia y aun por mayoria de razdn, pena alguna_gue no esté decretada por una

ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
Lo anterior significa que no hay delito sin tipicidad.

Es importante distinguir entre la tipicidad y el tipo, el tipo s la creacién
legislativa, la descripcion que el legislador hace de una conducta en los

preceptos legales, la tipicidad por su parte es la adecuacion de una conducta

eoncreta con la descripeién legal formulada en abstracto.53

Podemos concluir gue la tipicidad es el encuadramiento de una conducta al tipo,
que se resume en la formula nullum erimen sine tipo. La tipicidad describe al tipo
como el injusto recogido y descrito en la ley penal, tenemos pues que el tipo es a
veces la descripcién legal del delito y en ocasiones, la descripeidn del elemento
objetivo (comportamiento), como sucede en el caso del homicidio, pues segin el

Codigo lo comete "el que priva de la vida a otro”.

Para Luis Jiménez de Asta, la tipicidad desempefia una funcidén
predominantemente descriptiva, que singulariza su valor en el concierto de las
caracteristicas del delito y se relaciona con la antijuridicidad por concretarla en el
ambito penal, Ia tipicidad no sélo es pieza técnica sino, como consecuencia del

principio de 1a legalidad, es garantia de libertad.54

Las infracciones administrativas contenidas dentro del articulo 223
constitutivas de delito contienen los elementos objetivos, subjetives y normativos
que reconoce la dectrina y se adecuara la conducta al tipe penal en tanto existe

reiteracién de violaciones administrativas.

53 CASTELLANOS FERNANDO. Op. cit. Pag 165.
54 JIMENEZ DE ASUA LUIS.Op. cit. Pags 315y 332.
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¢ ATIPICIDAD.-

Cuando no se integran todos los elementos descritos en el tipo legal, se presenta
el aspecto negativo del delito llamado atipicidad. Para Fernando Castellanos la
atipicidad es "la ausencia de adecuacidén de la conducta al tipo, si la conducta no

es tipica jamas podra ser delictuosa."55

En otras palabras hay ausencia de tipo cuando una conducta o hecho no
estd descritos en la norma penal, parafraseando a Jiménez de Astia: la ausencia
de tipo presupone la absoluta imposibilidad de dirigir la persecucién contra el

autor de una conducta no deserita en la ley, incluso aunque sea antijuridica.56

Podemos concluir que la tipicidad consiste en la conformidad de la

conducta al tipo v éste puede contener uno o varios elementos a saber:

. Ausencia del presupuesto de la conducta

. Ausencia de la calidad del sujeto activo

. Ausencia de la calidad del sujeto pasivo, requerida en el tipo.
. Ausencia de objeto juridico

. Ausencia de objeto material

. Ausencia del elemento normativo, y

. Ausencia del elemento subjetivo del injusto.

Por Gltimo podemos decir que la doctrina ha sefialado los siguientes efectos

0 consecuencias:

a) No integracién del tipo

55 Op. cit. Pég 172.
56 Derecho Pendal. Madrid 1955. Pag 224.
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b} Traslacién de un tipo a otro tipo (variacién del tipo)

¢} Existencia de un delito imposible.

De las infracciones administrativas contenidas dentro del multicitado articulo
223 que son constitutivas de delito podemos encontrar los siguientes casos de
Atipicidad:

1) Ausencia de la calidad del sujeto pasivo, requerida en el tipo.

2) Ausencia de objeto juridico.

3) Ausencia de objeto material.

4.3.3.- ANTIJURIDICIDAD.

El delito es una conducta humana, pero no toda conducia humana es delito, se
requiere ademas que ésta sea tipica, antijuridica, y culpable, estamos pues ante
un elemento calificado por la doctrina como “esencialisimo para la integracién de!

delito".57

Por definicion de antijuridicidad; tenemos que etimolégicamente "la
preposicidn inseparable anti significa lo confrario a, dencta oposicidn o
contrariedad"5® , luego entonces antijuridicidad, hace alusion a lo contrario a lo

juridico; lo contrario al derecho.

La antijuridicidad radica en la violacién del valor o bien protegido, a que se

refiere el tipo penal respectivo.59

Papel que desempefia la antijuridicidad en la teoria del delito

57 CASTELLANGCS FERNANDO. Op. cif. Pag 175.
58 DE TORO Y GISBERT MIGUELI. Pequefio Larousse Hustrado. Edit. Larousse Paris 1967,
59 CASTELLANOS FERNANDO. Op. Cit, 234.
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Existen varias tesis al respecto, a saber:

a) La que afirma que constituye un caricter del delito.
b} La que sostiene que es un elemento del delito.
¢) La que la considera un aspecto del delito.

d) La que ve en la antijuridicidad al delito en si.

Representante de Ia primera de ellas, el autor Massari. sostiene que la
antijuridicidad no es un elemento del delito sino un caracter del hecho punible,
en virtud de que si se tratase de un elemento seria facil de separar y confrontar
con los demds elementos, distinguiéndose de los demdas elementos, como sucede

con la conducta, la voluntad etc.

La segunda corriente dice que la palabra elemento propone una parte de
un todo, como aquelo que se requiere para componer el delito, y critica de
manera dura el fundamento de Massari al decir que los elementos del delito son
inseparables, y que aunque para fines didécticos se dividen y clasificar, esto de

ninguna manera significa que individualmente tengan existencia por si mismos.

La tercera de ellas cuyo principal ponente es el autor Maggiore considera a
la antijuridicidad como un aspecto del delito, aspecto no elemento ya que
efectivamente no es una parte que se pueda separar del todo que constituye el

delito, siempre estd presente o expresa la antijuridicidad.

Otra es la corriente que expresa que la antijuridicidad no es un
componente, es mucho més, es Ia naturaleza misma de los delitos; respecto de
esta corriente expresa Cuecllo Calén que la antijuricidad es el aspecto mas
relevante del delito; de tal importancia, que para algunos no es un mero caracter

o elemento del mismo, sino su intima esencia, su intrinseca naturaleza,
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Corrientes que dividen a la antijuridicidad en formal o material.
A este respecto existen diversas tendencias gue manifiestan:

a) Que la antjjuridicidad es formal o nominal.- Dice que la conducta o hecho
son esencialmente antijuridicos porque violan la norma penal prohibitiva o
preceptiva.

b) Que considera la existencia solo de la material.- Tiene corrientes diferentes
dentro de si, pero todas coinciden en el hecho de considerar la esencia de la
antijuridicidad en el dafio o posibilidad del mismo a un bien juridico.

¢) Que considera la existencia de ambas{dualista).
Corrientes que consideran el cardcter abjetivo y subjetivo de la antijuridicidad.

Interesantes resultan estas corrientes por lo siguiente: existe una corriente de la
que forman parte Cuello Calén, Jiménez de Asiia, Maggiore y Mezger (entre
otros), que consideran gue la antijjuridicidad es de naturaleza objetiva ya que
para que exista sdlo se requiere que se viole una norma penal, simple y
llanamente con absoluta independencia del aspecto subjetivo de la culpabilidad.
Es por lo anterior que sdlo tiene validez la presente, para nosotros, pues
efectivamente la antijuridicidad tiene total autonomia respecto de la
culpabilidad.

Antijuridicidad general o penal exclusivamente.
Otra cuestion de importanciza es la de saber si realmente se aplica la

antijuridicidad a todos las ramas del derecho o solo al derecho penal, la corriente

generalmente aceptada es la que considera gue existe antijuridicidad cuando hay
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violacidn de un precepto de una materia determinada: penal. civil, mercantil,

administrativa, etc.
Antijuridicidad General Tipificada.

Respecto a esta tendencia doctrinal podemos anotar que existen ideas
encontradas ya que mientras unos lo consideran importante alegando que es
necesgario incrustar en el tipo 1a mencién de la antijuridicidad especial, lo que se
explica en virtud de que mientras en la hipdtesis en que la antijuridicidad no esta
expresamente mencionada, la realizacion del hecho ejecutado debe considerarse
licito ¥y excepcionalmente ilicito, otros lo desechan pues para saber que una
conducta o hecho son antijuridicos es suficiente y atil el procedimiento de

excepcidn-regla.
« CAUSAS DE JUSTIFICACION.-

Ha sido materia de diversas opiniones y tendencias el nombre de las presentes,
hasta las reformas de enero de 1994 recibian el nombre de causas de justificacién
en nuestro Codigo Penal Federal, después de las mismas reciben el nombre de
Causas de exclusion del delito, siguiendo la linea de Radl Carranca y Trusillo que

las sefiala como causas que excluyen la incriminacion.

Las causas de justificacién o Causas de exclusién del delitc son aquellas
condiciones gue tienen el poder de excluir la antijuridicidad de una conducta
tipica, en otras palabras provocan que falte uno de los elementos esenciales del

delito: la Antjuridicidad.

Es importante distinguirlas de las eximentes, a lo cual podemos decir que
mientras las causas de justificacion son objetivas, referidas al hecho e

impersonales; las eximentes son de naturaleza subjetiva personal e intransitiva,
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las primeras son: erga omnes respecto de los participes v en relacién con

cualquier clase de responsabilidad juridica que se pretenda derivar del hecho en

si mismo.60

En algunas legislaciones como por ejemplo en la Argentina, sélo se comprenden:

defensa legitima estado de necesidad y legitimo ejercicio de un derecho.61
Dicho esto pasemos a la explicacidn de cada una de las figuras.
Defensa legitima.-

Es una de las mas importantes causas excluyentes del delito (o causas de

justificacién). Diversas definiciones de la figura en estudio:

La primera definicion que daremos sera la etimoldgica, "defensa” del latin
de-fendere que significa defender, preservar, librar de; compuesto del prefijo de,
con el significado de apartamiento, alejamiento, separacién, etc., y fend-ere
(antigno), que se deriva de la raiz fend correspondiente a la primitiva dhan-d,
amplificada de dhan , pegar, golpear$2; en cuanto al segundo término legitima
del latin legitimus que significa, conforme a la ley, genuino auténtico, equitativo

y permitido.

