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INTRODUCCION
Durante el Gltimo cuarto del sigfo XX, los conflictos en materia de propiedad

intelectual se han convertido en asuntos de trascendencia internacional.

En todos los continentes las legislaciones nacionales sobre la materia se
han modernizado. Convenciones internacionales sobre propiedad inlelectual han

sido suscritas o adoptadas con extraordinario exito.

Con la eliminacién gradual de las barreras politicas y comerciales y la
rapida globalizacion de !a economia mundial, las auloridades en materia de
propiedad intelectual deben hacer frente a los nuevos retos que representan la
creciente demanda de mayor seguridad juridica y previsibilidad, la rapidez y
flexibilidad, asi como neutralidad y eficiencia en la solucion de controversias

internacionales.

No solamente ha habido un incremento importante en el nimero de casos,
su complejidad, las cuantias en litigio y en ia diversidad de las partes implicadas

sino también en las exigencias de las partes con relacion al proceso.

En México, desde la creacion del Instiuto Mexicano de la Propiedad
industrial en 1994, los casos en maleria de propiedad industrial asi como los
relativos a Derechos de Autor, se han visto constantemente enriquecidos por la
experiencia adquirida a través del examen y resolucidn de miles de casos que,
hoy en dia, involucran anualmente a partes originarics de una infinidad de paises

en un contexto juridico, econdmico, culturat y lingtiistico de gran diversidad.

E! presente trabajo tiene como propésito constituir una propuesta cuyo fin
sea obtener modificaciones al sistema juridico mexicano que permitan disminuir

retrasos y optimizar los procesos en {a practica.



En otros paises, el trabajo de tribunales especializados ha demostrado su
eficacia, pues con los mismos se asegura la pronta atencion a los cambios en el
derecho asi como de los avances tecnoldgicos, con la consecuente adaptacion de
sus métodos de trabajo para asi responder de mejor manera a las necesidades de

las partes,

Si hien el sistema juridico mexicano ha contemplado el establecimiento de
tribunales especializados, la creacion det tribunal que en este trabajo se proponeg

depende de diversos factares, los cuales seran analizados posleriormente.

En el primer capituio de esla tesis se aborda el tema de la propiedad
intelectual, a través del estudio de un panorama general de suma importancia
como rama del derecho, asi como de una vision de sus ramas, y de todos los

elemenlos que existen en tormo a las mismas para su tratamiento.

Posteriormente, en al capitulo segundo, se tratan en forma detallada los
diferentes tipos de procedimientos que surgen en relacién con la proteccidn o

impugnacion de los derechos de propiedad industrial.

La importancia del capitulo tercero radica en la necesidad de comprender
previamente la siluacion de éstos en el sistema juridico mexicano, a efecto de
ubicar la posicion en la que se encontraria el tribunal que se propone frente a los

demas drganos de administracion de justicia.

Finalmente. en e! Oltimo capitulo se formulan diversas consideraciones de
caracter, doctrinario, juridico y practico, a efecto de sustentar la procedencia y

necesidad de crear el Tribunal de la Propiedad Intelectual.



CAPITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO INTELECTUAL

1. Clasificacion de los derechos inmateriales.

El Derecho de ia Propiedad Intelectual en un sentido amplio es el conjunio
de normas que regulan tas prerrogativas y beneficios que las leyes establecen en
favor de los autores y de sus causahabientes por la creacién de obras artisticas,

cientificas, industriales y comerciales.'

Como se desprende de la anterior definicién, el Derecho de la Propiedad
Intelectual abarca el estudio y proteccidn de las obras del intelectc humano,
mismas que pueden tlener dos finalidades distintas, consistentes en forma
principal en la satisfaccion de sentimientos estélicos por una parte, y por la otra,

en la aplicacion industrial o comercial de dichas obras.

Esta disyuncion de finalidades ha ocasionado que cada conjunto de obras
tenga un tratamiento por separado, dando como consecuencia que el tronco
comun Propiedad Intelectual, se bifurque en dos ramas distintas por los aspectos

que tutelan.

Estamos hablando de la Propiedad Intelectual en un sentido estricto,
comunmente identificada como Derechos de Autor, y la Propiedad {ndustrial,

respectivamente.

A reserva de abordar su ratamiento en forma particular en los apartados
posteriores, sefialaremos que la primera de estas ramas, como ya se menciond,
se aboca al estudio, regulacian y proteccion de las obras que han sido creadas

para satisfacer primordialmenie deseos de caracter estetico.

lRangel Medina, David, Derecho de ta Propiedad Industrial e Intglegtual, Universidad Nacionat Auténema de
México, Segunda Edicidn 1992, pp.7y B.



Mientras que la segunda lo hace respecto de creaciones que contribuyen a
la solucién de problemas en el campo de la industria y el comercio, a la
informacion que represente para su titular upa ventaja frente a sus competidores
en estos ambitos, o a medios para la diferenciacion de productos, servicios o

establecimientos.

E{ estudio que la doctrina ha hecho de esta rama juridica. ha dado como

resultado !a siguiente definicidn:
2. Propiedad Industrial. Concepto y elementos basicos.

“"Conjunto de instituciones juridicas o leyes que tienden a garantizar la suma de
derechos deducidos de la actividad industrial o comerctal de una persona y a

asegurar la leaitad de ta concurrencia industrial y comercial".?

No obstante lo correcto de esta definicidn, considero que no comprende
algunos elementos vigentes hoy dia, como lo son los secrelos industriales, los
conocimientos técnicos winculados con signos distintivos, aspectos de la
tecnologia, y la interrelacion con los avances que en materia biologica han tenido

lugar recientemente, en forma particular por cuanto hace a variedades vegetales.
Por lo anterior, me parece pertinente 1a inclusion de estos elementos en

una nueva definicion, concretizada al sistema juridico mexicano y cuyo texto

podria ser el siguiente;

? Ranget Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, Primera Edicidon Propledad del Autor. México 1960, pag. 01,
citanda a Stephen P. Ladas, The International Prolection of indusiaial Property, Harvard Universily Press.
Cambridge, 1930, pp. 11y 12



Conjunto de normas juridicas que garantizan los medios para
disponer sobre el uso exclusivo de invenciones, innovaciones
susceptibles de aplicacién industrial, signos distintivos y secretos
industriales asi como de su combinacion; la prevision de
instancias necesarias para su proteccion, conservacion, limitacion
o pérdida, asi como el regulamiento de otros ordenamientos cuyo
objeto sea la proteccion de derechos derivados de aclividades

novedosas, comprendidas en esta ciencia juridica.

La doctrina ha establecido que la propiedad industrial comprende cuatro
grupos de instituciones, es decir, creaciones industriales nuevas, signos

distintivos, represion de la competencia desleal y el traspaso de tecnologia.

Sin embargo, me permito exponer una clasificacion que en mi opinion,
contempla en forma mas especifica algunos aspectos no previstos hoy dia y

aporta una vision mas sinoptica de su importancia.

Esta clasificacion consiste en la determinacion de tres grandes clases, a las
que he denominado a) autdonoma, b) dependiente y ¢) alterna respeclivamente,

dentro de las que se comprenden a su vez distintos grupos de figuras juridicas.

a) La prmera clase recibe el nombre de autdnoma en razén de que las
figuras comprendidas en esta no requieren de la existencia de otras figuras para
surtir plenos efectos legales, encuadrandose en esta clase las invenciones, los

signos distintivos y los secretos industriales.

b) Por otra parte, las figuras juridicas dependientes son aquelias que
requieren de la existencia de derechos previamente adquiridos para su nacimiento

a la vida juridica.



En este supuesto se encuentra la franquicia, combinacion de licencia de
uso de marca y transmision de conocimientos técnicos o Know-how, para cuya
existencia necesariamente se debe ser tilular de un derecho previamente
adquirido sobre un signo distintivo asi como de conocimientos técnicos a los que
se encuentra vinculado y que seran sujetos de transmisién, otorgamiento de
asistencia técnica o revelacion de secretos industriales.

Asimismo, como figuras juridicas dependientes se encuentran
comprendidas las instituciones de caracter procesal, a saber, las instancias
previstas para la prevencién y represion de la competencia desleal y la pérdida

contenciosa de un derecho adquirido.

c) Por Gitimo, la clase alterna comprende a grupos de instituciones juridicas
que no se encuentran protegidos por la normatividad de Propiedad Industrial, pero
que se encuentran incluidas en el género Propiedad Intelectual en virtud de que
tutela derechos derivados de creaciones del intelecto, que son novedosas, pero

que han sido expresamente excluidas de la propiedad industrial.

Ejemplo de ello es la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFW):’, cuyo
objeto principal es fijar bases y procedimientos para la proteccién de los derechos
de obtentores de variedades vegelales, y cuya inclusion en el Derecho de la

Propiedad intelectual se justifica a continuacion.

No obstante que en Meéxico este aspecto del avance tecnoldgico esta
excluido por la Ley de la Propiedad Industrial (LP1)*, quedando al margen de su
proteccion, la anterior Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad tndustrial

(LFPPI)sconsideraba patentables a las variedades vegetales (Art. 20 Fracc. | a)).

3 Diario Qficial de la Federacidn de Oclubre 25. 1996,
! Diario Oficial de la Federacion de Agosto 2, 1994,
% biario Oficial de la Federacion de Junio 27, 1991,



Por lo anterior, con la entrada en vigor de la LFVV, en su articulo QUINTO
TRANSITORIO se dispuso que los derechos derivados de las patentes olorgadas

conforme a la LFPPI sobre variedades vegelales seran respetados.

Cabe sefialar que en otras naciones las variedades vegetales estan
integradas al sistema de propiedad industrial, y como consecuencia, se considera
al Caonvenio Internacional para la Proteccion de Variedades Vegetales un tratado

de propiedad industrial.

Ahora bien, en la LFVV se hace referencia a la LP| en sus articulos 9 y 29
fraccion I, toda vez que el primero de eslos dispone entre otras cosas, que la
denominacion de la variedad vegetal de que se trate no debera ser idéntica o
similar en grado de confusion a una previamente protegida conforme a la LP{, no
obstante que eflo no pudo juridicamente haber ocurrido toda vez que, como ya se
dijo, ésta excluye a las variedades vegetales de su proteccién; mientras que el
segundo arliculo citado establece la integracion del Comité Calificador de
Variedades Vegetales, entre otros miembros, por un representante del Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Lo anterior puede obedecer respectivamente a una intencion del legislador
de no privar de proleccion a aquéllos obtentores que hayan presentado sus
solicitudes ante la entonces Direccion General de Desarrollo Tecnologico antes de
la publicacidon de la Ley en comento; y en razén de que la procedencia de la
expedicion del titulo de oblentor de unma variedad vegetal depende de la
aprobacion del Comité Calificador {integrado como ya se vio, por un representante
del IMPI) respecto a la novedad de la variedad vegetal de que se trate, entre otros

requisitos.



3. Antecedentes Legislativos.

Como una cuestion previa a la cita de cada una de las leyes que han
regulado la materia en nuestro pais, cabe aclarar que fa referencia a cada una de
ellas se hara en forma acentuada por lo que hace a los tipos de conflictos

previstos por ellas y los procedimientos para su solucion.

- Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903,

Establece la nulidad de un registro marcario cuando se haya otorgado en
contravencion a las disposiciones de la Ley, limitando el ejercicio de esta accion
solo a aguél que hubiera registrado con anterioridad dicha marca, o bien al
Ministerio Pablico si ei caso era de interés general,

Los Tribunales de la Federacion eran los unicos competentes para la
substanciacion de este procedimiento.

Se establecen reglas precisas por lo que hace a fa reglamentacién penal,
siendo competencia del Ministerio Publico el ejercicio de dicha accion.

Se contempla un procedimiento de revocacidon de resoluciones
administrativas de la Oficina de Palentes y Marcas, que se substanciaba ante los

Jueces de Distrito de la Ciudad de México.

-Acuerdo relative a avisos al puablico sobre el empleo de marcas
enganosas de 16 de junio de 1920.

Fue un acuerdo expedido por el entonces Secretario de Industria, Comercio
y Trabajo por virtud del cual se recuerda al pablico el delito en el que incurren los
productores o comerciantes que hagan uso de marcas a las que no tienen
derecho, reproduciéndose los arliculos 20, 21 y 22 de la Ley de Invenciones y
Marcas de 1903, leniendo entonces la facultad dicha Secretaria para dar parte al
Ministerio Pablico en los casos que en su concepto lo ameritaran, tratandose
entonces de un procedimienio de orden penal, en el que el unico pape! de la

autoridad administrativa era el de guerellante.



- Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales de 26 de junio
de 1928.

Se consignaron de una manera especifica y limitativa las causas por las
cuales el registro de una marca es nulo, conservandose la regla general de que la
nulidad de una marca es procedente cuando se haya olorgado en contravencion a

la luz de la ley que le dio vida.

Al otorgarse la facultad al Departamento de la Propiedad Industrial para
decidir administrativamente sobre estos procedimientos, administrativamente o de
oficio, se elimind la intervenciéon inmediata de los Tribunales Judiciales,
Inexplicablemente, muchas disposicicnes respecto de la nulidad y extincion de

registros marcarios se encontraban en su Reglamento.

Uno de los grandes desaciertos de esta ley es haber omitido un
procedimiento mediante el cual pudieran dictarse las resoluciones de nulidad del
regisiro de las marcas, (o cual dio lugar a numerosas reclamaciones judicialtes por
violacién a la garantia de debido proceso legal, circunstancia que fue solucionada
por el procedimiento regfamentario del 6 de julio de 1931 para nulificar registros

de marcas.

Es en este momenio que encontramos instituido en nuestra legislacién el
primer precedente de un proceso de propiedad industrial, substanciado ante Ia
autoridad administrativa, cuya resolucion era de caracter transitorio pues debia ser
confirmada por la autoridad judicial. Por ofra parte, se eslablecié como requisito
previo para el inicio del procedimiento penal por falsificacién, imitacion o uso ilegal
de marcas, una declaracion del mencionado Departamento. La revocacion de las
resoluciones adminisirativas del Departamento de Propiedad Industrial siguié

siendo facultad de los Jueces de Distrito.



- Ley de Propiedad Industrial de 1942,
Esta Ley se caracteriza formalmente por codificar todas las disposiciones
relativas a patentes de invencidon, marcas, avisos comerciales, nombres

comerciales y competencia desleal,

Las disposiciones mas notables que introdujo respectoc a marcas en
relacién con el procedimiento para diciar resoluciones administrativas asi como

para su impugnacion son las siguientes: -

Se establecen normas requladoras del procedimiento para dictar las
declaraciones administrativas de nulidad, extincién por falta de uso, falsificacion,
imitacion y uso ilegal de marcas, asi como la existencia de confusion de servicios,

productos o establecimientos entre competidores.

Es decir, se establecen las primeras reglas generales de los procedimientos
en cuanto a requisitos formales de la demanda, emplazamiento, contestacion y e!
establecimiento de reglas para la emision de resoluciones administrativas de

nulidad de un registro marcario de oficio.

La impugnacion de las resoluciones administrativas a partir de esta Ley
seguiria siendo facuitad de los Juzgados de Distrito, con la particularidad de ser
ahora por la via del Juicio de Amparo Indirecto, ioda vez que el procedimiento

previsto por ta Ley de 1928 para impugnar las resoluciones, fue suprimido.

Se establecen dos lipos de acciones principales. |a de competencia desleal

y de usurpacion o invasion de derechos.

10



El objetivo de la primera es garantizar a cada productor o comerciante
contra ef empleo de medios desleates por parte de sus competidores, atendiendo
al principio de que todo aquel que produzea un dafio a otro, se encuentra obligado
a repararlo, pues no es prohibido disputarse la clientela, siempre y cuando esta

disputa se apegue a procedimientos honestos.

La segunda supone la existencia de un derecho previamente adquirido que
debe ser respetado por la sociedad por constituir una exclusividad en favor de su

titular,

- Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1375
Reformada el 16 de enero de 1987.
Establece por una parte procedimientos relativos a la nulidad, caducidad,
cancelacion y extincién de registros de marca, y por otra de acciones contra la
competencia desleal, misma que no estd expresamente definida, pero que esta

incluida como una de las formas constitutivas de infraccidn.

La aplicaciéon de esta ley y obviamente, la substanciacion de ambos tipos
de procedimientos correspondian a la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial a través de la Direccion General de Invenciones, Marcas y Desarrollo

Tecnologico.

- Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial
de 27 de junio de 1991.

Esta ley, derogo a la Ley de Invenciones y Marcas asi como a la Ley de
Transferencia de Tecnologia, y ocurrid en un contexto mundial de revision y
aclualizacion de las feyes de mucho paises y de los tratados internacionales de la
materia, pues el reforzamiento de la proteccion juridica a la propiedad industrial se

convirtié en una tendencia generalizada a principios de la década.

1"



Ademas, dicha renovacion del sistema de propiedad industrial mexicano
atendio a la inminente cetebracion del Tratado de Libre Comercio para América
del Norte.

Se concedieron mayores prerogativas a los titulares de derechos de
propiedad indusirial adoptandose medidas tales como la ampliacion de la vigencia
de éstos y mayor proteccion legal contra la copia o imitacion de patentes, modelos
de utilidad, disefios induslriales, secretos industriales, marcas, denominaciones de

origen, nombres y avisos comerciales.

Comienza el otorgamiento de patentes en areas tecnologicas en las que
México no habia tenido participacidn, que no obstante ser suprimidas

posteriormente, hemos visto que guardan relacién con nuestra materia.

Se mejora la proteccion de las marcas usadas y/o registradas en otros

paises.

Se dedica un titulo completo al tratamiento de las infracciones y delitos,
eslando las primeras relacionadas principalmente con actos de competencia
desleal y los segundos con aclos que implican usurpacion de derechos

adquiridos.

Pero lo mas importante tal vez de esta nueva ley es que fue el precedente
para la creacién de un organmsmo descentralizado de la Administracion Publica
Federal, especializado en propiedad industrial y con autonomia de decision, el

Instituto Mexicano de la Propiedad industrial.

12



Lo anterior en virtud de que las tareas con naturaleza técnica y tegat que
son tipicas de una oficina gubernamental de propiedad industrial, son en su mayor
parte altamente especializadas y por tal motivo requeren de un personal
profesional con un considerable grado de calificacion y actuahizacion continua,
tanto sobre la evolucion de la tecnologia, como de las cambiantes caracteristicas

del derecho internacional en materia de propiedad industrial.

Reformas a la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial

de 2 de agosto de 1994. Ley de la Propiedad Industrial.

Lo primero que hay que destacar de la Ley de la Propiedad Industral es
gue con motive del cambio de nombre, se incurre frecuentemente en el error de
considerar que se trata de una ley diferente a la LFPPI, lo cual es incorrecto loda

vez que es solo una reforma a esia ultima.

Con la LPI, se esiablece la competencia y atribuciones del Insttuto
Mexicano de ta Propiedad Industrial, se introduce la definicion de marca notoria,
se prohiben practicas come las importaciones paralelas en materia de patentes; la
caducidad de un registro puede ser solicitada cuando este no se haya usado por
mas de tres afos solo si éstos son consecutivos, inierrumpidos inmediatos
anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud;, se protegen secretos
industriales y la informacion de aplicaciéon comercial en servicios: se elimina la
posibilidad de que se solicite la nulidad de un registro marcario con base en la
falta o deficiencia en tas facultades del representante del titular. se extendio el
plazo para solicitar la nulidad de marcas apoyado en un registro extranjero como
interés juridico; se autoriza al IMP| para adoptar las medidas necesanas para
prevenir la viclacion de derechos de propiedad industrial, en retacion con el monto

de los dafos y perjuicios

13



Se introduce como parametro para la fijacion del monto para la reparacian

del dafio e! 40% del valor de venta de los productos o servicios que violen tos

derechos establecidos en la Ley. Muchas de las conductas antes previstas como

delitos, se consideran infracciones. en cambio, la reincidencia en infracciones o la

falsificacion dolosa y a escala comercial, la revelacion de secretos industriales son

conductas ahora consideradas como delito.

4.

Legislacion vigente.

Ley de Ja Propiedad Industrial. que como ya se expuso, es consecuencia
de las reformas de {fecha 2 de agosto de 1994 a [a Ley de Fomento y
Proteccién de la Propedad Industrial.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en et Diario
Oficial de 1a Federacidn et 23 de noviembre de 1994,

Decreto por el que se crea al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
de fecha 10 de diciembre de 1993,

Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de fecha
5 de diciembre de 1994

Acuerdo por el que se delegan facullades en los directores. subdirectores,
jefes de departamento y otros subalternos del Institutc Mexicano de la
Propiedad Industrial de fecha 5 de diciembre de 1994,

Acuerdo por el que se crea la Comisién Intersecretarial para ia Proteccion,
vigilancia y salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intetectual de fecha

4 de octubre de 1993,

Asi como diversos acuerdos entre los que destacan el respeclive a reglas

de presentacion de solcitudes ante el IMPI de fecha 14 de diciembre de 1994 y el

relativo a las tarifas por los servicios que presta el IMPI y sus modificaciones.
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Legislacién Internacional.

Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial del 20 de
marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julic de 1967.°

Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 19677

Arreglo de Lisboa relativo a la proteccion de denominaciones de origen y su
registro internacional, firmado en Lisboa el 31 de octubre de 1958, asi
como el reglamento para la ejecucién de dicho arreglo.B

Tratado de Nairobi sobre la proteccion del simbolo olimpico, adoptado en
Nairobi el 26 de septiembre de 1981 2

Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes. '®

Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Capitulo XVil Propiedad
Intelectual."’

Convenio Internacional para la Proteccion de obtenciones Vegetales.'?
5. Figuras juridicas tuteladas.
Invenciones.

La Ley no dispone una definicidn clara de cada una de estas figuras,
estableciendo Unicamente que seran patentables, en el caso de las invenciones, y
registrables en el de los modelos de utilidad y disefios industriales, aguéllas que
sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicacién

industrial, y las excepciones especificas de patentabilidad.

3
7

Diario Oficial de la Federacion e 27 de julio de 1976
Diario Oficial de la Federacién de 8 de julio de 1975

Diario Qficiat de la Federacion de 11 de julio de 1964

% Diario Oficial de la Federacion de 2 de agoste de 1985

0 Diario Oficial de la Federacion de¢ 31 de diciembre de 1994
"' Diario Oficial de 1a Federacion de diciembre 20, 1933

2 Diario Oficial de la Federacion e diciembre 27, 1995

@
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Sin embargo. si se establece qué es invencion, el criteric para determinar si
esta es nueva y resuitado de una actividad inventiva, recurriendo at estado de la

técnica, concepios todos precisados por la Ley y su Reglamenio.

Ahora bien, de contormidad con lo previsto por el articuto 9 de la LPI, la
perseona fisica que realice una invencion, modelo de utifidad o disefio industrial, ©
su causahabiente tendran el derecho exclusive de su explotacion en provecho
propio, por si o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones
de la Ley, derecho que se otorgara a través de patente en el caso de invenciones

y de registro en caso de modelos de utilidad y disefios industriales.

Esquemas de trazado de circuitos integrados.

Disposicion tridimensional de elementos, de los cuales uno por lo menos

sea una elementeo activo que esté destinado a realizar una funcion electrénica.

Signos distintivos.

Marca. Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su
misma especie o clase en el mercado,

Aviso Comercial. Frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al publico
establecimientos © negociaciones comerciales, industriales o de servicios,
productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.'3

Nombre Comercial. Signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa
de una persona fisica o juridica, de las demas que tienen la misma o similar

actividad industrial o mercantil,

"> Rangel Medina, David, Op. Cil.. j». 62.
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Denominacién de QOrigen. Nombre de una regién geografica que sirva para
designar un producto originaric de la misma, y cuya calidad o caracteristica se
deban exclusivamente al medio geografico, comprendiendo en éste los factores
naturales y los humanos.

Franquicia. Esta es una figura juridica que la Ley no define claramente, pero
cuya existencia en términos de los dispuesto por el articulo 142 de fa LPI surge
cuando concurre una combinacién de actos juridicos, a saber, la licencia de uso
de una marca y la transmision de conocimientos técnicos o el proporcionamiento
de asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir 0
vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los medios
operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca,
tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios

que esta distingue.

Secreto Industrial.

Toda informacion de aplicacion industrial o comercial que guarde una
persona fisica o moral con caracter confidencial, que le signifique obtener o
mantener una ventaja competitiva o econdmica frente a terceros en la realizacion
de actividades econgmicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o
sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la

misma.

6. Autoridad administrativa encargada de su regulacion, aplicacién y
solucion de controversias.

Como ya se menciond, se trata del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, organismo descentralizado de la Administracion Publica Federal con
personalidad juridica y patrimonio propios, que tiene coma objeto la aplicacién de
la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento y demas disposiciones aplicables

a la materia.
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Su estructura organica estd conformada por una Junta de Gobierng,
Direccion General, Direcciones de Patentes, Marcas, Proteccion a la Propiedad

Industrial, Técnica. y de Asuntos Juridicos.

Sus facultades. entre otras, son;

- Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial asi como de las diversas instituciones publicas y privadas,
nacionales, extranjeras e internacionales que tengan por objeto el fomenlo y fa

proteccion de los derechos de propiedad industrial,

- Propiciar la participacion del sector industrial en el desarrollo y aplicacion de

tecnologias novedosas,

- Tramitar y en su caso otorgar cada uno de las constancias de derechos de
propiedad inteleclual y de las instancias para el reconocimienlo y conservacion de

los mismos,
- Sustanciar los procedimientos previstos en Ley y

- Difundir informacion, asesorando y dando servicio al publico en materia de

propiedad industrial.

7. Derechos de Autor. Concepto y elementos basicos.

Como hemos visto. los derechos de autor son el conjunto de prerrogativas
que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales,
externadas por cualquier medio de objetivacion perdurable y cuya finalidad

principal sea la satisfaccion de sentimientos estéticos.



Constitucionalmente se frala de un privilegio concedido temporalmente
considerado como excepcion a la regla general de prohibicion de monopolios

prevista en el articulo 28 de la Ley Fundamental.

Deoctrinariamente  se le ha conceptuado como un derecho con una
naturaleza juridica propia, y al cual es erréneo tratar de asemejar a otro tipo de

derechos. ™

La anterior Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA)’s, no lo definia, y
solo indicaba que la ley reconocia y protegia en favor del autor el derecho de que
éste sea reconocido como tal y de oponerse a toda mutilacion, deformacion o
modificacién de su obra, por una parte, asi como el uso temporal de la misma con

fines de lucro, por la otra.

Esta omisidn se intenld subsanar en la vigente Ley Federal del Derecho de
Autor, 1a cual, en su articulo 11 define el derecho de autor como el reconocimiento
que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artisticas
previstas por el articulo 13 de la Ley, en virtud del cual otorga su proteccion para
que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de caracter personal y
patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el

patrimonial.

