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INTRODUCCION.

El ambito de la propiedad industrial resulta de suma relevancia en la
actualidad, maxime con sucesos tan trascendentales como la giobalizacion, y los
tratados comerciales, por lo cual consideramos importante, contar con un sistema
eficaz de solucién de controversias en materia de propiedad industrial, y
especificamente en lo referente a signos distintivos.

Resulta importante sefialar cuéles son las generalidades de los
signos distintivos que regula la Ley de la Propiedad Industrial, a saber: marcas,
avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen, y cudles
son sus formas de extinguirse, resaltando lo referente al procedimiento
contencioso de declaracién administrativa que se tramita ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI), pues consideramos que esta forma de concluir la
proteccién de los signos distintivos resulta ser, de alguna manera la mas
problematica y la que mas demora, pues como lo veremos ias otras formas no
constituyen mayor tramite.

Por los motivos anteriores, consideramos que se deben afinar ciertos
aspectos de procedimiento de referencia, que permitan resolver con mayor
celeridad y equidad tales controversias.

A continuacion, resefiaremos brevemente el contenido de esta
investigacion:

En el capitulo primero del presente trabajo, sefialaremos cuales son
los conceptos, caracteristicas, y generalidades de los signos distintivos; los
requisitos y tramites para obtener su registro, asi como los derechos y
obligaciones que adquieren los titulares de tales registros, a efecto de poder
acercamos a la naturaleza de los signos distintivos.



De igual manera, se mencionan cuales son las distin{as causas que
conllevan a la terminacion de la proteccion de los signos distintivos, como lo son la

caducidad, cancelacién o nulidad.

Posteriormente en el segundc capitulo, y a efecto de sefalar cudl es
la naturaleza de un procedimiento administrativo, nos referimos a los aspectos
generales que le dan lugar y lo regulan; asimismo sefialaremos los principios que
lo rigen y los sujetos que intervienen en él. De la misma forma, sefialaremos como
se desarrolla el proceso y los efectos del mismo.

A continuacion, en el tercer capitulo, nos referiremos a la parte
medular dei presente trabajo, el procedimiento de declaracion administrativa que
se tramita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En este capitulo sefialaremos cuales son las distintas causales de
nulidad, caducidad y cancelacidn, asi como cudles son los supuestos que se
deben de acreditar para que dichas causales puedan prosperar.

Posteriormente sefialaremos cuédles son los aspectos previos a
considerar, en cuanto a la tramitacidn del procedimiento de declaracion
administrativa, sin dejar de lado la aplicacion del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles como ordenamiento legal supletoric de la Ley de la
materia, por tanto pretenderemos citar los casos en los cuales opera tal
supletoriedad.

Finalmente citaremos las reglas referentes a las pruebas y su
respectiva valoracién, asimismo mencionaremos las formas de conclusién de
dicho procedimiento.



CAPITULO PRIMERO
SIGNOS DISTINTIVOS

1. MARCAS

a) Concepto

Desde el punto de vista juridico de Yves Saint Gal fa marca es "Un signo
distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante), distinguir sus
productos o servicios de los de la competencia.”!, en cuanto al punto de vista
economico para este mismo autor "Un signo que tiende a proporcionar a la
clientela una mercancia o un servicio cubierto publicamente con su garantia."?

La OMPI ha definido a la marca como un signo visible, protegido por
un derecho exclusivo, concedido en virtud de la Ley que sirve para distinguir las
mercancias de una empresa de las otras.

El maestro David Rangel Medina considera a la marca como "{(...) el
signo del que se valen los industriales, los comerciantes y prestadores de servicios
para diferenciar mercancias o servicios de los de sus competidores.”™

La actual Ley de la Propiedad Industrial define a la marca en su
articulo 88, entendiéndola como todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie clase en el mercado.

! Vid, Nava Negrete, Justo, Derecho da fas Marcas, México, Edit. Porrtia, 1985, p. 143.

2 Cfr, Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Transferencia de Tecnologla a los palses
en desamollo, Aspectos Jurldicos de los acuerdos de ficencia en el campo de las patentes, las
marcas y los conocimientos técnicos. Documento PJ/92, Ginebra, 1° de Junio de 1975, p. 3.

* Vid,, Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, México, Edit. Libros de México, 1980,
p.153-169, Cit. por Rangel Medina, David, Derecho Intelectual, México, Edit. Mac Graw Hill, 1998,
p.62.



b} Principios.

Con el caracter distintivo, la novedad, la licitud y la veracidad del
signo, se requiere el de la especialidad de la marca como una de las condiciones
esenciales de la misma.

Principio de especialidad.- La marca es especial en el sentido de que
solo se aplica a la categoria de productos o servicios para los que ha sido creada.
En este entendido, tenemos que el registro de una marca no puede proteger toda
clase de productos o servicios, de modo indiscriminado, toda vez que el alcance
de la propiedad de una marca se limita a la proteccion esos productos o servicios
para los que fueron registrada. En consecuencia cualquier persona puede solicitar
el registra de una marca registrada pero para amparar otra clase de productos o
servicios.

Principio de teritorialidad.- El principio de territorialidad, establece

que el ambito de validez de su registro corresponde y coincide con e! territorio
nacional: sus efectos no se limitan a una zona o regién del pais, pero tampoco
rebasan sus fronteras.

Por consiguiente, la validez del registro de la marca en lo que
respecta a su duracion, derechos que confiere, obligaciones, entre otras, tiene las
dos limitaciones que se mencionan: la que impone el principic de la especialidad
por lo que toca a las mercancias y servicios que protege el registro y; la que deriva
de! principio de territorialidad, por lo que ve al alcance espacial o geografico de
sus efectos.

En su significado de que la accion del signo se limita al campo de las
mercancias iguales o similares, o pertenecientes a un mismo género o a
una misma especie, el caracter especial de la marca también lo adopta la
Ley mexicana cuando exige que los registros de marca se efectden bajo el

£



cumplimiento de las reglas concernientes a la clasificacion tradicional de
productos. Dichas reglas son, en resumen:

a) que las marcas se registraran con productos © servicios
determinados ( art. 93, LPI);

b} que una vez efectuado el registro de la marca, no podra aumentarse
el numero de productos o servicios que proteja, y que para proteger
posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya
registrada, sera necesario obtener un nuevo registro {art. 94, LP);

c) la que ordena que la solicitud de registro de la marca debe
presentarse con la indicacién de los productos o servicios a los que se
aplicara la marca (art.113, frac. IV, LPI);

d) la que dispone que para reconocer el derecho de prioridad para
quien previamente solicité en otro pais en el registro de la marca, debe
solicitarla en México para los mismos productos o servicios mencionados
en la solicitud presentada en el extranjero {(art. 118, frac. II, LPI);