Para Cuello Calén "es legitima la defensa necesaria para rechazar una
agresién actual o inminente e injusta, mediante un acto que lesione los bienes

juridicos del agresor".

60 CiHado por Fernando Castellanos Op. cil. Pag 182,

61 ZAFFARONI, EUGENIO RAUL. Manual De Derecho Pendl, Parfe General. México 1988,

62 SILVANO FONTANA, RAUL JOSE. Legitima Defensa Y Lesién De Bienes A Terceros. Buenos
Aires, 1970. Pag. 47.
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Segiin Franz Von Liszt, "se legitima la defensa necesaria para repeler una
agresibn actual y contraria a derecho mediante una agresién contra el

atacante" 63

Para Jiménez de Astia la legitima defensa "es la repulsa de una agresién
antijuridica, actual o inminente, por el atacado o tercera persona contra el
agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional

proporcionalidad de los medios."64

Por otro 1ado es interesante también la definicidn que nos aporta Celestino
Porte Petit que reza asi: “Se puede definir esta causa de justificacién como el
contraataque (o0 repulsa) necesario y proporcional a una agresion injusta actual o
inminente que pone en peligro bienes propios o ajenos, aun cuando haya sido

provocada insuficientemente"63

Por otra parte el Codigo Penal Federal vigente establece su definicién en

los siguientes términos:

"Articulo 15.- El delito se excluye cuando:

IV.- Se repela una agresién real, actual o inminente, y sin derecho, en
proteccién de bienes juridicos propios o ajenos, siempre que exista la necesidad
de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocacién

dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se

defiende "66

43 Citado por Fernando Castellanos Op. cit. Pag 189.

64 La Ley y el Delifo, Pag 343, Caracas 1945,

65 Op. cil. Pag 501.

66 Tomado del Decrefo publicado el dia lunes 10 de enere de 1994, en el Diario Oficial de la
Federacion.
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En este sentido la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha sostenido varias
definiciones que a continuacién se transcriben: "se entiende por legitima defensa,
la que es necesaria para rechazar un ataque antijuridico, actual, dirigido al que
se defiende o contra un tercero. Es decir, que la situacion fundamentadora de la
legitima defensa se caracteriza por el ataque actual y antijuridico”, sefiala en
otra definicién "por legitima defensa se entiende la accidn que es necesaria para
repeler un acontecimiento real y grave por parte de quien se defiende", "Se
entiende por legitima defensa, la que es necesaria para rechazar un atague
antijuridico, actual, dirigido al que se defiende o contra un tercero”, La accidén de

defensa es el acto de repeler un ataque injusto"$7

Todas las definiciones son mas o menos coincidentes en lo siguiente:
repulsa de una agresién antijuridica y actual por el atacado o por terceras
personas contra el agresor, sin traspasar la medida necesaria para la proteccion;
a continuacién mostramos un cuadro esquemético de los elementos de la defensa

legitima, para ser mas explicitos en la exposicion.

Contemporanea del acto de

ACTUAL
defensa; que esté aconteciendo
VIOLENTA Impetuosa, atacante, fisica o moral
UNA €N personas o cosas amagos o amenazas
AGRESION Antijuridica, no se puede pensar en repeler
SIN DERECHO
una agresion justa en la Defensa legitima

Peligro es la posibilidad de dafio o mal,
PELIGRO INMINENTE

proximo, inmediato

67 PORTE PETIT, Op. cit. Pags 302 y 303.
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En su vida, integridad corporal,
LA PROPIA PERSONA

libertad fisica o sexuat

RECAER EN CIERTOS BIENES| EL HONOR I Ya no esta vigente

NECESIDAD DE LA
REACCION DEFENSIVA

LOS BIENES Todos los de naturaleza patrimonial

OTRAS PERSONAS

Defensa de terceros

No es legitima la defensa cuando
el agredido provocé [a agresion
dando causa inmediata y suficiente para ella

No es legitima cuando el agredido previé la
agresion y pudo evitarla por los medios de ley
{ HOY LA REDACCION DEL CODIGO NO LO TUTELA)

Hay exceso sl se prueba que no hubo necesidad del

medic empleado, se sanciona como delito culposo

EXCESO Hay exceso en la defensa, cuando el dafio que iba a causar el agresor

EN LA DEFENSA

era facilmente reparable después por otros medios legales, o era
notoriamente de poca importancia, comparado con e! que causd

la defensa. Se sanciona como delito culposo.
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Sélo resta aclarar que el exceso -con los detalles del cuadro-, no se incluye
en nuestro Cédigo, sélo habla de la punicion como delito culposo y no especifica

las hipotesis, del mismo.
Estado de necesidad.-

Segin Cuello Calén el estado de necesidad es el peligro actual o inmediato para
bienes juridicamente tutelados, pertenecientes a otra persona, por otro lado el

autor espanol Sebastiin Soler sefiala que es una situacién de peligro para el bien

juridico.68
Diferencias con la defensa legitima.

La defensa legitima es un reaccidn contra el ataque, mientras que el estado de
necesidad constituye en si mismo una accidn o atague, y mientras en el primero
el ataque recae sobre el agresor, en el estado de necesidad la lesion es sobre

bienes de un inocente, ademas de lo anterior sefialamos las siguientes:

a) En la defensa legitima hay agresién, mientras en el estado de necesidad hay
ausencia de ella.

b) La defensa legitima crea una lucha, una situacién de choque entre un
interés ilegitimo y otro licito; er el estado de necesidad no existe tal lucha

sing un conflicto de intereses legitimos.

Eugenio Zaffaroni desprende lo siguientes elementos:
. El autor debe actuar con el fin de evitar el mal mayor para el bien juridico
de un tercerc o del que actila incluso del mismo afectado. Para establecer el mal

menor se toma en cuenta: la jerarquia de los bienes juridicos; la magnitud de la

48 Citados por Fernando Castellanos Tena Op. cit. Pdg 203.
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lesién amenazada y el grado de proximidad del peligro (cuando colisionan vidas

humanas no hay mal mayor ni menor, incluso cualquiera que sea el niimero).

El autor debe ser ajenc al mal amenazado, es decir que la amenaza no la
haya provocado el autor con una conducta gue al menos haga previsible la

produccién de 1a misma.

EI autor no debe estar obligado a soportar el mal.

Cumplimento de un deber y ejercicio de un derecho.-

El Cédigo lo comprende al decir en la fraccién VI del articulo 15 al decir

que se exchuye del delito cuando:

"V1. La accién o la omisién se realicen en cumplimento de un deber juridico, o en
ejercicio de un derecho, siempre gque exista necesidad racional de! medio
empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este Gltimo no se

realice con el sole proposito de perjudicar a otro;"

La hipdtesis cldsica de las presentes causas de exclusiéon del delito es el caso de
las lesiones y el homicidio cometidos en los deportes o como consecuencia de
tratamientos médico -quiriirgicos ¥ un tipo de lesiones inferidas con motivo del
ejercicio del derecho de corregir. (antiguo articulo 294, hoy derogado). También
deben incluirse en este apartado la obediencia jerdrquica, o el caso del sujeto que

no declara por guardar un secreto profesional {cumplimiento de un deber).

La antijuricidad de las conductas constitutivas de delito sefialadas en la

fraccidn primera del articulo 223 es palpable a través de la intencion legislativa,
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ya que al cobjjar la hipdtesis en forma de delito, se define la presencia de una

antijuricidad, tanto formal como material.

4.3.4.- IMPUTABILIDAD

Existen tres corrientes diversas en la materia; una que considera a la
imputabilidad come parte de la culpabilidad, otra que la separa de la
culpabilidad y una tercera corriente que de manera ecléctica dice que la

imputabilidad constituye un presupuesto de la culpabilidad.

La imputabilidad para Fernando Castellanos es la capacidad de entender y

guerer en el campo del Derecho Penal 82

Para Carranca y Tryjillo, "sera imputable todo aquél que posea, al tiempo
de la accidn, las condiciones psiquicas exigidas abstracta e indeterminadamente
por la ley para poder desarrollar su conducta; todo el que sea apto e idbneo
juridicamente para observar una conducta que responda a las exigencias de la

vida en sociedad humana"70

Para Sergio Garcia Ramirez la imputabilidad estid relacionada con la
capacidad en derecho penal, desde otro angulo se trataria de una capacidad de
culpabilidad, de asuncién del juicio de reproche, no puede ser culpable quien es

inimputable, aungue su conducta sea tipica e ilicita.7l

49 CASTELLANOS TENA FERNANDO. Op. cit. Pag 218.
70 CARRANCA Y TRUJILLO RAUL. Derecheo Penal Mexicano. 15° edicion Editorial Porrda,
México, 1986 T1, Pag 222.

71 GARCIA RAMIREZ, SERGIO. Derecho Penal. Edit. UN.A.M., México, 1990. Pég. 62.
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Podemos concluir al decir de Fernando Castellanos gue la imputabilidad es
el conjunto de condiciones minimas de salud y desarrollo mentales del autor, en

el momento del acto tipico penal, que lo capacitan para responder del mismo.72

INIMPUTABILIDAD .-

Parafraseando a Castellanos Tena podemos decir gue como la imputabilidad es
soporte basico y esencialisimo de Ia culpabilidad, sin aquella no existe ésta y sin
culpabilidad no puede configurarse el delito; luego la imputabilidad es
indispensable para la configuracion del delito. Las causas de inimputabilidad son
todas aquellas capaces de anular o neutralizar, ya sea el desarrollo o la salud de
la mente, en cuyo caso el sujeto carece de aptitud psicolégica para la

delictuosidad.”3

Causas de inimputabilidad.