El derecho moral y derecho patrimonial, no se constituyen como derechos
separados, sino aspectos distintos del mismo derecho, y que en la nueva Ley

Federal del Derecho de Autor tienen una insuficiente definicion en los articulos 18

y 24,

b Range! Medina, David, Op. ciL.. p. 8% citando a Gutierrez y Gonzalez, Ernesto, El patrimgnio pecuniario y moral o
derechos de la personalidad y dorecho sucesolio, 2a. Ed. Puebla, Cajica, 1980 pp. 669-685.
2 biario Oficiat de 1a Federacién de 29 de Diciembre de 1956
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El primero de ellos consiste en el aspecto del derecho intelectual que
concierne a la personalidad del autor como creador, y a la tutela de la obra como
entidad propia’® siendo perpetuo, imprescriptible, inalienable e irrenunciable;
mientras que el segunda se refiere a la retribucion que corresponde al autor por la
explotacion, ejecucién o uso pablico de su obra con fines lucrativos, y a diferencia
del moral, éste es temporal, cesible, renunciable y prescriptible, beneficiandose de

el el autor, y de existir, sus herederos y causahabientes.'’

Ahora bien, toda vez que la creacién de una obra supone un esfuerzo de
talento atribuible solo a su autor, es éste el Gnico sujeto originaric del derecho de
autor, hecho reconocido de esta forma por la ley mexicana, como se desprende

de la lectura de la misma.

No obstante que la legislacion vigente ya nos proporciona una definicién de
autor que nos permite suponer la conclusion anterior, es preciso sefalar que

existen diversos articulos que desvirtuan la exclusividad de! derecho moral.

Frueba de ello son las diferentes vertientes que adopta la figura de la
colaboracion especial y remunerada, prevista por la ley anterior y que consistia en
el supuesto de que una persona fisica o moral produjera una obra con la
participacién ¢ colabaracion remunerada de una o varias personas, en cuyo caso
gozaria respecto de ésta del derecho de autor, en su aspecto patrimonial, y
respetando en todo momento e! derecho moral de sus colaboradores. Dicha
figura es excluida de la nueva ley. la cual limita a la naturaleza de ta obra que se
trate, la titularidad de los derechos patrimoniales, y en ocasiones, pareceria que

los morales,

18 Rangel Medina, David, Op. cif. pp. 102 y 107, citando a Mouchet Carlos y Sigfrido Radaelli, Los derechos det
autor y_del artista, Buenos Aires. Editorial Suttamericana, 1957,
Idem
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Por otra parte es preciso mencionar que el autor no es el Unico sujeto de

proteccion de la LFDA, sino que se menciona a los siguientes.

Titular derivado. Sujelo derivado del derecho de autor es quien en lugar de
crear una obra inicial, uliliza una ya realizada, cambiandola en algunos aspectos o
maneras, en forma tal que a la obra anterior se le agrega una creacion novedosa
y la resultante de este cambio se conoce como obra derivada.’®

Editores o productores. Persona que bajo su responsabilidad, publica y pone a
la venta obras personales o de otro, imprimiéndolas o haciéndolas imprimir, y
reproduciéndolas o mandando reproducirlas bajo todas las formas apropiadas y
de las que se asegura personalimente la difusion.*®

Intérpretes y ejecutantes. Se dice respectivamente de quien valiéndose de
su propia voz, de su cuerpo ¢ de alguna parte de su cuerpo, expresa, da a
conocer y transmite al ptblico una obra literaria o artistica y de quien manejando
persanalmente un instrumento transmite e interpreta una obra musicat.®®
Traductor. Aqguél que expresa en una lengua lo que se encuentra plasmado en

otra.

8. Antecedentes legislativos.

La primera disposicion legislativa espaficla que tomd en cuenta los
derechos intelectuales sobre las obras iiterarias fue la real Orden de 20 de oclubre
de 1764 dictada por Carlos Ill. Las Corles Generales y Extraordinarias espafiolas
el 10 de junio de 1813 reconociercn de manera expresa el derecho que tienen
todos los aulores sobre sus escritos, al decretar las reglas para conservar a los

escritores la propiedad de sus obras.

1 Rangel Medina, David, Op eut. . 97 citando a Qbon Ledn, Raman, Derecho de 1os artistas intérpretes, México,
Triflas, 1986.
8 Rangel Medina, David, Op cil. 1. 49 citando a Genin, Marie Therese, L'editeur, Paris, Librairies Technigues, 1960
20

Idem
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En 1846 fue expedido un decreto sobre propiedad literaria por el presidente
José Mariano Salas. que reglamentaba las bases del decrelo de 1813 con
indicaciones, entre olras, relativas a la penalidad de los falsificadores y la
necesidad de fijar los derechos que deben recibir los aulores, editores, traductores

o artistas,

Al adoplarse el sistema del Codigo Portugués, las obras literarias como las
dramaticas y musicales vy tas artisticas se rigieron por el Codigo Civil de 1870 para
el Distrito Federal y el Territorio de Baja California, pues en su titulo Bo. del Libro
I, con el nombre de "Del Trabajo" se conlenian disposiciones preliminares sobre
propiedad literaria, propiedad dramatica, propiedad artistica, reglas para declarar
la falsificacién, penas para la fabricacion y disposiciones generalesz', titulo que

fue reproducido por al Codigo de 1884.

En e Cédigo Civil para el Distrite y Territorios Federales en Materia Comun
y para toda la Repiblica en Materia Federal de 31 de agosto de 1928, se
considerdé que no podia identificarse la propiedad intelectual con la propiedad
comun porque la idea tiene que publicarse o reproducirse para que entre bajo la
proteccion del derecho. tratandose de un derecho distinto al de propiedad.

denominado derecho de autor, consistente en un privilegio para la explotacion.”

La Ley Federal sobre el derecho de autor de 30 de diciembre de 1947,
misma que derogd al litulo Bo. del Libro Il de del Codigo Civil, fue ta primera ley
especializada y auténoma de esta materia y fue sustituida posteriormente por la

Ley Federal sobre el Derecho de autor de 29 de diciembre de 1956.

n Rangel Medina, David. op. cit. p. 13, citando a Ranget Medina, David Los derechos dg auter, Su naturpleza
LUEMEAYJQMNQIMSJ_GQ[GR de su proteccion tegal en México (tesis profesional) México 1944.
=< Farell Cubillas, Arsenio, E) sistema meaicano del derecho de autar, México. lgnacio Vado Edilor, 1966.
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9. Legislacion vigente.
Ley Federal de Derechos de Autor de 24 de diciembre de 1996.
Reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor de 22 de mayo de
1998,

Legislacion internacional.

Convencion de Berna para fa proteccion de obras literarias y artisticas, de 9
de septiembre de 1886.7

Convenio de Berna para la proteccidn de las obras literarias y artisticas de
9 de septiembre de 1886, revisado en Paris el 24 de julio de 1971.%
Convencién sobre propiedad literaria y artistica de 11 de agosto de 1910,
firmada en la Cuarta Conferencia Internacional Americana celebrada en
Buenos Aires.”

Convencion interamericana sobre el derecho de autor en obras literarias,
cientificas y artisticas de 22 de junio de 1946, firmada en la Conferencia
Interamericana de expertos para la proteccién de los derechos de autor,
Unién Panamericana, celebrada en Washington.26

Convencién Universal sobre derecho de autor, firmada en Ginebra el 6 de
septiembre de 1952.%

Convencion Universal sobre derecho de autor revisada en Paris el 24 de
julio de 19717

Convenciéon Internacional sobre la proteccién de artistas, intérpretes o
gjecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de

radiodifusion, firmada en Roma el 26 de octubre de 1961.%°

2 Dlario Oficial de 1a Federacién de Diciembre 20, 1968
H Diario Oficial de ta Federacion de Engro 24. 1975

% Diarip Oficial de la Federacion de Abril 23, 1963

% Diario Qficial de 1a Federaciin de Octubie 24, 1947
2 Diario Oficial de la Federacién de Jumo 6. 1957

s Diario Oficial de la Federacion de Marzo 9, 1976

i Diario Oficial de la Federacién de Mayo. 1964
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Convenio para la proteccion de los productores de fonogramas contra la
reproduccién no autorizada de sus fonogramas, hecha en Ginebra el 29 de
octubre de 1971.%°

Instrumentos bilaterales.

Convenio con Espana sobre propiedad literaria, arlistica y cientifica.”'
Convenio entre México y Francia para la Proteccion de los derechos de
autor de las obras musicales del 17 de octubre de 1951.*

Convenio entre Mexico y Alémania Federal de 4 de noviembre de 1954,
Convenio entre México y Dinamarca para la proteccion mutua de las obras

de sus autores, compositores y artistas de 10. de juiio de 1955.%

Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Capitulo XVIl Propiedad
Intelectual,35 asi como diversos Tratados de Libre Comercio celebrados con Chile,

Venezuela, Costa Rica, Colombia y Bolivia,

10. Figuras juridicas tuteladas

En este apartado no resultaria necesaric hablar de figuras juridicas
propiamente pues como hemos visto los derechos de autor son derechos
personales que por tanio no requieren para su existencia o proteccion de acto de
autoridad alguno. siendo los efectos de los actos de constancia registral

solamente declarativos.

* biario Oficial de la Federacion de Febrero 8. 1974
3 Diario Oficial de la Federacion de Mayo 4, 1925
2 Diario Oficial de 1a Federacida de Noviembre 30, 1953
» Diario Oficial de ta Federacién de Abril 3(, 1956
3 Diario Olicial de la Federacién de Agosto 26. 1955
3* Diarie Oficial de 1a Federacion de Diciembre 20, 1993
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No obstante lo antenor, hablaremos de los dos grandes rubros de
constancias de tilularidad sobre obras contempladas por la ley, las obras

susceptibles de registro y las de reserva de derechos.

De conformidad con que el articulo 163 de la LFDA, son susceptibies de
reqjstro las obras literarias o artisticas que presenten tos autores, entendiendose

por éslas, segun el articulo 13; ias obras que pertenezcan a cualquiera de las
siguientes ramas: literaria; musical con letra o sin ella; dramatica; danza, pictérica
o de dibujo; escultorica y de caracter plastico; caricatura e historiela;
arquitectonica; cinematografica y demas obras audiovisuales; programas de radio
y television; programas de computo, fotografica, cbras de arte aplicado que
incluyen el disefio grafico y textil; de compilacién y todas las demas que por
analogia pudieran considerarse comprendidas dentro de los tipos genéricos de
obras artisticas e intelectuales antes mencionadas, y quedaran protegidas, aun
cuando no sean registradas ni se hagan del conocimiento publico, o cuando sean

inéditas, independientemente de! fin ai que puedan destinarse.

Asi también se prolegen los arreglos, compendios, ampliaciones,
traducciones, adaplaciones, compilaciones vy transformaciones de obras
intelectuales o artisticas que contengan por si mismas alguna originalidad, en lo
que tengan de originales. pero solo podran ser publicadas con consentimiento det

autor.

Por otra parte, atento a lo dispuesto por el articulo 173 de la mencionada
Ley, la reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva
los titulos, nombres, denominaciones, caracleristicas fisicas y psicologicas
distintivas, o caracteristicas de operacion originales aplicadas, de acuerdo con su

naturaleza, o alguno de los géneros enunciados por el numeral citado.
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Esta reserva implica el uso exclusivo del objeto de la misma durante el
tiempo sefialado para cada caso que puede ser de un afio en el caso de
publicaciones o difusiones, o de cinco cuando se otorgue a las obras sefaladas

en el articulo 190 de la Ley.

1. Autoridades administrativas encargadas de su regulacion,
aplicacion y solucion de controversias.

El instituto Nacional del derecho de Autor, 6rgano desconcentrado de la
Secretaria de Educacion Publica, cuyo objetive principal es proteger el derecho de
autor y contribuir a salvaguardar el acervo cultural de fa nacion, y le corresponde
fomentar las instituciones que beneficien a los autores, llevar, vigilar y conservar el
Registro Publico det Derecho de Autor y organizar, operar, supervisar y evaluar el

Centro Nacional de Informacion del Derecho de Autor.

Ademas, tiene la atribucién de intervenir en los conflictos que se susciten
entre autores, sociedades de autores y usuarios de las obras, asi como la de
intervenir en la elaboracion y expedicion de tarifas que regulen el pago del

derecho de autar y de los derechos conexos.

La LFDA establece la existencia del Registro del Derecho de Autor con el
objeto de que se registren las obras que presenten sus aulores para ser

protegidas.

Sin embargo, camo hemos visto, 1as obras objeto del Derecho de Autor, se
encueniran protegidas aun cuando no se encuentren registradas, siempre que
consten en cualquier medio de objetivacion perdurable y susceptible de

reproduccion.

26



Por lo anterior, ias inscripciones que se hagan en el Registro Publico del
Derecho de Autor sélo establecen la presuncion de ser ciertos los hechos y aclos

que en ellas constan, dejandose a salvo los derechos de terceros.

Asimismo, este Registro se instituyd para que en él se inscriban los
convenios y conirales que confieran o modifiquen, graven o exlingan derechos
pecuniarios del autor o por los gue se autoricen modificaciones a la cbra, las
escrituras y estatutos de las sociedades de autores y las que los modifiquen; los
pactos y convenios que celebren las sociedades mexicanas autorales con las
sociedades extranjeras; los poderes otorgados para gestionar ante el Instituto
Nacional del Derecho de Aulor; los poderes que se otorguen para el cobro de
percepciones de los derechos de autores, interpretes y ejecutantes y los
emblemas y sellos distintivos de las editoriales, asi como el nombre y domicilio, o

el cambio de éstos, de quienes se dediquen a actividades de impresion.

A través det Ceniro Nacional de Informacion, el Institutc Nacional del
Derecho de Autor opera como Agencia Nacional 1SBN (Numero Normalizado
internacional del Libro) para asignar los nameros correspondientes, difundir la
aplicacion del sistema y promover la elaboracion y utilizacion de los catalogos

ISBN.

En el titulo X! se prevén seis tipos de procedimientos a saber, ante
autoridades judiciales, de avenencia, arbitraje, infracciones en maleria de
derechos de autor, en materia de comercio y de impugnacién administrativa. Los
primeros cuatro se encontraban previstos en forma similar en la ley anlerior,

refiriendose los que se sustancian ante autoridades judiciales a las acciones de

orden civil o penal. )
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El procedimiento de avenencia es una reunion entre las partes en conflicto
en el que el papel del INDA es invitar a éstas a la conciliacion o al arbitraje, como
una posibilidad para las partes para el caso de que no se produjera la conciliacion.
Actualmente se incorpora a la ley lo que se denomina infracciones en materia de
comercio, de cuya calficacion como tal dependera la determinacion de la
autoridad ante la que se substanciara el procedimiento administrative, ya sea el
Instituto Nacional del Derecho de Autor o el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.

La ley esta caracterizada por un casuismo indebido en cuanto a la
especificacion de disposiciones en grado tal, que margina hipdlesis previstas
deficientemente, o no previstas lo cual crearia confusidn en cuante a la
interpretacion de la norma, y dificultad en la proteccién de los derechos tutelados,
pudiéndose citar como ejemplo las disposiciones relativas a las obras no

reservables,

La ley mezcla conceptos y principios que son aplicables en materia de
propiedad industrial, pero no en materia de derechos de autor, Derechos de aulor
y propiedad industrial son materias intimamente vinculadas, sin embargo la
creacion y aplicacion de las leyes que las han requlado hasta el dia de hoy se ha

manejado por leyes e instituciones distintas.

Por lo anterior, el iratar de atribuir funciones de proteccion de derechos de
autor al IMPI1 es incanveniente perque puede crear confusion en los usuarios y en
ta comunidad profesionat del ramo, por lo que considero que ante esle problema
habria dos opciones, continuar con la tradicion administrativa imperante hasta el
dia de hoy manejandc ambas ramas por separado, o que se encargue la
aplicacion de todas las normas de propiedad intelectual a un nuevo Institulo de 1a

Propiedad Intefectual. resultado de la fusidn del INDA y et IMPI.
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Ademas, existen diversos articulos en los que se dispone que o no previsto
por la ley, sera regulado por su reglamento, lo cual es una clara violacion al
principio de reserva de la ley, a cuyo respelo esta sujeta ia facullad reglamentaria
del Ejecutivo, toda vez que el poder legislativo esta delegando en éste sus

facultades, delegacion que no esta autorizada por la Constitucion Federal.
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CAPITULO SEGUNDO
PROCEDIMIE A ISTRATIV
MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL,

1. Procedimientos administrativos contenciosos

en materia de propiedad industrial.

Como se manifestd en el capitulo precedente, una de las principales bases
de esta rama juridica es el goce en forma exclusiva de ciertos derechos sobre un

bien juridico.

Si bien es cierto que el Estado otorga o reconoce el derecho de
exclusividad a través de los medios previstos en ley, también es cierto que debe
garantizar el respeto de lales prerrogativas, instituyendo figuras a través de las
cuales los legitimos titulares de derechos puedan hacer valer sus derechos de

exclusividad.

La Ley de la Propiedad Industrial, establece reglas generales comunes a
todos los procedimientos necesarios para el efecto antes mencionado, las cuales

se exponen a conlinuacion.

Las declaraciones de nulidad, caducidad o cancelacion del registro de una
marca, se haran administrativamente por el IMPI de oficio, a peticion de parte o

del Ministerio Publico Federal, cuando tenga algdn inlerés la Federaciéon.

Las promociones dirigidas al IMPI, deberan presentarse por escrito y
redactadas en idioma espaiiol. o en su defecto, acompanarse de su traduccion al
espafiol, deberdn ser firmadas por el inleresado o su representante y estas

acompafiadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso.

Existen cuatro supuestos para acreditar la personalidad:
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Mediante carta poder simple suscrita ante dos tesligos si el mandante es

persona fisica;

Mediante carta poder simple suscrita ante dos tesligos, cuando en el caso
de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripcion
de licencias ¢ sus iransmisiones. En esle caso, en la carta poder debera
manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el

instrumento en el que consten dichas facultades.

En los casos no comprendidos en el supuesio anterior, mediante
instrumento publico o carta poder con ratificacion de firmas ante notario o corredor
cuando se trate de persona moral mexicana, debiendc acreditase ta legal

existencia de ésta y las facultades del otorgante.

En los casos no comprendidos en la fraccion Il del articulo 181, mediante
poder otorgado conforme a la legislacion aplicable del lugar donde se otorgue o
de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea
persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la
persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, asi como del derecho del

otorgante para conferirlo, se presumira la validez del poder, salvo prueba en

contrario.

Como comentario marginal, me parece ociosa la existencia de la fraccion |l
del articulo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que resulta
redundante en relacién con la siguiente fraccion del articulo en cita. Es decir, aun
cuando ambos tratan de personas morales, el poder otorgado mediante la referida

fraccion segunda tiene una eficacia limitada tante por su redaccion, como por la
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existencia de la fraccion Ill y IV que cubren todos los supueslos y no se limitan a

cierta clase de actos.

En cada expediente que se tramite debera acreditarse la personalidad del
solicitante o promovente; sin embargo. baslara con una copia simple de la
constancia de registro. si el poder se encuentra inscrito en el Registro General de

Poderes establecido por el iMPI.

En toda solicitud, el promovente debera senalar domicilio para’ oir y recibir
notificaciones dentro del territorio nacional y debera comunicar al IMPI cualquier
cambio del mismo. En caso de que no se dé el aviso de cambio de domicilio, las
notificaciones se tendran por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca

en ¢! expediente.

En los plazos fijados por la tey en dias, se computaran unicamente los
habiles; tratandose de términos referidos a meses o afos, el computo se hara de

fecha a fecha, considerando incluso los dias inhabiles.

Los plazos empezaran a correr al dia siguiente de |a notificacién respectiva.
Las publicaciones en Gaceta surtiran efectos de notificacion en la fecha que en la
propia Gaceta se indique o, en su defecto, al dia siguiente de aquél en que se

ponga en circulacion.

Los expedientes de patentes y registros en vigor, asi como los relatives a
nombres comerciales y denominaciones de origen publicados, estaran siempre
abiertos para todo tipo de consultas y promociones, salvo con las excepcicnes
previstas para los expedientes de patentes, modelos de utilidad y disefios
industriales en tramite, a efecto de salvaguardar la informacion de caracier

confidencial.
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El personal del IMFI gque intervenga en los diversos tramites que procedan
conforme a la Ley y su reglamento, eslard obligado a guardar absoluta reserva

respecto del contenido de los expedientes en tramite.

Las solicitudes de declaracion administrativa de nulidad, caducidad,
cancelacién e infraccion administrativa que establece la ley, se substanciaran y
resolveran con arreglo al procedimiento y formalidades que la ley prevé, siendo
aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Codigo Federal de

Procedimientos Civiles.

E! IMP| podra iniciar el procedimiento de declaracién administrativa de

oficio o a peticion de quien tenga interés juridico y funde su pretension.

La solicitud de declaracion administrativa que se interponga debera
contener, nombre del solicitante y, en su caso, de su representante; domicilio para
oir y recibir notificaciones; nombre y domicilio de la contraparle o de su
representante; el objeto de la solicitud, detallandolo en términos claros y precisos;

la descripcidn de los hechos, y los fundamentos de derecho.

Con la solicitud de declaracion administrativa deberan presentarse, en
originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en

que se funde la accion y ofrecerse las pruebas correspondientes.

Las pruebas que se presenten posteriormente, no seran admitidas, salvo

que fueren supervenientes.

Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el articule

189 de la ley, el IMPI le requerira, por una sola vez, subsane la omision en que
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incurrié o0 haga las aclaraciones que correspondan. Para tal efecto se le
concedera un plazo de ocho dias, y de no cumplirse el requernimiento en el plazo
otorgado se desechara la solicitud. También se desechara la solicitud por la falta
de documento que acredite la persconalidad o cuando el registro, patente,

autorizacién o publicacién gue sea base de la accién, no se encuentre vigente.

En los procedimientos de declaracion administrativa se admitirdn toda clase
de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio ¢ la
confesidn estén contenidas en documental, asi como las que sean contrarias a la
moral y al derecho. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, para los
efectos de la ley, se otorgard valor probatorio a las facturas expedidas y a los
inventarios elaborados por el titular o su licenciatario. Para la comprobacién de
hechos que puedan constituir violacion de alguno o algunos de los derechos que
protege la ley, 0 en los procedimientos de declaracién administrativa, el IMPI

podra valerse de los medios de prueba que estime necesarios.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las
pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus
pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentacion de
dichas pretensiones que esté bajo el controt de la contraria, el IMPi padra ordenar
a ésla la presentacion de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones

que garanticen la proteccion de informacidn confidencial.

Cuando el tilular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a
pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo
razonable, u obstaculicen de manera significativa el procedimiento, el IMPI podra
dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negaliva,
con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por

quien resulte afectado desfavorablemente con la denegacion de acceso a las
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pruebas, a condicion de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser

oidos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.

Admitida la soliciiud de declaracion administrativa de nulidad, caducidad vy
cancelacion, el IMPI Ia notificara al titular afectado, concediéndole un plazo de un
mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los
procedimientos de declaracion administrativa de infraccién se estara a lo
dispuesto en los articulos 209 fraccion IX y 216 de la Ley. La notificacion se hara
en el domicilio senalado por el solicitante de la declaracidn administrativa.
Cuandoe no haya sido posible la notificacion por cambio de domicilio, tanto en el
sefialado por el solicitante como en el que obre en el expediente que corresponda,
y se desconozca el nuevo, la notificacion se hara a costa de quien intente la
accion por medio de publicacion en el Diario Oficial y en un periddico de fos de
mayor circulacion de la Republica, por una sola vez. En la publicacién se dara a
conocer un exiracto de la solicitud de declaracidn administrativa y se sefalara un
plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho

convenga.

En el procedimiento de declaracién administrativa no se substanciaran
incidentes de previp y especial pronunciamiento sino que se resolveran al emitirse

la resolucidn que proceda.

Cuando el IMPI inicie de oficio el procedimiento de declaracidén
administrativa, la notificacton al titular afectado o, en su caso, al presunto infractor
se hara en el domiciiio senalado en el expediente que corresponda y de haberio

variado sin dar aviso al IMPI, por publicacidon en los teérminos del articulo 194 de la

Ley.
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El escrito en que el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor
formule su manifestaciones debera contener el nombre del titular afectado o del
presunto infractor y, en su caso, de su representante; domicilio para oir y recibir
notificaciones: excepciones y defensas; las manifestaciones u objeciones a cada
uno de los puntos de la salicitud de declaracién administrativa, y fundamentos de

derecho.

Para la preseniacién del escrito y el ofrecimiento de pruebas sera aplicable
lo dispuesto en el articulo 190 de la Ley. Transcurrido el plazo para que el titular
afectado o el presunto infractor, presente sus manifestaciones y, en su caso. la
prémmoga a que se refiere el articulo 198 de la Ley, previo estudic de los
antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que |o requieran, se dictara la
resolucidon administrativa que proceda, la cual se nolificara a los interesados en et
domicilio senafado en el expediente 6, en su caso, mediante publicacion en los

términos del articulo 194 de la Ley. es decir, por edictos.

Tratandose de procedimientos de declaracion administrativa de infraccion,

en la misma resolucién se impondra la sancién, cuando ésta sea procedente.

En los procedimientos de declaracion administrativa relativos a la violacidn
de alguno de los derechos que protege la Ley, el IMPl podra adoptar las

siguientes medidas:

Ordenar el retiro de la circulacion o impedir ésta, respecto de las
mercancias que infrinjan derechos de los tutelados por la ley; ordenar se retiren
de la circulacién los bbjetos fabricados o usados ilegaimente; los objetos.
empaques, envases, embalajes, papeleria, material publicitario; los anuncios,
letreros, rotulos, papeleria y similares que infrinjan alguno de los derechos

tutelados por la ley; y los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en 1a
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fabricacion, elaboracion u obtencion de cualquiera de los sefalados

anteriormente,

Asimismo, podra prohibir, de inmediato, la comercializacion o uso de los
productos con los que se viole un derecho de los protegidos por la ley; ordenar et
aseguramiento de bienes; ordenar al presunio infractor o a terceros la suspension
o el cese de los actos que constiluyan una violacion a las disposiciones de la Ley,
y ordenar se suspenda la prestacion del servicio. Ademas, es posible que se
ordene la clausura el establecimienlo cuando las medidas que se prevén en las
fracciones anleriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violaciéon a los

derechos protegidos por la ley.

Para determinar la practica de las medidas antes citadas, el IMPI requerira
al solicitante que acredite ser el tilular del derecho y cualquiera de los siguientes

supuestos:

la existencia de una viclacion a su derecho;

que la viclacion a su derecho sea inminente;

la existencia de la posibilidad de sufrir un dafio irreparabie, y
- la existencia de temor fundado de que las pruebas se destiuyan, oculten,

pierdan o alteren.

Ademas, que otlorgue fianza suficiente para responder de los danos y
perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya
solicitado la medida, y proporcione la informacion necesaria para la identificacion
de los bienes, servicios ¢ establecimienios con los cuales 0 en donde se comete

la violacion a los derechos de propiedad industrial,
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La persona conira la que se haya adoptado la medida podra exhibir
contrafianza para responder de los darios y perjuicios que se causen al solicitante
de la misma, a efecto de obtener su levantamiento. Et IMPI debera tomar en
consideracion la gravedad de la infraccidn y la naturaleza de la medida solicilada
para adoptar la practica de ésta y determinar el importe de la fianza y la
contrafianza, La persona en contra de quien se haya ordenado alguna de las
medidas previstas en la ley, tendrd un plazo de diez dias para presentar ante el

IMPI las observaciones que tuviere respeclo de dicha medida.