€) que nos es registrable una marca que sea idéntica o semejante en
grado de confusibh a ofra en tramite de registro presentada con
anterioridad o a una ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o
similares productos o servicios { art. 90, frac. XVI, LPI),

f) la que impide el registro de marca que sea idéntica o semejante en
grado de confusitn, a un nombre comercial aplicado a una negociacién
cuyo giro preponderantemente sea la elaboracién o venta de los productos
o la prestacién de los servicios que se pretendan amparar con la marca
(art. 90, frac. XVII, LPI);

g) la que prohibe que una marca registrada o una marca semejante en
grado de confusion a otra marca registrada se use o forme parte del
nombre comercial correspondiente a un establecimiento cuya actividad
sea la produccidn, importacién o comercializacién de bienes o servicios
iguales o similares a los que se aplica la marca registrada (art. 91, LPI);



h) la que considera come infraccidn administrativa el uso de una marca
semejante en grado de confusidn a otra marca registrada para amparar los
mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la marca
registrada (art. 213, frac. IV, LPI);

i) la que define como infraccidon administrativa el uso, sin
consentimiento de su propietario, de una marca registrada o semejante en
grado de posibilidad de confusion, como elemento de un nombre
comercial cuando éste cotresponda a un establecimiento que opere con
los productos o servicios protegidos por la marca (art. 213, frac. V, LPI);

i} la que también califica de infraccion administrativa el uso de una
marca previamente registrada, como nombre comercial de una
negociacidn cuya actividad sea producir, importar o comercializar bienes o
servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, si tal
uso se efectGa sin el consentimiento del titular del registro (art. 213, frac.
Viil, LPI);

k) la que sanciona como infraccion administrativa el uso de una marca
registrada, sin el consentimiento de su titular en productos o servicios
iguales o similares a los que ampara la marca registrada (art. 213, frac,
Xvill, LPI),

) la que también castiga como infraccion administrativa la venta o
puesta en circulacién de productos iguales o similares a los que se aplica
una marca registrada, cuando se tiene conocimiento de que el uso de tal
marca se efectua sin consentimiento del titular de su registro (art. 213 frac.
XiX, LPl);

m) la que establece la caducidad del registro de la marca cuando ésta
no es usada durante tres afios consecutivos en los productos o servicios
para los que fue registrada (art. 130, LPI);

n) ia que pemite el empleo de la Leyenda que indique que la marca
que ostenta un preducto o un servicio esta registrada, sélo para el caso de



que los productos o servicios correspondan precisamente a los que se
refiere el registro (art. 131 en relacion con el art. 213 frac XXIlI, LPI)."

b) Caracteristicas.

El Doctor David Range!l Medina, sefiala que las caracteristicas y

condiciones esenciales o de validez son fos siguientes:

a) Distintividad.- El destino de la marca es el de identificar productos
o servicios, a especializarlos y a indicar su origen o procedencia de los mismos, de

manera de evitar la confusién con otros productos similares.

La distintividad en si, trae aparejada otros requisitos esenciales,
como lo son la novedad y la especialidad, es por eso que para considerar que una
marca sea distintiva también tendra que ser nueva y especial, conceptos que se
explicaran a continuacién.

"Es precisamente mediante la funcién distintiva que la marca
constituye como una finalidad u objetivo inmediate un signo de adhesién a la
clientela, es decir un instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la
clientela; asi también, como un objetivo mediato garantiza la calidad constante
(por oposicion a la buena o mala calidad) de los productos o servicios.”

Esencialmente son dos los principios que rigen la capacidad o
eficacia distintiva, a saber:

a) La marca debe ser distintiva por si misma, abstraccién hecha de
toda otra, es decir que ella debe revestir un caracter de

4 vid., Rangel Medina, David, Derecho Intelectual, México, Edit. Mac Graw Hill, 1998, pp.69-71.
§ vid., Nava Negrete, Justo, op. cit. supra nota 1, p. 161.



originalidad suficiente para desempefiar el papel que le es
asignado poria Ley, y
b) La marca debe de ser distintiva objetivamente, con el objeto de

evitar toda posibilidad de confusién con marcas existentes.

De lo anterior desprendemos, como ya se habia establecido, que
para considerar que una marca es distintiva, deben de concurrir forzosamente los
otros requisitos esenciales de la marca como lo son la novedad y la especialidad,
de lo contrario no se le puede atribuir a una marca tal caracter.

b) Especialidad.- Esta caracteristica consiste en que la marca
siempre se va a aplicar a ciertos productos o servicios, es decir el hecho de que
una persona registre una marca, esto no quiere decir que la misma sea aplicable
para cualquier tipo de producto o servicio, sino que el registro sélo va a amparar
determinados productos o servicios, independientemente de que el titular pueda
solicitar los registros necesarios para que una sola marca pueda proteger todas
las clases de productos y servicios, no obstante que, como se vera mas adelante,
el titular de un registro marcario tiene la obligacién de utilizar su marca aplicandolo
a los productos para los cuales se solicitd su registro.

Ahora bien lo anterior es el punto de vista de lo que implica la
especialidad en la mayoria de los tratadistas, sin embargo el maestro David
Rangel Medina cita otras acepciones, que resultan ser acertadas, como se detalla
a continuacién:

"Para gozar de la proteccion legal la marca debe cumplir con su
funcion diferenciadora, la cual a su vez, sélo podra realizarse si la marca es lo
suficientemente original para llamar la atencién del comprador. A esta condicion
esencial de! signo se le designa como especialidad de la marca."®

® Vi, Rangel Medina, David, op. cit. supra nota 3, p.175.



En efecto, esta caracteristica se refiere a que la marca debe tener
ciertas caracteristicas que la hagan especial, a efecto de poder atraer la atencion
del plblico consumidor, es por eso que no pueden constituir una marca las cosas
simples o aisladas como los colores, los nimeros o los digitos, y es en razon a
este punto de vista por el cual se relaciona intimamente la especialidad con la
distintividad.

Junto con el caracter distintivo, la novedad, la licitud y la veracidad
del signo, se requiere |la especialidad como una de las condiciones esenciales de
la marca.

La marca es especial en e! sentido de que sblo se aplica a la
categoria de productos para los que ha sido creada. De aqui surge la regia
general segin la cual la marca no puede registrarse para proteger
indeterminadamente, cualquier mercancia, ya que el alcance de la propiedad de
una marca se limita a la proteccién de los productos para los que fue registrada,
Ello quiere decir que esa misma marca puede ser registrada por cualguier otra
persona para distinguir productos de ofra clase.

Cabe sefalar que existe una figura que sera estudiada mas adelante
que rompe con el principio de especialidad, descrito en el punto de vista sefialado
en primer término y es el caso de las marcas notoriamente conocidas, pues de tal
manera que aun y cuando una de estas marcas no se encuentra registradas en
todas las clases de productos o seivicios, el hecho de ser notoria implica que la
misma se va a amparar todas y cada una de las clases existentes,

¢) Novedad.- Esta caracteristica implica un aspecto importante pues
una marca solamente puede ser novedosa, cuando la misma no se ha usado o
registrado aun, pues de lo contrario provocaria confusiones, es por eso que es
necesario que concurran la especialidad ya explicada y la novedad, para que una
marca sea distintiva, de lo contrario la marca no existiria.