La doctrina ha coincidido en sefialar las siguientes como las principales:
a) Estados de inconsciencia.

b) El miedo grave

¢} Sordomudez.

d) Mineria de edad

a). Estados de inconsciencia: Existen dos formas a saber, los permanentes y

los transitorios.

Dice al respecto la redaccion vigente del articulo 15 fr. VII:

72 CASTELLANOS TENA FERNANDO. Op. cit. Pag. 218.
73 Op. cit. PGg. 223.
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VII.- Al momento de realizar el hecho tipico, el agente no tenga capacidad de
comprender el cardeter ilicito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa
comprensiéon en virtud de padecer trastorno mental o desarrotlo intelectual
retardado, no ser que el agente hubiere provocado su trastorno mental dolosa o
culposamente, en cuyo case respondera por el resultado tipico siempre y cuando

lo haya previsto o le fuere previsible.

Cuando la capacidad a que se refiere el parrafo anterior sélo se encuentre

disminuida se estara a lo dispuesto en el articulo 69 bis de este Cddigo;"

Como podemos ver el Cédigo vigente es muy claro al hablar de trastornos
abarcando ambas hipétesis, incluyendo las que de manera dolosa son provocadas

por el agente.

b). El miedo grave: Hoy dia ya no existe de manera independiente, pues de
manera muy acertada se argumentd que para esos mismos fines existe la defensa

legitima, y no tiene caso manejar una figura igual de manera repetitiva.

¢). Serdomudez: Actualmente se sabe que la sordomudez no constituye una
causa de inimputabilidad pues es comprobable por métodos cientificos la

capacidad de querer y entender de dichos sujetos.

d). Minoria de edad: Cominmente se afirma que los menores de 18 aiios
son inimputables y, por lo mismo, cuando realizan comportamientos tipicos del
Derecho Penal no se configuran los delitos respectivos, la razon de esto es que si
bien es cierto tienen perfecto conocimiento de los que hacen, son una materia

daeti? susceptible de correccidn.
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En el caso del articulo 223 de la Ley de Propiedad Industrial que nos ocupa, se
presentan los siguientes casos de Inimputabilidad, a través de las siguientes
causas:

1) Desarrollo intelectual retardado.

2) Trastorno mental.

4.3.4.- CULPABILIDAD.

La culpabilidad constituye uno de los problemas mds grandes a que se enfrenta el
Derecho Penal, el problema empieza con la ubicacion del dolo y 1a culpa dentro de
ésta, la concepcion psicoldgica sefiala a la culpabilidad como el nexo psiquico
entre el sujeto y el hecho delictuoso, la concepcién normativa por su parte la
define como la contradiccién entre la voluntad del agente y la norma juridica,
contrariedad que genera el juicio de reproche correspondiente; )a teoria de la
Accion finalista retira el dolo y la culpa de la culpabilidad, las ubica en la accién
y entiende que aquélla es un mal uso de las facultades del agente. aqui rige el
principio “nullum poena sine culpa”, a nadie puede atribuirsele la comisién de un

delito si ne hay culpabilidad de su parte.

El autor Porte Petit sefiala a la culpabilidad como "el nexo intelectual y
emocional que liga al sujeto con el resultado de su acto"™, misma definicién que

adopta Fernando Castellanos,

Dolo.-

Segin Eugenio Cuello Calon, el dolo consiste en la voluntad consciente dirigida a

la ejecucién de un hecho que es delictuoso, o simplemente en la intencién de

74 PORTE PETI. Importancia de la Dogmdlica Juridico Penal. Edit. Pomia, 1954, Pag 49
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gjecutar un hecho delictuoso. Para Fernando Castellanos el dolo consiste en el

actuar voluntario dirigido a la produccién de un resultado tipico y antijuridico.

El dolo se compone de dos elementos: uno ético constituido por la
conciencia de que se quebranta el deber, y otro volitive o emocional que
constituye el elemento psicolégico, o voluntad de realizar el acto; en la volicidn

del hecho tipico.

El siguiente cuadro sindptico nos muestra la clasificacién que la doctrina

ha hecho de las especies de dolo:

El resultadoe coincide con el proposito del agente,

DIRECTO (Decide privar de fa vida a ofro y lo mata)

El agente se propone un fin y sabe que

surgiran otros resultados delictivos .

(Para dar muerle a un sujeto a bordo de un avidn coloca
una bomba sabiendo que mas gente perderd la vida)

INDIRECTO
DOLO

Intencién genérica de delinquir, sin .
INDETERMINADOQ | roponerse un resultado delictivo en especial
?Anarqmsta lanza bombas)

Se desea el resultado delictivo, previéndose |a posibilidad
de que se presenten otros no queridos por ef directamente
(Incendio de una bodega, conociendo la posibilidad

de gue el velador muera o salga lesionado)

EVENTUAL

Culpa,-

Podemos decir que existe culpa cuando se delinque por un olvido de las
precauciones indispensables exigidas por el Estado para la vida gregaria. Para
Cuello Calén existe culpa cuando se abra sin intencidn y sin la diligencia debida
causando un resultado daioso preﬁéible vy penado por la ley, para Edmundo
Mezger, actia culposamente quien infringe un deber de cuidado que
personalmente le incumbe y cuyo resultado puede prever. De mayor claridad a la

anteriores definiciones es la del Codigo Penal Vigente para el D.F.
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(...} Obra culposamente el que produce el resultado tipico, que no previé siendo
previsible o previé confiando en que no se produciria , en virtud de la violacién a
un deber de cuidado, que debia y podia observar segiin las circunstancias y

condiciones personales.

Son varias las teorias que pretenden explicar la naturaleza juridica de Ia

culpa a saber:

. De la previsibilidad: Propone gue la esencia consiste en la previsibilidad del
resultado ne deseado.

. De la previsibilidad y evitabilidad: Se apoya en la anterior y aporta un
elemento mas: el caracter de evitable para la integracién de la culpa.

. Del defecto de la atencion: Funda la culpa en la violacién por parte del

sujeto de un deber de cuidado impuesto por el Estado.

La Doctrina mexicana ha sido uniforme al decir que existe culpa cuando se
realiza la conducta sin encaminar la voluntad a la produccién del resultado
tipico, pero éste surge a pesar de ser previsible y evitable, por no ponerse en
juego, por negligencia o imprudencia, las cautelas o precauciones legalmente

exigidas.
Los elementos gue encontramos en la culpa son los siguientes:

. Actuar voluntario (positivo o negativo)

. Obrar sin cautela o precauciones exigidas por el Estado

. Resultado previsibles y evitables, y ademds tipificados penalmente.

. Relacién de causalidad entre el hacer o no hacer iniciales y el resultado no

querido.
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Los delitos en materia de marcas establecidos dentro del articulo 223, o
pueden cometer de forma dolosa e intencional, derivadas del mismo texto de la

Ley de Propiedad Industrial.

¢ INCULPABILIDAD.

Para Jiménez de AsQa la inculpabilidad es la absolucion del sujeto en el juicio de
reproche?, lo cierto es que la inculpabilidad opera al hallarse ausentes los
elementos esenciales de la culpabilidad: conocimiento y voluntad, aspectos

subjetivos en el injusto.

Causas de inculpabilidad.-

a) La no exigibilidad de otra conducta

Varias son las fracciones del articulo 15 que hacen referencia a las excluyentes de
culpabilidad, ya sefialamos que la fraccién V regula el estado de necesidad. Es
comin entender que el sacrificio de un bien de menor jerarquia en aras de otro
superior, implica exclusién de ilicitud. St la colisién ocurre entre bienes de igual

jerarquia quien sacrifica el ajeno se ampara en una causa de inculpabilidad.

El desarrollo de la excluyente de estado de necesidad lleva a un concepto
mds amplio: 1a no exigibilidad de otra conducta. Esta puede ser la formula para
la eximente del porvenir, ésta abarca tanto el estado de necesidad como las otras
excluyentes. La excluyente no beneficia a quien tiene el deber juridico de

enfientar el peligro.76

75 Laley Y el delfio P. 480 Coracas 1945
76 GARCIA RAMIREZ Op. cit. Pag. 67.
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La redaccién del Cddigo Penal vigente la maneja de manera independiente,

en la fraccion IX, que dice a la letra:

IX.- Atentas las circunstancias que concurren en la realizacidén de una conducta
ilicita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que

realizd, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho.
b) Miedo grave y temor fundado

La fraccién VI de la redaccién anterior a las reformas de 1994 del articulo 15
sefalaba que se excluye de responsabilidad penal a quien obra "en virtud de
miedo grave o temor fundado e irresistible de un mal inminente y grave en bienes
juridicos propios o ajenos, siempre gue no exista otro medio practicable y menos
perjudicial al alcance del agente.” A la fecha esta causa de inculpabilidad

desaparecid como tal.
¢) Caso fortuito

En el caso fortuito esta, como se estila decir el limite de 1a culpabilidad, pues su
nombre mismo lo senala "fortuito", lo fortuito es atribuible a la fortuna, no al
individuo, en lo que respecta a entidad y consecuencias penales; a esto se refiere

la fracciéon X del 15:
X.- El resultado tipico se produce por caso fortuito.”
d). Error.
El error esencial sobre los hechos y la errénea suposicion de que existe una causa

de licitud -dice Garcia Ramirez- suprimen la culpabilidad y excluyen la

responsabilidad penal, cuando el error es invencible ¢ insuperable; esto descarta,
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ademds del dolo, la culpa: si el agente hubiese podido salir de su error,

razonablemente, no operaria la eximente.
Anota el texto vigente del articulo 15 fracciéon VIII:

VIIIL.- Se realice la accién o la omisién bajo un error invencible:
A) Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal; o
B) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto
desconozca la existencia de la ley o del alcance de la misma, o porque crea que
esta justificada su conducta.
Si los errores a que se refieren Jos incisos anteriores son vencibles, se estard a lo

dispuesto por el articulo 66 de este Codigo”

Las multicitadas conductas delictivas sefialadas en la Ley de Propiedad
Industrial presentan dentro de su inculpabilidad la posibilidad del caso de la no
exigibilidad de otra conducta (Vis compulsiva); en algunos caso también es viable

la presencia del error.
4.3.5.- CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD.