La LPI prevé un recurso de reconsideracion procedenie contra la resoluciéon
que niegue una patente, registro de medelo de utilidad y disefio industrial, el cual
se presentara por escrito ante el propio IMPI en un plazo de treinta dias, contado
a partir de la fecha de notificacidn de la resolucién respectiva. Al recurso se
acompafara la documentacion que acredite su procedencia. Analizados los
argumentos que se exponen en el recurso y ios documentos aportados, el IMPI
emitira la resolucién que corresponda, ia cual deberd comunicarse por escrito al
recurrente. Si la resolucion que emita el IMPI niega la procedencia del recurso se
comunicara por escrito al recurrente y se publicard en la Gaceta. Cuando la
resolucion sea favorable al recurrente se procedera a requerir al solicitante para

que satisfaga los requisitos de publicacion.

Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y demas
disposiciones derivadas de ella, el IMPI realizara la inspeccion y vigilancia,

conforme a los procedimientos de requerimiento de informes y datos, y visitas de

inspeccion.

Toda persona tendra ohligacion de proporcionar a el IMPI, dentro del plazo

de quince dias, los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionados

38



con el cumplimiento de Io dispuesto en la Ley y demas disposiciones derivadas de

ella.

Las visitas de inspeccion se practicaran en dias y horas habiles y
unicamente por personal autorizado por el IMPI, previa identificacion y exhibicion
del oficio de comision respectivo. El IMPI podra autorizar se practiquen también
en dias y horas inhabiles a fin de evitar la comision de infracciones, caso en el
cual en el oficio de comision se expresara tal autorizacion. Los propietarios o
encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan,
vendan o se ofrezcan en venta los productos o se presten servicios, tendran la
obligacion de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de

inspeccion, siempre que se cumplan los supuestos mencionados anteriormente.

Se entiende por visitas de inspeccion las que se practiquen en los lugares
en que se fabriqguen, almacenen, transporten, expendan © comercialicen
productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos,
las condiciones de preslacion de los servicios y los documentos relacionados con

la actividad de que se trate.

De toda visita de inspeccién se levantarad acta circunstanciada en presencia
de dos testigos propuestos por fa persona con fa que se hubiese entendido la
diligencia o por el inspector que la practico, si aquella se hubiese negadc a
proponerlos, en la que se haran constar los pormencres de Ia diligencia. Si
durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisién de cualquiera de
los actos o hechos constitutivos de infraccién o de delito, el inspector asegurara,
en forma cautefar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan
dichas infracciones o delitos. Se deberd levantar un inventario de los bienes

asegurados, lo cual se hara constar en el acta de inspeccion y se designarad como
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depositario at encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren,

si éste es fijo; si no lo fuere, se concentraran los productos en et IMPL.

Ademas, si se trala de hechos posiblemente constitutivos de detitos, el IMPI

lo hara constar en la resolucion que emita al efecto.

El aseguramienio a que se refiere el articulo 211 de la ley podra recaer en
general en cualquier otro medio empleado en la realizacién de los actos o hechos
considerados en la ley como infracciones ¢ delitos o mercancias, productos y
cualesquiera olros bienes en los que se materialice la infraccion a los derechos
protegidos por la ley. En el caso de que ia resolucion definitiva sobre el fondo de
la controversia, declare que se ha cometido una infraccion administrativa, el IMP!}

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

2. Clasificacion.

Dentro de la propiedad industrial se encuentran las instancias previstas
para la prevencion y represion de la competencia desleal, asi como la pérdida
contenciosa de un derecho adquirido. Dentro de! primer supuesto se encuentran
los procedimientos de declaracién administrativa de infraccion y de delito.
Comprenden el segundo grupec las solicitudes de declaracion administrativa de

caducidad, nulidad y cancelacion.

3. Sintesis de cada uno de ellos.

CADUCIDAD

Una marca registrada otorga a su titular el derechc a su uso en forma
exclusiva, sin embargo, también es obligacion de la autoridad administrativa evitar
que el abuso de esa exclusividad conslituya un obstaculo para el desarrollo de

actividades industriales o comerciales.
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Es decir, si bien es cierto que el derecho al uso de una marca es
potestativo de su litular, y que la exisliencia de un registro marcario supone un
impedimento para el registro de otras marcas similares en grado de confusion,
también lo es que resulta injusto que una persona que desee hacer uso de un
signo distintive se vea impedido para tal efecto por la existencia de un registro
ocioso que no es usado por su titular, razén intrinseca de la existencia de !a figura
de la caducidad de los registros marcarios por falia de uso, la cual se incorpora en

los articulos 130 y 152 fraccion |l de la LPI que disponen lo siguiente:

ARTICULO 130.- St una marca no es usada durante tres anos
consecutivos en los productos © servicios para los que fue registrada,
procederd la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario
que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres
anos consecutivos inmediatos anteriores a la presentacion de la
solicitud de declaracién administrativa de caducidad, o que existan
circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular
de la marca que constituyan un obstaculo para el uso de la misma,
tales como reslricciones a la importacidn u  otros requisitos
gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a les que se
aplique la marca.

ARTICULO 152.-  El registro caducara en los siguientes ¢asos;
L-...

.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afos
consecutivos inmediatos anteriores a la soliclud de declaracion
administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio
del IMPI.

Otro de los supuestos juridicos que justifica la existencia de esta figura es
la falta de renovacion de un registro marcario. La ley ha establecido que la vida
juridica de las marcas sea limitada en el tiempo a fin de no crear un obstaculo
perpetuo como el que se menciond en parrafos precedentes. Sin embargo, por
una cuestién de juslicia. también se establece la posibilidad de que los registros
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marcarios sean renovables, a fin de que quien efectivamente haga uso de su

registro, pueda seguir gozando de los privifegios que del mismo deriven.

Evidentemente, es el titular de la marca quien tiene interés de conservarla
vigente, por fo que es en éste en quien recae la obligacion de renovar la marca,

en caso contrario, ésta caduca como lo dispone el arliculo 151 fraccion | que se

transcribe a continuacion:

ARTICULO 152.-  Elregistro caducara en los siguientes casos:

l.- Cuando no se renueve en los términos de la Ley, y

.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres anos
consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion
administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio
del IMPI.

Es preciso sefialar que por disposicion expresa, la caducidad a ia que se
refiere esta fraccion no requerird de declaracién administrativa por parte de el
IMPI.

Por otra parte, la LPI establece que una marca debera usarse en territorio
nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su caracter
distintivo. La razon de esta disposicion es evitar que un solo registro marcario
invada diversos circulos comerciales afectando derechos adquiridos por terceros,

y a su vez, fomentar el buen uso de las marcas,
Existen doctrinalmente dos principios en materia de propiedad industrial, el

de territorialidad y el de especialidad de una marca, éste ultimo del cual nos

ocuparemos a continuacion.
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Una marca solo surle efectos para los productos o servicios en que fue
registrada, y si una marca es ulilizada en productos distintos para los que su

registro se otorgo, técnicamente no es la marca registrada lo que se esta usando.

Si un signo distintivo es alterado en forma tal que es un signo distinto al
registrado, lo que se usa es un signo similar en grado de confusidn, mas no la

misma marca registrada.

NULIDAD

El hecho de que una marca haya sido registrada, no significa en forma
alguna que su concesion haya sido correcta, es decir, la expedicion de un titulo no
convalida los vicios de los que haya adclecido un registro marcario en su proceso

de otorgamiento.

Lo anterior es la razén por la que existe el procedimiento de nulidad, a
efecto de que aquel que considere lesionados sus intereses y acredite su

pretension, solicite la cesacién de efectos de un registro indebidamente otorgado.

La ley de la Propiedad Industrial eslablece las siguientes causales de

nulidad:

ARTICULO 151.- El registro de una marca sera nulo cuando:

.- Se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de [a
Ley ¢ la que hubiese estado vigenle en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la accién de nulidad ne
podra fundarse en la impugnacion de la representacion legal del
solicitante del regisiro de la marca;

.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusidn, a
otra que haya sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad
a la fecha de presentacion de la solicitud de la marca registrada y se
aplique a los mismos o similares productos © servicios, siempre que,
quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber
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usado una marca ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero,
antes de la fecha de presentacion o, en su caso, de fa fecha de primer
uso declarado por el que la registro;

lt.- El registro se hubiera otorgado con hase en dalos falsos
contenidos en su solicitud;

V.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de
apreciacion, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por
tratarse de una marca gque sea igual o semejante en grado de
confusion y que se aplique a servicios o productos iguales o similares y
V.- El agente, el representante. el usuario o el disiribuidor del
litular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el
registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusién, sin
el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este
caso el registro se reputara como obtenido de maia fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo podran
ejercitarse dentro de un plazo de cinco afos, contado partir de la fecha
en que surta sus efectos la publicacion del registro en la Gaceta,
excepto las relalivas a las fracciones | y V que podran ejercitarse en
cualquier tiempo y a la fraccion Il que podra ejercitarse dentro del plazo
de tres anos.

En nuestra opinion, Ia existencia de plazos para el ejercicio de una accidn
de nulidad otorga certeza juridica al titular del registro, pues con ello se impide el
ejercicio de acciones improcedentes, es decir, existe un érgano informativo por el
cual se hace del conocimiento de terceros el otorgamiento de un registro marcario,
precisamente a efecto de que éstos puedan oponer sus derechos, y se establece
una presuncion legal que a partir de la puesta en circulacion de dicho medio,

cualguiera tiene conocimiento de la existencia de un registro marcario.

Sin embargo, considero gue lo plazes para el ejercicio de acciones deben
ser estudiados en forma mas detallada. caso concreto de ia fraccion [V, toda vez
que el error por el que indebidamente se hubiera otorgado un registro no debe

convalidarse por el simple transcurso del tiempo.,
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CANCELACION
Ante este supueslo juridico debemos primero identificar que la cancelacion
de un registro marcario opera de dos formas, voluntaria o contenciosa como se

desprende del articulo conducente de la Ley de ta Propiedad Industrial.

ARTICULO 153.- Procedera la cancelacidon del registro de una
marca, si su litular ha provocado o toferado que se transforme en una
denominacion genérica que corresponda a uno o varios de los
productos o servicios para los cuales se registro, de tal modo que, en
los medios comerciales y en el uso generalizado por el publico, 1a
marca haya perdido su caracter distintivo, como medio de distinguir el
producto o servicic a que se aplique.
La cancelacién voluntaria es un supuesto que para efectos de este trabajo
no nos interesa, por lo que nos ocuparemos del procedimiento administrativo de

cancelacién, el cual tiene como origen el siguiente:

La finalidad principal de una marca es la de distincion, sin embargo, st una
marca pierde su caracter distintivo, de modo tal que su uso se convierta en
comun, es inaceptable pensar que su titular pretendiera ejercer derechos de
exclusividad y sus consecuencias, en relacion con un signo usado, adoplado e

incorporado al uso de la comunidad.

Por tanto, la ley prevé esta figura a fin de salvaguardar los intereses de los
vinculos comerciales o industriales relacionados, asi como los del publico

consumidor.

INFRACCIONES
A los competidores esta permitido disputarse la clientela, pero a condicion
de hacerlo con procedimientos honestos. Por tanto, existen acciones destinadas

a reprimir y sancionar ia competencia desleal. cuyo objeto es salvaguardar los
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intereses de cada productor o comerciante contra el empleo de medios desleales

por parte de sus competidores.

Hay reglas que el derecho positivo tiene establecidas de modo expreso
para el reconocimienio, adquisicion, conservacion y extincién de la propiedad
industrial, las cuales obedecen, primordialmente a un empefio de brindar al
publico consumidor medios que le permitan conocer, escoger, seleccionar y

adquirir los satisfactores de sus necesidades.

Pero cuando a falta de disposiciones concretas que los prevean y
sancionen, se cometen actos que de algin modo afectan fraudulentamente al
publico o a los intereses de los industriales y comerciantes en asuntos vinculados
con la propiedad industrial, entonces podra acudirse a las reglas generales de la

competencia desleal.

El articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial establece 25 supuestos

constitutivos de infraccion:

+ Realizar aclos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,
comercio y servicios que impliguen competencia desleal y que se relacionen
con la materia que la Ley regula.

» Hacer aparecer como productos patentados aqueéllos que no lo estén. Si la
patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrira en la infraccion despues
de un ano de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya
quedado firme la dectaracién de nulidad.

« Poner a la venta o en ciculacion productos u ofrecer servicios, indicando que
estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de

marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrird en
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infraccion después de un afo de la fecha de caducidad o en su caso, de Ia
fecha en que haya quedado firme la dectaracién correspondiente.

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

Usar, sin consentimiento de su tilular, una marca registrada o semejante en
grado de confusion como elemento de un nombre comercial o de una
denominaciébn o razon social, o viceversa, siempre que dichos nombres,
denominaciones ¢ razones sociales estén relacionados con establecimientos
que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

Usar, dentro de la zona geografica de la clientela efectiva o en cualquier parte
de la Republica, en el caso previsto por el articulo 105 de la Ley, un nombre
comercial idéntico o semejante en grado de confusién, con otro que ya esté
siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial,
comeicial o de servicios del misme o similar giro.

Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas a
que se refiere el articulo 4° y las fracciones VH, VI, X, XII, Xill, XIV y XV del
articulo 90 de 1a Ley.

Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion
como nombre comercial, denominacian o razon social 0 como partes de estos,
de una persona fisica o moral cuya actividad sea la produccidon, importacion o
comercializacion de bienes o servicios iguales ¢ similares a los que se aplica la
marca registrada, sin el consentimiento, manifestando por escrito, del titular del
registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.

Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que
causen o induzcan al publico a confusion, error o engano, por hacer creer o
suponer infundadamente la existencia de una relacién o asociacién entre un
establecimiento y el de un tercero; que se fabriquen productos bajo

especificaciones. licencias o aulorizacion de un tercero; gue se prestan
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servicios o se venden productos bajo autorizacion, licencias o especificacicnes
de un tercero; que et producto de que se trate proviene de un {erritono. region o
localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al publico
a error en cuanto al ongen geografico del producto.

Intentar o lograr el propésito de desprestigiar los productos. los servicios, la
actividad industrial o comercial o el establecimiento de ofro  No eslara
comprendida en esta disposicion, la comparacion de producios o servicios gque
ampare la marca con el propésito de informar al publico, siempre que dicha
comparacion no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley
Federa! de Proteccion al Consumidor.

Fabricar o elaborar preductos amparados por una patente o por un registro de
maodelo de utilidad o disefio industrial, sin consentimiento de su litular o sin la
licencia respectiva.

Ofrecer en venta o poner en circulacién productos amparados por una patente
o por un registro de modelo de utilidad o disefo industrial, a sabiendas de que
fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o
registro o sin la licencia respectiva.

Utitizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de ia patente o sin la
ticencia respectiva,

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

Reproducir ¢ imitar disefios industriales protegidos por un registro, sin el
consentimiento de su tHular o sin la licencia respectiva.

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.
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« Usar un nombre comercial o unc semejante en grado de confusion, sin el
consentimiento de su titular o sin {a ficencia respecliva, para amparar un
establecimiento industrial, comercial o de servicios dei mismo o similar giro.

s Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su tituiar o sin la licencia
respectiva, en produclos o servicios iguales ¢ similares a los que la marca se
aplique.

« Ofrecer en venta o poner en circulacion productos iguales o similares a los que
se aplica una marca regisirada. a sabiendas de que se uso ésta en los mismos
sin consentimiento de su litular.

« Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una
marca registrada que hayan sido alterados.

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

« Usar sin auterizacion ¢ licencia correspondiente una denominacion de origen.

» Reproducir un esquema de Wrazado protegido, sin la autorizacion del titular del
registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por si sola,
por incorporacion en un circuito integrado o en otra forma.

+ Importar, vender o distribuir en contravencidn a lo previsto en la Ley, sin la
autorizacion del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciaies:
un esquema de trazado prolegido. un circuito integrado en el que esté
incorporado un esquema protegido, o un bien que incoipore un circuito
integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido
ilicitamente, y

» Las demas violaciones a las disposiciones de la ley que no constituyan delitos”.

Las infracciones administrativas a la ley o demas disposiciones derivadas
de ella, pueden ser sancionadas con multa hasta por el importe de veinte mil dias

de salario minimo general vigenie en el Distrito Federal,; multa adicional hasta por
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el importe de quinientos dias de salario minimo general vigente en el Distrito
Federal, por cada dia que persista la infraccion; clausura temporal hasta por

noventa dias; clausura definitiva; arresto administrative hasta por 36 horas.

La investigacion de las infracciones administrativas se realizara por el IMPI

de oficio o a peticion de parte interesada.

Una vez concluido el plazo concedido para que el presunto infractor
manifieste lo que a su derecho convenga, el IMPl con base en el acta de
inspeccién levantada, y en caso de no haberse requerido por la naturaleza de la
infraccion, con los elementos que obren en el expediente, y tomando en cuenta
las manifestaciones vy pruebas de! interesado, dictara la resolucion que

corresponda.

En los casos de reincidencia se duplicaran las multas impuestas

anteriormente.

Las clausuras podran imponerse en la resolucion que resueiva la infraccion
ademas de la multa o sin que ésta se haya impuesto. Sera procedente la
clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente
por dos veces y dentro del lapso de dos anos, si dentro del mismo se reincide en

la infraccion, independientemente de que hubiere variado su domicilio.

Para la determinacion de las sanciones deberd tomarse en cuenta el
caracter intencional de la accién u omision constitutiva de la infraccion: las
condiciones econdomicas del infractor, y la gravedad que la infraccion impligue en
relacién con el comercio de productos o la prestacion de servicios, asi como el

perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

50



Las sancicnes establecidas en la Ley y demas disposiciones derivadas de
ella, se impondran ademas de la indemnizacion que corresponda por dafios vy

perjuicios a los afectados, en los términos de la legislacion comuan.

Sin perjuicio de lo anterior, la reparacidn del dafo material o la
indemnizacién de daiios y perjuicios por la violacion de los derechos que confiere
fa ley, en ningin caso serd inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al
publico de cada producto o la prestacion de servicios que impliquen una violacion

de alguno ¢ algunos de los derechos de propiedad industrial requiados en la ley.

Si del analisis del expediente formado con motivo de la investigacion por
infraccion administrativa el IMPI advierte la realizacion de hechos que pudieren
constituir alguno de tos delitos previstos en la ley, asi lo hara constar en la

resolucion que emita.

DELITOS
Muchas de las conductas consideradas como infraccién estaban tipificadas

como delitos conforme a la anterior Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad

Industrial.

Sin embargo, actualmente solo estan comprendidas cinco conductas como
delitos, atendiendo a su gravedad, y a que la las conductas que ahora constituyen
infracciones, son de mas facil represion por la via administrativa que por la

judicial.

De conformidad con la Ley de la propiedad industrial son delitos:

« Reincidir en las conduclas previstas como infraccion.  Se entiende por

reincidencia, para los efectos de la ley y demas disposiciones derivadas de ella.
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cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, comelidas
dentro de los dos anos siguientes a la fecha en que se emitio la resolucion
relativa a la infraccion.

+ Falsificar marcas en torma dolosa y a escala comercial.

» Revelar a un terceio un secreto industrial, que se conozca con motivo de su
trabajo, puesto, cargo. desempeno de su profesion, relacion de negocies o en
virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la
persona que gquarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su
confidencialidad, con el propdsito de obtener un beneficio econdmico para si o
para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el
secreto.

= Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de [a
persona que lo guarde ¢ de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un
tercero, con el proposito de obtener un beneficio econdmico para si o para el
tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto
indusirial o a su usuario autorizado, y

« tsar la informacion contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud
de su trabajo, cargo. puesto, ejercicio de su profesion o relacidn de negocios,
sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya
sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para elfo con e
consentimiento de Ia persona que guarde el secreto industrial o su usuario
autorizado, con el propésito de obtener un beneficio economico o con el fin de
causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario

autorizado.

Los delitos se persiguen por querella de parte ofendida.
Se impondran de dos a seis afios de prision y multa por el importe de cien a
diez mil dias de salario minino general diario vigente en el Distrito Federal, a

quien cometa los delitos que se senalaron anteriormente.
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Para el ejercicio de la accion penal, se requerira que el IMPIl emita un
dictamen técnico en el que no se prejuzgara sobre las acciones civiles o penales
que procedan.

Independientemente del ejercicio de la accién penal, el perjudicado por
cualquiera de los delitos a que la Ley se refiere podra demandar del o de los
autores de los mismos, la reparacion y el pago de los dafios y perjuicios sufridos
con motivo de dichos delitos.

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 aplicacién
de la Ley.

Cuando dichas controversias afecten sélo intereses particulares, podran
conocer de ellas a eleccion del acter, los tribunales del crden comuin, sin perjuicio
de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.

En los procedimientos judiciales mencionados anteriormente, la autoridad
judicial podra adoptar las medidas previstas en la ley y en los tratados

internacionales de los que México sea parte.

Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violacion
de un derecho de propiedad industrial asi como para la adopcion de medidas,
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 y leyendas por virlud de las cuales se haya hecho del conocimiento
publico que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de

propiedad industrial,

Este requisito no sera exigible en los casos de infracciones administrativas

que no impliquen una violacion a un derecho de propiedad industrial.

53



4, Consideraciones acerca de procedimientos
que pudiesen ser incorporados.
Oposicion.

En el sistema juridico anglosajon, particuiarmente en los Estados Unidos de
Ameérica, existe un procedimiento administrativo denominade de oposicion, por
virtud del cual, si una solicitud no tiene objeciones o si el solicitante desvirtua las
que pudieren existir, la USPTO (United and States Patent and Trademark Office)
aprueba la publicacién de dicha marca en la Gaceta Oficial, una publicacion de la

USPTO.

La USPTO envia una Notificacion de Publicacion al sclicitante indicando la
fecha de publicacion. En caso de que existan dos o mas solicitudes para marcas

similares, la USPTO publicara primero la solicitud con fecha legal anterior.

Cualquier tercero que considere ser perjudicado por el registro de la marca,
cuenta con un plazo de treinta dias a parir de la fecha de publicacién para

presentar una oposicion al registro.

Una oposicion es similar a un procedimiento formal ante las Cortes
Federales, pero es substanciada ante el Tribunal de Apelaciones de Marcas. Si
ne es presentada ninguna oposicion, la solicitud entra a la siguiente etapa del
proceso de registro, la expedicién del certificado de registro o Notificacion de

asignacion.

Impugnacion de negativa de signos distintivos.
La LP! establece en su articulo 200 la procedencia de un recurso
adminisirativo de reconsideracion contra la resolucion que niegue una patente,

registro de modelo de utilidad y diseno industrial.
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El procedimiento es sencillo, el recurso se presenta por escrito ante el IMP!
en un plazo de treinta dias, contado a partir de la fecha de notificacién de la

resolucion respectiva.

Analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documenios
aportados, el Instituto emite la resolucién gque corresponda, la cual debera

comunicarse por escrito al recurrente.

Si la resolucién que emita el Instituto niega la procedencia del recursc se
comunicara por escrito al recurrente y se publicard en la Gacela. Cuando la
resolucidon sea favorable al recurrente se continuara con el tramite de

otorgamiento de patente.

Sin embargo, no existe un procedimiento analogo para el caso de los
signos distintivos, cuya incorporacién a la Ley de la Propiedad Industrial
garantizaria que la resolucion definitiva sobre concesion o negativa fuera
analizada en dos instancias por la auloridad especializada, dejando las cuestiones
de legalidad solo a una instancia judicial, y no como sucede actualmente en que
resulta necesario para impugnar [a negativa, interponer Juicio de Amparo indirecto

y €n su caso la revision ante Tribunales Colegtados.

Procedimiento de declaracién de registro o uso obligatorio de marcas y
Procedimiento administrativo para prohibir o regular el uso de marcas.

Como se ha tralado anteriormente, la propiedad industrial es una rama
juridica que tiende a proteger a los tilulares de ciertos derechos, garantizandoles
medios para el goce de los mismos en forma exclusiva, asi como para la represion
de la competencia desleal y en general de cualquier acto ilicito que lesione tales

derechos.
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Pero también los efectos de la propiedad industrial se proyectan en forma
mas amplia a fin de proleger los derechos de los organismos representativos de la
industria 0 el comercio determinados, cuando el uso de una marca lesione sus
intereses, Para tal efecto. el Articulo 129 de la Ley de la Propiedad industrial
establece dos medidas, declarar el registro y uso obligatorio de marcas en
cualquier producto o servicio, o bien prohibir o regular el usc de marcas,

registradas o no, de oficio 0 a peticion de pare.

El citado articulo faculta al IMPY |a adopcion de dichas medidas bien de
oficio 0 a peticion de los organismos representativos, en caso de que el uso de la

marca:

+ Sea un elemento asociado a practicas monopolicas, oligopélicas o de
competencia desieal, que causen distorsiones graves en la produccion,

distribucién o comercializacion de determinados productos o servicios;

« impida la distribucién, produccidén o comercializacion eficaces de bienes y

servicios, o hien

« impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras
dure ésta, la produccion, prestacion o distribucion de bienes o servicios basicos

para la poblacion.

La adopcion de cualquiera de las dos medidas esta prevista en el sistema
vigente de propiedad industriai, sin embargo, no se encuentra precisada la forma
en la que ha de ser substanciado y resuelto, por lo que también debe ser sujeto
de una mayor regulacion y en su caso, de las atribuciones del Tribunal de la

Propiedad Intelectual.
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5. Autoridad ante ia que se substancian.

Naturaleza juridica, funcicnes y estructura.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en
materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, con facultades para sustanciar los
procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacion de los derechos de propiedad
industrial, formular las rescluciones y emitir las declaraciones administrativas
correspondientes, contorme lo dispone ta ley y su reglamento y, en general,

resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicacion de la misma.

Asimismo tiene facultades para realizar las investigaciones de presuntas
infracciones administrativas; crdenar y practicar visitas de inspeccion; requerir
informacion y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o
hacer cesar la violacién a los derechos de propiedad industrial: oir en su defensa
a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas
correspondientes en materia de propiedad industrial; designar perilos cuande se
le solicite conforme a la ley; emitir los dictAmenes técnicos que le sean requeridos
por los particulares o por el Ministerio Publico Federal; efectuar las diligencias y
recabar las pruebas que sean necesarias para la emision de dichos dictamenes;
actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a
disposicion de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado:
substanciar y resolver los recursos administrativos previstos en la ley, que se
interpongan conlira las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicacién
de la misma, de su reglamento y demas disposiciones en la materia; fungir como
arbitro en la resolucion de controversias refacionadas con el pago de los danos y
perjuicios derivados de la violacidn a los derechos de propiedad industrial que
tutela la ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de
conformidad con las disposiciones contenidas en el Titulo Cuarto del Libro Quinto

del Cadigo de Comercio;
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Los drganos de administracion del IMPI son la Junta de Gobierno y un
Director General, quienes tendran las facultades previstas en la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales y en el ordenamiento legal de su creacidn, sin perjuicio

de lo previsto en Jos articulos 6 y 7 BIS 2, de la ley.

La Junta de Gobierno se integrara por diez representantes:

» El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside;

* un representante designado por la Secretaria de Comercic y Fomento
Industrial;

» dos representantes designados por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, y

= sendos representantes de las Secretarias de Relaciones Extericres, Agricultura
y Recursos Hidraulicos, Educacién Publica y Salud; asi como del Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnologia y del Centro Nacional de Metrologia.