Para que una marca sea lo suficientemente novedosa es necesario
que sea diferente que las de sus competidores, que no sea una denominacion,
figura o forma tridimensional que se encuentre en el dominio pablico, ¥ que no
exista otra igual o semejante en grado de confusion ya registrada, o bien en su
defecto a cualquier otro signo distintivo.

No obstante lo anterior, en aquellos casos que una marca registrada,
haya cesado sus efectos por las distintos modos de concluir su proteccion,
cualquier persona podra solicitar el registro de una marca igual o semejante en
grado de confusion a [a que cesé su proteccion.

Ahora bien la novedad como lo afirma Justo Nava Negrete, en
materia de marcas es relativa en tanto que en materia de invenciones es absoluta

pues estas ultimas no podrian existir sin este requisito.

d) Licitud.- El articulo 4° de la LPI, consagra esta caracteristica al

sefalar textualmente lo siguiente:

"Articulo 4.- No se otorgara patente, registro o autorizacion, ni se dara
publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones juridicas que
regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden
publico, & ia moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier
disposicion legal.”

Es preciso sefalar que el impedimento sefialado en este precepto
legal se refiere a las figuras mismas que regula la Ley en el caso de los signos
distintivos, mas no a los productos a los cuales se aplique.

7 Cfr., Ley de la Propiedad Industrial, México, Edit. Sista, 1999, p. 236.



La LPI sehala en apoyo a esta caracteristica que no seran
registrables los emblemas, escudos, monedas, firmas, las que sean engariosas o
confusas, es por eso que las marcas deben de cumplir con este requisito de
licitud, pues de no hacerlo no podran registrarse.

e) Veracidad.- Esta caracteristica, se refiere a aquellas marcas que
pretenden inducir al error en el publico consumidor, sefialando indicaciones falsas
0 engaiiosas del origen, atributos o caracteristicas de los productos o servicios
gue pretende amparar, dichas marcas no son objeto de proteccion, como se
sefialara al momento de referimos a las marcas no registrables.

ch) Clasificacion.

Existen diversas clasificaciones de las marcas, sin embargo
Unicamente nos cefiiremos a sefialar la clasificacién establecida por la actual Ley
de fa Propiedad industrial, dicha clasificacién es la siguiente:

a) Nominativas.- Son aquellas marcas conformadas por palabras u
oraciones, no importando el tamafio o el tipo de letra.

En témminos generales la LPIl, permite que cualquier palabra o
conjunto de palabras sean registradas siempre y cuando no cuenten con algin
impedimentc establecido por la propia Ley, las denominaciones pueden referirse a
objetos existentes, pero también puede constituirlas términos fantasiosos que en si
mismos no tengan algln significado; ast también pueden ser nombres propios,
palabras extranjeras, siglas o nimeros.

Consisten en la designacién del producto por si mismo y puede
constituir marca si son nuevas y ademas no indispensables para designar el
producto al que se aplican.



b) Innominadas.- Consisten en dibujos o figuras, o disefics, el
maestro David Range! cita a Ghirén sefialando que: "La marca figurativa se
distingue de la nominativa porque funda toda su caracteristica en el sentido de la
vista sin que para nada concurra en ella el oido; penetran entre el publico en
cuanto ofrecen a la vista materia de percepcién, grabando en la mente por medio

de la memoria visual." ®

Las marcas figurativas son mas faciles de retener por parte del
pUblico consumidor que las marcas nominativas, sin embargo suele suceder que
ambos tipos de marcas se conjuguen como se sefala en la siguiente clase de
marca.

Al respecto el Lic. Max R, Linares y Urcuyo, refiriéendose al emblema
distintivo del establecimiento, sefiala que en el campo de la Propiedad Industrial,
el emblema encierra dos connotaciones:

a) En sentido amplio significa un medio de representaciéon grafica
empleado en la industria o0 en el comercio para distinguir mercancias.

b) Stricto Sensu se define como una categoria de [as marcas
figurativas, entre las gue se distingue porque en el emblema lo que sujeta
a tutela es el tema elegido en la representacién. En este sentido el
emblema puede ser constituido por la figura o imagen de cualquier ser
animado o no, real o ficticio y puede ir acompafiada de un nombre o
Leyenda.?

® vid., Rangel Medina, David, op.cit. supra nota 3, p. 216.
® Vid., Linares y Urcuyo, Max R., "Marcas no registrables”, Ravista Mexicana de fa Propiedad
Industrial y Artistica, México, Enero- Diciembre, 1974, p. 222,



¢) Mixtas.- Este tipo de marcas se refiere a la conjugacion de marcas
nominadas e innominadas y tridimensionales, con la finalidad de tener una mayor

fijacion en el pubtico consumidor.

d) Tridimensionales.- Estas se refieren principalmente a los
empaques o envases de los productos o su forma de presentacion, siempre y
cuando sean estaticas, es decir que no tenga movimiento o sean cambiantes, sin
embargo al momento de su registro deben presentarse los dibujos, vistos desde
distintos angulos.

d) Funciones.

Las marcas tienen distintas funciones dentro de las cuales podemos

sefalar las siguientes:

Funcién _de distincién. La funcidn principal de la marca es la de

identificar el producto o servicio con la finalidad concreta de servir de instrumento
para comercializarlo en el mercado. No se identifica al producto por el sélo prurito
de hacerlo, sino con el propésito practico de venderlo en el mercado y cuanto méas
se venda, la marca adquirira prestigio y su valor econdmico se incrementara,

Funcion de identificacidn.- La funcion de identificacion de la marca

como signo distintivo de la empresa que fabrica los productos, ha ido perdiendo la
importancia dado a gue vivimos en un mundo complejo donde existe una infinidad
de productos distinguidos por medio de marcas y empresas, por lo que seria poco
practico tratar que el consumidor de los productos tuviera en ia mente el nombre

de éstas. Es por eso que la marca debe de ser identificable por el consumidor.

11



El publico no esta interesado en saber quién o guienes elaboraron o
produjeron, solo le interesa saber esta circunstancia cuando se trata de una

empresa de gran prestigio plenamente identificado por el piblico consumidor.

Funcién de garantia o _funcién social. Esta funcidn social estableco

que los articulos que el comprador adquiere y que llevan la misma marca tienen ia
misma calidad del articulo que adquirimos, esta es una de las funciones mas utiles
de la marca tanto desde el punto de vista individual como celectivo.

Es decir que la marca sirve como garantia para los consumidores,

porque estos pueden comprar distintos productos con la misma calidad.

Funcién publicitaria o de propaganda. La marca sirve para publicar

los articulos que ostentan. En virtud de que sin esta no podra cumplir ia funcion

que reclame es decir que no cumpliria con la funcion de promocion del producto.