Es muy importante distinguir entre condicién objetiva de punibilidad y requisito
de procedibilidad, para el caso de que falte el primero de ellos, sencillamente la
conducta tlicita no sera sancionada, mientras que si llegara a faltar el requisito
de procedibilidad no habra proceso; pero una vez satisfecho ese requisito, se

tendra via libre para la persecucidn.

Para Fernande Castellanos las condiciones objetivas de punibilidad no son
elementos esenciales del delito, dice que son aquellas exigencias ocasionalmente

establecidas por el legislador para que la pena tenga aplicacién.
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Dentro del muiticitado articule 223 de la Ley de Propiedad Industrial el
procedimiento se lleva a cabo a través de la denuncia, pero para proceder al
ejercicio de la accién penal se requiere el dictamen técmico emitido por el

Instituto Mexicano de Propiedad Industrial,

4.3.6.- PUNIBILIDAD.

La punibiiidad, elemento o consecuencia del delito es la sancionabilidad legal
penal del comportamiento tipico, antijuridico, imputable y culpable. Aqui rige el
principio nulla poena sine lege, consignado en el articulo 14 Constitucional. Para
Garcia Ramirez el propésito de sancionar toda conducta que deba serlo conduce

ademas al principio nullum crimen sine poena.77?

Para distinguirla de la pena en si diremos que el Diccionaric Juridico
Elemental, la define como la sancién, previamente establecida por la ley, para
quien comete un delito o falta, también especificados; dicho a la manera de
Fernando Castellanos Tena: "Es el castigo legalmente impuesto, por el Estado al
delincuente, para conservar el orden juridico”, contrastindola con la de
punibilidad del mismo autor, tenemos que la punibilidad "consiste en el
merecimiento de una pena en funcién de la realizacién de cierta conducta. Un

comportamiento es punible cuando se hace acreedor a la pena;..."78

Sergio Garcia Ramirez define a la punibilidad como el merecimiento de
una pena en funcidén de la realizacién de cierta conducta; la conducta es punible
cuando por su naturaleza amerita ser penada, se engendra entonces una
amenaza estatal para les infractores de ciertas normas juridicas {ejercicio del ius

puniendi), en sintesis la punibilidad es:

77 Op. cit. Pag 70.
78 Op. cit. Pags. 267, 305 y 306.
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. Merecimiento de penas.
. Amenaza estatal de imposicién de sanciones si se llenan los presupuestos
legales.

. Aplicacion factica de las penas sefaladas por la ley.

Existen autores que le restan importancia a la punibilidad, tal, es el caso
de Fernando Castellanos que nos dice que la misma "por ser el merecimiento de
una pena, no adquiere el rango de elemento esencial del delito, porgque la pena se

merece en virtud de la naturaleza del comportamiento”.79

En la misma linea encontramos el pensamiento de Raul Carranca y
Trujillo e Ignacio Villalobos, para el primero si llegare a faltar este elemento, el
delito permanece inalterable, mientras el segundo de ellos manifiesta que la pena
es la reaccion de la sociedad, o el medio del que ésta se vale para tratar de

reprimir el delito; es algo externo al mismo y, por ello no es elemento del delito.

Por otro lado, en principio Porte Petit consideraba que con apego a la ley
vigente y la dogmatica que en México se ha hecho en torno a ella, la punibilidad
si es un caracter del delito pues el articulo 7° del Codigo Penal que define al delito
como el acto v omision sancionado por las leyes penales, exige la pena legal y no
vale decir que solo alude a la garantia penal nullum crimen sine lege, pues tal
afirmacifén es innecesaria, ya que otra norma del total ordenamiento juridico, el
articulo 14 Constitucional alude sin duda a la garantia penal, luego entonces,
una conducta en cuanto no es punible, no encaja en la definicion de delito que

hace el Cédigo Penal.

79 CASTELLANOS FERNANDO. Op. cit. Pag 130.
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Tiempo despudés cambié su pensamiento y reconsideré lo que en otro
tiempo sostuvo, dandele el caricter de consecuencia del delito y no come

elemento.

La Ley de Propiedad Industrial establece para este delito la punibitidad
de dos a seis afios y multa por el importe de cien a diez mil dias de salario

minimo vigente para el Distrito Federal.

+ EXCUSAS ABSOLUTORIAS.-

En funcién de las excusas absolutorias no es pesible la aplicacién de la pena;

constituyen el factor negativo de la punibilidad.

En el caso que analizamos, 1a Ley no prevé excusa absolutoria alguna para

Ias hipdtesis del numeral 223.

Es interesante la definicion que de las excusas absclutorias nos aporta
Fernando Castellanos al decir que son aquellas causas que dejando subsistente
el cardcter delictivo de la conducta o hecho, impiden la aplicacién de la pena.
El Estado no sanctona determinadas conductas por razones de justicia o
equidad, de acuerds con una prudente politica criminal. En presencia de una
excusa absolutoria, los elementos esenciales del delito (conducta, hecho,
tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), permanecen inalterables; lo ‘inico

que sucede es gue no se sanciona.

Dentro de las conductas delictivas establecidas en el articulo 223 de la

presente Ley no existe ninguna exctisa absolutoria.



4.4.- DELITOS EN EL DERECHO MARCARIO.

44.1.- ARTICULO 223 DE LA LEY DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

La Ley de propiedad Industrial establece dos conductas violatorias de los

derechos de propiedad Industrial en relacién a las marcas.

CONCEPTO DE DELITO:

El Diccionario Juridico Mexicano define lo que se considera delite de la

siguiente manera:

En Derecho Penal, Acciéon u Omision ilicita y culpable expresamente

descrita por la ley bajo amenaza de una pena o sancién criminal...”80

El Articulo 223 Establece las conductas consideradas como delictivas, entre
ellas, nicamente encontramos dos referentes, a los signos distintives. La
mayoria de las violaciones a los derechos de propiedad Industrial se consideran

infracciones administrativas.

Son delitos:
Articulo 223:
L- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXI
del articulo 213 de esta Ley, una vez que la primera sancién

administrativa impuesta por esta razén haya quedado firme;,..”

Elementos:

80 Diccionario Juridico Mexicano. Tomo ¥,Edit Porrda, México 1985,



1) Que se haya cometido una de las infracciones administrativas previstas
en las fracciones I1 a XXII del articulo 213 de esta Ley, una vez que la
primera sancién administrativa impuesta por esta razon haya quedado
firme.

2) Que se haya impuesto una sancién al infractor.

3)  Que la sancién impuesta haya quedado firme.

Dentro del primer elemento nos encontramos con las infracciones

administrativas.

11
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LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

USAR
UNA MARCA

PARECIDA EN GRADQ DE CONFUSION A OTRA REGISTRADA PARA AMPARAR
LOS MISMOS O SIMILARES PRODUCTOS O SERVICIOS QUE LOS
PROTEGIDOS POR LA REGISTRADA i

$IN CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR, SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSION
COMO ELEMENTO DE UN NOMBRE COMERCIAL O DE UNA
DENOMINACION O RAZON SOCIAL O VICEVERSA, SIEMPRE QUE DICHOS
NOMBRES RAZONES O DENOMINACIONES ESTEN RELACIONADOS CON
ESTABLECIMIENTOS QUE GPEREN CON LOS PRODUCTOS O SERVICIOS
PROTEGIDOS POR LA MARCA.

COMO DENOMINACIONES, SIGNOS, SIMBOLOS, SIGLAS O EMBLEMAS A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 4° Y LAS FRACCIONES VIL. VITl X, XII, XIIf, XV
Y XV DEL ARTICULO %0 DE ESTA LEY

SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR O SIN LA LICENCIA RESPECTIVA, PARA
AMPARAR UN ESTABLECIMIENTC INDUSTRIAL, COMERCIAL O DE
SERVICIOS DEL MISMO O SIMILAR GIRO.

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

0 PONER EN CIRCULACION PRODUCTOS IGUALES O SIMILARES A LOS QUE SE APLICA

UNA MARCA REGISTRADA A SABIENDAS QUE SE USO ESTA EN LOS MISMOS
SIN CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR.

OFRECER O PONER EN CIRCULACION PRODUCTOS A LOS QUE SE APLICA UNA MARCA REGISTRADA

EN VENTA

QUE HAYAN SIDO ALTERADOS

O PONER EN CIRCULACION PRODUCTOS A LOS QUE SE APLICA UNA MARCA REGISTRADA

QUE HAYAN SIDO ALTERADOS DESPULS DE HABER ALTERADO, SUSTITUIDG
0 SUPRIMIDD PARCIAL O TOTALMENTE .
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No existe un cuerpo legal codificado y sistematizado como el Cédigo
Penal que prevea y sancione las Infracciones Administrativas y dentro del
fenémeno descodificador, las leyes especiales también tienen su capitulo
dedicado exclusivamente a definir “infracciones” y establecer sanciones para

las mismas.

Articulo 21 de la Constitucion:

La imposicién de penas es exclusiva de la autoridad judicial”. La
persecucién de los delitos incumbe al Ministeric Piblico y a la Policia
Judicial la cual estara bajo el mandato inmediato de aquel. Compete a
la autoridad administrativa la aplicacién de sanciones por la
infracciones a los reglamentos gubernatives y de policia en la que

solamente consistiran en multa o arresto por treinta y seis horas...

La ilicitud consiste en la omisién de los actos y en la ejecucién de los actos
prohibidos por el ordenamiento juridicos. Se considera que el ilicito es un
género de acuerdo a las normas que el propio derecho establece, y que tiene en

consecuencia varias especies

Don Joaquin Escriche define a la infraccién como:

Transgresion, violacién, o quebrantamiento de alguna Ley, pacto o
tratado. Toda perscna es responsable de la infraccién de la leyes, asi
como de la de los contratos que haya celebrado e incurre en las penas

que respectivamente estuvieren sefialadas, o en Ia obligacién de

resarcir los dafios y perjuicios que de su infraccin se siguieren.82

Existen diversos tipos de infracciones, y especificamente la Ley de propiedad

Industrial hace alusion a las infracciones administrativas.