Por cada representante propietario, sera designado un suplente, quien
asistira a las sesiones de la junta de gobierno en ausencia del primero, con todas

las facultades y derechos que a éste correspondan.

E! Director General. o su equivalente, es el representante legal del IMPI y
es designado a indicacion del Ejecutive Federal, a través del Secretario de

Comercio y Fomento Industrial por la Junta de Gobierno.

Corresponde al Director General del IMPI ef ejercicio de las facuitades a
que se refiere el articulo G de la ley, quien, sin perjuicio de su ejercicio directo,
unicamente podra delegarlas en los términos que se establezcan en los acuerdos
respectivos, que deberan ser aprobades por la Junta de gobierno y publicados en

el Diario Oficial.
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De conformidad con el Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial®®. su estructura es la siguiente:

Junta de Gobierno.
Direccion General.
Subdirecciones adscritas a la Direccion Generatl:
Adminisiracion y Finanzas.
Departamentos de:
Recursos Humanos y Materiales
Finanzas y Presupuesto
Refaciones y Cooperacion Nacional e Internacionai.
Departamentos de:
Cooperacidén Nacional e Internacional
Asuntos legales Nacional e Internacional
Contraloria interna.
Direcciones de:
Patentes.
Subdirecciones de:

Procesamiento de solicitudes, conservacién de derechos y control de

documentos

Examen de fondo de patentes
Departamentos de:
Recepcion y control de documentos
Examen de fondo de area quimica
Examen de forma
Examen de fondo area eléctrica
Titulacien y conservacion de derechos
Archivo de patentes
Solicitudes PCT

Marcas.
Subdirecciones de:
Integracion de documentos, apoyo técnico y control

Examen y registro de marcas, signos distintivos y conservacion de

derechos
Depantamentos de:
Recepcion y control de documentos
Examen
Archivo de marcas
Conservacion de derechos

% piario Oficial de la Federacian, de diciembre 5, 1994
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Proteccidn a la propiedad indusirial.
Subdirecciones de:
Procesos de propiedad industrial
Prevencion de la Competencia desleal
Juicios de amparo
Departamentos ge:
Resoluciones de Nulidad
Infracciones y Delitos
Cancelaciones, Caducidades y Asuntos Especiales
Inspeccion y procedimiento administrativo
Técnica.
Subdirecciones de:
Informatica
Servicios de Informacion Tecnoldgica
Departamentos de:
Diseno y Desarrolio de Sistemas
Busquedas. fondo documental y microfiim
Mantenimiento y Qperacion
Promocion de la Propiedad Industrial
Soporte de investigacion
Ediciones y Publicactones
Asuntos juridicos.
Subdirecciones de:
Legislacion y consulta
Representacion legal de IMPI

Para los efectos de este trabajo lo que nos interesa son las atribuciones de

la Direccidn de Proteccion a la Propiedad Industrial gue son las siguientes:

Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacion de los
derechos de propiedad industrial, conforme a lo dispuesto por la fey: formular las
resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes y, en
general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicacion de la
misma o cualquier otro acto administrativo tendiente a privar de eficacia juridica a
las autorizaciones, registros, convenios, contratos ¢ cualquier otro que implique

contravencion a tales disposiciones.
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Realizar fas investigaciones de infracciones administrativas y empiazar a
los presuntos infractores, substanciar los procedimientos respectivos, formular las
resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes conforme
a lo dispuesto en la ley e imponer las sanciones administrativas correspondientes

en materia de propiedad industrial,

Ordenar y practicar visitas de inspeccion, requerir informacion y datos:
decretar medidas de aseguramiento y solicitar fianza a los solicitantes de dicha
medida, asi como realizar cualquier diligencia con el propoésito de aplicar las

disposiciones legales en la materia.

Realizar fas invesligaciones de hechos presuntamente constitutivos de
delito a peticion de parte; efectuar [as actuaciones y recabar las pruebas que sean
necesarias para dichas investigaciones, emitir fos dictamenes técnicos
correspondientes; hacer del conocimiento del Ministerio Publico Federal los
hechos que presumiblemente configuren los delitos previstos en la ley, asi como

poner a su disposicion los bienes que se hubieren asegurado.

Emitir los dictamenes técnicos que le sean solicitados por el Ministeric
Publico Federal y dar contestacion a los requerimientos de informes y datos
solicitados por esa representacion social, auxiliandola por medio de la verificacion

de diligencias y recabacion de pruebas necesarias para su expedicion.

Tramitar y otorgar constancias de inscripcion en el Registro General de
Poderes, asi como requerir lo necesario para su otorgamiento, y, en su caso,
anular la inscripcién correspondiente si como resultado de alguna excepcidn de
falta de personalidad opuesta en algun procedimiento judicial, se llegara a
determinar que la inscripcion correspondiente no fue otorgada conforme a las

disposiciones que para su otorgamiento establece la ley.
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Substanciar los procedimientos de declaracion administrativa v, en su caso,
girar oficios de requisitos, desechamientos, abandonos, prérrogas, desistimientos,
etc. asi como emitir las resoluciones administrativas a que se refiere la Ley en
relacion con el Codigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacton supletoria.

Realizar las investigaciones que resulten pertinentes para allegarse de
todos aquellos medios de prueba que sean necesarios para conocer la verdad en
los procedimientos administrativos que se formulen conforme a la ley.

Actuar como autoridad mediadora o en calidad de &arbitto en los
procedimientos administrativos que se ventilen en el Instituto, cuando las partes
se encuentren de acuerdo en someterse a dichos procedimientos.

Substanciar y resolver, en su caso, los recursos administrativos que se
interpongan contra las rescluciones que emita, relativas a los actos de aplicacion
de la Ley de la Propiedad Industrial, de su Reglamente y demas disposiciones de
la materia.

Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos del
propio Instituto, cuando deban de ser exhibidas ante las autoridades judiciales,
administrativas o laborales.

Tramitar y resolver todos aquellos procedimientos o requerimientos que se
hayan presentado a la hoy extinta Direccion General de Desarrolle Tecnoldgico de
la Secretaria de Comercio y que sean competencia del Instituto, y

Formular los informes previo y justificado e interponer los recursos que
procedan en los juicios de amparo en los que el instituto sea sefialado como

autoridad responsable.
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CAPITULO TERCERO
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN
MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR,

1. Derechos de Autor.

Ciertamente, no se considera licito que lerceros actlen por lucro, mala fe,
negligencia, ignorancia © inconsciencia, atentando contra la creacion
genuinamente concebida por el autor, y de ahi que éste resulte legitimado para
tutelar la integridad de su obra contra maniobras abusivas que desacrediten su

personalidad como creador.

Por lo tanto, por la naturaleza misma de los Derechos de Autor, es que
exista la necesidad de que se prevean en términos generales dos tipos de
procedimientos que permitan la salvaguarda de tales derechos; uno cuyo fin sea
el cese de la actividad ilicita del infractor de un derecho reconocido por la Ley. y
otro para exigir la indemnizacion de los dafos patrimoniales, materiales y morales

causados por dicha conducta ilicita.

El primer grupo de procedimientos a su vez relne distintos, de diferentes
naturalezas y con fines distintos, cuyo estudio se abordard a continuacién y
regularmente conocen de ellos las autoridades administrativas. Los segundos, es
decir, los que tengan por objeto la determinacién e imposicion de la reparacion del

dafio causado, sera conocida por los juzgados de lo civil.

2. Clasificacion.
La Ley Federal det Derecho de Autor (LFDA), dispone siete procedimientos,
los cuales se mencionan a continuacion:
1. Del Procedimiento ante Autoridades Judiciales
2. Del Procedimiento de Avenencia

3. Del Arbitraje
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4. De los Procedimientos Administrativos
5. De las infracciones en Materia de Derechos de Autor
6. De las Infracciones en Materia de Comercio

7. De la Impugnacion Administrativa

3. Sintesis de cada uno de ellos.
Del Procedimiento ante Autcridades Judiciales

Las acciones civiles que se ejerciten en materia de derechos de autor y
derechos conexos se fundaran, tramitaran y resolveran conforme a lo establecido
en fa LFDA, siendo supletorio el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, ante

Tribunales Federales.

En todo juicic en que se impugne una constancia, anotacion o inscripeién
en el registro, sera parte el INDA y sdlo podran conocer de él los Tribunales

Federales.

Corresponde conocer a los Tribunales de la Federacion de los delitos
relacionados con el derecho de autor previstos en el Titulo Vigésimo Sexto del
Codigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comun y para toda la

Republica en Materia de Fuero Federal,

Las autoridades judiciales daran a conocer al INDA ia iniciacion de

cualquier juicio en materia de derechos de autor,

Asimismo, se enviara al INDA unha copia autorizada de todas las
resoluciones firmes que en cualquier forma modifiquen, graven, extingan o
confirmen los derechos de autor sobre una obra u obras determinadas. En vista
de estos documentos se hardn en el registro las anotaciones provisionales o©

definitivas que corresponden.
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Del Procedimiento de Avenencia
Las personas gue consideren que son afectados en alguno de los derechos
protegidos por la LFDA, podran optar entre hacer valer las acciones judiciales que

les correspondan o sujetarse al procedimiento de avenencia.

E! procedimiento administrativo de avenencia es el que se substancia ante
el INDA, a peticidon de alguna de fas partes para dirimir de manera conciliatoria un

conflicto surgido con motivo de la interpretacion o aplicacién de la LFDA,

Ef procedimiento de avenencia lo llevara a cabo el INDA cenforme a lo

siguiente:

= Se iniciard con la queja, que por escritc presente ante el INDA quien se
considere afectado en sus derechos de autor, derechos conexos y/o otros
derechos tutelados por la LFDA;

« Con Ia queja y sus anexos se dara vista a la parle en contra de la que se
interpone, para que la conteste dentro de los diez dias siguientes a la
notificacién;

e Se citard a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que de no
asistir, se les impondra una multa de cien veces el salario minimo general diario
vigente en el Distrito Federal. Dicha junta se llevara a cabo dentro de los veinte
dias siguientes a la presentacion de ia queja;

« En la junta respectiva el INDA tratara de avenir a las partes para que lleguen a
un arreglo. De aceptarlo ambas partes, la junta de avenencia puede diferirse
{as veces gque sean necesarias a fin de lograr la conciliacion. E! convenio
firmado por las partes y el INDA tendra el caracler de cosa juzgada vy titulo

ejeculivo;
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» Durante la junta de avenencia, el INDA no podra hacer determinacién alguna
scbre el fondo del asunto, pero si podra participar activamente en la
conciliacion,;

» En caso de no lograrse la avenencia, el INDA exhortara a las partes para que
se acojan al arb-ilraje establecido en la LFDA,

* Las actuaciones dentro de este procedimiento tendran el caracter de
confidenciales y, por lo tanto, las constancias de las mismas solo seran
enteradas a las partes del conflicto o a las autoridades competentes que las

soliciten.

Del Arbitraje

En el caso de que surja alguna controversia sobre los derechos protegidos
por la LFDA, las partes podran someterse a un procedimiento de arbitraje, el cual
estara regulado conforme a lo establecido en el Capitule conducente, sus
disposiciones reglamentarias y, de manera supletoria, fas del Coddigo de
Comercio. Las partes podran acordar someterse a un procedimiento arbitral por

medio de:

¢ Clausula Compromisoria: El acuerdo de arbitraje incluido en un contrato
celebrado con obras protegidas por la LFDA o en un acuerdo independiente
referido a todas o ciertas controversias que puedan surgir en el future entre
ellos, y

« Compromiso Arbitral: Ei acuerdo de someterse al procedimiento arbitral

cuando todas o cierlas controversias ya hayan surgido entre las partes.

Tanto la clausula compromisoria ¢omo el compromisc arbitral deben

constar invariablemente por escrito.
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El INDA publica en el mes de enero de cada afio una lista de las personas

autorizadas para fungir como arbitros.
El grupo arbitral se formara de la siguiente manera:

« Cada una de las partes elegira a un arbitro de la lista que preporcionen el
INDA;

= Cuando sean mas de dos partes la que concurran, se deberan poner de
acuerdo entre ellas para la designacién de los arbitros, en caso de que no haya
acuerdo, el IMPI designara a los dos arbitros, y

+ Entre los dos arbitros designados por las partes elegiran, de la propia lista al

presidente del grupo.

Para ser designado arbitro se necesita ser Licenciade en Derecho, gozar de
reconacido prestigio y honorabilidad, no haber prestado durante los cinco afos
anteriores sus servicios en alguna sociedad de gestion colectiva, no haber sido
abogado patrono de alguna de las parles, no haber sido sentenciado por delito
doloso grave, no ser pariente consanguineo o por afinidad de alguna de las partes
hasta el cuarto grado, o de los directivos en caso de tratarse de persona moral, y

no ser servidor publico.

El plazo maximo del arbitraje sera de 60 dias, que comenzara a
computarse a partir del dia siguiente a la fecha sefalada en el documento que

contenga la aceptacion de los arbitros. |

£l procedimiento arbitral podra concluir con el laudo que lo dé por

terminado o por acuerdo entre fas partes antes de dictarse este.
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Los laudos del grupo arbitral se dictaran por escrito, seran definitivos,
inapelables y obligatarios para las partes deberan estar fundados y motivados, y

tendran el caracter de cosa juzgada y titulo ejecutivo.

Dentro de los cinco dias siguientes a la notificacién del laudo, cualquiera de
las partes podra requerir del grupo arbitral, notificando por escrito al INDA v a la
otra parte, que aclare los puntos resolutivos del mismo, rectifique cualquier error
de célculo, tipografico o de cualquier otra naturaleza, siempre y cuando no se

modifique el sentido del mismo.

Los gastos que se originen con motivo del procedimiento arbitral seran a
cargo de las partes. E! pago de honorarios dei grupo arbitral seré cubierto

conforme al arancel que expida anualmente el INDA,

De los procedimientos administrativos

De las infracciones en materia de derechos de autor

Son infracciones en materia de derecho de autor:

= celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de
radiodifusion o licencialario un contrato que tenga por cbjeto la transmision de
derechos de autor en contravencion a o dispuesto por la LFDA;

= infringir el licenciatarico los términos de la licencia obligatoria que se hubiese
declarado conforme al articulo 146 de la LFDA;

« oslentarse como sociedad de gestion colectiva sin haber obtenido el registro
correspondiente ante el INDA,;

* no proporcionar, sin causa justificada, al INDA, siendo administrador de una
sociedad de gestion colectiva los informes y documentos a que se refieren los

articulos 204 fraccion IV y 207 de la presenta LFDA;

G8



no inserar en una obra publicada las menciones a que se refiere el articulo 17
de la LFDA;

omitir o insertar con falsedad en una edicion los datos a que se refiere el
articulo 53 de la LFDA,

omitir o insertar con falsedad las menciones a que se refiere el articulo 54 de la
LFDA;

no insertar en un fonograma las menciones a que se refiere el articulo 132 de la
LFDA;

publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar en Ilos
ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o
arreglista;

publicar una obra, estando autorizado para ello, con menoscabo de la
reputacion del autor como tal y, en su caso, del traductor, compilador, arreglista
o adaptador;

publicar antes que la Federacion, los Estados o los Municipios y sin
autorizacién las obras hechas en el servicio oficial;

emplear dolosamente en una obra un titulo que induzca a confusion con otra
publicada con anterioridad;

fijar, representar, publicar, efectuar alguna comunicacion o utilizar en cualquier
forma una obra literaria y artistica, protegida conforme al capitulo I}, del Titulo
Vi, de la LFDA, sin mencionar la comunidad o etnia, o en su caso le region de
la Republica Mexicana de la que es propia, y

las demas que se deriven de la interpretacion de la LFDA y sus reglamentos.

Las infracciones en materia de derechos de autor seran sancionadas por ¢l

INDA con arreglo a lo dispueste por la Ley Federal de FProcedimiento

Administrativo con mulia de mil hasta quince mil dias de salario minimo,

dependiendo del supuesto y se aplicara multa adicional de hasta quinientos dias

de salario minimo por dia, a quien persista en la infraccion.
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De las infracciones en materia de comercio

Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas

cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

comunicar o utilizar publicamente una obra protegida por cualquier medio, y de
cualquier forma sin la autorizacién previa y expresa del autor, de sus legitimos
herederos o dei titular del derecho patrimonial de autor;

utilizar la imagen de una persona sin su autorizacion o la de sus
causahabientes;

producir, fabricar, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias
ilicitas de obras protegidas por la LFDA,;

ofrecer en venta, almacenar, ftransportar o poner en circulacion obras
protegidas por la LFDA que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas
sin autorizacion del titular del derecho de autor;

importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un
dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrénicos
de proteccion de un programa de computacion,

retransmitir, fijar, reproducir y difundir at publico emisiones de organismos de
radiodifusion y sin la autorizacion debida;

usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa
de computo sin el consentimiento det titular;

usar o explotar un nombre, titulo, denocminacion, caracteristicas fisicas o
psicologicas, o caracteristicas de operacion de tal forma que induzcan a error o
confusion con una reserva de derechos protegida;

utilizar las obras literarias y artisticas protegidas por el capitulo 1, del Titulo VI
de la LFDA en contravencion a lo dispuesto por el articule 158 de la misma, y
las demas infracciones a las disposiciones de ia LFDA que impliquen conducta

a escala comercial ¢ industrial relacionada con obras protegidas por la LFDA.
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Para efectos de lo anterior se emendera como lucro indirecto et beneficio
econdmico obtenido como consecuencia inmediata del uso o explotacion de los
derechos de autor, y como lucro indirecto la ventaja o atractivo adicional a la

actividad preponderanie desarrollada por un agente econémico.

Las infracciones en materia de comercio previstas en la LFDA seran
sancionadas por el tMPl con multa de mil hasta diez mil dias de salario minimo, y
se aplicarda multa adicional de hasta quinientos dias de salario minimo general

vigente por dia, a quien persista en la infraccion.

Si el infractor fuese un editor, organismo de radiodifusion, o cualquier
persona fisica ¢ moral que explote obras a escala comerciat, la multa podra

incrementarse hasta en un cincuenta por ciento.

El IMPI sancionara tas infracciones materia de comercio con arreglo al
procedimiento previsto en los Titulos Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad
Industrial y podra adoptar las medidas precautorias previstas en la Ley de
Propiedad Industrial. Para tal efecto, el IMP), tendrd las facultades de realizar
investigaciones: ordenar y practicar visitas de inspeccion; requerir informacién y

datos.

En relacion con las infracciones en materia de comercio, el IMP| queda
facultado para emilir una resolucién de suspension de la libre circulacion de
mercancias de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto

por la Ley Aduanera (Articulos 144 fraccion XXVIH, 148 y 149).

Para la aplicacion de las sanciones a que se refiere este Titulo se
entenderd como salario minimo el general vigente en el Distrito Federal en la

fecha de la comision de la infraccion.
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De la impugnacién administrativa

Los afectados por los actos y resoluciones emitidos por el INDA que
pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resueivan un
expediente, podran mierponer recurso de revisién en los términos de la Ley

Federal del Procedimiento Administrativo.

Cabe senalar que la LFDA establece que los interesados afectados por los
actos y resoluciones emitidos por el IMPI por las infracciones en materia de
comercio que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia y
resuelvan un expediente. podran interponer los medios de defensa establecidos

en la LPI, aun cuando no precisa a qué medios se refiere.

Evidentemente, ante los tres supuestos anteriores, solo resulta procedente
la interposicidén de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito toda vez que la

LPI no prevé procedimientos especiales para el efecto.

4, Autoridades ante las que se sustancian, naturaleza juridica, funciones
y estructura.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor, autoridad administrativa en
materia de derechos de autor y derechos conexos, es un érgano desconcentrado

de |a Secrelaria de Educacitn Publica.

Son funciones del INDA proteger y fomentar el derecho de autor, promover
la creacidon de obras literarias y artisticas, llevar el Regi;stro Publico del Derecho
de Autor, mantener aciualizado su acervo historico y promover la cooperacion
internacional y el mlercambic con instituciones encargadas del registro y

proteccion del derecho de autor y derechos conexos.
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El INDA tiene facultades para realizar investigaciones respecto de
presuntas infracciones administrativas, solicitar a las autoridades competentes la
practica de visitas de inspeccion, ordenar y ejecutar los actos provisionales para
prevenir o terminar con la violacién al derecho de autor y derechos conexos,
imponer las sanciones administrativas que sean procedentes, y las demas que le
correspondan en los términos de la LFDA, su reglamento y demas disposiciones
aplicables. El INDA estara a cargo de un Director General que sera nombrado vy
removido por el Ejecutive Federal, por conducto del Secretario de Educacién
Publica, con las facultades previstas en la LFDA, en sus reglamentos y demas

disposiciones aplicables.
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CAPITULO CUARTO
CRITICA A LA COMPETENCIA PROCESAL DEL

N O MEXICAN E LA PROPIEDAD IAL Y DEL
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR.

De conformidad con la iniciativa de reforma a la Ley de Fomento y
Proteccién de la Propiedad Industrial, se establecid la creacién del Instituto
Mexicano de Propiedad Industrial como una entidad descentralizada de apoyo
tecnico a la Secretaria de Comercio y Fomento Industriat en la administracién del
sistema de propiedad industrial, el cual fue creado mediante Decreto
Presidencial®’.

Como su organo maximo de administracién, se integro la Junta de
Gobierno, integrada por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Hacienda
y Crédito Publico, Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidraulicos,
Educacién Pablica y Salud asi como por el representante del Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnologia.

La intencion de crear la Junta de Gobierno fue la de garantizar fa
imparcialidad de las decisiones gue como autoridad administrativa emitiera el
instituto y la adecuada resolucion de los asuntos que se sometieran a su
consideracion, al encontrarse representadas las dependencias y entidades de la
Administracidn Publica Federal que se considerd tendrian conocimientc de los
derechos de propiedad intelectual, dentro de la cual se encuentran incluidos,
ademas de los derechos de propiedad industrial, los derechos de autor y la

proteccion para las nuevas variedades vegetales.

a Diario Oficial de |a Federacion de diciernbre 10, 1993
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Asimismo, al ser un organismo descentralizado con personalidad juridica y
patrimonio propios, se pretendid que luviera los elementos necesarios para el
mejor desempefio de las funciones de autoridad, con caracter de drgano del

Estado obligado a la imparcialidad en ia toma de decisiones.

Finalmente, se pretendié justificar la posibilidad de que un organismo
publico descentralizado como es el Instituto Mexicano de fa Propiedad industrial
tenga funciones de autoridad, argumentando que esta posibilidad no es
desconocida en nuestro sistema juridico, por la existencia de otros organismos
descentralizados con funciones de autoridad administrativa, como la Procuraduria
Federal del Consumidor (PROFECO) y el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

Respecto de io anterior, es preciso indicar que resulta erroneo justificar la
competencia del IMPl por analogia respecto de otros organismos
descentralizados, toda vez que la naturaleza de los asuntos que resuelven es

distinta.

Es decir, la PROFECO no otorga de derechos, sine que solo se conslituye
como autoridad de verificacion, sancién y conciliacion, que no tiene que confirmar

la validez o corregir el indebido otorgamiento de un acto anterior propio.

Asi tampoco la naturaleza de las controversias que se sustancian ante el
IMSS son semejantes a la de las que conoce el IMPI en virtud de que e! IMSS
impone el cobro de exacciones y en su caso sustancia los procedimientos de
impugnacion, pero tampoco revisa la validez de actos anteriores que otorguen

derechos, porque ello no esta dentro de sus facultades.
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En contraposicién, en materia de propiedad Industrial, los efeclos de los
titulos que otorga el IMPI son de naturaleza constitutiva, es decir, su titular goza
de las prerrogativas que la Ley esiablece una vez que se otorga en su favor el

titulo respectivo.

Por otra parte. el articulo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial mismo que
establece las facultades del IMPI, contiene notorias contradicciones entre sus

fracciones Ill y IV como se aprecia a continuacion:

i, Tramitar y._en su caso, otorgar patentes de invencion, vy
registros de modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, y
avisos comerciales. emitir declaratorias de proteccion a
denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; Ia
publicacion de nombres comerciales, asi como la inscripcion de
sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotacion,
y las demas gue le otorga esta Ley y su reglamento, para el
reconodcimiento_y conservacion de los derechos de propiedad
industrial;

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad vy
cancelacion de los derechos de propiedad industrial, formular las
resoluciones vy emitir _las declaraciones administrativas
correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento
y, en general, resalver las solicitudes que se susciten con motivo
de la aplicacidn de la misma;

Lo anterior queda asimismo de manifiesto con el Estatuto organico del IMP1
que establece, entre otras. Direcciones de Patentes y de Marcas. ambas con
drganos de examen que se encargan de determinar la procedencia de las
solicitudes sometidas a su consideracion, y otra de sus Direcciones, la de
Proteccion de la Propiedad Industrial, con drganos que conocen y resueiven
procesos de propiedad Industrial, particularmente con Departamentos de

Resoluciones de Nulidad y Caducidad.

76



Es decir, el IMP! tiene facultades para reconocer la validez de sus actos

(vigencia y en su caso renovacion de derechos) asi como para reconocer y

declarar los errores v omisiones en que haya incurrido, y revocar sus propias

determinaciones (emision de resoluciones a procedimientos de impugnacion a la

validez del otorgamiento).

Para mayor claridad, a continuacién se transcriben algunas de las

facultades otorgadas a la Direccian de Patentes, a la de Marcas y finalmente a la

Proteccion de la Propiedad Industrial de conformidad caon el Acuerdo por el que se

delegan en los direciores, subdirectores, jefes de departamenio y otros

subalternos det Instituto Mexicano de la Propiedad Industria

Direccidén de
Patentes

Expedir_los titulos y
constancias de

patentes, registros de
modelos de utilidad, y
disefios industriales,
asi como sus
modificaciones,

Cormunicar la
procedencia del
otorgamiento  de
derechos de patentes,
registros de modelos
de utilidad, y disenos
industriales, asi como
el reconocimiento de
derechos de prioridad.

Requerir para que se
precisen o aclaren las
solicitudes de
patentes, registros de
modeios de utilidad, y
disefigs  industriales,
se §ub§angr_|
omisiones ¢ S€
presente

Direccion de Marcas

Olorgar registios. de
marcas o avisos
comerciales, aprobar la
publicacidon de nombres
comerciales asi  como
la autorizacion de uso y

deciaratoria de
prateccion  de las
denominaciones de
ongen

Resolver las soliciiudes
de registro de marcas o
avisos comerciales,
publcacion de nombres
comerciales,
autorizacion de uso 0
declaratona de
proieccion de las
tlennminaciones de
ongen, que se fengan
por abandonadas.

Comunicar [

procedencia del
olorgamiento . __de
derechos de registros
de marcas O avisos

3 Diario Oficial de la Federacion e diciembre 5, 1994
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.

Direccién de Protecciéon de la Propiedad
Industrial

caducidad_y cancelacion de los derechos de
propiedad industrial, conforme a lo dispuesio
por la ley; formular las resoluciones y emilir
las declaraciones administrativas
correspondientes y, en general, resolver las

solicitudes que se susciten ¢on motivo de la

ficact ism i ro acto
administrativo tendiente a privar de eficacia
juridica a las aulorizaciones, registros,

convenios, coniratos o cualquier ofro que
implique contravencién a tales disposiciones.