Richards sefiala que (...) la marca debe ser un simbolo congénito
con e! suficiente poder Ilamativo para persuadir al cliente la deseabilidad del
producto que ostenta.

Funcion de proteccién. Esta funcién se entiende en dos sentidos :

+ La marca protege a su titular. Esto quiere decir que para evitar que
pierda el mercado su porcidn de éste y que otras personas se apropien de su
prestigio o clientela.

eLa marca protege a su consumidor o cliente, en el sentido de que

éstos no sean confundidos o enganados.

o) Fuentes del derecho, uso y registro



La actual Ley de la Propiedad Industrial, considera como fuentes del

derecho sobre la marca al primer uso y al registro de la marca.

Al respecto Max R. Linares Urcuyo, sefiala que segun la legislacion
comparada el derecho a la marca se puede adquirir por alguno de ios siguientes
tres medios:

a) Porel uso.
b) Por el registro.

¢) Por ambos combinados. "

El Dr. David Rangel Medina, sefiala acertadamente en su obra
Derecho Intelectual, los efectos juridicos a que se le atribuyen al primer uso
sefialando los siguientes

a) Como una excepcion que puede ser opuesta en caso de litigio por quien
es sefialado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al
uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producira efectos
contra un tercero que de buena fe ya explotaba dicha marca o una
semejante en grado de confusién, para los mismos o similares productos o
servicios, a condicién que ese tercero hubiere empezado ha usar [a
marca, de manera ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud de registro o de primer uso declarado en ésta
(art. 92, frac. {, LPI)."

Al respecto es necesario sefialar que el uso ininterrumpido debe
entenderse de acuerdo a la naturaleza de los productos o servicios que amparan
a la marca, es decir si se trata de la comercializacion de productos o servicios que

0 cfr, ibid., p. 219.
" vid,, Rangel Medina, David, op. cit. supra nota 4, p. 63-64,



para su elaboracion, requieren mucho tiempo y costos, asi como aguelios que son
muy costosos no pueden comercializarse en grandes cantidades, por ejemplo una
empresa encargada de producir reactores atémicos, no puede vender la misma
cantidad de unidades, que otra empresa que venda productos lacteos, al amparo
de una marca, es decir la comercializacion ininterrumpida es diferente en cada uno
de los productos o servicios que proteja la marca. En este sentido el articulo 62 de
la Reglamento de la LPI, especifica cuales son los requisitos para determinar si
una marca se encuentra en uso, sefialando que esto tendra lugar cuando los
productos o servicios que ella distingue, han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado en el pais bajo esa marca en la cantidad y
del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se
entendera que una marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos
destinados a la explotacion.

b) En el caso que se menciona, el primer adoptante de la marca mediante
su uso tendra ademas del citado derecho de excepcidn, el derecho de
solicitar el registro de la marca dentro de los tres afios siguientes ai dia en
que fue publicado el registro, en cuyo supuesto previamente deberia
resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado (art. 92, frac. |, parte
final, LPI).

c) Por otra parte, el registro de una marca es nulo cuando la marca sea
idéntica o semejante en grado de confusion a otra que haya sido usada en
el pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha legal de la marca
registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios,
siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior,
compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el pais o en el
extranjero antes de la fecha de presentacién o de la fecha de primer uso
declarada por el que la registré (art. 151, frac. I, LP)."

"2 ibid., pp. 63-64.
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Respecto al registro de la marca, se considera como una fuente del
derecho, en razén de que su uso exclusivo, solamente se obtiene mediante su
registro ante el IMPI.

Antes de referirnos a la tramitacion del registro de marcas resulta
necesario hacer menciéon a dos aspectos importantes que se asientan en la
solicitud de registro de marca que son la fecha de primer uso y la fecha de
prioridad:

La indicacion de la fecha de primer uso de la marca, es un elemento
trascendental en la constitucién y vida del registro. A pesar de que nuestro sisterna
legal de propiedad industrial, establece como primera pauta de reconocimiento de
la exclusividad para el empleo de una marca la obtencién de su registro,
paralelamente se otorga reconocimiento al derecho que deriva del empleo que de
buena fe, y en forma continuada, se realiza de una marca.

La manifestacion de la fecha de primer usoc de una marca reviste vital
importancia, ya que de no ser exacto se incurre en la causal de nulidad
consistente en "abtener el registro con hase en declaraciones falsas o inexactas ",
tal como se prevé en la fraccién i del articulo 151 de la LPL.

En ese sentido, debe ser especifico e! dato relativo a la fecha de
primer uso de la marca y que sea comprobable en forma fehaciente, ya que una
vez realizada la manifestacion corespondiente, este dato no puede ser
modificado, y si no se ha empezadoe a utilizar la marca se sefialara en el espacio
correspondiente que fa marca no se ha usado.

Ahora bien y por lo que se refiere a la reclamacién de prioridad
tenemos que el articulo 117 de la LP! establece que "Cuande se solicite un
registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados
Internacionales, o en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberio



hecho en otros paises, podra reconocerse como fecha de prioridad la de ia

presentacion de la solicitud en que lo fue primero."'

En virtud de la existencia del derecho de prioridad es posible respetar
ciertos efectos derivados de la presentacion de una solicitud de marca en un pais
diverso al nuestro, por un plazo determinado, para reclamar esos mismos
derechos en el nuestro. Dado que el ejercicio del derecho de prioridad
invariablemente implica un reclamo de reconocimiento de fecha de una solicitud
extranjera, la coincidencia de coberturas constituye un aspecto esencial para
simplificarlo.

Ahora bien, aclarados los elementos descritos procederemos a

sefalar las formalidades del registro de una marca:

A este respecto primero se debera presentar una solicitud de registro
de marca, la cual es proporcionada por el IMPI, asi como pagar los derechos
correspondientes por el tramite de registro. Recibida la solicitud el Instituto
efectuara un examen de forma es decir si se cumplen con los requisitos a que se
refiere la solicitud, la fecha de presentacidn de la solicitud es de importancia para
determinar la prelacion de las solicitudes.

Siguiendo lo establecido por el articulo 113 de la LPI, en la solicitud
se hara constar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, el signo
distintivo de la marca que puede ser nominativo cuando sole se pretenda amparar
un conjunto de palabras, innominada cuando se trate de disefios o dibujos que en
si se pretendan proteger, tridimensional cuando se trate de proteger la forma de
envases o [a forma de determinados productos que por su forma tridimensional los
haga distintivos de otros de su misma clase, o bien una marca mixta que podra
contener una o méas combinaciones de las anteriormente descritas. "

» Cfr., Ley de la Propiedad Industrial, op. cit. supra nota 7, p.265.
' Cfr., Como anteriormente hemos visto, supra Capltulo §, subcapitulo 4.