81 ESCRICHE, J. Diccionario de Legislacian y Jurisprudencia. Madnid, Pag 869,



El maestro Andrés Serra Rojas comenta que “la infraccidén
administrativa es el acto u omision que definen las leyes administrativas y que
no son considerados como delitos por la legislacién penal por considerarlos

faltas que ameritan sanciones menores” 83

El concepto general de infraccién alude a la violacion de la ley
administrativa que se origina por un hecho o abstencién declarados legales por
una ley, gue amerita una sancién administrativa; es decir, que aplica la misma

autoridad administrativa,

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

IL.- Pener a la venta o en circulacién productos u ofrecer servicios
indicando que estidn protegidos por una marca registrada sin que lo
estén. Si el registro de marca ha caducado o ha side declarado nulo o
cancelado, se incurrira en infraccién, después de un afio de la fecha de
caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la
declaracion correspondiente.

IIl.- ...

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusién a otra
registrada, para amparar los mismos 0 similares productos o servicios
que los protegidos por la registrada.

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada
como elemento de un nombre o de una denominacién o razén social, o
viceversa, siempre estén relacionados con los establecimientos que
operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

VI.- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos,
siglas o emblemas a que se refiere el articulo 4o y las fracciones VI,

VIIT, IX; XIT, XIII, XIV, y XV del articulo 90 de esta Ley.

82 SERRA ROJAS.ANDRES. Derecho Administrativo Toma Ii; Edit Porroa, México, 1981,

114



116

VIl- 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.

VIIL- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o
similares, a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que
se uso ésta en los mismos, sin consentimiento de su titular.

[X.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se
aplica una marea registrada, a sabiendas de que se usd ésta en los
mismos, sin consentimiento de su titular.

X .- 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”.

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

El articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, en su fraccién III,
establece esta infraccién administrativa, disponiendo textualmente lo

siguiente:

Art. 213.- ...

[all-..

1I1.- Poner a la venta o en circulacién productos u ofrecer servicios
indicando que estin protegidos por una marca registrada sin que lo
estén. 5i el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o
cancelado, se incurrira en infraccién, después de un afo de la fecha de
caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya guedade firme la

declaracién correspondiente”.
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El objeto de utilizar en los productos la leyenda “ Marca Registrada” y de
sancionar a quien no lo haga o, en su caso, quien lo haga indebidamente, Io
explica el Dr. David Rangel Medina, al establecer que : “La razon de ser este
requisitc se puede encontrar en el propdsito de que los terceros tomen
conocimiento de que determinadas marcas por el hecho de encontrarse
registradas, no estdn en el dominio pablico, sin que exigen su respeto por todo

el mundo e incurre en usurpacién quien las limite o reproduzca sin permiso de

su duefio."84

Al respecto y en relacién con la nulidad de su registro marcario, el
articulo 151 de Ia Ley de la Propiedad Industrial establece cinco casos en que

ésta procede, los cuales son los siguientes:

Articulo 151.- ¥ registro de una marca sera nulo cuande:
Se haya otorgado en contravencién de las disposiciones de esta

Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro,

No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la acciéon de nulidad no podrd

fundarse en la impugnacién de la representacién de la marca;

IL.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusién, a otra que
haya sido usada en el pais con anterioridad a la fecha de presentacién
de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos, o
similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor
derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca
ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero, antes de la fecha de
presentacion,

II1. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos

en su solicitud.

83 RANGEL MEDINA, David. Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias. £dit. Talleres Impresos de
Lujo, $.A..México 1958.Pdgs. 16-17.



[V.. Se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de
apreciacién, existiendo en vigor otro que se considere invadide, por
tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusién
y que se aplique a servicios o productos similares; y

V.- E] agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de
una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su
nombre de ésta u otra similar en grade de confusién, sin el
consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En éste caso

el registro se reputara como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo pedrin ejercitarse
dentre de un plazo de cinco afios, contados a partir de la fecha en que surta la
publicacién del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I'y
V que podran ejercitarse en cualquier tiempo y a la fraccién II que podrd

gjercitarse dentro de un plazo de tres aiios”.

Por lo que se refiere a la caducidad de una marca registrada esta

procede en dos casos

Articulo 152.-

1.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley;

IL.- Cuande la marca haya dejado de usarse por mas de tres aiios
congsecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracidn
administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada del

Instituto.

El articulo 154 establece que el titular de una marca podra solicitar por escrito

en cualquier tiempo la cancelacion.

La Declaracién de Nulidad, Caducidad, y Cancelacién de un registro de

una marea se hara administrativamente por el Instituto de oficio, a peticién de
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parte o del Ministerio Pablico, cuando tenga algin interés la Federacidn.
Cuando la caducidad de una marca opere porque no se renové la misma en
términos de la Ley, no se requerira de declaracion administrativa por parte del

Instituto.

El hecho de que la ley otorgue al titular de la marca caduca, cancelada o
nula un plazo de tres afos, consideramos dicho plazo benéfico puesto que
estamos dentro de la hipétesis de que el titular del registro de la marca
desconocia la existencia de una marca similar o idéntica aplicada a los mismos
productos o servicios y como consecuencia tendria repercusiones econdmicas
para el titular de dicha marca por el hecho de que se quedara con mercancia y
ya no la pudiera comerctalizar por ostentar una marca que ya no le pertenece,
dandole la ley el plazo antes mencionado para que se encuentre en aptitud de

vender su mercancia.

IV.- USO DE MARCA PARECIDA EN GRADO DE CONFUSION

Articule 213:

Talll-..

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 registrada”.
Los elementos constitutivos son:

a) Que exista una mareca registrada; y
b} Que se utilice una mareca en grado de confusion,
¢} Que su uso recaiga sobre los mismo o similares productos o servicios que

los protegidos por la marca registrada.
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En relacién con el primero de los elementos es como consecuencia de que
el titular de una marca adquiere el derecho exclusivo de su uso.

Al respecto el articulo 87 de la Ley establece:

Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran hacer
uso de marcas en la industria, en el comercio y en los servicios que

presten. Sin embargo, el derecho exclusivo_se obtienen mediante su

registro en el Instituto.

Sefialdndonos que ninguna otra persona podra utilizar una marca igual.

En relacién con el segundo de los elementos en cuestion, es importante
mencionar que la Autoridad Administrativa que en este caso es el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), cuenta con una facultad
discrecional, consistente en decidir cuando existe 0 no confusién entre dos
marcas. La Suprema Corte de Justicia de la Nacidén, ha pronunciade al
respecto en diversas tesis jurisprudenciales estableciendo lo que por confusioén

de una marca debe entenderse.

El Tercer Tribunal Colegiado del primer Cireuito establece lo siguiente:

MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL
ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS,- Cuando
se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de
confusién conforme a la fraccion XVIIH del articulo 91 de la Ley de
Invenciones y Marcas debe atenderse primordialmente a su conjunto, es
decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera
importante debera a la primera impresibn, esto es al efecto que puedan
producir en el pablico consumidor al primer golpe de vista, o al ser

oidas cuando son pronunciadas rapidamente, pues es de suponerse que
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el piblico consumidor no siempre haee un andlisis minucioso y
detallado de las marcas de los productos que adquiere, asi como
tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos
sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los
elementos principales pueda originar confusién. Por tanto, para
establecer si entre dos o mas marcas registradas, o cuyo registro se
pretende existen elementos de confusion que pueda determinar si una
de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al anélisis
de las diferencias que entre una y ofra existan, por que no ha sido esa
la mente del legislador en el caso, ya que por ello requiere una
elaborada operacién mental subjetiva, que el pablico consumidor que es
el que puede ser inducido a error, no esta en aptitud de hacer en cada
caso, sino que debe atenderse al andlisis de las semejanzas que
facilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las
iinicas susceptibles de provocar la confusién del pablico consumidor,
induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que
sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se
admitira a registre una marca que sea semejante  igual o tan parecida
) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares
productos o servicios, en grado tal que puede confundirse con la

anterior, tomdndola en su conjunfo o atendiendo a los elementos que

hayan sido reservados.88

84 Semanario Judicial de la Federacién. Séplima Fpoca, Volumen 157-162. Sexia Parte,
pagina 227.

PRECEDENTES:

Séplima época, Sexta parte:

Volimenes 157-162. pdg. 106. Amparo en revision 1829/81. Hardy Spicer Limited 15 de
Marzo de 1982, Unanimidoad de votos . Ponente: Genaro David Gongora Pimentel.

Volomenes1 57-162. pdg 106. Amparo en revision 60/82. Barco of California. 15 de
marzo de 1982, Unanimidad de votos.

Volimenes157-162, pag 106. Amparo en revision 1459/79. Kemn Foods. Inc. 3 de mayo
de 1982. Unanimidad de volos.

Volimenes 157-162, pdg. 205. Amparo en revision 144/81. Laboratorios Miles de
México, 5.A. 7 de sepliembre de 1981. Unanimidad de volo.

Yolomenes 137-162, pdg. 205. Amparo en revision 746/81. Intercontinental Hotels
Cormporation, 7 de sepliembre de 1981, Unanimidad de volos.