Realizar las mvestigaciones de
infracciones administrativas y emplazar a los
presuntos  infraclores,  substanciar  los
procedimientos respectivos, formular las
resoluciones y emitir las declaraciones
administrativas correspondientes conforme a
lo dispuesto en la ley e imponer las sanciones
administrativas correspondientes en materia
de propiedad industrial.

—Realizar_lag_invesligaciones_de_hechos
presuniamente  conslitutives de  delle a
peticion de pante; efectuar las actuaciones y
recabar las pruebas que sean necesarias
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documentacion
complementaria

Autorizar o negar la
inscripcion  de  la
transmision o |a
licencig de
explotacion  de  los
derechos amparados
por una patentes,
registros de modelos
de utilidad, y disefos
industriales, asi como
el cambio de nombre
o la transformacion de
régimen juridico

D rl i
o rehabilitacion  de
una patenies,

registros de modelos
de utilidad, y disefnos
industriales,

comerciales,
publicacion de nombres
comerciales.
awtorizacion de uso 0

veclaratona de
jsroteccion de
denominaciones de
origen, asi como el
reconocimiento de

derechos de prioridad.

Requerir se precise o
actare la solicitud de
regisiro de marcas o
avisos comearciales,
publicacion de nombres
comerciales,

autorizacion de uso o

declaratoria de
proteccion de las
denominaciones de
origen, se nen
omisiones o] se
presente

documeniacion
compiementaria.

para dichas investigaciones, emitr_ los
dictamenes técpicos correspondientes; hacer
del conocimiento del Ministeric Publico
Federal los hechos gque presumiblemente
configuren los delitos previstos en la ley, asi
como poner a su disposicion [os bienes que
se hubieren asegurado.

Substanciar los  procedimientos de
declaracion administrativa y, en su caso, girar
oficios de requisitos, desechamientos,
abandonos, prorrogas, desistimientos, etc.
asi como emitir las resolucienes
administrativas a que se refiere la Ley en
relacibn  con el Cddigo Federal de
Procedimientos  Civiles de  aplicacion
supletoria,

Actuar como autoridad mediadora ¢ en
calidad de arbitrp en los procedimientos
administrativos que se ventilen en el Insututo,
cuando las partes se encuentren de acuerdo
en someterse a dichos procedimientos.

Substanciar y resolver, en su caso, los
recursos administratives que se interpongan
contra las resoluciones que emita, relativasg g
| icacid ! i
Propiedad Industrial. de su Reglamento y
demas disposiciones de la materia.

Resulta de elemental légica suponer que el IMP| como érgano Unico otorga

un derecho toda vez que asi lo estimd procedente, y en consecuencia logica, es

incongruente que el misme enle juridico se contradiga con posterioridad

sancionando el indebido otorgamiento de un derecho.

El Director General dei IMPI fue facultade para delegar sus facultades

mediante acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, con la finalidad de

agilizar el despacho de los asuntos a su cargo, adoptando un esquema similar al

contemplado para las Secretarias de Estado, en las que igualmente se delegan

las facultades en los funcionanos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo

por el titular de la entidad.
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Sin embargo, en mi punto de visla, el objetivo de la imparcialidad no ha sido
plenamente cumplido, toda vez que por la estructura del IMPI y la facullad de su
director de delegar facultades y nombrar a los responsables de los cargos
conducentes, se presenia un problema de congruencia en virtud de que no seria
dificil que el mismo funcionario encargado de determinar la procedencia de un
registro, tuviera a su cargo con posterioridad la responsabilidad de dictar
resoluciones respecto de la validez del otorgamiento de un registro marcario, lo

cual evidentemente podria afectar su imparcialidad.

Cabe sefalar que en la practica se ha dado el caso de que el
procedimiento de caducidad de un registro marcario dure mas de la vigencia de la
marca, y al momento de solicitar la renovacién de la misma, la Direccion de
Marcas del IMP| concede 1a renovacion, mientras que la Direccion de Proteccion
de la Propiedad Industrial ya ha emitido una resolucién declarando la caducidad,
gue se encuentra sujeta a impugnacion via amparo, pero que de confirmarse,

seria contraria al otorgamiento de la renovacion concedida.

Las consecuencias son mas graves que la simple contradiccion logica, toda
vez que el titular de un registro caduco puede utilizar como prueba en su favor la
resolucion de renovacion del propio IMPI en un procedimiento contencioso de
caducidad, y entonces. et IMPI no deberia ignorar que él mismo ha considerando

procedente la renovacion de un registro marcario.

Mas aun. con dicho error de "confesion tacita”, se estara permitiendo
gue un derecho ocioso, siga siendo poseido por su titular en perjuicio de otros que

no pueden obtener un derecho posiblemente similar.
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Por otra pare, la competencia del IMPl para el conocimiento de
procedimientos de caracter penal, ha sido controverlida por la comunidad
practicante en la materia al esgrimir que la investigacion de los delitos asi como el
ejercicio de la accion penal en su caso, se encuentra restringida al Minisierio
Piblico Federal, en este caso, por ser la Ley de la Propiedad Industrial una ley

federal,

Asimismo es sabido que un recurso comunmente utilizado para evadir la
imposicién de sanciones tratdndose de procedimientos de infraccion, s interponer
acciones de nulidad en via reconvencional contra el registro base de la accion de

infraccion,

Si bien es cierto que la represién de !a competencia desleal es una
actividad que no se contrapone con el otorgamiento de los derechos, tambien lo
es que al conocer el mismo Instituto sobre las acciones reconvencionales, maxime
las que versan sobre la validez del derecho base de la accidn, la facultad de
otorgar y decidir sobre la validez de derechos se concentra en un mismo érgano,
con lo que la actividad represiva de la competencia desleal se ve obstaculizada en

forma trascendente.

Finalmente, es sabido que en materia procedimental, cuando es necesario
el parecer de un perito, los juzgadores se valen de terceros para tal fin. Pareceria
ser que este principio se respeta cuando la Direccién de Proleccion a la Propiedad
Industrial requiere a la Direccidén de Patentes la emision de un dictamen en
cuestiones técnicas, pero al ser ambas partes integrantes del mismo ente juridico,
en la praclica sucede que IMPI solicita a IMPI decida tratdndose de invenciones
por ejemplo, si una patente esta siendo violada por otra similar, lo cual resulta
tanto como admitir que un Juez de lo Civil se gire oficio a si mismo para

determinar una cueslion en la que requiera la asistencia de peritos.
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Por otra parte y en relacion a los efeclos de proteccion que la Ley autoral
otorga y reconoce, éstos se proyectan en dos sentidos, constitutivos y

declarativos.

Estamos en presencia de efectos declarativos en el caso de obras que no
requieren de registro para su proteccion y cuya inscripcion ante la autoridad solo

establece una presuncion de buena fe en favor de quien la realiza.

Por olra parte, los efectos constitutives surgen en aguéllas figuras que
estan sujetas al otorgamiento previo por parte de la autoridad de un titulo o
certificado que constituya un derecho en favor de quien se otorga, ejemplo de ello

son los certificados de reserva.

Particularmente respecto de las reservas, se presenta la misma
contradiccion que la expuesta con el IMPI, toda vez que la Direccidn de Reservas
det INDA otorga derechos de exclusividad sobre denominaciones, figuras o
caracteristicas graficas, entre otros, mientras que la Direccidn Juridica tiene la
facultad de declarar la nulidad u ordenar la cancelacion de los titulos o certificados

otorgados para amparar tales derechos.

Es oportuno sefialar que la existencia juridica del INDA es endeble, loda
vez dque su creacién solo se origina en lo previsto por el Titulo 1X de la Ley Federal
del Derecho de Autor, el cual esta integrado por un "Capitulo Unico”, en el que se
fija la naturaleza juridica de la unidad administrativa encargada de la vigilancia de
los derechos autorales, constituyéndola come un érgano desconcentrado de la
Secretaria de Educacion Publica, que se encuentra a cargo de un Director

General.
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Sin embargo, no se ha expedido un acuerdo de creacion o bien su estauto
orgénico, y si bien es cierto que la Ley de la materia establece que el INDA tendra
las facultades que ia misma sefiala, también lo es que la competencia de sus

funcionarios carece de tundamenio.

En este orden de ideas, no sclo nos encontramos ante un problema de
contradiccion de funciones respecto de un mismo organo, sino ademas, ante la
ausencia de fundamento que justifique la validez de la funcién jurisdiccional
realizada por el INDA Iratandose de procedimientos relativos a la impugnacién de

derechos otorgados por si mismo.

Aunado a lo anterior, el INDA actualmente no cuenta con la infraesctructura
para sustanciar agilmente los procedimientos que la Ley de ia materia le faculta,
entendida como recursos materiales y humanos. Claro ejemplo de lo anterior es
que en los procedimientos de avenencia, las juntas de conciliacidon se programan
con intervalos de un mes o mas. No podemos ignorar que el volimen de
controversias que se ventilan ante el INDA no es similar al que maneja el IMPI, sin
embarge, resulta légico pensar que la concentracion de los procedimientos de los
que conocen ambas autoridades en un solo érgano especializade, acumularia un

nUmero suficiente de casos que justificarian su creacion.

Otro aspecto que resulta poco afertunado de IMPl e INDA, es el
concerniente a su funcion registral, toda vez que éstas son de las pocas o lal vez
las (nicas autoridades que constituyen derechos y que ante ellas mismas se
impugnan, siendo gue las labores de examen y otorgamiento de derechos por una
parle, y en otra distinta la de revision de la validez de dicho otorgamiento, asi
como, en su caso, su sancion cuando los mismos contravengan a la Ley deben

guedar depositadas en dos instituciones distintas.
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Como un supuesto extremo y con el Unico objelo de mayor claridad, es
oportuno precisar que en comtraposicion al IMPl o INDA, el efecto registral de
ofras dependencias no se impugna ante éstas, por ejemplo, la impugnacion de
una inscripcion ante el Registro Publico de la Propiedad no se tramita anle esta
misma autaridad, sin perjuicio de que la naturaleza de los derechos objeto de

registro es distinta.

Por lo tanto, la creacién del tribunal que este trabajo se propone, auxiliaria
de manera trascendental a maximizar la eficiencia en la imparticion de justicia en
propiedad inteleciual, asi como a reducir las deficiencias de las que pudieran
adolecer actualmente IMP| e INDA, por virtud de sus funciones de registro y
otorgamiento de derechos. con los que dicha actividad jurisdiccional se

conirapone.
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CAP|TULO QUINTO
TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS

1. Los tribunales administrativos en el sistema juridico mexicano.

E! contral que {a administracion publica ejerce sobre sus propios actos, con
frecuencia resulta insuticiente para la debida proteccion de los derechos de los
administradaos, por lo que debe haber drganocs diferentes de ésta e independientes
de ella que dentro de formas tutelares de procedimiento, puedan juzgar y decidir,
con plenitud de jurisdiccidn las controversias gue se suscilen entre los particulares
y la administracion, o bien entre éstos cuando la administracién indirectamente
tutele intereses de terceros y asi lo reconoce la doctrina al mencionar que los
tribunales administrativos pueden decretar la anulacion del acto administrativo
mediante sentencia dictada en los procedimientos administrativos que ante ellos

se substancien®®.

El establecimiento del control jurisdiccional de los actos de la
administracién, ha dado lugar al nacimiento de una nocidén de extraordinaria

importancia, es decir, la del contencioso administrativo.

Para definir y comprender al contencioso administrativo, es necesario

conocer 1os elementos que este comprende, a saber:
« los Organos competentes para conocer las controversias que provoca la

actuacion adminisirativa. que en ia especie son tribunales especiales llamados

tribunales adminisirativos,

3 Acosta Romero Miguel, Teona General del Derecho Administrativo, Segunda Edicion México D.F, 1975, Ed.
Porroa, p. 772.
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« ¢l acto administrativo que afecte a uno o mas particulares en sus derechos y

que provoca una controversia con la administracion.

El acto administrativo debe reunir caracteres especiales para que pueda ser

la base del contencioso. administrativo.

Es indispensable en primer término que el acto tenga, respecto a la
administracion, el caracter de definitivo, es decir, que ya se haya agotado la via
administrativa y que en tal virtud, el acto revista el caracter de definitivo. En otros
términos, que no sea susceplible de ser modificado por alguna autoridad de ese

orden, es decir, dentro de la propia esfera administrativa.

Cabe sefalar que los recursos administrativos previstos en algunos
dispositivos legales no implican ei ejercicio de una funcion jurisdiccional, toda vez
que éstos solo se encuentran previstos para el efecto de que un érgano superior
de la propia administracion revise los actos del inferior jerarquico para corregir los

errores en que éste hubiere incurrido.

En segundo término, el acto administrativo debe ser dictado en uso de una
facultad de la administracion ligada por las disposiciones de la ley, es decir, que

no constituya un acto discrecional de la autoridad.

Debe agregarse, por otra parte, que los dérganos de ia administracion no
solo realizan los actos inherentes a sus facultades, sino realizan diversos actos en
los que no existe la relacion entre autoridad y gobernado como tal, sino incluso,
ambos convienen en relaciones como sujetos de derecho privado, razén por la

cual los efectos de la contencién habran de variar segdn se trate de una u otra

especie.
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Por tanto, es oportuno tratar al acto administrativo con el caracter que éste
figura en la administracién. Como ya se menciond, la adminisiracidon puede
realizar sus actos bien con el caracter de poder publico, bien sujeta a la legisiacion

comun o a la legislacion civit especial.

Desde luego, respecto de los primeros resulta indudable que forman parte
de la contencion administrativa, respecto de los segundos, debe considerarse que

quedan fuera de ella.

Por dltimo, la otra parte de la contencion es el sujeto cuya esfera juridica

resulta afectada por el acto administrativo.

Es evidente que cuando hay lesion de un derecho, existe o contencioso,
toda vez que en un reégimen de legalidad debe admitirse que exista la facultad del
gobernado de oponerse e impugnar aquellos actos que transgredan su interés,

siempre que la afectacion sea de caracter personal y directo.

En este orden de ideas, el contencioso administrativo implica toda
controversia suscitada por un acto de la administracion que entra en la

competencia de la jurisdiccion administrativa.

Para el conocimiento del contencioso administrativo los sistemas que se
han adoptado tradicionalmente se pueden clasificar en dos grupos, el de
tribunales administrativos y el de tribunales ordinarios. Lo peculiar del caso es
que la adopcion de cada uno de esos sistemas ha dependido de la interpretacion

diversa que se ha dado al mismo principio, el de separacion de poderes.
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Es sistema de tribunales admirustrativos llamado también de la justicia
administrativa, consiste en la existencia de una jerarquia de tribunales

completamente distinta de la que forma el poder judicial.

La jurisdiccion administrativa procede de dos reglas de separacion: de la
que impide a tribunales judiciales intervenir en la administracion y de la que

separa la administracion activa de la administracion contenciosa.

Las razones actuales de la subsistencia de esta separacion son de aptitud,
esto es, se reconoce indispensable para una justicia adecuada que los jueces
tengan un conocimiento profundo de la administracion, lo cual no ocurre por lo
regular con jueces comunes que, ademas, estan acostumbrados a fallar con una
legislacion escrita distinta al grado de especializacion que en ogasiones demanda

la administracion.

La segunda regla, es decir, la separacion de la administracion activa de la
contenciosa, y como consecuencia de su aplicacion, sigue fundandose desde la
separacion mitigada en la que €l tribunal administrativo se limita a proponer la
decision jurisdiccional a una autoridad administrativa que tiene asi la justicia
retenida, hasta la separacién completa, en ia que el tribunal tiene una "justicia
delegada" y puede, por lo mismo, actuar con independencia de la administracion

activa.

El segundo sistema. adoptado por otras legislaciones respecto a las
autoridades que han de conocer del contencioso que provocan los actos de la

administracion, es el judicial
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En otros paises se ha sostenido que la separacion de poderes debe
entenderse considerando a cada uno de ellos como una unidad, y que, por tanto,
cuando a la administracién se le agregan tribunales independientes del sistema
judicial, se rompe la unidad de éste y se invade en consecuencia, su esfera de

accion.

Sin embargo, este sistema ha demostrado su ineficacia loda vez que en
Mexico, como en muchos otros paises. la existencia de tribunales especializados
ajenos al poder judicial se ha justificado plenamente con la prontitud y eficiencia

de sus fallos.*°

2. Naturaleza juridica.

Los tribunales administrativos deben ser érganos con personalidad juridica
y patrimenio propios, con autonomia para el ejercicio de sus funciones y con plena
jurisdiccion para resolver sobre los asuntos que la ley les faculta, asi como para la
organizacién y administracion de su estructura interna, particularmente, que

tengan plena autonomia para dictar sus fallos®'.

Por tanto, el Tribunal de Propiedad Intelectual cuya creacion se propone en
el presente trabajo. debera de estar dotado de la misma naturaleza, es decir, que
sea creado por un acto legislativo que le dé vida juridica y en el que incorpore el
reconocimiento de su personalidad, con la consecuente autonomia de decision
con las atribuciones de resclucion y ejecucidn necesarias, y que establezca las

bases para su organizacion y administracién,

b Fraga, Gabino, Derecho administrativo, Primera Edicion, Editorial Porria, México, D.F. 1951, p. 452
“" Carrillo Flores, Antonio. Estudios dg derecho administralive y_constitugional, Primera Edician, Instituto de
Investigaciones Juridicas. UNAM. México. D.F. 1987, p. 42,
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3. Antecedentes histdricos
Existen en nuestro pais. antecedentes legislativos posteriores a la
independencia en los qgue se aprecia la adopcion del sistema de los tribunales

administrativos llamados también de lo contencioso administrativo.

Como sefala el maestro Gabino Fraga sin precisar la fecha exacta, en el
afo de 1853, el Gobierno de la Reptblica Ceniral entonces establecida, expidio la
ley y su respectivo Reglamento “para el arreglo de lo contencioso-

administrativo"™®?.

El articulo 1° de !a Ley declaro el principio de separacion de la autoridad
administrativa de la judiciai, estableciendo que "no corresponde a la autoridad
judicial e! conocimiento de las actuaciones administrativas”, agregandose en el
articulo 13 que los tribunales judiciales no pueden proceder contra los agentes de
la Administracidon por crimenes o delitos cometidos en el ejercicio de sus

funciones sin la previa consignacion de la autoridad administrativa.

Ademas, el maestro Fraga puntualiza que la Ley en comento incorporod

disposiciones por virtud de fas cuales:

1. nadie podria demandar al Gobierno o demarcaciones, ayuntamientos,
etc., sin que previamente se hubiera presentado a la Administracion una
memoria en que se expusiera el objeto y motivos de la demanda,
debiendo esperar por cuarenta dias la autorizacion del ministerio
respectivo, y en el concepto de que pasado ese-iermino, deberia
entenderse otorgada dicha autorizacion. La falta de presentacion de la

memoria o el transcurso del tiempo indicado haria nulo el procedimiento

judicial.

2 Fraga, Gabino, op. cit. p. 448
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2. los tribunales no podrian ejecutar ni embargar los caudales dei erario o
rentas nacionales, ni de las demarcaciones, ayuntamientos, etc.,
debiendo limitarse la autoridad judicial a declarar el derecho de las partes,
dejando al arbitrio exclusivo de la Administracion la manera de ejecutar

los fallos,

3.y la organizacion de la jurisdiccidbn administrativa se hizo consistir
fundamentalmente en una seccidon especial dentro del Consejo de
Estado, entonces existente, seccién que deberia formarse por cinco

consejeros abogados, que nombraria el Presidente de la Republica.

Nos sigue mencionando Don Gabino Fraga que el consejo constituia la
autoridad competente para conocer de las cuestiones de administracion relativas
a las obras publicas, a los ajustes puUblicos y contratos celebrados por la
administracion, a {as rentas nacionales, a los actos administrativos en materia de
palicia, agricultura, comercio e industria, que tuvieran por objeto el interés general
de la sociedad, a la inteligencia explicacion y aplicacion de los actos
administrativos, a su ejecucion y cumplimiento, cuando ne fuera necesaria la
aplicacion del derecho civil. Los conflictos de atribuciones entre la autoridad
administrativa y la judiciai, se decidian por la Primera Sala de la Suprema Corte,
compueslia para este caso por dos magistrados propietarios y dos consejeros,
designados unos y otros por el Presidente de la Republica, y debiendo ser
Presidente de este tribunal el que lo fuera de la misma sala, que solo votaria en

caso de empate.

Es decir, el procedimiento organizado en la legislacion que nos ocupa
consistia en que primeramente deberia presentarse una reclamacion al ministro

respeciivo; si el negocio no podia arreglarse en el plazo de un mes con los
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interesados, deberia pasarse a la seccion de lo contencioso del Consejo,
notificando al reclamante y al Procurador General, quien dentro del término de
veinte dias deberia contestar la reclamacion. Corrido traslado de la contestacion
al demandante y evacuado por éste, se recibian sucesivamente las pruebas y

alegatos, debiendo dictarse dentro de los quince dias siguientes la resolucion.

Sin embargo, esa ley y la del 20 de sepliembre del mismo afio, que
suprimié los juzgados de distrito y los tribunales de circuito y establecio los
juzgados especiales de hacienda para conocer de los procesos civiles y criminales
en que estuviere interesado el fisco, tuvieron una vida precaria, pues por la ley del
21 de noviembre de 1855, dictada ya por el gobierno liberal establecido a! triunfo
de la revolucion de Ayutla, se abolieron todas las leyes sobre administracion de

justicia dictadas a partir del afic de 1852

4. Referencias particulares en el sistema juridico mexicano.

A pesar de que la interpretacion dada al sistema constitucional establecido
en México a partir de 1857 , fue la de considerar incompatible con dicho sistema ta
creacion de tribunales administrativos que conocieran de controversias que surjan
de actos de la Administracion, en el afic de 1936 se opero un serioc cambio en

nuestra legislacién positiva.

Lo anterior en virtud de la expedicion el 27 de agosto del mismo afio, de la
Ley de Justicia Fiscal, por la que se creé el Tribunal Fiscal de la Federacion
destinado a conocer del contencioso fiscal, y al establecerse en el Estatuto de los

Trabajadores al Servicio del Estado, de 5 de noviembre de 1938, el Tribunal de

Arbitraje**.

4 Fraga, Gabino, op cit., p. 450
ha Nava Negrete, Alfonso, Derecho A inistrative, Primera Edicion, Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM,

Meéxico, D.F. 1991, p, 63 T
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Para establecer el Tribunal Fiscal de la Federacién hubo necesidad de
desechar interpretaciones tradicionales y de acuerdo con la exposicion de motivos
de la ley, se consideré posible constitucionalmente el establecimiento de un
tribunal administrativo en razon de algunas tesis sostenidas por sentencias de la

Suprema Corte de Justicia.

En efecto, partiendo de la base de que la Corte ha interpretado el articulo
22 constitucional considerando que no es confiscatoria la aplicacion total o parcial
de los bienes de una persona para el pago de impuestos o multas cuando se hace
por la autoridad que conforme a la' ley sea competente, se desprendid la
conclusion de que en el sentir de la Corte, es problema de ia ley secundaria el
organizar las competencias de las autoridades en cuanto al cobro de impuestos o

multas.

Ya en este plano, dice la exposicidn de motivos, es indiscutible que resulte
mas logico y conveniente para todos, no solo para el fisco, sino para los
causantes, que la liquidacidén y cobro de los impuestos y demas prestaciones
fiscales, no se lleve a cabo dentro de la desordenada legislacion en vigor, que
presenta interferencias carentes de todo apoyo juridico o de utilidad practica,

entre las autoridades judiciales y las autoridades administrativas.

Por el contrario, resulta conveniente que dichas cuestiones se regulen al
amparo de un sistema légico y congruente en el gue, sin que se olviden las
garantias que el particular necesita, haya un conjunto de principios que ordenen y

_regulen la liquidacién y el cobro de tales prestaciones a través de los dos periodos

que la doctrina reconoce, el periodo oficioso y el periodo contencioso que es el
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que tendra a su cargo el Tribunal como se desprende de lo sefialado por Jaime

Santofimio en su obra Acto Administrativo®”.

De Jo anterior, asi como de ias tesis sostenidas por la Suprema Corte se
desprendio la siguiente conclusion: no existe inconveniente legal alguno para
establecer un procedimiento jurisdiccional ante tribunales administrativos, si la
intervencién de éstos no coarta el derecho de los particulares para ocurrir
posteriormente al juicio de amparo que tradicionalmente ha sido en México el que

ha ofrecido el camino para la revision de los aclos administrativos.

También se tomé en cuenta que la jurisprudencia mexicana, a partir del afo
de 1928, ha consagrado la tesis de que las leyes pueden conceder un recurso o
medio de defensa para el particular perjudicado, ante autoridades distintas de ia
judicial, y que dicho recurso debe agolarse antes de la interposicion de la

demanda de garantias.

Como, por ofra parte, la jurisprudencia también ha soslenido, al interpretar
el articulo 14 conslitucional que eslablece la garantia del juicio, que no es
necesario que éste se tramite precisamente ante las autoridades judiciales,
implicitamente se dice, que ha reconocido la legalidad de procedimientos
contenciosos de caracter jurisdiccional tramitados ante  autoridades

administrativas.

Sobre |2 base de las anteriores interpretaciones se justificd la creacion del

Tribunal Fiscal de la Federacién.

s Santofimio G. Jaime 0. Ac1o Agministrativo, Primera Edicién México, 1988, Universidad Nacional Auténoma de
México.p, 63.
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Sin embargo tanto la Ley de 27 de Agosto de 1936, como posteriormentie el
Codige Fiscal de 30 de diciembre de 1938 que incluyé las disposiciones de
aquélla, relativas al Tribunal Fiscal, dieron lugar a una viva discusion sobre la
constitucionalidad de un érgano que tuviera competencia para conocer del
contencicso administrativo fiscal; pero toda duda al respecto se disipo al expedirse
las reformas al articulo 104 constitucional , la primera de 16 de diciembre de 1946

“®y posteriormente la de 19 de junio de 19677,

En esta dltima’se reconoce en una forma expresa la posibilidad juridica de
la existencia de tribunales de lo contencioso administrativo, al decir "las leyes
federales podran instituir tribunales de lo contencioso administrativo dotados de
plena autonomia para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las
controversias que se susciten entre fa Administracion Publica Federal o del Distrito
y Territorios Federales y los particulares, estableciendo las normas para su
organizacién, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus

rescluciones”.

5. El Tribunal Fiscal de |la Federacion.
La estructura, competencia y funcionamiento del Tribunal Fiscal fueron
posteriormente materia de la Ley Organica de dicho Tribunal*® separada del

Coadigo Fiscal de la Federacion donde anteriormente se incluia.

Tal separacion obedecia a que se considero que era preferible una ey
especial susceptible de modificaciones mas sencillas a medida que lo fuera

requiriendo la marcha de la Administracion Publica.

% biario Oficial de 13 Federacion de Diciembre 30, 1946.
4 Diario Oficial de la Federacion de Octubre 285, 1967,
“B hiaric Oficial de la Federacion do Enero 19, 1967,

94



A esa ley la vino a substituir la de 27 de diciembre de 1977 que entraria
en vigor 180 dias después de su publicacion, es decir, el 1 de agosto de 1978 y

posteriormente la de 15 de diciembre de 1995.

En su articulo primero declara que "el Tribunal Fiscal de la Federacion es
un tribunal administrativo dotado de plena autonomia para dictar sus fallos con la
organizacion y atribuciones que esta ley establece” y de acuerdo con su arliculo
2° se integra por una Sala Superior y por las Salas Regionales con nueve

magistrados la primera y tres cada una de las segundas.