Ademas es importante que si el solicitante tiene un uso anterior de la
marca que pretende registrar, es necesario que lo sefale en la propia solicitud,
pero se debe tener cuidado en que la fecha que se especifique como de primer
uso pueda ser comprobada a través de ta documentacion correspondiente, pues
no es requisito que se exhiba tales documentos, pero en el caso de que se
obtuviera el registro de la marca y se iniciara un procedimiento de nulidad de tal
registro, impugnandolo por datos falsos asentados en la solicitud, como se
explicard mas adelante, se tendrd que acompafiar tales documentos, de lo
contrario procederia la nulidad de la marca. Siguiendo con los requisitos, también
se deberan especificar los productos o servicios que se pretendan proteger,
procurando encuadrarlo en alguna clase de las sefaladas por el articulo 59 del
RLPI, sin embargo esto es potestativo pues el propio RLP!, no lo considera como
requisito indispensable. Asimismo, deberda acompafarse las Leyendas o figuras
que se pretendan proteger y se entendera que asi como se muestran el titular se
reserva el uso exclusivo de la marca, y en el caso de las marcas nominativas, se
considerara que se protege la palabra o palabras que la formen, en cualquier tipo
y tamanio de letra, ahora bien como ya se explicara mas adelante existen clertas
marcas que no son registrables, sin embargo se podra solicitar el registro de una
marca gue contenga algun elemento no registrable, pero el solicitante especificara
que respecto de tal elemento no se reserva derecho alguno, asimismo se debera
establecer [a ubicacion del o de los establecimientos relacionados con la marca.

Ahora bien respecto de la ubicacion de las clases sefialadas por el
articulo 59 del RLPI, es preciso sefialar que sblo se especificaran los productos
pertenecientes a una sola clase, pues en el caso de que el soficitante pretenda
amparar sus productos o servicios en clases diversas, €stas deberan tramitarse
por separado, enterando el pago de aprovechamientos como si se tratara de
nuevos registros, y estos se llevaran independientemente uno de otro.

Por otro lado, resulta oportuno mencionar que Ia solicitud del registro
de una marca puede hacerse a través de apoderado o representante legal, para lo



cual se debera de acompariar a la solicitud el documento en el que conste tal
hecho, por lo que resulta oportuno hacer mencién a lo establecido por el articulo
181 de LPI, mismo que sera estudiado mas adelante al momento de referirmos al

procedimiento de declaracién administrativa tramitado ante el IMPI.

De lo anteriormente transcrito, se desprende que el apoderado de
una empresa o negociacion o de una persona fisica debe acreditar su
personalidad, cuando menos con una carta poder otorgada ante dos testigos, pues
solo basta es documento para presentar la solicitud de registro de una marca, esto
para el caso de la representacion de las personas fisicas, ya que en el caso de las
personas morales la carta debera estar acompafiada del documento que acredite
las facultades del otorgante del poder para realizar dicho acto juridico.

Por lo que respecta a la prelacién de las solicitudes de registros marcarios,
la prioridad es un factor de suma importancia. La prioridad consiste en aguel
derecho que tiene el solicitante del registro de una marca en un determinado pais,
para peder solicitar su registro en otro, y que en este ultimo le sea reconocida la
misma fecha legal de la primera solicitud. La LP| establece ciertos requisitos para
poder ejercer este derecho de pricridad, que son los siguientes:

»£l derecho de prioridad debera ejercitarse dentro de los plazos
establecidos por los Tratados internacionales o, en su defecto dentro de los seis
meses siguientes de haberlo hecho en otros paises, y podra reclamarse como
fecha de prioridad el de la presentacion que fue primero.

+*Que en la solicitud de registro de marca se exprese que se reclama
la prioridad y se haga constar el pais y la fecha de presentacién de la solicitud que
se presentd en tal pals.

+Que la solicitud presentada en nuestro pais no pretenda proteger
productos o servicios que no estuvieren contenidos en la solicitud de fa cual



emana la prioridad, pues se entendera que sblo se protegeran los productos o
servicios sefialados en la solicitud presentada en el extranjero.

«Que dentro de los tres meses siguientes a la presentacion de la
solicitud en nuestro pais se cumplan con los requisitos establecidos por los
Tratados Internacionales, por la LPi y por el RLPI, que en términos generales son
presentar una copia certificada debidamente traducida al espafiol, y apostillada,
asi como el pago de aprovechamientos correspondiente por tal concepto.

Posteriormente el IMPI realizara un examen de fondo a fin de
determinar si la marca es o no registrable.

En el examen de fondo se verificara si ta marca es no registrable, estas
caracteristicas se especificaran mas adelante.

Si la solicitud o documentacidn no cumple con los requisitos legales o
existiera algin impedimento a juicio del IMPI, para registrar la marca, se
comunicara al solicitante a fin de que dentro del plazo de dos meses subsane los
efrores u omisiones, o bien manifieste lo que a su derecho convenga, este plazo
podra proirogarse autométicamente por otros dos meses para cumplir los
requerimientos formulados. De no hacerlo asi, la solicitud se tendra por
abandonada y fa misma suerte correra aquel solicitante que una vez que se le
haya comunicado que cumple con todos los requisitos para el registro de su
marca, a efecto de que haga el pago correspondiente por la expedicion del titulo
de marca, ho lo hiciera.

En caso de que procediera el registro y una vez efectuado el pago
por la expedicién del titulo respectivo, se expedira el mismo y se hard la
publicacidn de la marca en la Gaceta del IMPL.



En el titulo se sefalara el nombre y domicilic del titular, fecha legal,
fecha de primer uso de la marca si es que la hubiere, asi como se anexara el
ejemplar de la marca o el signo distintivo, o bien ambos seglin sea el caso, &l
namero de registro, su tipo que puede ser nominativa (sélo el nombre),
innominada (conformada por un signo, logo, dibujo o disefio), tridimensional
(formas, siluetas de las envolturas 0 envases de productos) y mixtas (que pueden
conjugar las anteriores); asi como se establecera los productos o servicios que
protege, atendiendo a la clasificacion a que se refiere el articulo 50 del
Reglamento de la LPI, es decir la marca sdlo protegera los productos que se
encuentren dentro de la clase especificada en el Titulo y por ende no protegera
productos que se encuentren en otras, a este principio se le conoce como principio
de especialidad de la marca'®, en el mismo documento se sefalara la vigencia del
mismo que seran diez afios contados a partir de la fecha legal o bien de la fecha
de primer uso declarado por el solicitante.

Sin embargo es preciso sefialar que el maestro Jorge Mier y Concha
ha sefalado que en la actual Ley de la Propiedad Industrial, especificamente en el
articulo 90 establece otra forma para adquirir el derecho de una marca y que se
denomina notoriedad de una marca, entendiéndose por ello cuando determinado
sector del publico o de los circulos comerciales del pais conoce la marca como
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en el pais o en el
extranjerc por una persona que emplea esa marca en relacion con sus productos
o servicios, asi como el conocimiento que se tendra de la marca en el territorio
como consecuencia de la promocion o publicidad de la misma.