La siguiente tesis Jurisprudencial establece:

MARCAS. ANALISIS DE SU POSIBLE CONFUSION.- Si bien este
tribunal a sostenido que para determinar si dos marcas son semejantes
en grado de confusién se debe atender no solo a un analisis minucioso,
sino principalmente al efecto que puedan producir en el pablico
consumidor al primer golpe de vista, o al ser pronunciadas rapidamente
ello no significa que quien deba juzgar sobre la semejanza de las marcas
no pueda fijarse minuciosamente en sus detalles, para determinar o
aclarar al efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se
las lee u oye en forma ordinaria, sin poner atencién muy cuidadosa.
Pues la impresidn subjetiva que las marcas produzcan de momento,
puede ser objeto de un anélisis cuidadoso, que no olvide gue debe

atenderse a la primera impresién que dichas marcas produzcan en el

piihlico."86

El IMPI, autoridad administrativa serd quien determine si dos marcas son
parecidas en grado de confusién, por lo cual debera apreciar las marcas en su

conjunto distinguiendo tanto las semejanzas como las diferencias de las

mismas.
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85 Semancrio Judiciol de la Federacién. Sépfima Epoca, Volumen 157-162, Sexta Parte,

paginag 223.

PRECEDENTES:

$épfima época, Sexta parte:

Volumen 70 pag. 49. Amparo en revision 527/74, Henkel & Cie. G.M.B.H
"? de oclubre de 1974. Unanimidad de votfos. Ponente: Guillermo Guzmdn
Qrozco.

Volimenes 151-156, pag 209. Amparo en revisién 487/7. Henke! & Cie.
G.M.8.H 22 de Cclubre de 1974. Unanimidad de volos.

Volimenes 151-156, pag. 209. Amparo en revision 204/77. Industrias
Valvet de México. $.A. 2 de agosto de 1977. Unanimidad de volos.

Volimenes 151-156, pdg. 209. Amparo en revisién 861/79. Bis. Inc. 23

de enero de 1980. Unanimidad de votoes.

Volomenes 151-156, pdg. 113. Amparo en revision 527/81. Aqua Mex, $.A. 24 de agosto

de 1981, Unanimidad de votos. La publicacion no menciona ponente.
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De igual manera la Suprema Corte de Justicia de la Nacién se ha

pronunciado en este sentido, al establecer lo siguiente:

MARCAS, COMPETENCIA DESLEAL EN CUESTIONES DE. SOLO
SE PRESENTA CUANDO SE TRATA DE PRODUCTOS IDENTICOS
O SIMILARES.- Si bien es cierto que el articulo 10 bis del convenio de
Paris tiene como finalidad evitar la competencia desleal asi como
cualquier acto capaz de crear confusién por cualquier medio que sea
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor, también lo es que dicha disposicién, en una
interpretacion integral con el 6 bis del propio convenio, se debe atender,
cuando se trate de marcas, limitada al caso de productos idénticos o
similares, toda vez que el articulo 6 bis prescribe la obligacién de
rehusar el registro de una marca gue constituye la reproduccion de otra
que la autoridad competente del pais del registro estimare ser alli
notoriamente conocida o como propiedad de una persona que pueda
beneficiarse del convenio exclusivamente cuando sea utilizada para
productos idénticos o similares, no se advierte el por qué la competencia
prohibida por el articulo 10 bis del citado Convenio de Paris debe

aplicarse sin la Hmitaste de que se trate de productos idénticos o

similares.87
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

86 Semanario Judicial de la Federacicn. Séplima Epoca, Volumen 217-228, pagina 387.
PRECEDEMNTES
Amparo en revision 1928/86. Francisco Javier Martin Sendra. 23 de abrit de 1987.
Unanimidad de votos. Ponente :Marcos Ariuro Nazar Sevilla
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articulos 94 y 95 de la Ley de invenciones y marcas y 56 del reglamento
de dicha ley se advierte con claridad meridiana en primer término , que
si las marcas se registraran con relacién a las clases de productos o
servicios determinados de acuerde con la clasificacién que se encuentra
establecida en el reglamento de la propia ley, es inconcuso que la
protecciéon 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, si se limita a
los productos o servicios para los cuales se otorgd el registro atendiendo
estrictamente a la clasificacién que de los mismos hace el articulo 56
del reglamento de la ley en cita, y, en segundo lugar, que el registro de
la marca no ampara mas que los productos determinados en la
clasificacién que se otorgd; esto es, el registro no puede de ningin mede
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 para ello equivaldria a hacer extensiva la
protecciéon del registro a productos contenidos en una clasificacién
distinta para la que fue otorgado el registro de la marca, por ello

contravendria lo dispuesto por el articulo 95 de la ley de Invenciones y

Marcas.88

87 Semanario Judicial de ta Federacién. Octava Epoca, tomo dos segunda parte-1, tesis 39
pagina 230.

PRECEDENTES:

Amparo en revision 2445/87. Tequila Sauza, $.A. de C.V. 28 de ociubre de 1988.
Unanimidad de votos. Ponente Julio Humberto Hernéndez Fonseca. Secretario: Margarito
Medina Villafaia,



V.- USO DE UNA MARCA REGISTRADA COMO ELEMENTO DE UN

NOMBRE COMERCIAL O DE UNA DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

Articulo 213:

[alV.-..

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada
como elemento de un nombre comercial o de una denominacién o razén
social, o viceversa, siempre estén relacionados con los establecimientos

que operen con los productos o servicios protegidos por la marca”.

Aqui se desprenden tres elementos necesarios para que se configure la

infraccidn prevista en la fraccion antes transcrita:

a)
b)

c)

Que exista una marca registrada;

Que haga uso de dicha marca registrada o de una similar en grado de
confusién como elemento de un nombre comercial, denominacion ¢ razén
social o viceversa; y

Que los establecimientos que operen con productos o servicios se

encuentren amparados por la marca registrada.

Entre los derechos del titular de una marca registrada, esta el de la

exclusividad de uso de marcas por lo tanto, ese derecho le da la facultad de

ejercitar las funciones legales destinadas a conservar ese derecho y evitar que

terceras personas sin autorizacién, usen una marca registradas que no sea de

su propiedad.

En relacién al segundo de los elementos esta relacionado con el articulo

91 de la Ley de Propiedad Industrial que establece:
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Articulo 91.- No podra usarse ni formar parte del nombre comereial, de
la dencminacién o razdn social de ningan establecimiento o persona
moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusion a
otra marca previamente registrada, cuando:

L.- Se trate de establecimientos o personas mora les cuya actividad
sea la produccién, importacién ¢ comercializacién de bienes y servicios
iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y

II.- No exista consentimiento manifestado por escrito del titular

del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

La violacién a este precepto dard lugar a aplicacién de las sanciones a que
refiere esta Ley, independientemente de que se pueda demandar judicialmente
la supresién de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusién
a la previamente registrada, del nombre comercial, la denominacién o razén

social correspondiente del pago de dafios y perjuicios.

Lo dispuesto en éste precepto no serd aplicable cuando el mombre
comercial, denominacién o razén social hubiesen incluide la marca con
anterioridad a la fecha de presentacién de primer uso declarado de la marca

registrada.”

Respecto al tercero de los elementos, es claro que los productos o
servicios que ampare la marca registrada como los productos o servicios a los
cuales se aplica el nombre comercial, denominacién o razon social, deben ser
similares ya que el publico consumidor podra confundir dos denominaciones si

éstas amparan los mismos o similares productos o servicios.

Existe una excepcién a esta regla, consistente en que cuando una marca
es considerada como NOTORIAMENTE CONOCIDA, ningin tercero podri
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registrar la misma marca para ninguna de las clases previstas en la

clasificacién oficial.

Articulo 90.- No seran registrables como marcas:

FaXIV.- ..

XV.- las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente
conocida en México para ser aplicadas a cualguier producte o servicio...

Como consecuencia nos da una definicion por marca notoriamente conocida
cuando se establece que: “...Se entenderd que una marca es notoriamente
conocida en México cuando un sector determinado del pablico o de los circulos
comerciales 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 territorio, como consecuencia de la

promocion o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podran emplearse todes

los medios probatorios por esta ley.

El impedimento procedera en cualquier caso en que el uso de la marca
por quien solicita su registro, pudiese crear confusion o riesgo de asociacién con
el titular de la marca notoriamente conocida y que constituya un
aprovechamiento de la marca que constituya desprestigio, dicho impedimento
no sera aphicable cuando el solicitante del registro sea el titular de la marca ya

registrada..”

Articulo 6 bis del Convenio de Paris
1) los paises de la Unidn se comprometen, bien de oficio, si la legislacion

del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o
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invalidar el registro y a prohibir el uso de una marea de fabrica o de
comercic que constituya la reproduccidén, imitacion o traduccidn,
susceptibles de crear confusién, de una marca que la autoridad
competente del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente
conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse
del presente convenio y ufilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituyza la
reproduccién de tal marca notoriamente conocida o una imitacion
susceptible de crear confusidn con ésta.

2) Debera concederse un plazo minime de cinco aios a partir de la fecha
de registro para reclamar la anulacién de dicha marca. Los paises de 1a
Unién tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberi ser
reclamada la prohibicién del uso.

3) No se fijara plazo para reclamar la anulacién o la prohibicién de uso

de las marcas registradas o utilizadas en mala fe.

Con excepcidn de la disposicién anterior, para solicitar ante el LM.P.I. una
Declaracién Administrativa de infraccién, los productos o servicios de que se

trate deben ser semejantes ¥ estar amparados por la misma clase.

VIL- USO DE MARCAS CONSIDERADAS NO REGISTRABLE EN
TERMINOS DE LA LEY

Art. 213. Son infracciones administrativas:

I..

I1.- Usar como marcas las denominaciones signos, simbolos, siglas
o emblemas a que se refiere el articulo 40 y las fracciones VII, VIII, IX,
XI1, XIII, XIV, y XV del articulo 90 de esta Ley.

El articulo 40 de Ia ley disporie fundamentalmente que, en el caso que nos

ocupa, cuando el contenido o forma de las marcas sujetas a registro sean



contrarios al orden pfhblico, a la moral, a las buenas costumbres o

contravengan cualquier disposicién legal, no se otorgara registro.