La exposicion de motivos de la iniciativa de la nueva ley expresa que la
estructura del Tribunal Fiscal de la Federacidn "no puede permanecer inalterable
frente al avance de la regionalizacion a que se ha llegado en los asuntos fiscales
de la competencia de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, los que
constituyen la materia de la mayor parte de los juicios promovidos ante el propio

Tribunal”,

Esta circunstancia hace aconsejable y conveniente la creacion de Salas
Regionales del mismo érganc a fin de complementar con la fase comntencicso-
administrativa el sistema regional de defensa, al mismo tiempo que se consigue
acercar la justicia administrativa a los lugares donde surgen los conflictos y lograr
que el control de tegalidad que el Tribunal egjerce, se realice en forma mas

inmediata al contribuyente.

Vienen a asegurar la independencia del Tribunal frente a la Administracidn
activa las normas adoptadas en la Ley como garantias para los magistrados que

lo integran.

- Diario Ofictial de la Federacion de Fehrero 2, 1978,
50 Diario Oficial de la Federacion de15 de diciembre de 1995
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De acuerdo con el mismo articulo 2°, los magistrados deben ser nombrados
por el Presidente de la Republica, con ta aprobacion del Senado, y en sus

recesgs, de la Comision Permanente.

De esta manera se ha pensado que al sujetar sus nombramientos a la
aprobacion del Senado. tos Magistrados del Tribunal se sentiran con la confianza
de que ocupan sus puestos no por la voluntad exclusiva del Ejecutivo, sino por la

de éste y uno de los elementos del Congreso de la Unidn,

£l contencioso que conoce el Tribunal se ha estructurado dentro de los
lineamientos de un proceso subjetivo de legalidad, ya que la reclamacion del
particular gue promueve el juicio sdlo es procedente si constituye el ejercicio del

derecho a la legalidad que es un derecho subjetivo.

Garrido Falla, en su obra, Régimen de_lmpugnacién de los actos
administrativos (Madrid 1956), indica que, "como para que la anulacion se dicte se
ha exigido previamente la legilimacion del recurrente a base del requisito subjetivo
del interés, estamos realmente ante un recurso subjetivo de anulacién, por

extraia que esta denominacién parezca"s'.

Toda la doctrina relativa, se encuentra sancionada en el mismo Coadigo
Fiscal, que en su articulo 190 declara que es improcedente el juicio ante el
Tribunal Fiscal, "l. Contra resotuciones o actos que no afecten los intereses

juridicos del actor: |1.."

El procedimiento para la tramitacion de los juicios ante el Tribunal Fiscal

esta de acuerdo con los principios de un verdadero juicio y no con los de un

5' Garrido Falla, Régimen de Impugnacion de los aclos administratives, Madrid, 1956, pag. 22
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recurso, pues, segan la idea del legislador, si esta ultima designacién se hubiera
dado a la instancia del Tribunal, se habria supuesto la continuidad dentro de un
mismo pracedimiento, lo cual no ocurre, pues como ya antes se ha dicho, esa
instancia marca el momento en que se inicia el procedimiento contencioso fiscal
en el que el Tribunal Fiscal de la Federacién se constituye como un tiibunal
administrativo de justicia delegada y no de justicia retenida con plena autonomia y
con competencia para reconocer la legalidad o dectarar la rulidad de actos o

procedimientos administrativos®

6. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

El Tribunal Fiscal de la Federacion abrié el camino para el establecimiento
de otros tribunales administrativos y con el reconocimiento de su
constitucionalidad hecha por las reformas de 1946 y 1967 al articulo 104 de la
propia Constitucidon, que aulorizéd a las leyes federales para instituir tribunales de
lo contencioso administrativo dotados de plena autonomia para dirimir
controversias sobre la Administracion Pablica Federal o del Distrito Federal, la ley
del 26 de febrero de 1971%creé el Tribunal de lo contencioso-administrativo del
Distrito Federal, que ha venido funcionando de acuerdo con dichos ardenamientos
tos cuales han sido adicionados y reformados por la Ley del Congreso del 27 de

diciembre de 1978

De acuerdo con dichas leyes, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Distrito Federal esta dotado de plena autonomia para dictar sus fallos, es
independiente de cualguier auloridad administrativa y tiene a su cargo dirimur las
controversias que se susciten entre el Gobierno del Distrito Federal como

autoridad local y los particulares.

52 Rodriguez Lobato, Raut, Derechg Fisgal, Segunda Edicién México, 1996, Ed. Harla, p. 266.
5 Diario Oficial de la Federacion de Marza 17, 1961 y Enero 4, 1973
5 Diario Oticial de la Federacion de €nero 3. 1979



En la reforma que se hizo a esle precepto se suprime la excepcion que
consignaba la ley reformada de exclur de la competencia de este tribunal los

asuntos de caracter fiscal.

El tribunal funciona en pleno o en salas, con magistrados supernumerarios.
El presidente del tribunal se designa por el pleno en la primera sesion de cada

ano y no integrara sala.

Los magistrades son nombrados por el Presidente de la Republica cada
tres afos a propuesta del Jefe de Gobierno y con aprobacion de la Asamblea
Legislativa, ante la gue deberan otorgar la protesta de ley y no podran ser
removidos sino en los casos y de acuerdo con el procedimiento aplicable para los

Magistrados del Tribunal de Justicia del Distrito Federal,

7 Los organos de administracion de justicia laboral.

Las Juntas de Conciliacidon y Arbitraje, producto original y tipico det
Constituyente de 1917, poseen una naturaleza compleja, que conlleva varios
principios, reconocidos por la inmensa mayoria de los juristas que se han ocupado

de su estudio.

Las Juntas de Conciliacion y Arbitraje no forman parte de ios poderes
judiciates de la federacion y de las entidades federativas, y los fundamentos son

los que se exponen a continuacian.

En el terreno de ta historia, las juntas de conciliacidn y arbitraje no solo no
nacieron dentro del poder judicial, sino que se formaron en oposicion a el.
Formalmente, las juntas estan fuera del poder judicial, pues por disposicion
expresa de la constitucion en su articulo 94, se indica de forma limitativa que el

ejercicio del Poder Judicial se deposita exclusivamente en una Suprema Corte de
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Justicia, en tribunales de circuilo, colegiados que conoceran en materia de
amparo y unitarios en matenia de apelacién, y en juzgados de distrito. La
redaccion del precepto demuesira que las juntas no forman parte del Poder
Judicial de la Federacion, porque en ellas no esta depositado su ejercicio, lo cual
se confirma a su vez en las constituciones de las entidades federativas que no
mencionan a las juntas de conciliacion y arbitraje, porque su organizacién y
funcionamiento estan regulados por el articulo 123 constitucional vy ia Ley Federal

del Trabajo.

Por ofra parte, en el estatuto de Gobierno del Distrito Federal se mencicna
en forma clara ia division del peder judicial y la administracién en justicia laboral,

al mencionar que ésta sea impartida por la junta local.

La fraccion XX del articule 123 Constitucional, ratifica las anteriores
consideraciones, pues habla de una institucidn de juslicia sin referencia alguna a

cualquier idea de relacién o subordinacion.

La exposicion de motivos de la Ley de 1931 asentd que los conflictos de
trabajo deben resolverse por los organismos especializados, en la especie, por las
juntas de conciliacién y arbitraje, y en este caso, no existe razdn legal alguna para
hacer intervenir a otra auloridad en la tramitacion de un negocio de su

competencia.

La doctrina de nuestros dias, evidentemente, parece inclinarse cada vez
mas a una separacion bipartita de los poderes de la unién. Por un lado el poder
politico que abarca al ejecutive y al legislativo, y poderes juridicos, que
comprenderian al viejo poder judicial y a otros cuerpos encargados de velar por el
respeto al derecho en areas especificas, como los tribunales especializados en

ciertas areas del derecho.
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Las juntas de conciliacién y arbitraje son organismos auténomos frente a
los poderes ejecutivos federal y locales. La funcion principal de las juntas es el
conocimiento y decision de los conflictos de trabajo, idea que no coincide con la
de un drgano de la administracion, ni tampoco con la de un tribunal de esa
especie, porque éslos, tienen por mision combatir los actos y resoluciones de la

Administracion Pablica gue tesionen los derechos de los particulares,

A diferencia de los tribunales administrativos, las juntas de conciliacion y
arbitraje tienen su razon de ser en la solucion de conflictos entre el trabajo y el
capital, esto es en asuntos al margen de la autoridad administrativa. La
autonomia de las juntas pertenece a la esencia de todas las inslituciones a las
que corresponde |la administracion de justicia. Es una autonomia absoluta, que no
admite la intervencion del poder ejecutivo. No obstante, no debemos olvidar su
naturaleza juridica intrinsecamente administrativa, tal y como lo dispone el articulo
40 de 1a Ley Organica de la Administracion Publica Federal, que otorga facultades
a la Secretaria del Trabajo y Previsiébn social para vigilar el cumplimiento
administrativo de las juntas federales de conciliacion y arbitraje, y de las
comisiones que se formen para regular las relaciones obrero patronales que sean

de jurisdiccion federal,

En conclusion, el presente capitulo tiene por cbjeto mostrar medelos cuyas
caracteristicas afines auxilien a la mejor composicion del tribunal que se propone,
tales como su esencia adminisirativa, la personalidad juridica y patrimonio
propios, la autonomia de decisiones, la impugnacién de resoluciones de la
autoridad administrativa. asi como la resolucion de conflictos entre parliculares, ya
sea surgidos por la consecucion de un acto administrative o por una conducta del

mismo particular.
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CAPITULO SEXTO

PROPUESTA PARA LA CREACION.DE_UN TRIBUNAL ADMINISTRATIVC
ESPECIALIZADO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL,

1. Justificacion doctrinaria

En México, al igual que en la mayoria de los paises, |la propiedad industrial
tiene particular importancia para la economia del pais y para la promocion de ia
investigacion y el desarrollo industrial y cultural que vislumbra “una opcién hacia el
futuro entre lo que se ha llamado un derecho a la cultura o un derecho a de las

wi5

industrias culturales"””, sin embargo, es una rama a la que no se le habia dado la
importancia que merece, y prueba de ello, entre ofras, es que no se habia
implantado la materia de forma trascendente en el proceso de formacion

profesional de los abogados.

Aungue muchas universidades ofrecen cursos sobre derecho de propiedad
intelectual, la participacion estudiantil es muy baja en comparacidn directa a otros

campos de la practica profesional.

Si bien lo anterior no implica necesariamente gue en caso de equipararse el
aspecto académico con el profesional se mejoraria el grado de eficiencia de los
abogados en la materia, también resulta claro que en virtud de esta carencia de
preparacion académica, los jueces y abogados carecen de un conocimiento
suficiente para entender esla rama del Derecho lo que se ve agravade por la
escasa doctrina en la materia, y que no es una problema privativo de nuestro pais.
toda vez que, por citar un ejemplo, en Espafa "se echa de menos en la doctrina
espanola, tan prolija en ofras materias, un estudio profundo y compieto que

abarque los distintos aspectos de este tipo de derechos"™®.

55 Espin Canovas, Diego, Los derechos del autor de 1as obras de arte, Primera Edicion, Madrid, Espaiia, 1996,
Socledad General de Autores y Editores.p. 31.
6 Gonzalez Lopez Marisela, EI deregho Moral del Aulor en ta Ley Espaniola de Prepiedad Injeleciual, Primera
Edicién. Madrid, Espafia, 1993, Ed. Marcial Pons. p. 20,
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Por cuanto hace a la administracion de justicia, el Gnico arganismo que en
teoria se encuentra especializado para decidir o argumentar sobre casos de
propiedad industrial es el IMPI. luego entonces, al margen de dicho organismo, es
practicamente imposible que otros drganos encargados de administrar justicia

puedan tener un dominio suficiente sobre esta materia.

Aun cuando se pudiera considerar que la Administracion Piblica puede
constituirse como una fuente para proporcionar conocimiento y experiencia en un
tiempo relativamente corto, es cierto que ello no es suficiente, y mucho menos

cuando en los tribunales no existe especializacion.

Si bien es cierto que en México se han comenzado a desarrollar programas
que permiten la formacion de abogados de propiedad industrial, tales como
postgrados, maestrias, etc., también es cierto que no existe un sistema de
educacion adicional en propiedad industrial y derecho procesal en la materia para
quienes ya cuentan con un grado universitario en areas de la tecnologia que

tienen relacidn con la propiedad industrial.

Lo anterior al contrario de lo que ocurre en la mayoria de los paises con
economia de mercado, particularmente en o relativo a invenciones. En dichos
paises se ha creado un sisterma en el que incluso se forman abogados en

materias muy especificas, como es ¢l caso de abogados de patentes.

Con lo anterior no solo existe una especializaciéon para un abogado sino
una clasificacion distinta de abogado especializado, a grado tal que el resultado
son profesionistas capacitados para mediar ante la autoridad de patentes de
manera individual, asi como en procedimientos ante tribunales en esta'materia.

auxiliados ocasionalmente de hcenciados en derecho.
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La importancia de dicha especializacién radica en que las empresas
pequefias y medianas, a diferencia de las grandes, evitan el costo que implica un
departamento especializado en patentes compuesto por técnicos y abogados, a
través de los servicios de un abogado de patente cuando la situacion se refiere a

propiedad industrial.

Por todo lo anterior, un aspecto que justifica plenamente la importancia de
crear un tribunal especializado es la oportunidad de propiciar una reforma en el
sislema juridico mexicano que orilie a la formacidén académica y practica de jueces
gue se especialicen en esta rama, que puedan ser auxiliados por otros

profesionales lécnicos integrantes del mismo drgano.

Consecuentemente, por el grado de especializacion se obligaria a la
formacion de abogados postulantes a adquirir un grado de especializacidén que les
permita ser capaces de acudir eficientemente a defender los derechos de sus

clientes.

2. Justificacion juridica
Como se ha expuesto anteriormente, el sistemna positivo de propiedad
industrial mexicano, contempla tres rubros principales de objetos susceptibles de

proteccién: a) Invenciones; b} Signos distintivos,. y; ¢) Secretos industriales.

En los primeros dos rubros, la proteccion esta sujeta al otorgamiento
expreso por parte de la autoridad administrativa de la proteccion a través de un
documento publico, previa satisfaccién de los requisitos estabiecidas por ley, es
decir el procedimienlo de examen y la concesion expresa de proteccidn, como

sefhala Serrano Migallon en su obra "La propiedad Industrial en México™®’.

0 Serrano Migalldn, Fernando, La prapicdad tndustrial en Méxigo, Primera Edicidn, México 1892, Ed. Porria, pp.

22y 189.
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El solicitante tiene derecho al beneficio del uso exciusivo y sus
consecuencias, una vez que la solicitud ha cumplido los requisilos establecidos en
la Ley y puede hacer valer su derecho frente a terceros. Sin perjuicio de lo

anterior, existen casos en que el uso sin registro olorga ciertas prerrogativas.

La tercera categoria, los secretos industriales, estan directamente

requlados por la Ley.

La ley de la materia contiene disposiciones relativas a determinar y
sancionar las conductas que pueden clasificarse como competencia desleal, que

a su vez inciden en la proteccion del consumidor,

Estas disposiciones llevan implicitas condiciones de proleccién, cuyas

caracteristicas preponderantes se mencionan a continuacion.

Por cuanto hace a las invenciones, los aspectos juridicos estan
estrechamente vinculados con cuestiones tecnologicas que cen frecuencia son de

naturaleza altamente compleja y dificil.

Por principio existen conceptos generales que deben ser cubiertos, lo cual
solo se logra si se han salvado cuestiones preliminares de naturaleza tecnologica,

tales como las condiciones de novedad y aclividad inventiva.
Por ejemplo, determinar el estado de la técnica en un sector tecnoldgico

dade y la posibilidad de que una persona perito en la materia pueda deducir algo

desconocido, novedoso o no contemplado por tal estado de la técnica.
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En este orden de ideas, la funcién del Tribunal que se propone sera actuar
con ia capacidad suficiente para comprender plenamente los hechos tecnicos
sobre los que se base una invencién, asi como la situacion alterna en las
diferentes constancias que forman e! estado de la técnica, tarea sumamente dificil
para un abogado, especialmente en fos campos de tecnologia extremadamente

modernos y complejos.

Asi también, en los procesos por infraccion pueden surgir cuestiones
complicadas relativas a la comision de la presunta infraccion respecto de la
invencién patentada y la evaluacion del ambito de la patente o del modelo de
utilidad, cuestién de necesariamente dependera de la interpretacion técnica de las

reivindicaciones contenidas en la patente o0 en el modelo de utilidad.

También en el campo de secretos industriales las cuestiones tecnoldgicas

pueden ser importanles, ya que con frecuencia esos secretos se refieren a los

conocimientos técnicos.

Lo anterior confirma la necesidad de un organo especializado integrado por

personal especializado.

Si bien es cierto que el contenido del articulo 213 de la LP! en la mayoria
de los supuestos lrata sobre cuestiones juridicas, la decision requiere un
conocimiento especial de {as practicas comerciales y de las opiniones y actitudes

de los consumidores.

Es decir, toda vez que en un sistema de estricto derecho como el mexicano
la decisién debe pronunciarse en estricto apego al texto legal, es precisa una
perfecta comprension de los aspectos técnicos implicitos, particularmente, la

aplicacion de los criterios basicos de caracter distintivo de una designacién para la
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que se reivindica proteccion y el riesgo de confusién entre signos y disefios. sobre
todo cuando, respecto de dos signos en pugna, se realice una comparacion a
manera de juicio para determinar dicha confusion la cual realizara el IMPI en su
caracter de juzgador en apoyo a las facultades que la ley otorga a los organismos
de su naturaleza juridica. apoyando su analisis en su prudente arbitrio asi como

motivado por su experiencia en la materia.®®

Por tanto, el control para la resolucion de conflictos debe también ser por

demas detallado en aspecios de procedimiento.

El procedimiento que se instauraria seria especifico en virtud de que la
materia es diferente a la que se plantea por cotras vias. La aplicacién correcta de
las disposiciones procesales tiene una importancia particular en el campo de la
propiedad industrial, ya que un procedimiento defectuoso puede llevar a una
denegacion injustificada o a la pérdida de un derecho de propiedad industrial

valioso.

El alto grado de especializacién de los procedimientos en materia de
propiedad industrial y la dificultad de los asuntos que deben decidirse exigen su
concentracion en tribunales con experiencia especifica en los que se respeten los
principios de expedites, seguridad juridica. derecho a ofrecer pruebas y a ser oido
y vencido en juicio™, integrado con jueces interesados en el campo de propiedad
industrial y en ciencias. cuya labor fomentaria la ampliacién y profundizacion de la

experiencia de nuevos jueces.

58 Nava Negrete, Justo, {erecho de las Marcas, Primera Edicién. México 1985, ed. Porrua, 5.A.. p. 513.

59 Jatite Daher, Mauricio, Aspectos Legales de las Mascas en México, Segunda Edicion, México, Agosto de 1983,
Ed. Sista, 5.A_.de C.V., p. 144
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Las condiciones mas viables para la correcta aplicacion de las
disposiciones en materia de conflictos de propiedad industrial se pueden sustentar

mediante la creacion de un nuevo tribunal especializado.

Sin embargo, existen varios factores gue requieren de un profundo estudio

para la materializacion de dicha propuesta.

Toda vez que el sector de propiedad industrial esia estrechamente
interrelacionado con otros sectores del derecho, podria resultar conveniente
asignar a profesionistas con amplia experiencia en esta rama,
preponderantemente de la iniciativa privada, los ya existentes de la administracién
publica, y alguno que ya sean especializados en otros sectores del derecho con

vinculos estrechos, jueces civiles y penales por ejemplo.

Lo anterior en virtud de que en nuestro pais las leyes sobre propiedad
industrial y proteccion del consumidor respectivamente, no obstante estar
vinculadas por cuanto a su fin Ultimo, estan separadas por su forma, asi como por

sus organos de aplicacion y solucion de controversias.

Hasta ahora, en materia de proteccion al consumider ha sido la
Procuraduria Federal de Proteccion al Consumidor en quien se ha depositado la
responsabilidad de proteger dicho intereses, sin embargo es preciso sefalar que

su eficacia es discutible.

Por otra parte, los tribunales civiles cuentan también con jurisdiccion en
esta materia; sin embargo, a Ultimas fechas ha side objeto de controversia si
también son competentes para los casos de infraccién de marcas. nombres
comerciales o denominaciones de origen, cuando siempre habia sidc competencia

exclusiva de la autoridad administrativa.
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Lo anterior tiene como consecuencia que haya una accion por cuanto hace
a los aspeclos de competencia leal y una distinta sobre la proteccion de los
intereses de los consumidores, lo cual implica el riesgo de que se emitan
resoluciones contradictonas, lo que se evitaria en la medida en que estén
relacionados y sancionados por el tribunal que se propone, que ademas también
tendria competencia en lo relativo a las controversias en materia de secretos

industriales, las cuates no han sido estudiadas con suficiencia.

Por otra parte, el ambito de las patentes y los modelos de utilidad, no posee
interrelacion estrecha con otros sectores del derecho. Las cuestiones de derecho
general pueden surgir como cuestiones preliminares en muy pocos casos. Lo

mismo se aplica para casos sobre disefios industriales protegidos,

La conveniencia de un 6rgano Unico radica en este caso en que la emision
de dictamenes en el proceso padria no estar sujeta al riesgo de ser manejada a
conveniencia o manipulacion de los particulares. Para tal efecto incluso se podria
pensar en la formacion de un cuerpo interno al érgano de decision, con lo cual, la
emisidn de una sentencia estaria sujeta al juicio legal concomitantemente del

dictamen técnico, ambos comoe parte integra de la misma resolucion,

Ahora, con la integracion del tribunal se aseguraria la uniformidad de
jurisdiccion, pues se evilaria que diversos tribunales u drganos fueran

competentes sobre los mismos asuntos en un sector supuesto de la Ley.

Si bien es cierlo que en derecho positivo mexicano los problemas
competenciales se han resuelto mediante la previsidn expresa o en su defecto.

mediante la interpretacion jurisprudencial. no siempre ha habido uniformidad en

108



cuanto al sentido de la interpretacion, lo que ha creado dificultades,
particularmente en un sector de la ley de la propiedad industriat, en el que el bien
juridicamente tulelado es la tecnologia asi como los efectos en el comercio, en

constante desarrollo.

Como es sabido, la redaccion de los dispositivos legales tratandose de
propiedad industrial, debe ser suficientemente amplia para abarcar nuevos
desarrollos, lo cual se ha intentado satisfacer con 1a Ley mexicana, aunque no en

suficiente medida.

Aunado a lo anterior, los términos amplios de la legislacion requieren una
interpretacion judicial que debe desarroliar criterios de aplicacion del derecho,
dentro de su jurisdiccion, para una variedad de seclores tecnologicos vy

comerciales.

En particular, en el sector de las patentes las nuevas tecnologias con
frecuencia reguieren una nueva interpretacién de la ley, ya que los antiguos

criterios son demasiado estrechos para abarcar los avances tecnoldgicos.

Dichos avances provocan cuestiones de interpretacion de la ley que no han
sido y no podian haber sido consideradas en decisiones previas. En el primer
caso relativo a una tecnologia nueva, normalmente no se puede evaluar el ambito

completo de los problemas de la aplicacion de la ley a dicha tecnologia.
Los criterios establecidos en el primer caso deben de ser afinados vy

detallados, ampliados © reducidos en casos posteriores, dependiendo de las

tecnologias e incluso pueden flegar a requerir cambios basicos.
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Una estricta regla de precedente hace que la adaplacion de la ley a las
nuevas tecnologias sea un procedimiente pesado y lento, toda vez que
unicamente los tribunales de mas alta instancia pueden modificar ta interpretacion
de la ley, y en este orden de ideas, el desarrollo necesaric de la ley se obstaculiza

y prolonga, al igual que ta tramitacion de casos individuales.

En virtud de que en propiedad industrial se necesita contar con criterios
fiables y procedimientos rapidos, resulta necesaria la exislencia de un organismo
que asegure reglas de funcionamiento de un sistema uniforme, asi como la
competencia unica de jurisdiccién, particularmente en una rama juridica que se

desarrolla constantemenie.

Desde el punto de vista practico, nc debe despreciarse el hecho de que la
concentracion de jurisdiccion en un solo tribunal promueve la armonizacion,
incluso si el tribunal estd compuesto de varias salas que decidan los casos

individuales.

Los jueces conocerian mejor la jurisdiccion ya que, al igual que en otros

tribunates, éstos discutirian cuestiones juridicas con frecuencia de interés comun.

Por lo tanto, las decisiones gque se pronuncien pueden tomar en
consideracién con mas facilidad todos los aspectos de los problemas juridicos
complicados, incluso aquellos que pudieran no haber sido formulados por las

partes pero que tienen importancia para la interpretacion de Ia ley,

3. Justificacién practica
En el campo de la propiedad industrial, los procedimientos administrativos y
judiciales rapidos y eficaces lienen gran importancia econémica. La propiedad

industrial en la industna y el comercio normalmente se encuentra vinculada a
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inversiones considerables por parte del titular o del licenciatario, y a Unica forma
de garantizar a dichos sujetos contra pérdidas econdmicas, entre otras, es

haciendo respetar la propiedad y respeto a los derechos intelectuales.

En particular, en los casos que una patente es objetada, la decision
definitiva sobre la validez de su concesion resulta eficaz solo si ésta se pronuncia
en un plazo razonable después de la impugnacion, pues debemos recordar que el

titular de una patente solo goza del derecho a su uso exclusivo durante 20 anos.

El plblico y especialmente los industriales necesitan saber en un plazo
razonable si un derecho de propiedad industrial es valido pues de ello depende la
planificacion y ejecucion de sus actividades comerciales, o en su caso, si deben

abstenerse de utilizar un derecho de propiedad industrial protegido.

Los casos de infraccion de la propiedad intelectual en general son
urgentes. Cuando se ponen en el comercio y se dispersan en los mercados
nacional o internacional productos falsificados que no pueden recuperarse en su
totalidad o en parte, se provoca un dafio irreparable, tanto al prestigio y patrimonio
del titular, asi como al consumidor quien se ve defraudado al adquirir un producto

ilegitimo confiando que se Irata de un original.

Como lo han demostrado muchos casos en varios paises, no solamente
estan en juego los intereses de los titulares de propiedad industrial, de sus
licenciatarios y de los comerciantes de los productas, también se ven afectados
los consumidores cuando los productos falsificados representan un peligro s la
vida o a 1a salud, no satisfacen sus expectativas o tienen una calidad deficiente

que no justifica en forma alguna el precio al que se venden.



Por lo tanto, es muy importante que los casos de infraccion sean tratados
en una forma eficaz y rapida y que también, durante los iramites de
procedimiento, puedan tomarse con mayor prontitud y conocimiento medidas

temporales suficientemente eficaces para detener los productos infractores.

Por otra parte. si bien es cierto que los tribunales se establecen en varias
partes del pais para asegurar la proximidad de los tribunales a los individuos
contra los que se entablan accicnes juridicas, en las acciones en materia de
propiedad industrial rara vez estan involucradas personas fisicas, en virtud de que
la mayoria de las partes son empresas, o al menos individuos con actividades

comerciales.