Es decir, realmente la Ley estd dando lugar a que una persona
pueda adquirir el derecho de una marca, sin necesidad de registro, siempre y
cuando se actualice el supuesto a que se refiere al articulo en mencion.

S Cfr., supra cap. 1, subcapitulo 3.
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f} Marcas registrables y no registrables.

El articulo 89 de la LPI, sefiala cudles son las marcas que son
susceptibles de registrarse ante el IMPI, de las que son las siguientes:

(...)a) Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente
distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que
se apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma especie o
clase;

b) Las formas tridimensionales;

¢) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, y
d} El nombre propio de una persona fisica, siempre y cuando no se
confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado

(art.89, LPI) (...)"°

El articulo 90 de la LPI, senala cuales son las marcas que no seran
susceptibles de registro, enumerando las siguientes:

1. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas
o cambiantes.

La razén de este impedimento estriba en que las marcas deben ser
estaticas, no deben ser cambiantes, sin embargo las mismas son objeto de
reserva en materia de la Ley Federal de Derechos de Autor.

'® Ctr., Ley de la Propiedad Industrial, op. cit. supra nota 7, p. 258.
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2. Los nombhres propios, técnicos o de uso comtn de los objetos que
pretendan ampararse, lo mismo en las palabras que se hayan convertido en la
designacion genérica de los productos o servicios.

Siguiendo con lo establecido por el articulo 153 de LPI, se considera
que una marca es generica cuando una denominacién corresponde a uno o varios
de los productos o servicios para los cuales se registrd, de tal modo que, en ios
medios comerciales y en el uso generalizado por el piblico, la marca haya perdido
su caracter distintivo, como medic de distinguir el producto o servicio a que se
aplique.

Ahora bien, la razén por la que se establecié este impedimento es
para preservar la funcién mas importante de una marca que es la distintividad,
pues las marcas pretenden diferenciar y hacer inconfundible un producto o
servicio, respecto de los de su misma especie o clase.

Esta fraccién establece dos supuestos lo que debemos entender por
generico; el primero se refiere a los nombres técnicos de uso comin, es decir que
la mayoria del publico consumidor conozca un producto o servicio por su
denominacion técnica y no solamente especialistas en la clase de productos que
comercializa, y el segundo a las palabras en el lenguaje corriente o en las
practicas comerciales que se hayan convertido en Ia designacién usual o genérica,
este se refiere a los productos o servicios que a través del tiempo son
incorporados como palabras en nuestro lenguaje.

3. Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se
hayan hecho de uso comin y las que carezcan de originalidad, asf cono la forma
usual de los productos o la impuesta por su naturaleza o funcién.

Por lo que se refiere a este impedimento, el Lic. Mauricio Jalife
sefiala que el termino dominio piblico debe ser cambiado por el de desprovisto de



distintividad en razon de que existen casos en que una forma tridimensional
previamente registrada como marca, deje de serlo por los distintos medios para
concluir ese derecho, entonces dicha forma caeria en el dominio publica, por lo
que no seria registrable, sin embargo esto no es cierto, ya que siempre y cuando
la forma tridimensional sea lo suficientemente distintiva podra solicitar cualquier
persona el registro como marca, aun cuando la misma haya sido anteriormente
objeto de registro.”

Ahora bien, por lo que se refiere a las formas tridimensionales que
sean la forma usual y corriente de los productos, se refiere a aquellas formas que
por la naturaleza de los productos que pretende proteger, les imponga una forma
determinada.

En cuanto a las formas usuales, seran aquellas que la generalidad
del publico consumidor las identifique por una presentacion habitual, es decir que
siempre un determinado producto a lo largo de! tiempo se haya presentado en un
envase de una misma forma.,

4. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean
descriptivas de los productos o servicios, asi como las palabras descriptivas o
indicativas de la especie, cantidad, composicion, destine, valor, lugar de origen de
ios productos o la época de su produccién.

La razén de este impedimento radica en que el registro _de una marca
no repercuta en una ventaja injustificada a favor de su titular frente a sus
competidores, pues resulta usual entre los comerciantes, el utilizar términos
descriptivos para promocionar sus productos o servicios, por lo que en el caso en
que se oforgaran el registro de estas denominaciones, se traduciria en perjuicio de
sus competidores.

V7 ¢fr., Jalife Daber, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, México, Edit. Mac
Graw Hill, 1988, p. 110.
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5. Las letras, los nimeros digitos y los colores aislados.

En el caso de concederse este tipo de registros, e! titular obtendria
un derecho que podria ejercitarse contra cualquier persona que utilizara un
determinado digito, color o letra, que formara parte de su marca, sin embargo la
combinacion de letras, nimeros o colores sl resulta registrable asi como las que

se acompaiian de un digefio suficientemente distintivo.

6. La traduccién a otros idiomas de las palabras no registrables, [o
mismo que e! cambio caprichoso de su ortografia o de la formacion artificial de
palabras no registrables.

Los comerciantes utilizan en sus marcas patabras pertenecientes a
un idioma diverso al espafiol, y que su traduccién al mismo resulte ser una paiabra
gue no sea registrable, como lo seria una palabra descriptiva, por lo que iMPI
debe ser muy cuidadoso respecto del registro de palabras en idiomas extranjeros.

La variacién ortogrdfica consiste en deformar las palabras,
sustituyendo consonantes o vocales que de su pronunciacién resulten una palabra
descriptiva 0 genérica del producto o servicio al que se aplica.

7. Las que sean reproducciéon o imitacidn de escudos, banderas o
emblemas de paises, estados, municipios o divisiones politicas, asi como las
denominaciones, siglas, simbolos 0 emblemas de organizaciones intemacionales,
gubernamentales o no o de cualquier organizacion reconocida oficialmente,
incluyéndose la designacion verbal,

8. Los signos oficiales de control y garantia o sus imitaciones, asi
como la reproduccién o imitacién de monedas, billetes de banco, monedas

conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacicnal o extranjero.

9. La reproduccion o imitacién de condecoraciones, medallas u otros
premios reconocidos oficialmente.
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Los impedimentos sefialados en los tres puntos anteriores son con ia
finalidad de que no se vea demeritada la imagen que representan cada uno de los
elementos o emblemas sefalados, ya sea por fines patridticos o para evitar que se

les atribuya un origen erréneo,

10. Las denominaciones geograficas y los gentilicios que indiquen la
procedencia de los productos o servicios, asi como nombres y adjetivos que
puedan originar confusién sobre la procedencia de los productos o servicios.

Esto se refiere a los casos en que la -designacién geografica no
corresponde con el lugar de origen de los productos o servicios y de alguna
manera provocar un engafio en el pablico consumidor, esta restriccion no debe
confundirse con la establecida en el siguiente punto, ya que ésta se refiere en
concreto a los nombres de poblacion o lugares.

11. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se
caractericen por la fabricacioén de productos, para amparar éstos.