A su vez, el articulo 90, al enumerar lo que no se considera registrable

como marca comprende lo siguiente:

1.-

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 0 emblemas
de organizaciones internacionales, gubernamentales, no
gubernamentales, o de cualquier otra organizacion reconocida
oficialmente, asi como la designacién verbal de los mismos. (Fraccidn
VID.

Las que reproduzcan o imiten signos o scllos de control y garantia
adoptados por un Estado, sin autorizacion de la autoridad competente, o
monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas ¢ cualquier medio
oficial de pago nacional o extranjero (fraccién VIII),

Las que reproduzean o imiten los nembres o la representacién grafica de
condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones,
ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente
(fraccion IX).

Los nombres, seuddnimos, firmas y retratos de personas, sin
consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del
conyuge, parientes consanguineos en linea recta y por adopcién, y
colaterales ambos hasta el cuarto grado. { fraccién XII).

Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de
publicaciones y difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbélicos,
los personajes humanos de caracterizacién, los nombres artisticos y las
denominaciones de grupos artisticos; a menos que el titular del derecho

correspondiente lo autorice expresamente (fraccion XIII).
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6.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de
engaiiar al publico o inducir al error, entendiéndose por tales las que
constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza, de los componentes o
cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar (fraccién
Xiv) y

7.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en

México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

VIII.- USO DE MARCA REGISTRADA SIN AUTORIZACION O
CONSENTIMIENTO.

Art. 213.- Son infracciones administrativas:

TaXVil-..

XVIIL- 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 relacién a la infraccién administrativa prevista en la fraccién antes
transcrita, podemos decir que son 3 los elementos que la componen, los cuales

s0n:

1) Que exista una marca registrada.

2) Que un tercerc 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 relacién al primero de los elementos, como ya lo comentamos

anteriormente, el contar con un registro de marca le otorga al titular de la
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misma el derecho de perseguir las conductas de terceras personas que lesionen

sus intereses.

En relacion al segundo de los elementos, es importante mencionar que la
actual Ley de Propiedad Industrial no nos da una definicién de lo que por uso
se entiende, mientras que en el articulo 118 de la abrogada Ley de Invenciones
y Marcas st se daba una definicién de lo que para efectos de la ley se
consideraba como uso, estableciendo textualmente que:” Para efectos de esta
ley se entendera por uso efectivo de Ia marea, la fabricacién, puesta en venta o
comercializacién del preducto o servicio que proteja, en volimenes y
condiciones que correspondan a una efectiva explotacién comercial en territorio
nacional. La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial podrd requerir al
interesado la informacién o documentos que considere necesarios para

cerciorarse de la efectiva explotacion”.

Por lo tanto, si un terceto utiliza una maxca registrada sin
consentimiento o autorizacion para hacerlo, incurrird en alguna de las

infracciones administrativas establecidas en la Ley de Propiedad Industrial,

No se incurrira en infraceidn administrativa cuando una persona utiliza
una marca registrada que no es de su propiedad pero cuenta con licencia para

hacerle.
Al efecto el articulo 136 de la citada ley dispone:

Art. 136.- El titular de una marca registrada o en tramite podra
conceder, mediante convenio, licencia de uso o una o méas personas, con
relacion a todos o algunos de los productos o servicios a los gue se
aplique dicha marca. ia licencia debera ser inscrita en el Instituto para

que pueda producir efectos en perjuicios de terceros.

130

Lt e



131

Como se desprende de lo anterior, es necesario que la licencia de uso de marca
se inscriba en el LM.P.I, para que la misma sea oponible a terceros, de otra
forma, no podra considerarse como licenciataria a una persona gue no haya

solicitado la inscripcidn de la licencia respectiva.
A suvez el articulo 141 de la misma ley dispone:

Art. 141.- El uso de la marca por el usuaric que tenga concedida la
licencia inscrita en el Institufo, se considerard como realizado por el

titular de la mareca.

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

similares que se encuentren comprendidos en una misma clase.

IX.- PUESTA EN VENTA O CIRCULACION DE PRODUCTOS IGUALES O
SIMILARES A LOS QUE SE APLICA UNA MARCA REGISTRADA

Art. 213.- Son infracciones administrativas:

TaXVIL- ...

XIX.- Ofrecer en venta poner en circulacién productos iguale son
stmilares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que

se usd ésta en los mismos sin consentimiento de su titular.

De conformidad con lo establecido en la fraccion antes transcrita, se
materializa la infraccién administrativa ahi deserita cuando se retnen estos

cuatro requisitos:



1.- Que exista una marca registrada;

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

3.- Que no exista consentimiento para utilizar dicha marea por parte de su
titular.

4.- Que la persona que comercialice los productos que ostenten la marca
registrada, tenga conocimiento de que no existe autorizacidon para
utilizarla 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 titular, también
castiga a la persona que comercializa dichos productos, guien ya tenia
conocimiento que se estaba utilizando una marca registrada sin

consentimiento, ya que la actitud del comerciante denota mala fe .

Nosotros estimamos que es dificil demostrar gue la persona que
comercializa dichos productos ya tenia conocimiento de que la marca que
ostentan los mismos estaba registrada por otra persona, a menos de que se

trate de wna marca conocida.

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

Art. 213.- Son infracciones administrativas:
TaXIX.- ..
XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se

aplica una marca registrada que hayan side alterados.”
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Segim el Diccionario Porréia de la Lengua Espafiola, alterar es “cambiar la

esencia o forma de alguna cosa. Perturbar, trastornar. varias, mudar.”89

En este sentido, se considera que, cuando una persona comercializa con
productos que ostenten una marca registrada pero que éstos se encuentren
alterados o modificados, es decir, que no conserven sus caracteristicas
originales, estard cometiendo una infraccién administrativa a la Ley de

Propiedad Industrial.

XXI- ALTERAR, SUSTITUIR O SUPRIMIR TOTAL O PARCIALMENTE
UNA MARCA REGISTRADA.

Art. 213.- Son infracciones administrativas:

TaXX.- ..

XX1.- Los elementos esenciales de la definicién a estudio son las
palabras “alterar’, “sustituir” y “suprimir” las marcas de cualquier

producto.

La alteracién del signo marcario tienen lugar cuando se cambia su esencia o
firma, de tal manera que la marca deja de cumplir su funcién distintiva,
confundiendo al consumidor y, por lo tanto, causando un perjuicio al titular del

signo y un lucro indebido a terceros.

Mariano Jiménez Huerta opina que se sustituye una marca “cuando se
pone otra en lugar de la registrada, al efecto de hacer creer a los consumidores

que los productos amparados por la marca que aparece tienen la misma

88 RALUY POUDEVIDA, ANTONIO. Diccionario Porrua De La Lengua Espaniola. Edit.
Pomia.México.1990. Pag.32.
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bonanza que la de los productos registrades con la marca afamada

sustituida”.90

La sustitucién de la marca puede consistiv en el levantamiento o
supresién de la marca del fabricante verdadero y colocar en su lugar la de otro

fabricante real o imaginario que no ha fabricado el producto.

Ahora bien, si la marca colocada sobre el producto estd o no registrada
no tiene ninguna relevancia, en cambio, la marca sustituida sf debe estar

registrada.

La supresién consiste en levantar o eliminar de los productos 1la marca
registrada, con el propodsito de privar a su titular del prestigio adquiride y
hacer creer a los consumidores que otros productos de la misma clase son de

igual calidad.

El segundo de los elementos, establece las acciones que se pueden
imponer, las cuales son las establecidas en el articulo 214 de la Ley, sobre las

cuales ya se hizo mencion.

El tercero de los elementos consistente en que la sancidn impuesta haya
quedado firme: Se refiere a que el infractor hubiera estado conforme con la
sancidn impuesta y no la hublera impugnado via amparo directo ante el

Juzgado de Distrito en materia Administrativa en turno.

Para impugnar una resolucién via amparo indirecto, el infractor cuenta

con 15 dias habiles a partir del dia siguiente en que haya surtido efectos la

89 JIMENEZ HUERTA, MARIANO. Op.cif.Pdg 398.
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notificacién de la sancién que se pretende impugnar por promoverlo, de

conformidad con el articulo 21 de la. Ley.

Articulo 21.- EI término de la interposicién de !a demanda de Amparo,
sera de quince dias. Dicho término se contara desde el dia siguiente al
que haya surtide efectos, conforme a la Ley del acto, la notificacién al
quejoso de Ia resolucién o acuerde que reclame; al que haya tenido
conocimiento de ellos o de su ejecucidn, o al en que se hubiere ostentado

sabedor de los mismos.

Si transcurrido dicho término, el infractor no hubiere impugnado la resolucién
por medio del cual se le impone una sancién por incurrir en alguna de las
infracciones administrativas previstas en la Ley se considerara que la misma

ha quedado firme.

Una vez que dicha sancién haya quedado firme, si el infractor vuelve a
cometer la infraceidbn administrativa por la cual se le impulso 1a sancidn, cae
en el supuesto contenido en la fraceion I del articulo del articulo 223 de la Ley
de Propiedad Industrial, es decir, en el delito de reincidencia, con lo cual se le
podra dar vista al Ministerio Ptblico y el asunte convertirse de administrativo

en penal.

Con base en todo lo explicado a lo largo del presente capitulo, nos permitimos
aplicar los elementos del delito a la hipétesis contenida en el articulo 223 de la
Ley de la Propiedad Industrial, aclarando que dicho numeral sefiala que la

retieracion en las infracciones a la ley es lo que constituira un delito.

135



Estudio Dogmatico de las eonductas constitutivas de delito:

Conducta: Se trata de un delito de accion, prusubsistente, al exigir la
reiteracion en tedos los casos.

Ausencia de Conducta; No se presenta ninguna causa.

Tipicidad: Contiene los elementos objetivos, subjetivos y normativos.

Sujeto Activo: no exige la ley ninguna calidad en especifico para el
sujeto activo, puede ser cualquier persona.

Sujeto Pasivo: Existe una calidad especifica que es el titular o
licenciatario de la marca.