La proximidad del tribunal no tendria una funcién importante ya que ellos
estan acostumbrados a hacer uso de los medios de comunicacién y transporte
modernos. Sin embargo, la proximidad de los tribunales también puede ser
importante cuando es necesario decidir y aplicar aspectos de gran urgencia. En la
propiedad industrial este puede ser el caso cuando es necesario tomar medidas

inmedialas para impedir la puesta en venta de productos falsificados.

Para un tribunal centralizado, la ejecucién de acciones preliminares
urgentes puede provocar problemas. Eslo pudiera resolverse si la notificacion y
ejecucion de las resoluciones a los demandados y otras medidas, se llevasen a

cabo con la asistencia de las autoridades judiciales [ocales.

Por otra parte, la cuestion de si un tribunal especializado en propiedad
intelectual deba ser un tribunal de primera instancia o la posibilidad de apelar a un
tribunat superior, resulta un aspecto de politica judicial general que va mas alla

del sector de la propiedad industrial.
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En propiedad industrial, la necesidad de aclarar la situacion juridica relativa
a un derecho concedido o denegado en un tiempo razonable puede hablar en
favor de una sola instancia. Sin embargo, en la mayoria de los paises el ndmero
de instancias en los procedimientos de tribunal forma parte de la tradicion y del

sistema judicial como un todo,

Ademas, en muchos paises la industria y el comercio interesados en
propiedad industrial favorecen fuertemente un sistema de por lo menos dos
instancias judiciales, particularmente cuando hay demandas por dafos vy

perjuicios.

Asi, la eleccion entre las dos soluciones dependera en gran medida de

otros aspectos juridicos.

Independientemente de que se eligiera un tribunal de una instancia, de
conformidad con fa Constitucion sus decisiones seguiran estando sujetas al juicio
de amparo ante un tribunal con competencia administrativa en lo que se refiere a

las cuestiones de procedimiento de ley.

Me parece que seria muy aconsejable que el tribunal que se propone fuera
de dos inslancias y que solo se estableciera una instancia constitucional de nivel
superior a cargo de decidir los recursos de amparo contra decisiones del tribunal
de propiedad intelectual, puesto que el examen para saber si se han tralado todos
los aspectos esenciales de la decision requiere conocimientos y experiencia en

propiedad industrial.

Si se establece un sistema judicial de mas de una inslancia, debe decidirse
si lodas las cuestiones objetivas o Unicamente las cuestiones juridicas podran ser

presentadas a la segunda instancia. Si la apelacion estuviera limitada a las
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cuestiones juridicas, lo cual en mi opinidn no es la mas apropiado, debe tomarse
en consideracion que en propiedad industrial no siempre es facil hacer una

diferenciacion clara entre las cuestiones objetivas y las juridicas.

Los términos como Vinvencion', "actividad inventiva® o "peligro de
confusidn” son términos juridicos cuya aplicacion e interpretacion estan basadas y

entrelazadas con cuestiones objetivas.

En un buen nomero de casos podria ser necesario un tribunal de segunda
instancia, inciuso si las apelaciones estuvieran limitadas a fas cuestiones juridicas,
con lo que se recargaria al tribunal superior mas de lo normal en otros sectores

del derecho.

Otro de los motivos que justifica plenamente la creacion del tribunal que en
el presente trabajo se propone, es la oportunidad de que sea un dérgano unico
quien resuelva sobre la validez de los derechos de propiedad intelectual, asi como
para determinar la violacién a los mismos asi como la determinacion en una sola

instancia de la existencia de dafos y perjuicios, asi como su fijacion.

Finalmente, con la existencia del Tribunal de la propiedad intelectual se
aseguraria la upiformidad de decisiones respecto a la contradiccion que suele
darse respecto a registros distintos sobre un mismo derecho. Es decir, se han
dado casos en que una persona goza de la titularidad sobre un registro marcario
mientras que una distinta es titular de un registro ante el INDA sobre el mismo
signo distintive. En eslos casos, la existencia de un solo Tribunal olorgaria
certeza los titulares de derechos de propiedad intelectual respecto de !a legitima

titularidad sobre los mismos.
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4, Constitucionalidad

Nuestra constitucion no contiene restricciones sobre el establecimiento de
sistemas judiciales especializados. Ya existen tribunales especializados para
asuntos fiscales, conciliacién y arbitraje laboral y justicia militar, entre otros. La
constitucion tampoco contiene una prohibicién para el establecimiento de
tribunales con jurisdiccion mixta, por ejemplo, en asuntos de Derecho civil y

administrativo,

La Constitucion General de la Republica dispone la proteccion general de
las garantias individuales mediante el juicio de amparo. Toda persona que se
considere perjudicada por una autoridad publica puede acudir a un juzgado de
distrito mediante juicio de garantias. Ahora bien, cabe distinguir entre tas dos

formas existentes para el amparo, el directo y el indirecto.

Si la violacién alegada deriva de una sentencia de tribunal. del amparo
directo conocera un tribunal unitaric o colegiado de circuito, dependiendo de la

materia sobre la que verse la resolucién impugnada.

Por otra parte, en el caso de decisiones de la Administracion relativas
propiedad industrial, tales como las relativas a la concesion, denegacion o
cancelacion de derechos de propiedad industrial, asi como sus decisiones
relativas a la represiéon de actos de competencia desieal contra los derechos,
hasta el dia de hoy estan sujetas al juicic de amparo indirecto ante los juzgados

de distrito en materia administrativa.

En procedimientos civiles relativos a dafos y perjuicios por la infraccion de
derechos de propiedad industrial, fa competencia recae actualmente en los

tribunales civiles.
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Contra decisiones de {ribunales administralivos o de tribunales civiles, se
puede presenlar juicio de garantias ante los tribunales constifucionales, aunque
ello no lleva a la revision tolal de todos los aspeclos juridicos ¢ iécnicos

involucrados en el caso.

Es decir, la impugnacién de una resolucion no necesariamente esta sujeta
a la revisidon de las cuestiones detalladas de un sector especial del Derecho, sine
que se refieren a cuestiones mas generales de procedimientos de ley, en
particular decidir si el tribunal estaba debidamente compuesto, si la parte que
presentaba la apelacion habia tenido suficiente oportunidad para presentar su
caso y si se habian considerado y examinado todos sus argumentos esenciales

dentro de las razones escrilas de la decisién.

5. Su funcién como érgano jurisdiccional en materia de publicidad.

Si bien es cierto que la publicidad no se encuentra comprendida dentro de
los ordenamientos de propiedad intelectual, también o es que en la actualidad se
han suscitado controversias en materia de publicidad que han sido ligadas de
alguna manera con los derechos de propiedad intelectual, por lo tanto, es
conveniente abordar de manera breve el régimen legal de la publicidad en nuestro
pais, para el efecto de pensar en que pudiese resultar viable que se hicieran
reformas en las leyes correspondientes a efecto de que ias cuestiones en materia
de publicidad relacionadas con derechos de propiedad intelectual, fueran del

conocimiento del Tribunal de ia Propiedad Intelectual.

Etf réegimen legal de |a publicidad encuentra sustento constitucional en ios
articulos 6° y 7° de nuestra Carta Magna que establecen la libertad de manifestar

ideas, asi como Ia de escribir y publicar.
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Existen diversos ordenamientos relacionados con la publicidad, por lo que a
continuacion mencionaré los que considero mas importantes e indicaré de los

mismos ciertos articulos que estan involucrados con esta materia:

itucion Politic I

Esiados Unidos Mexicanos

"Articulo 6°.- La manifestacion de fas ideas no sera objeto de
ninguna inquisicién judicial o administrativa, sino en el caso de que
ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algun delito o
perturbe el orden publico; el derecha a la informacion sera
garantizado por el Estado.”

"Articulo 7°.- Es inviolable ia libertad de escribir y publicar escritos
sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer
la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni
coartar la libertad de imprenta, que no tiene mas limites que el
respeto a la vida privada, a la moral y a la paz publica. En ningun
caso podra secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.

Las leyes organicas dictaran cuantas disposiciones sean necesarias
para evitar que, so prelexto de las denuncias por delitos de prensa,
sean encarcelados tos expendedores, papeleros, operarios y demas
empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito
denunciado, a menos que se demuestre previamente la
responsabilidad de agquéllos.”

i il

“Articulo 1916.- Por dafio moral se entiende la afectacion que una
persona sufre en sus sentimientos. afectos, creencias, decoro,
honor, reputacidn, vida privada, configuracion y aspectos fisicos, o
bien en la consideracion que de si misma lienen los demas.

Cuando un hecho u omisidn ilicitos produzcan un dafioc moral, el
responsable del mismo tendra la obligacion de repararlo mediante
una indemnizacion en dinero, con independencia de que se haya
causado dafo maierial, 1anto en responsabilidad contractual, como
extracontractual. Igual obligacion de reparar el dafo moral tendra
quien incurra en responsabilidad objetiva conforme al articule 1913,
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asi como el Estado y sus funcionarios conforme al articulo 1928,
ambas disposiciones del presente codigo.

La accion de reparacion no es transmisible a terceros por acto entre
vivos y solo pasa a los herederos de la victima cuando ésta haya
intentado la accion en vida.

El mento de la indemnizacion lo determinara el juez tomando en
cuenta los derecho lesionados, el grado de responsabilidad, la
situacion economica del responsable, y la de la victima, asi como las
demas circunstancias del caso.

Cuando el daiio moral haya afectado a la victima en su decoro,
honor, reputacion o consideracion, el juez ordenara, a peticion de
ésla y con cargo al responsable, la publicacion de un extracto de la
sentencia que retleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la
misma, a ftraves de los medios informativos que considere
convenientes. En los casos en que el dafio derive de un aclo que
haya tenido difusion en los medios informativos, el juez ordenara que
los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma
relevancia que hubiere tenido la difusion original.”

"Articulo 1916 Bis.- No estara obligado a la reparacion de! dafio
moral quien ejerza sus derechos de opinion, critica, expresiéon e
informacién, en los términos y con las limitaciones de los articulos 6°.
y 7°. de la Constitucion General de la Republica.

En todo caso, quien demande la reparacion del dafioc maral por
responsahilidad contractual o extracontractual deberd acreditar
plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el dafo que
directamente le hubiere causado tal conducta.”

Ley de la Propiedad Industrial

"Articulo 213. Son infracciones administrativas:

l. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en
la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal
y que se retacionen con la materia que esta Ley regula.

IX.- Efectuar, en el ejercicic de aclividades indusiriales o
mercantiles, actos que causen o induzcan al publico a confusion,
error 0 engano. por hacer creer ¢ suponer infundadamente:
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a) La existencia de una relacibn o asociacion entre un
establecimiento y ei de un tercero;

b) Que se fabriguen praductos bajo especificaciones, licencias ©
autorizacion de un tercero;

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo
autorizacion, licencias o especificaciones de un tercero;

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio,
region o localidad distinta al verdadero lugar de origen. de modo que
induzca al publico a error en cuanto al origen geografico del
producto;

X.- Intentar o lograr el propésito de desprestigiar los productos,
los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento
de otro. No estara comprendida en esta disposicion, la comparacidn
de productos o servicios que ampare la marca con el proposito de
informar al publico, siempre que dicha comparacién no sea
tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de
Proteccion al Consumidor;..."

Ley Federal de Proteccion al Consumidor
"Articulo 1°.- La presente ley es de orden publico...
Son principios basicos en las relaciones de consumo:

V. La proteccion contra la publicidad engafiosa y abusiva,
métodos comerciales coercitivos y desleales, asi como confra
practicas y clausulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de
productos y servicios."

"Aniculo 32.- La informacidn o publicidad relativa a bienes o
servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberan ser
veraces, comprobables y exentos de textos, dialogos, sonidos.
imagenes y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a
error o confusion por su inexactitud.”

"Articulo 35.- Sin perjuicio de la intervencion que otras disposiciones
legales asignen a distintas dependencias. la procuraduria podra:

I. Ordenar al proveedor que suspenda la publicidad que viola las
disposiciones de esta ley:

Il. Ordenar que se realice 1a publicidad correctiva en la forma en que
se estime suficiente; y
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lil. Imponer las sanciones que correspondan en términos de esla

ley.
t.ey General de Salud
Articulo 300.- Con el fin de proteger la salud publica, es

competencia de la Secretaria de Salud la autorizacion de ta
publicidad que se refiere a la salud, al tratamiento de las
enfermedades, a la rehabililacion de los invalidos, al gjercicio de las
disciplinas para la salud y a los produclos y servicios a que se refiere
esta ley.

Esta facultad se ejercera sin perjuicio de las atribuciones que en esta
materia confieren las leyes a las Secretarias de Gobernacion,
Educacion Publica. Comercio y Fomento Industrial, Comunicaciones
y Transportes y otras dependencias del ejecutivo federal.

Articulo 301.- Sera objete de autorizacion por parte de la Secretaria
de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y
caracteristicas, asi como para promover el uso, venta o consumo en
forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas
alcohdlicas y el tabaco: asi como los productos y servicios que se
determinen en el reglamento de esta ley en materia de publicidad.

Articulo 312.- La Secretaria de Salud determinara en que casos la
publicidad de productos y servicios a que se refiere esta ley debera
incluir, ademas de los ya expresados en este capitulo, otros textos
de advertencia de riesgos para la salud.

Otras disposiciones que guardan relacidon con el régimen legal de [a
publicidad son el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control

Sanitario de la Publicidad. la Ley Federal de Radio y Television y Ley de Imprenta.

Finalmente. es de concluirse que dia a dia la competencia entre las
empresas litulares de derechos de propiedad intelectual es mayor y gue por
consecuencia, puede llegar a suceder que el tipo de publicidad gue utilizan
asociada a marcas. patentes ¢ derechos de autor puede llegar a verse

involucrada tanto en invasidon de derechos de propiedad intelecival como en un
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eventuales dafios a terceros. En este orden de ideas se justifica que el Tribunal

de la Propiedad Intelectual conozca sobre este tipo de controversias.

6. Coordinacién con otros organismos de la Administracion Pablica Federal.

Evidentemente, [a actuacion del Tribunal que se propone, estaria
necesariamente vinculada con diversos érganos de la Administracion Publica
Federal, el primero de ellos seria la Procuraduria General de la Republica, con
quien existe la necesidad de coordinar acciones de proteccion de los derechos de

propiedad intelectuai.

Es sabido que la actuacion de dicha procuraduria resulta mas rigida en el
desarrollc de conductas represivas, no obstante, también es cierto que la
propiedad intelectual es una rama del derecho que requiere un alto grade de
conocimiento y dominio, del cual lamentablemente carecen los miembros de dicha

corporacion.

Por ofra parte, el Institutc Nacional del Derecho de Autor, organo
desconcentrado de la Secretaria de Educacion Publica, parece estar condenado a
su desaparicién, en virtud de que, con el otorgamiento de facultades al IMPI| en
materia de proteccién de los Derechos de Autor, el INDA se ha convertido en una

dependencia registradora.

En tal virtud, y toda vez que los certificados concedidos por este ocrganismo
suelen contradecir a las constancias expedidas por el IMPI, parece légico suponer
que la opcién mas viable sera la instituciéon de un solo Instituto en materia de

Propiedad Inteleclual que concentre al IMP|y al INDA,
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No obstante, mientras esto no ocurra, el Tribunal que se propone en este
trabajo debera auxiliarse tanto del INDA como del IMPI como fuentes de archivo

que provean de informacidén documenlal.

Por «ltimo, la Procuraduria Federal del Consumidor, encargada de
sancionar las conductas de los prestadores de servicios y productos respecto al
publico consumidor, tendra un papel importante en dos aspectos, el de
informacién, y el de sancién, asi también mediante la emision de dictamenes que
permitan detectar practicas desleales, en perjuicio del legitimo titular de un

derecho, asi como del consumidor final.

7. Aspectos politicos

La creacidbn de un tribunal especializado en materia de propiedad
intelectual tiene diversas implicaciones politicas, a saber, a) la creacion de un
organo que cobrara importancia por fa naturaleza de los asuntos que resuelva, b)
por el conslante crecimiento al que estara sujeto, y ¢) significara un medio de

control y sancidn de los actos del IMP| y del INDA.

La propiedad industrial esta directa y necesariamente vinculada a
actividades industriales que se traducen en beneficios econdmicos. Las
resoluciones de un tribunal especializado trascenderan al grado de decidir la
imposicion o absolucion de sanciones cuyos efectos econémicos impliquen una

verdadera desestabilizacion para seclores determinados de la produccion.

Ademas, debido al crecimiento de esta area del Derecho, este tribunal se
constituiria cada dia como un organo en constante crecimiento, a o cual debemos
atender por analogia al Tribunal Fiscal de la Federacion, ideado originalmente

como un tribunal revisor de determinacion de impuestos, y que hoy dia es un
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verdadero tribunal federal administrativo cuya competencia excede a la puramente

impositiva, invadiendo diversas areas del derecho.

Por ultimo, este tribunal implicaria una gran ventaja para el particular
respecto a la seguridad de que sus resoluciones sean imparciales, toda vez que,
actualmente, resulta légico que el IMPl no sancione tan severamente el
otorgamiento de un derecho cbtenido en forma ilegitima, puesto que ello implica
una contradiccion de criterio respecto de dos Direcciones que forman parte de un

mismo ente juridico.

Es decir, en la actualidad los derechos de propiedad industrial son
otorgados por la Direccion de Marcas o por la Direccion de Patentes, quienes son
responsables directamente en caso de que un derecho sea otorgado por error,

inadvertencia o diferencia de apreciacion.

Quien decide si dicho otorgamiento fue indebido es la Direccién de
Proteccion a la Propiedad Industrial, sin embargo todas y cada una de estas
Direcciones son parte de un organo Unico, el IMPI, y en consecuencia la
contradiccion radica en que es el IMP! (a través de una de sus Direcciones) quien
declara que el IMPI otorgd indebidamente un derecho (a través de otras
Direcciones) como si se tratara de personas distintas, cuando es un 6rgano Gnico,

como ya se menciond.

En este orden de ideas, al ser un sujeto de derechc ajeno el que deba

decidir sobre la actuacion del IMPI o el INDA en su caso, se garantiza al particular

dicha imparcialidad.
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Por lo tanto, el IMP! estaria obligade a actuar con mayor celeridad y
precision, y estaria consciente de que cualquiera de sus actuaciones estarian

sujetas a control, lo cual politicamente podria ser un cbstaculo.

B. Marco internacional

Muchos paises y la Organizacion Europea de Patentes (OEP) han
eslablecido dentro de sus oficinas de patenles una instancia de apelacidén casi
judicial compuesta de miembros de la oficina con conocimientos en ciencias
naturales o técnicas donde la oficina de Patentes no cuenta con una segunda

instancia casi judicial y a fa que estan adscritos los abogados.

En Alemania las apelaciones contra decisiones de los examinadores de la
Oficina son resueltas en el Tribunal Federal de Patentes independiente, este
tribuna! estd compuesto por jueces con un grado en derecho y por jueces con un

grado en ciencias naturales o técnicas®.

También en Suecia los casos anlte tribunales scbre patentes son decididos
por las salas de los tribunales de derecho a las que estan adscritas personas con

. TN 1
experiencia técnica®’.

En Estados Unidos, los juzgados civiles tienen jurisdiccion en los casos de
propiedad intelectual e incluso tienen facultad de conceder protecciones
constitucionales muy similares al amparo a través de los cuales puede hacer
prevalecer los principios de equidad asi como prevenir |a violacion de derechos de

propiedad industrial, en los ténminos que la corte estime conveniente™.

60 Ley de proteccién de marcas y otros signos (Ley de Marcas) del 25 de octubre de 1994, Capituto 6
rprocedimientos ante al tribunal de Patenles. Anticulos B3 a 96, informacion obtenida del Archivo del Instituto
Mexicano de [a Propiedad Industrial

& Ley No. 644 del 2 de diciembre de 1360 reformada el 7 de mayo de 1986, articulo 47, informacion oblenida del
Archivo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

62 Ley de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Titulo 35, Articulo 283,
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Asimismo de conformidad con la Seccion 2.116 inciso a) de la Ley de la
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, con excepcion de otras
disposiciones expresas vy aplicables, el procedimiento y la practica en
procedimientos contenciosos entre particulares serd regulado por el Cadigo

Federal de Procedimienios Civiles.

Por otra parte, en Peru se inicid en 1990 una reforma estructural del Estado
en la cual se instituyd una instancia capaz de vigilar que las reglas del mercado
fueran respetadas por los agentes economicos y en paricular por el propio

Estado.

En previsién de ello es que se cred mediante Decreto-Ley N® 25868, en
noviembre de 1992, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccién de la Propiedad Intelectual -INDECOPL- como un complemento

necesario del procesc de reforma estructural de la economia peruana.

El INDECOP! se encuentra dolado de mecanismos y procedimientos
conducentes a cautelar los derechos de propiedad intelectual en todas sus
manifestaciones: marcas, patentes, biotecnologia, transferencia de tecnologia
extranjera y derechos de autor, para mencionar algunas de las areas mas

importantes.

Cabe destacar que el INDECOPI figura entre las primeras instituciones de
su genero a nivel mundial. A diferencia de otros paises, donde las funciones que
atafien al funcionamiento del mercado se encuentran dispersas en diversas
dependencias gubernamenitales, en et Peru se han centralizado todos estos
aspectos en esta Unica institucién. Se evita de esta forma, posibles conflictos de

competencia desarrollando sus funciones en forma coordinada.
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E! tribunal de defensa de la competencia de la propiedad intelectual es el
maximo organismo que resuelve jurisdiccionalmente como parte del INDECOPI.
Esta conformade por cinco vocales titulares y tres suplentes; es la tltima instancia
administrativa en tedos los procedimientos relacionados con la defensa de la
competencia y los derechos del consumidor; asi como los derechos de propiedad

intelectual, la adopcion de medidas correctivas y la imposicion de sancicnes.

Asimismo, ente las funciones del Tribunal se encuentra la de recomendar al
Presidente de la Institucién la realizacién de gestiones ante las auloridades
pertinentes del Gobierno, para la adopcion de medidas legales que garanticen la

proteccién de los dereche de los agentes del mercado en general.

Es importante sefalar que la Ley eslablece que las resoluciones del
Tribunal sélo son impugnables ante la Corte Superior de Justicia de Lima. De esta
forma, se evita la intervencién de los jueces de primera instancia -siguiendo el
exitoso modelo del Tribunal Fiscal-, a fin de aligerar la carga del Poder Judicial,

reduciendo tanto el tiempo como el costo del procedimiento.63

En general se considera necesario en materia de propiedad industrial, para
casos relativos al derecho o a la validez de una patente, contar con una segunda
instancia ya sea judicial o casi judicial que esté compuesta o incluya personas con
conocimiento y experiencia tecnolégicos. La experiencia especifica dentro del
organo o tribunai decisorio lo hace independiente de la experiencia exlerna,
permite un escrulinio deiallado de las declaraciones técnicas de las partes y
facilita el trato general de todos tos aspectos del caso durante el procedimiento

oral, asi como en las discusiones internas que llevan a la decision.

&3 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Inteleciual, publicacién
Informativa “Memoria 1993-19947, Lima Peri, , informacion obtenida del Archivo del Instituto Mexicano de ta
Propiedad Industrial
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Esta experiencia dentro del tribunal o de la junta casi judicial también
beneficia a las partes privadas interesadas, ya que como regla evita el costoso

recurso a la experiencia externa.

9. Como parte de la Administracion Publica Federal

El Tribunal gque se propone, se considera debe ser un o6rgano
descentralizado de la Administracion Poblica Federal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, con autonomia para el gjercicio de sus funciones y con plena
jurisdiccion para resolver sobre los asuntos que la ley le faculte, asi como para la

organizacion y administracion de su estructura interna,

10, Integracion

Considero que el tribunal debe ser integrado por salas de primera instancia,
conformadas por magistrados cuyo numero sera analizado posteriormente, y una
sala superior quien revisaria las resoluciones emitidas por los magistrados de

primera instancia.

En el tribunal existirian, por supuesto, los secretarios encargados de
elaborar los proyectos de sentencia y tramitacion de las audiencias, asi como

personal administrativo de inspeccidn y ejecucion.

Normalmente los tribunales estan compuestos por uno 0 mas jueces con
formacidn y grado en Derecho. Los aspectos de decisiones que requieren
conocimientos y experiencia en otros sectores se deciden sobre la base de
opiniones de experlos externos salicitadas por el tribunal y mediante audiencias e

interrogatorios de expertos durante el procedimiento oral,
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En materia de propiedad industrial, esta regla general se sigue en la
mayoria de los paises como pudimos apreciar de los citados anteriormente, es
decir, Alemania, Suecia y Estados Unidos. En estos asuntos la experiencia
externa se requiere muy rara vez y los tribunales pueden tramitar estos casos

faciimente con evidencia experta cuando sea necesaria.

Los casos de patentes y de modelos de utilidad, en donde la experiencia
técnica es necesaria en casi todos los casos son mas problematicos. En México,
la Ley de la Propiedad Industrial no establece a través del Instituto Mexicano de
Propiedad Industrial una instancia de apelacién casi judicial con experiencia
tecnolégica. La funcion de control de la legalidad de las denegaciones o

concesiones de derechos de propiedad industrial radica en los tribunales.

La concentracion de los asuntos de propiedad industrial en un sole tribunal
permitird que el personal del mismo cuente con jueces técnicamente calificados, lo

que seria muy aconsejable.

En cuanto a la seleccion y nombramiento de jueces técnicamente
calificados, se pueden considerar dos soluciones. Una de ellas es seleccionar
funcionarios profesionales de entre los examinadores del IMPI o bien mediante un

proceso de convocatoria para seleccion.

Por ejemplo, ios miembros técnicamente calificados del Tnbunal de
Patentes de Alemania son jueces profesionales selectos entre el personal de la
Oficina de Patentes por el Ministerio Federal de Justicia bajo propuesta del
Presidente del Tribunal y que por el nombramiento al tribunal obtienen los mismos
derechos y se compromelen a las mismas obligaciones que los jueces

juridicamente calificados.
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La desigracion de antiguos examinadores de Ia Oficina de Patentes tiene la
gran ventaja de que los jueces cuentan con un conocimiento profundo vy
prolangada experiencia en la legislacion y practica de patentes. Adjudicar al
tribunal jueces profesionales técnicamente calificados tiene la ventaja adicional de
que no solamente participan en los procedimientos crales y decisiones definitivas,
$ino también en la preparacion de los mismos y en la redaccion o determinacion

de ta redaccion definilva de las razones de la decision.

Una segunda opcion para asegurar la experiencia tecnologica dentro del
tribunal es establecer un cuerpe colegiado auxiliar, cuyes miembros fungieran
como jueces honorarios con experiencia en asuntos tecnolégicos. Tales jueces
honorarios pueden. por ejemplo, ser profesores universitarios, ¢ bien provenir de
instituciones plblicas diversas, asi como aquellos que laboren en la invesligacion

industrial privada.

Si se elige esta solucion, para salvaguardar et derecho de las personas
interesadas a que sus casos sean juzgados por jueces previamente nombrados
por la ley, deberan establecerse reglas generales de seleccidén de varios expertos
calificados para fungir como jueces honorarios y lo mismo regias especificas para
determinar qué personas seran llamadas a actuar como jueces honorarios en un
caso dado. Tales reglas también evitan |las objeciones de las partes respectlo de

la composicion del tribunal. to que haria el procedimientc mucho mas agil.