Debemos entender que no solamente se refiere a la no
registrabilidad de una denominacion de origen, pues también se refiere a las
poblaciones o lugares en general que se caracterizan por la produccion o
fabricacién de ciertos productos aunque en ocasiones resulta dificii determinar tal
situacién, ya que no todos los lugares o poblaciones se caracterizan
especificamente por |a produccion de ciertos productos.

12. Los nombres, seuddnimos, firmas y retratos de personas, sin el
consentimiento de las mismas o de sus parientes prdximos.

La finalidad de esto, es evitar que los comerciantes utilicen como

marca €l nombre de una persona, que sea conocida o famosa por el desarroflo de
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ciertas actividades, sin el consentimiento de fa misma, igualmente sucede con las
firmas y retratos de personas conocidas, s6lo que se cuente con la autorizacion de
la propia persona o en su defecto por sus parientes, consanguineos o por

adopcion hasta el cuarto grade.

13. Los titulos de obras intelectuales protegidos por la legislacion
autoral.

Las figuras sefialadas son objeto de proteccién por la Ley Federal de!
Derecho de Autor, sin embargo los mismos pueden ser registrados como marca,

cuando el titular de tales derechos lo autorice expresamente.

14, lLas denominaciones, figuras o formas tridimensionales
engafosas acerca de la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o

Senvicios.

Para que una marca se considere como engafiosa €s necesario que
exista una posibilidad de error que resulte discordante entre lo que se indica y los
productos o servicios a los que se aplica. Es decir para que se actualice el
impedimento previsto en este punto, es necesaric que la marca genere
expectativas sobre el producto capaces de influir en la decision de compra del
consumidor y que dichas expectativas sean falsas.

15. Las marcas que sean iguales 0 semejantes a una marca que se
estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto

0 servicio.

Mas adelante nos referiremos a las marcas notorias y explicaremos
el porqué no son registrables.
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16. La marca que sea idéntica o semejante a otra ya registrada y
vigente, o cuyo registro esté en trdmite, para distinguir iguales o similares
productos o servicios.

Esto se refiere a que sobre la marca que pretende registrarse,
existen derechos anteriores de un tercero, aln y que no sean iguales, pues basta
que sean semejantes en grado de confusién para no otorgarse el registro, pero
£ Cémo determinar tal hecho?, pues la Ley no establece las reglas para determinar
tal situacion por lo que dependeré del examinador del Instituto el determinar tai
cuestién.

17. La marca que sea idéntica o semejante a un nombre comercial
de una negociacién cuyo giro sea similar a los productos o servicios que se
pretendan amparar con la marca.

Este impedimento es lo mismo que plantea el punto anterior, sélo
que esto se refiere a la existencia de denominaciones iguales o semejantes a un
nombre comercial.

g) Derechos y obligaciones del titular de la marca,

Por virtud del registro de la marca el propietario adquiere tos siguientes
derechos:

a) derecho al uso exclusivo de la marca,

b) derecho de persecucion a los infractores, mediante la solicitud de declaracion
administrativa de infraccién;

27



c}

d)

e)

a)

h)

)

k)

derecho de solicitar la declaracidn administrativa de nulidad, cancelacién y
caducidad;

derecho de ofrecer y rendir pruebas en los procedimientos de declaracion
administrativa de infraccién, nulidad, caducidad y cancelacion;

derecho de que el IMPI dicte la resolucion administrativa en los procedimientos
sefialados en e! inciso anterior, previo la conclusion de las etapas procesales

que lo integran;

derecho de solicitar se impida la circulacion de mercancias con la marca

infractora;

derecho de solicitar se prohiba la comercializacién de productos ilegalmente

marcados, y en su caso solicitar el aseguramiento de los mismos;
derecho de sefialar el destino de los bienes asegurados,

derecho de solicitar la practica de visitas de inspeccién para comprobar los
hechos que sean constitutivos de la infraccién al derecho de exclusividad del

propietario de la marca registrada;

derecho de solicitar la aplicacion de las sanciones administrativas establecidas
por la Ley en contra de los infractores;

derecho de exigir la infraccion que corresponda al titular de la marca por dafios
y perjuicios que le sean causados por la infraccion; derecho a la reparacién del
darno material o la indemnizacién de dafios y perjuicios por la violacion de sus
derechos, en razén de que dicha reparacion nunca sera inferior, en cualquier
caso, al cuarenta por ciento del precio de venta al piblico de cada producto o
la prestacion de servicios que impliquen una violacién al derecho de
exclusividad de! uso de la marca;
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[} derecho de conceder licencias de uso de la marca ya sea de caracter oneroso
0 a titulo gratuito;

m) derecho de conceder franquicias mediante el convenio respectivo;

n) derecho de transmitir los derechos que confiere la marca registrada.

Al respecto debemos sefialar que la marca puede transmitirse o
enajenarse por los medios y formalidades que establece la legistacion civil, pero
su transmision no producira efecto en contra de terceros mientras no se registre tal
acto juridico ante &1 IMPI; el cual procedera a la inscripcion de la transmision de
los derechos de la marca en su expediente. También puede efectuarse la

inscripcién por mandato judicial.

La transmision de la marca produce como efecto el de transmitir el derecho
exclusivo de uso del signo respectivo en la extension del campo de [a clientela.

o} derecho de renovar el registro por periodos subsiguientes de diez afios;
p) derecho de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelacion;

q) derecho de defender €! registro de la marca cuando éste sea objeto de
solicitudes de nulidad, caducidad o cancelacion, y

r) derecho de solicitar del IMPI el dictamen técnico que como requisiio de
procedibilidad se exige para el ejercicio de la accidon penal en los delitos de
reincidencia en la infraccion de imitacidn de marca y de falsificacion de marca
en forma dolosa y a escala comercial.

Ahora bien, por lo que se refiere a la renovacion de las marcas, este
constituye un aspecto importante, pues la falta de este tramite acarrea la
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caducidad de la marca de pleno derecho, es por eso que resulta conveniente

hacer mencién a los tramites necesarios para la renovacion de una marca.

El articulo 133 de la LPI establece que la renovacion del registro de
una marca debera solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al
vencimiento de su vigencia. "(...) Sin embargo, el instituto dara tramite a aquellas
solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la
terminacién de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente [a
solicitud de renovacién el registro caducard."’® En consecuencia el titular de un
marca cuenta con un término de un afio para realizar dicho acto juridico.

Es desde luego muy cuestionable la renovacion salicitada en el plazo
de gracia de seis meses que concede el precepto, por virtud de que,
juridicamente, el derecho correspondiente ha fenecido por el transcurso del plazo
de vigencia; en esas condiciones, puede estimarse que no es posible renovar un
dereche que ha dejado de existir.

Por su parte el articulo 133 de la Ley referida establece que para la
renovacidn del registro sélo procedera si el interesado presenta el comprobante
del pago de tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir
verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que
se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor ai
contemplado durante los tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la
presentacion de la solicitud de renovacion de esta Ley, sin causa justificada.