Objeto Juridico: los derechos marcarios.

Objeto Material: el patrimonio de los titulares de las marcas, asi como
la plusvalia de la marca.

Referencias temporales, espaciales y/o medios Comisivos: no se
presentan.

Atipicidad:
1) Ausencia de la calidad del sujeto pasivo, requerida en el tipo.
2) Ausencia de objeto juridico.
3) Ausencia de objeto material.

Antijuricidad:
1) Formal.
2) Material.

Causas de Justificacion: no se presenta ninguna.

Imputabilidad: capacidad de querer y entender en el campo del
Derecho.

Inimputabilidad: se peresentan las siguientes causas:
1) Desarrollo intelectual retardado.
2) Transtorno mental.

Culpabilidad: Solo puede cometerse el delito de forma dolosa e

intencional.
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Inculpabilidad: No exigibilidad de otra conducta ( Vis compulsiva).

Condiciones Objetivas de punibilidad: se inicia por denuncia, pero
para proceder al ejercicio de Ia accién penal se requiere el dictAmen técnico
emttido por el Instituto de Propiedad Industrial,

Punibilidad: La Ley de Propiedad Industrial establece la punibilidad de
dos a seis afios ¥ multa por el importe de cien a diez mil dias de salario minimo
vigente para el Distrito Federal.

Excusas Absolutorias: No existe ninguna,

Tentativa: es configurable en este delito.

Dentro de la segunda cionducta violatoria que contienen la fraceién II del Articulo

223 que considera conducta delictiva en materia de marea es:

Art. 223:

(...} 1L.- Falsificar Marcas de forma dolosa y a escala comercial...”

Elementos
1} Que exista falsificacién de una mareca.
2)  Que la falsificacién se realice en forma dolosa.

3 Que se realice a escala Comercial.
La acepcién enciclopédica gue se da de la falsificacion es:

Falsificacion. Accién y efecto. Delito de falsedad que se comete en

documento publico, comercial o privado, en» mopneda o en sellos 0 marcas” 91

90 Enciclopedia Juridica Omeba. Tomo iX, Pag. 871



Falsificar es adulterar, corromper o contrahacer una cosa material, y

solamente una cosa material.

La falsificacién equivale a la llamada falsedad material, por oposicién a
la falsedad ideolégica o falseamiento, que algunos autores, posiblemente
influenciados por la terminologia alemana, con cierta impropiedad

simplemente falsedad.

La falsificacidn es una imitacién. Pero no imitacién de la verdad, a
menos que se atribuya a la voz verdad, un sentido excesivamente lato: “ es
imitacion de lo auténtico, de lo genuino, es decir de ciertos signos que

caracterizan un modelo.”92

La falsificacién es una imitacidn y el mismo alcance puede dérsele
dentro del ambito juridico. Justiniano hablaba de 1z falsificacién externa de las

cosas Haméandola Imitatio.

La falsedad de los signos o simbolos preestablecidos solo puede lograrse
mediante la imitacion de los mismos. El falsificador se esfuerza para lograr
una apariencia de autenticidad, y para ello trata de fabricar un sello o una
marca cuyo parecido con el original sea tan grande como para poder
suplantarlo. La falsificacién implica, con frecuencia, la reproduccién ilicita de

un signo del Estado, y al castigarla se tutela la ‘buena fe pablica’..."93

El segundo de los elementos se reflere a que la falsificacién de una

marca se haga en forma dolosa.

91 Op Cit. Pag. 872.
92 Enciclopedia Juridica Omeba. Tomo XXV.
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Entendemos al dolo como conciencia y voluntad de realizar el tipo

objetivo de un delito.

El dolo se constituye por la presencia de dos elementos, uno intelectual y
otro volitivo. El dolo importa un saber (conocimiento) y un querer (volicibén),

que apuntan a los elementos de la correspondiente figura del delito.

E!l sujeto se halla en dolo cuando sabe o conoce lo que realmente ejecuta.

A decir de Mufioz Conde, para actuar dolosamente no basta con el mero
conccimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, ademas, querer
realizarlos. Este querer no se confunde con el deseo o con los moéviles del

sujeto.

“El elemento volitivo supone voluntad incondicionada de realizar algo

(tipico) que el autor cree que puede realizar” 94

Respecto al tercero de los elementos cabe decir que por escala comercial
debemos entender que se realice una comercializaciéon de productos en grandes
cantidades, por lo tanto, el efecto que esto produce en el publico consumidor es

mas fuerte.

Estudio Dogmatico de lafraccién 1I del articulo 223.

Conducta: Se trata de un delito de accién.

Ausencia de Conducta: No se presenta ninguna causa.

Tipicidad: Contiene los elementos objetivos, subjetivos y normativos.

93 MUNOZ CONDE,FRANSCISCO. Teoria General Del Delito. Edii. Tirant lo Btanch, Valencia
Espana 1991, Pag 61.
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Sujeto Activo: no exige la ley ninguna calidad en especifico para el
sujeto activo, puede ser cualquier persona.

Sujeto Pasivo: Existe una calidad especifica que es el titular o
lcenciatario de la marca, y los consumidores.

Objeto Juridico: los derechos exclusivos de la marca.

Objeto Material: el patrimonio de los titulares de las marcas, asi como
la plusvalia de la marca.

Referencias temporales, espaciales y/o medios Comisivos: no se
presentan,

Atipicidad:
1) Ausencia de la calidad del sujeto pasivo, requerida en el tipo.
2) Ausencia de objeto juridico.
3) Ausencia de objeto material.

Antijuricidad:
1) Formal.
2) Material.

Causas de Justificacidén: no se presenta ninguna.

Imputabilidad: capacidad de querer y entender en el campo del
Derechao.

Inimputabilidad: se peresentan las siguientes causas:
1) Desarrollo intelectual retardado.
2) Transtorno mental.

Culpabilidad: Solo puede cometerse el delito de forma dolosa e
intenciconal.

Inculpabilidad: No exigibilidad de otra conducta (Vis compulsiva).

Condiciones Objetivas de punibilidad: se inicia por denuncia, pero
para proceder al ejercicio de la accién penal se requiere el dictamen técnico

emitido por el Instituto de Propiedad Industrial.
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Punibilidad: La Ley de Propiedad Industrial establece la punibilidad
de dos a seis afios y multa por el importe de cien a diez mil dias de salario
minimo vigente para el Distrito Federal.

Excusas Absolutorias: no existe ninguna.

Tentativa: es configurable en este delito.



CONCLUSIONES

En los altimos veinte afios ha existido una tendencia de despenalizar el mayor
numerc de conductas violatorias de los derechos de Propiedad Industrial en
general para ser infracciones administrativas, lo cual considero que es bueno,

puesto que ¢s més 4gil el procedimiento para perseguir la infraccion que el delito.

Las infracciones administrativas en general, son una buena opcién de
regular las conductas violatorias de los derechos sobre la marca, evitando la

comision de conductas delictivas.

Han aumentado el monto de las multas que como sancién se pueden
imponer a quien infrinja un derecho de la Propiedad Industrial, ya que para un
infractor puede ser mis grave y doloroso el tener que pagar una multa, al afectar
su economia, y de esa forma, no volverd a cometer una infraccién administrativa

facilmente y mucho menos un delito.

Consideramos que el tiempo que tarda el Instituto Mexicano de la
propiedad Industrial es excesivo para dictar la resolucién de Juicio de Infracciém
Administrativa, si fomamos en cuenta que dentro de la estadisticas del propio
Instituto es un afio aproximadamente lo que se tarda para dictar la resolucién

correspondiente.
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Consideramos que la Fraccién IV de la Ley de Propiedad Industrial es
inadecuada, puesto que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tienen
gran responsabilidad en la comisién de dicha conducta, que posteriormente puede
constituir un delito, ya que el Instituto al otorgar un registro marcario realiza el
examen de confusién y similitud y es preocupante que se otorguen los registros y
que después dicte el mismo Instituto una resolucién de posible confusién a favor o

en contra de una las partes cuando se entiende que la Institucion ya revisé dicho

requisito.



PROPUESTAS

Es incorrecto que la Tesoreria de la Federacion sea la encargada de cobrar a su
favor las multas que se le imponen, & una persona para la comisién de una
infraccidén administrativa ya que la Federacién nos es la que sufre el dafio, ni el
perjuicio alguno al cometerse las infracciones administrativas. Proponemos que
de el monto de la multa sea un 60% del monto para el que resultare perjudicado y

el 40% para la Federacion.

Seria de gran utilidad establecer un procedimiento de oposicién para el
registro de una marca registrada, consistente en que, si el titular de una marca se
enterara de que un tercero desea registrar una marca igual o semejante en grado
de confusion a la de su propiedad, pudiera presentar ante el LM.P.I un escrito de
oposicién expresando los motivos por los cuales no deberia registrar dicha marca,
por considerar que si se otorgara el registro invadirian derechos adquiridos por el

titular.

Es conveniente que el Instituto a través de la Ley establezca un lapso de
tiempo maximo de tres meses para dictar una resolucién de los juicios de
declaracién de Infraccién administrativa, ya que con el tiempo que dilata, los
infractores reinciden en la conducta infractora y por los mismo, se realiza la

comision de los delitos.

Proponemos que deberia darse més publicidad a la materia marcaria con el
objeto de que los particulares tuvieran conocimiento de que existe el ILM.P.1 para

amparar sus marcas y demas elementos constitutivos de la Propiedad Industrial.
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Seria conveniente que se proporcionardn cursos en dicha materia a los
encargados de impartir justicia en nuestro pais, ya que muy pocos jueces tienen
experiencia en la materia y con los cambios econdmicos que sufre nuestro pais es
necesario dar una actualizacién, mas afin con las deficiencias el procedimiento
ante el Instituto, ya que generalmente se recurre a los Juzgados de Distrito para

disolver las controversias originadas dentro del procedimiento ante el Instituto.
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