La solucidn de nombrar jueces honorarios tiene la ventaja de poder
garantizar experiencia tecnoldgica de allta calidad en todos los sectores técnicos
especificos, particularmente cuando el numero de casos sobre patentes y
modelos de utilidad es reducido y no permite la designacidn de jueces

profesionales técnicamente calificados.
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La desventaja es que los jueces honorarios normalmente tienen un
conocimiento limitado de la legislacién sobre patentes y no tienen practica en la
tramitacion de solicitudes de patentes ni en asegurar la correcta redaccion de las
reivindicaciones de la patente. Ademas, no pueden participar en la preparacion

de los procedimientos orales, ni en ta redaccion de las razones escritas.

La eleccion entre estas dos medalidades no sclamente depende de la
evaluacién de ventajas y desventajas, sino también de la disponibilidad de
personas calificadas, del numero de casos sobre patentes y modelos de utilidad,

el tamafio del tribunal y sus salas asi como de consideraciones financieras.

En caso de preferirse jueces profesionales técnicamente calificados, debe
haber por lo menos tres de ellos, uno con conacimientos de mecanica e
ingenieria, otro en fisica y electrénica y un tercere en quimica, ya que estos tres
sectores téenicos principales son muy diferentes entre si y por lo tanto sélo puede

esperarse una formacion completa y amplia en uno de ellos.

Parece perfectamente adecuado que para los casos de designacion y
disenos industriales las salas estén integradas por tres magistrados, sin embargo,
debera examinarse mas a fondo el tamafno de las salas para casos de patentes y

modelos de utilidad.

Los casos de patente en particular contienen cuestiones tecnolégicas muy
dificiles relativas a las tecnologias mas novedosas y avanzadas y resulta muy util,
para el examen detallado del caso desde el punto de vista técnico, contar cuando
menos con dos magistrados técnicamente calificados. Esto permite también una
mejor verificacion y equilibrio de las opiniones técnicas de los miembros de la

sala.
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Seria muy aconsejable si en los casos de patentes hubiera dos jueces
técnicamente calificados adscritos a la sala de tres magistrados con grade en
Derecha. Este tipo de sala también parece justificarse porque los casos de
palentes con frecuencia representan un valor econdémico muy elevado vy las

decisiones son muy importantes para las panes involucradas.

Respecto de los casos de modelos de utitidad, el tamafio y composicion de
las salas puede variar dependiendo del grado de dificultad técnica que presente el
caso y de la importancia de las decisiones para las partes. Si esos casos se
refieren en promedio a novedades técnicas menos dificiles e importantes, se

podria considerar una sala con tres magistrados.

Si el tribunaf competente en asuntos de patentes y modelos de utilidad esta
compuesto de varias salas, resulla aconsejable determinar la competencia de las
diferentes salas segun los sectores tecnologicos involucrados en los casos, para

que los jueces puedan acumular experiencia y conocimientos especiales.

La Clasificacion Internacional de Patentes constituye un instrumento muy
util para determinar y delimitar los sectores tecnologicos y seria conveniente dar a
cada una de las salas la competencia para ciertas clases de la Clasificacion

Internacional.

Igualmente, la asignacion de los casos de marcas a diferentes salas, segin
el Registro Internacional de Marcas ha demostrado su utilidad, pues promueve un
mejor conocimiento de los diferentes sectores de la economia en que se utilizan

las marcas.
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Si el tribunal esta compuesto por varias salas y se establece como un
tribunal de Gltima instancia en maleria de propiedad intelectual, es necesario

prever un procedimiento especial para garantizar la uniformidad de la jurisdiccion.

De conformidad con la OMPI, en el marco del Convenio sobre la Patente
Europea se ha encontrado una solucién muy satisfactoria que podria servir como
modelo, con ciertas adaptaciones.s" En la Oficina Eurcpea de Patentes se ha
establecido una Junta de Apelaciones amplia compuesta por cinco miembros

juridicamente calificados y dos técnicamente calificados.

Esta Junta de Apelaciones amplia decide sobre los puntos de derecho
importantes que le son referidos por una junta de apelaciones y lambién puede
ser requerida por el Presidente de la Oficina Europea de Patentes cuando dos
juntas de apelaciones hayan pronunciado decisiones diferentes sobre un punto de

derecho.

En un tribunal en el que el presidente no tiene una funcion especial
respecto de la jurisdiccion, la autoridad debe convocar una sala de tribunal amplia
o mejor denominada’ Tribunal en Pleno que debera estar reservada a las salas del

tribunal.

Sin embargo, deberan estar obligadas por ley a referir at Pleno un punto de
derecho si tienen previsto pronunciar una decision diferente de la de otra sala.
También respecto del tamafo y composicion de la sala amplia sera necesario
hacer una adaptacidn tomando en consideracion los diferentes sectores de
propiedad industrial que resultan competencia del tribunal, asi como el tamano

normal de las salas.

e
& Proyecto OMPI/BMIMEX/91/001 e creacion de Tribunal Especializado en Prapiedad Industrial en México.
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectuval
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11. Procedimiento.

El procedimiento se podria substanciar de [a siguiente manera:

Determinacion del acto administrativo sujeto a impugnacion, tal como una
negativa de registro, © bien, la solicilud de declaracion administrativa por parte del

IMPI1 o e} INDA ya sea de oficio o surgida por una litis entre pariculares,

La admision de la soliciiud de que se trate con la consecuente orden de
notificacion a las partes, o en su caso, el desechamiento de la misma que podria

ser recutrible ante la sata superior.

La notificacion y emplazamiento, consistente en correr traslado de la
demanda y anexos, estableciendo un plazo para manifestar lo que al derecho del

interesado convenga, el cual dependera de [a naturaleza de la accién intentada.

La contestacion que obviamente consistiria en negar, confesar u oponer

excepciones, o bien, la reconvencion misma,

Toda vez que la propiedad industrial es una rama del derecho cuyas
implicaciones pueden ser sujetas a transaccion entre las partes involucradas,
seria recomendable la inclusion de una etapa conciliatoria, cuyo resultado puede
ser la solucidén pronta de la controversia sin el desgaste que para ambas partes

implica una serie de juicios, o en caso contrario, la continuacion del procedimiento.
Desde luego, y respetando el principio de debido proceso establecido por la

Conslitucion, debera establecerse una etapa en la que ambas partes puedan

ofrecer y rendir sus pruebas.
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Los alegatos, como es conocido, seran el pequeno resumen que las partes
crean conveniente argumentar en su favor, con el fin de inducir al juzgador a
dictar una sentencia tavorable a sus intereses, no obstante, formalmente no

serian parte necesaria o integral del procedimiento.

En caso de establecerse un principio de dos instancias, la sentencia que
ponga fin a la primera instancia, podria ser impugnada mediante la interposicién

de un recurso de revision.

De dicho recurso conoceria la sala superior del Tribunal y contra su
resolucion se podria interponer el juicio de amparo directo ante los tribunales
colegiados de circuito, dado que Ia resolucion o sentencia habria sido dictada por

un tribunal administrativo.

Por cuanto hace a la aplicacion de la legislacién vigente en materia de
procedimiento, existen diversos problemas, ya que hay varios cédigos de
procedimiento, incluso dentro del mismo sector judicial y que difieren en algunos

aspectos.

Antes de poder considerar un nuevo tribunal en materia de propiedad
intelectual, también es necesaric realizar un estudio detallado de Ilos
procedimientos.  Si bien seria conveniente que el tribunal pudiera aplicar
basicamente un codigo de procedimienio ya exisiente, hay que examinar cual de
los codigos existentes resulta mas adecuado y cuales serian las disposiciones
adicionales necesarias para cubrir las necesidades especificas en materia de

propiedad industrial y de derechos de autor.
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Por ejemplo, en Alemania, donde la propiedad industiial se considera un
asunto de Derecho Civil, incluso si esta involucrada la administracion, la Oficina

de Patentes aplica basicamente el Cadigo Civil de Procedimiento.®®

Esto se justifica también porque la mayoria de los casos ante el tribunal son
litigios entre dos partes privadas. Dentro del marco general de las reglas de
procedimiento, el tribunal aleman tiene poderes discrecionales amplios para
examinar la situacion objetiva y juridica con las partes y sugerirles soluciones,
incluso la conciliacion.® Estos poderes discrecionales son especialmente Utiles
en los procedimientos de patentes donde la causa de la actuacion es poco clara,
insuficiente, o con una redaccion demasiado amplia en las reivindicaciones de la

patentes, como sucede en un numero considerable de casocs.

La situacién juridica en México es distinta en ciertos aspectos. En casos de
rechazo de una solicitud de derecho de propiedad industrial, asi como en la
aplicacion de medidas precautorias contra las infracciones administrativas, las
partes en el procedimiento parecen ser la persona privada interesada y el iMP1 la

contraparte.

Para evitar una carga excesiva en la administracion, seria conveniente que
el analisis de los procedimientos sobre nulidad de un dereche de propiedad
industrial se continuara realizando come un procedimiento entre partes privadas,
como sucede hasta la fecha, sin qgue ello implique privar al tribunat del derecho de

iniciar procedimientos de oficio.

65 Ley de proteccion de marcas y otros signos (Ley de Marcas) del 25 de octubre de 1994, Capitulo 6
“procedimientas ante al ribunal de Patenies, Articulo 88, informacion obtenida del Archivo del Instituto Mexicano
de ia Propiedad Industrial
Ley de proteccion de marcas y otros signos (Ley de Marcas} del 25 de octubre de 1994, Capitulo 6
“pracedimientos ante al tribunal de Patentes. Arnticulo 89 incisos 1), 2}, ). ¥ 4), informacion obtenida det Archivo
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
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Hay varios otros puntos de detalle respecto del procedimiento en asuntos
de patente que requieren consideracion adicional y que deben incluirse en el

estudio detallado, como por ejemplo el examen ex oficio.

Si dentro del ambito de las solicitudes de las partes, el tribunal puede
examinar los hechos por si mismo o debe limitarse a los hechos, evidencias y

argumentos proporcionados por las partes.

Asi mismo debe estudiarse la participacion del Instituto Mexicano de
Propiedad Industrial (IMPI) ya sea en el procedimiento como parte, o en caso
contrario, estudiarse la posibilidad de que se le designe por el tribunal para actuar
como experto proporcionando evidencia o, en su calidad de administracion

examinadora.

Por olra parte. la participacion de terceros tales comeo licenciatarios debe
ser analizada a efecto de determinar la conveniencia de brindarles el derecho a
intervenir en los procedimientos relativos a la validez de un derecho de propiedad

industrial.

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, los procedimientos
pueden ser de naturaleza administrativa (contro! de las decisiones de autoridades
competentes relativas a la concesion o invalidacion de derechos de propiedad
industrial 0 de medidas administrativas de dicha autoridad para reprimir la
infraccién de derechos). de naturaleza civil (demandas de dafos y perjuicios) y de

naturaleza penal (procedimientos penales debido a la infraccion de derechos).

La tegislacién especifica de propiedad industrial, su interpretacion y su
aplicacion tienen una funcion importante en los casos administrativos y civiles,

pero muy rara vez en los casos penales. Dichos procesos hoy dia se refieren
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preponderantemente a la violacion de informacion privilegiada, es decir, secretos
industriales, campo que ha sido poco explorado en Meéxico y la falsificacion de
marcas en forma dolosa y a escala comercial, deficientemente definida en nuestro

sistema legal.

En muchos casos de infraccion la primera defensa del demandado es la
contencion de que el derecho de propiedad industrial es total o parcialmente
invalida, resultando asi que la validez del derecho se convierte aspecto preliminar

en una cuestion preliminar al asunto de infraccion.

Cuando un tribunal diferente resulta competente para decidir esto siempre
existe el riesgo de una interpretacion diferente del derecho de propiedad industrial

en cuestion.

Si se establece un nuevo tribunal de propiedad intelectual que asuma las
funciones del tribunal civil y del administrativo, se evitara que se presenten las
mismas evidencia dos veces, ante la administracion y ante el tribunal, en virtud de
que sera el mismo argano quien se encargue de la aplicacion de lo previsto por la

LPI en su articulo 199 Bis 1.

Esio plantea la cuestion de saber si en caso de establecimiento de un
tribunal especializado para procedimientos de infraccién en materia de propiedad
intelectual, el tramite podria simplificarse dando la auloridad de investigacidn y
decision en casos de infraccion exclusivamente al nuevo tribunal. Ademas de la
simplificacion, podria lograrse una aceleracion en el enjuiciamiento de infracciones
si el fribunal pudiera ordenar directamente gue se ponga fin a la infraccion, sin un

procedimiento administrativo previo.
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Si después de tener la evidencia completa no se ha demostrado la
infraccion, el demandante quedara, ante el demandado, como responsable de

todos los dafios y perjuicios provocados por las medidas temporales.

Para salvaguardar los intereses del demandado, los tribunales deberan, y
normalmente lo hacen, al emitir un requerimiento judicial preliminar condicionar su
ejecucidn a una garantia previa del demandante, por ejemplo, mediante un
depésito en efectivo o una garantia bancara, cuyo importe y lipo seran

determinados por el tribunal.

Este sistema de enjuiciamiento civil de las infracciones, junto con la
posibilidad de enjuiciamiento penal en casos de infraccidn flagrante, ha

demosltrado ser satisfactorio.

En esle caso se podria recomendar que cuando se establezca un tribunal
especializado para asuntos de propiedad intelectual, se examine la necesidad y
conveniencia de un enjuiciamiento administrativo de infracciones de derechos de
propiedad industrial tomando en consideracion los poderes que pueden ser

otorgados al nuevo tribunal.

12. Bases para su autonomia jurisdiccional, politica y financiera,

La creacion de un nuevo tribunal presupone un numero suficiente de casos
para justificar una rama especial de la administracién poblica. Actualmente es
muy dificil calcular el nimero de casos que puedan surgir en el futuro en materia

de propiedad industrial.

A pesar de la relativa inseguridad en cuanto al niimero de casos, se puede

prever que sea suficientemente elevado para justificar Ia creacion de un tribunal
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especial, debido al derecho global de amparo contra actos de la administracion y

la creciente importancia que esta adquiriendo la propiedad industrial en México.

Este numero de casos dificiimente podria ser tratado por el IMPI, mientras
que la distribucién de los casos en un tribunal reduciria considerablemente las

dificultades que se presentan concentrando la competencia en un solo organo.

En 1997 fueron presentadas ante el IMPl 1,353 solicitudes de declaracion
administrativa de nulidad, caducidad, cancetacién, infracciones y delitos

promovidas por los lituiares de algun derecho de propiedad industrial.

Hasta 1997, fecha de! mas reciente informe de labores publicado por el
IMPI, se emitieron un iotal de 1711 resoluciones a los procedimientos de
declaracion administrativa de nulidad, caducidad, cancelacion, infracciones vy

delitos.

Cabe destacar el incremento observado en el numero de resoluciones
emitidas por el IMPI en materia de infracciones, at pasar de 279 en 1996 a 521 en

1997.

Los operativos realizados en 1997 ascendieron a 1504 visitas de
inspeccion, en las que se asegurd un monto total de mercancia de 5266,898

productos, realizandose un mayor numero de clausuras que en 1996.

Se recibieron un total de 69 solicitudes de infraccion fundamentadas en las

fracciones |, I, lll, IV, VI, Vil y X del arliculo 213 de la Ley Federal de Derechos
de Autor.
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Derivado de las solicitudes de infraccion en materia de comercio, se
efectuaron 78 visitas de inspeccion; 16 de ellas implicaran la habilitacion de dias y
horas inhabiles, asegurandose 812 productos en los que se materializaba la
infraccién. A través de 2 resoluciones y 8 desistimientos, se resolvieron 10

solicitudes 5

Pasando a otro aspecio. los tribunales estan financiados mediante los
impuestos generales. Cuando hay que pagar tasas, éstas cubren Unicamente una
parte muy pequena de los coslos. En México el acceso a tribunales es gratuito y

esta garantizado por la Constitucién mexicana.

Muchos paises cubren los costos de mantenimiento de un sistema de
propiedad industrial, en su integridad o en parte substancial, por medio de las
tasas que deben pagar los solicitantes y titulares de derechos de propiedad

industrial.

Estos costos incluyen costos de instancia de apelacion casi judicial en las
oficinas de patentes, cuando existen. Por ejemplo en Alemania, en donde la
instancia de apelacién es un tribunal independiente que funciona exclusivamente
para asuntos de propiedad industrial, también se considera justificado cubrir los

costos del tribunal partir de las tasas que se cargan en la oficina de patentes.

Cuando se evaluan los coslos de mantenimiento del sistema de propiedad
industrial, ademas de los costos de la oficina de patentes se deben tomar en
consideracion los costos del tribunal, asi como el nivel de tasas, especialmente el
de las tasas anuales para las patentes y las tasas de renovacion para las marcas,

que son determinadas por los costos totales.

87 | ntorme de actividades del IMP para ¢l ano de 1997 pp. M y 36
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Si bien no hay una transferencia directa de fondos de la oficina de patentes
al tribunal de patenies, pues los fondos del tribunal se asignan en el presupuesto
general, este método permite la financiacion indirecta del tribunal por parte de los
titulares de derechos de propiedad industrial que son los primeros interesados en

establecer un tribunal especializado en materia de propiedad intelectual.

Para el establecimienio en México un tribunal especializado en materia de
propiedad intelectual, parece recomendable considerar un sistema similar de
financiamiento de! tribunal mediante los aprovechamientos pagados al IMPI,
evitando asi el recargo al presupueste general y al contribuyente mexicano. En el
periodo enero-diciembre de 1997, e! Instituto ejercid un presupuesto que ascendio
a 91,370 millones de pesos. Esta cifra comprende erogaciones por concepto del

(Gasto de Operacion 68,619 y de Inversidn por 22.751 millones,

Durante la existencia del Instituto, éste ha logrado incrementar sus activos
de manera importante; asi su activo circulante ascendié a 33.0 millones de pesos,
su active fijo a 117.0 millones y su patrimonio a 105 millones. Los ingresos
provenientes del pago de tarifas por los servicios que presta et Instituto (mismos
gue eran enterados integramente a la SHyCP hasta 1998), reflejan un saldo al

final del periodo de $120.0 millones.®®

Ahora bien, existen diversos estudios respecto a la posibilidad de que el
tribunal especializado en propiedad intelectual dependa del poder judicial. La idea
tiene sustento en que se aprovechen los recursos humanos, econdmicos y
materiales existentes, utilizandose los juzgados de distrito en materia
administrativa, o bien, un juzgado de distrito en materia administrativa que se

especializara en la propiedad intelectual®®.

58 | \forme de actividades del IMP! para ¢l ano de 1997 pp. 58
*9yelazquez Garcia-Lépez, Agustin. Tribunal de la Propiedad Inteleciual, Tesis de Posigrado, Diciembre 19 de 1996,
Universidad Panamericana, México. D.F.. p.31.
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Este juzgado conoceria en primera instancia de las conlroversias que se
suscitaran entre los parliculares, o bien, sobre los procedimientos administrativos

de oficio ¢ negativas de los institutos multicitados.

Las resoluciones del juzgado administrativo en materia de propiedad
intelectual de primera insiancia, podrian ser apeladas ante los tribunales unitarios,

que serian los encargados de resolver en segunda instancia sobre el asunto.

La resolucion del tribunal unitario podria ser impugnada en via de amparo
ante los tribunales colegiados de circuito, en ¢cuyo caso no habria la necesidad de
la creacién de un tribunal, por lo que se evitaria el problema economico, humano,
material y de legisiacién a que se ha hecho referencia, puesto que ya se cuenta

con la infraestructura y sustento legal correspondiente.

No obstante las ventajas que la anterior propuesta implica, la considero
poco practica, puesto gue es conocide en el medio profesional vinculado que los
juzgados de distrito se han "autolimitade” a las cuestiones de constitucionalidad
propias det amparo, descuidando de sobremanera otros asuntos que también son
de su competencia, como los juicios ordinarios mercantiles, los cuales inclusc se

ven retrasados respecio de aquellos que se sustancian en el fuero comun.

Sin embargo, ya sea dependiente del Poder Judicial o bien de Ia
Administracion Publica Federal, es loable saber del sumo interés de! medio por
crear un organo que logre el perfeccionamiento e institucionalizacion del sistema
legal en Mexico y a fin de oblener soluciones que sean impecablemente
constitucionales y que fortalezcan en todo momento fa divisidn de poderes en

nuestro pais.
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CONCLUSIONES

PRIMERA; La propiedad intelectual ha cobrado particular importancia en los

ultimos afos debido a las implicaciones econdémicas que le atanen.

SEGUNDA: El desarrollo de la sociedad se encuentra apoyado en gran medida

en los avances tecnolagicos y en el debido funcionamiento de los mercados.

TERCERA: Asimismo, la naturaleza humana exige la constante creacidn de

obras que le permitan cultivar los sentimientos estéticos.

CUARTA: En este orden de ideas, la propiedad intelectual es un medic a través
del cual es factible garantizar a la sociedad la salvaguarda de los derechos de
quienes invierten su esfuerzo en actividades creativas tanto para fines industriales

como estéticos.

QUINTA,; Las autoridades administrativas encargadas de la aplicacién de las
leyes de propiedad industrial y de derechos de autor para la salvaguarda de los
derechos de propiedad intelectual, no deben conceder esos derechos y ser ellas
mismas quienes los dejen sin efecto. Debe ser una autoridad distinta la que

resuelva sobre las controversias previstas en las leyes de la materia.

SEXTA; Es necesaria la creacion de un Tribunal de la Propiedad Intelectual
que sea competente para revisar casos relativos a decisiones de la autoridad que
conceden derechos de propiedad industriat o de derechos de autor,
particularmente las denegaciones de solicitudes o decisiones sobre la validez de
los derechos de propiedad intelectual concedidos, sino también para los casos de

infraccion de derechos de propiedad industrial e intelectual.
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SEPTIMA: Como los particulares estan obligados a iniciar juicios de caracter
civil para reclamar dafos y perjuicios por viclacion de sus derechos intelectuales,
también es recomendable que un Tribunal de la Propiedad Intelectual tenga la
facultad de resolver esas controversias y determinar en sus resoluciones la
cantidad que debera pagar el infractor por la reparacion de los danos y perjuicios
o bien, por gastos y costas en favor de la persona que haya resultado favorecida

con la resolucién del propio Tribunal.

OCTAVA. Actualmente resulta incongruente que la misma autoridad
administrativa sea quien resuelve los confiictos sobre vigencia, validez y violacion

de los derechos de propiedad industrial y de los derechos de autor.

NOVENA: El Tribunat de la Propiedad Intelectual es una institucion cuya
creacion resulta necesaria para garantizar la especializacion, prontitud vy rapidez
de la proteccion de la propiedad intelectual en nuestro pais. Ademas, la
concentracion de los procedimientos en materia de propiedad intelectual en un
solo tribunal parece aconsejable, porque el nimero de casos previstos parece ser

lo suficientemente elevado para justificar su creacion.

DECIMA; En diversos paises, la existencia de tribunales especializados en

propiedad intelectual ha demostrado su eficacia y conveniencia.

DECIMA PRIMERA; En México, el Tribunal Fiscal de la Federacion es el
mas claro ejemplo de la eficiencia que puede representar un tribunal

administrativo.

MA NDA.: Para que los procedimientos ante el tribunal que se

propone funcionen eficazmente particularmente en asuntos de palenies, es muy
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importante que se integre por abogados con conocimientos especificos en
derecho intelectual y en los sectores tecnoldgicos interesados. En la mayoria de
los paises con un nimero substancial de solicitudes de patentes, se ha
establecido una profesion especifica de abogado de patentes. Si bien las
condiciones detalladas para el ejercicio de tal profesién pueden variar, las
condiciones basicas son un grado en ciencias y formacion adicional en derecho y
practica de propiedad intelectual. Dichos abogados de patentes se suelen admitir
como asesores técnicos del abogado en derecho en general, aunque &n algunos
paises también actian como nicos representantes de alguna de las partes. Por
otra parte, la participacion de los abogados de patentes ayuda enormemente a
aclarar los complicados temas que se presentan ante el tribunal y contribuye

significativamente a un procedimiento expedito.

DECIMA TERCERA: Para un nuevo tribunal en materta de propiedad
intelectual en México, |a participacién de abogados de patentes en los asuntos de
creaciones industriales nuevas constituiria una asistencia trascendental. Por lo
tanto, parece aconsejable atender al establecimiento de la profesién de abogado

de patentes calificado.

DECIMA CUARTA,; Otras caracteristicas del tribunal propuesto son las siguientes:

a) Si bien un procedimiento juridico de una sola instancia en asuntos de propiedad
industrial podria acelerar considerablemente la soluciéon de los litigios,
dependerda de la politica judicial general, que va mas alla del sector de
propiedad industrial. examinar si el tribunal debera ser un tribunal de primera o
de Gitima instancta.

b) En cualquier caso, parece aconsejable que la competencia para las decisiones
sobre los recursos juridicos contra decisiones del tribunal, ya sea mediante

apelaciones o recursos de amparo, se concentren en un tribunal superior.
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¢) Si bien el tribunal normalmente funcionara en una o mas salas, compuestas por
magistrados con un grado en derecho, seria aconsejable contar, para los casos
de patentes y de modelos de utilidad, con jueces que tengan ademas un grado
en ciencia o técnica.

d) Tales jueces podrian actuar como jueces profesionales y miembros del tribunal
0 COmo jueces honorarios externos.

e) En casos relativos a las decisiones de la autoridad que concede los derechos
de propiedad indusirial, el tribunal debera, preferiblemente, contar con poderes
discrecionaies para decidir sobre la materia o cuando sea adecuado, referirla a
la administracion.

f) El tribunal debera tener a su disposicion todas las facultades que tienen los
otros tribunales. En asuntes de infraccién también debera estar facultado, para
emitir requerimientos judiciales preliminares relativos a las medidas que se
consideren necesarias hasta que se haya pronunciado la decision definitiva del

tribunal.

DECIMA QUINTA: En cuanto a las reglas de procedimiento del tribunal, parece
que es necesario hacer un estudio detallado. Si bien en general parece
conveniente la aplicacion de un cédigo de procedimiento utilizado por otros

tribunales, no debe dejar de considerarse {a posibilidad de instituir uno propio.

DECIMA SEXTA: Lo mismo debe decirse de su  mantenimiento:
conviene examinar si deben financiarse los costos provocados por el tribunal, de
ser asi, la forma de hacerlo en su totalidad o en una parte substancial, mediante
los aprovechamientos pagados por los titulares de derechos de propiedad
industrial al instituto Mexicano de Propiedad Industrial y al Instituto Nacional del

Derecho de Autor.
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DECIMA SEPTIMA; Hay muchos elementos a favor del establecimiento de
un tribunal especializado en asuntos de propiedad intelectual. El establecimiento
de tal tribunal facilitaria enormemente la interpretacion uniforme de la Ley de
Propiedad industrial y de la Ley Federal del Derecho de Autor, asi como la
creacion de un drgano de jurisdiccidn que constituyera una base fiable para la
industria y el comercio respecto de todas las formas de propiedad intelectual. La
experiencia concentrada en una rama especializada del sistema judicial también

ayudaria mucho a acelerar los procedimientos.
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