En tanto que, el articulo 135 del ordenamiento legal referido
establece una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados
productos o servicios, bastara que proceda la renovacion en alguno de dichos

'8 Cfr., Ley de la Propiedad Industrial, op. cif. supra nota 7, p. 268,
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registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa dei

comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Ahora bien, es de vital importancia sefalar que ! articulo referido es

aplicable unica y exclusivamente a la renovacién de registros marcarios mas no

consiste en ofrecer al titular la posibilidad de prorrogar la vigencia de los registros

cuando el empleo de la marca se presente en una clase diversa, y alegar tal hecho

en un procedimiento de declaracién administrativa de caducidad, como se ha

llegado a alegar en tales procedimientos.

Dentro de las obligaciones del titular del registro marcario,

tenemos las siguientes:

a)

b)

d)

usar la marca en territorio nacional, por lo menos en uno de los
productos o servicios consignados en el registro, de manera continua e
ininterrumpida en periodos de tres o mas afios consecutivos, contados a
partir de la obtencién del titulo de registro de marca. El incumplimiento de
esta obligacion trae aparejada la caducidad de la marca, misma que sera
analizada en el capitulo correspondiente:;

usar la marca tal como fue registrada. Sin embargo puede quedar
satisfecha esta obligacién cuando la marca se use con modificaciones que
no alteren su caracter distintivo;

usar la marca precisamente como signo distintivo de los productos o
servicios para los que se registré y no como denominacién genérica de los
mismos. Si el propietario de la marca provoca o tolera que ésta haya
perdido su funcién diferenciadora o identificadora de los servicios o
productos o servicios proceder la cancelacién del registro;

dejar de usar la marca registrada cuando asi lo declare el IMPI. Esta
prohibicidén tendrad fugar cuando su uso sea un elemento asociado a
practicas monopélicas © de competencia desleal; cuando el uso de la
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e}

g)

marca impida la distribucion, produccion o comercializacion de bienes o
servicios que distinga; y cuando dicho uso entorpezca o encarezca la
produccion, la prestacidon o distribucién de bienes o servicios basicos en
casos de emergencia nacional;

usar la Leyenda "Marca Registrada", "M.R." o "R", o por algln otro
medio hacer del conocimiento del piblico que los productos o servicios se
encuentran protegidos por la marca registrada. La no observancia de esta
obligacién, trae como consecuencia la pérdida de acciones civies o
penales derivadas del derecho exclusivo sobre la marca, asi como el
derecho de solicitar la practica de medidas precautorias en el
procedimiento de declaracion administrativa de infraccién ante el IMPL. En
el caso de que el titular de ia marca no aplique las citadas Leyendas,
incurrird en una infraccién administrativa;

en el caso de que el IMPI, ordene tas medidas precautorias citadas en
el punto anterior, el titular de la marca debera comprobar ante dicha
autoridad la violaciébn a su derecho y que tal violacion sea inminente la
posibilidad de sufrir un dario irreparable y el temor fundado de que las
pruebas desaparezcan o alteren; asimismo deberd oforgar fianza y
proporcionar ia informacién necesaria para la identificacién de los bienes,
servicios o establecimientos relacionados con la violacién del derecho de
exclusividad;

inscribir en el IMP! el documento en el que conste la transmision de los
derechos que confiere la marca registrada; el documento en el que conste
un gravamen de los derechos de la marca registrada, asi como la licencia
de uso de la marca registrada. La consecuencia de no efectuar alguna de
dichas inscripciones impide que diches actos produzcan efectos en contra
de terceros;
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h) antes de la celebracion de algin convenio de franquicia, el titular de la
marca debera proporcionar a quien se la pretenda conceder, la informacién
sobre el estado que guarda su empresa, asi como [a informacion técnica,
econbémica o financiera de la misma y las obligaciones y derechos del

franquiciatario que deriven de la celebracién de! contrato,

i) inscribir la franquicia en el IMPI, el incumplimiento de esta obligacion

impedira que dicho acto produzca efectos contra terceros y;

P renovar el registro de la marca, la falta de renovaciones causa la
caducidad del registro.

La vigencia de una marca sera de diez afios contados a partir de la
fecha legal de la solicitud de registro de marca y dicho registro podra ser renovado

por periodos iguales.

h} Marcas notorias.

La fraccion XV del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial
prevé que, no seran registrables como marca aquellas iguales o semejantes en
grado de confusién a una marca que el Instituto considere como notoria.

El citado precepto legal establece que se entiende que una marca es
notoria cuando determinado sector del piblico o de los circulos comerciales del
pais [a conoce como consecuencia de las actividades desarrolladas en México o
en el extranjero, por una persona que emplea dicha marca en relacién con sus
productos o servicios, asi como el conocimiento que se tendra de la marca en el
territorio & consecuencia de la promoci6n o publicidad de la misma.

Cuando una marca es declarada por el Instituto como notoriamente
conocida se crean junto con dicha declaracion los siguientes derechos:
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Se adquieren derechos sobre la marca sin necesidad que se
encuentre registrada, en virtud de la fuerza y reconocimiento, por parte de! publico
consumidor, y dichos derechos tienen vigor en el territorio nacional; asimismo
rompe con el principio de especialidad, es decir la marca queda protegida en todas
y cada una de las clases existentes ya sea de productos o de servicios.

(...) Las marcas notorias o de gran renombre gozan de un trato privilegiado
que les permite romper con la rigidez establecida por la clasificacion de
mercancias, de manera que aln tratindose de articulos o servicios
agrupados en categorias distintas a las que pertenecen los productos
amparados por la marca registrada, la proteccion de la marca notoria se
extiende a las mercancias y servicios que formalmente correspondan a
otros grupos de la clasificacién oficial.*®

Para el Dr. David Range!l Medina la facultad de la marca notoria
funciona sobre ia base de una excepcion de los principios de territorialidad y de

especialidad, sefialando para tal efecto las siguientes razones:

a) porque el registro o el uso de una marca igual o similar que se prestara
a confusion, equivaldria a un acto de competencia desleal;

b) porque se puede considerar perjudicial ese registro para los intereses
de los que pueden ser inducidos a error;

¢) por la necesidad de proteger el trabajo honesto;

d) por el deber de que alguien pudiera apropiarse indebidamente de los
signos que son propiedad de otro, y

" vid., Rangel Medina, op. cit. supra nota 4, p. 71.
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e) por que el empleo de una marca no debe usurpar indebidamente los
derechos de un tercero, ya que ante la seguridad que conceden los
registros debe prevalecer el respeto a los derechos que otro haya
adquirido con su trabajo. 2°

Como se manifestd al referimos a las caracteristicas de las marcas,
la notoriedad rompe con los principios de especialidad y territorialidad de las
marcas.

Se considera que una marca es notoriamente conocida en México,
cuando un sector determinado del publico o de los circulos comerciales del pais,
conozca una marca como consecuencia de las actividades comerciales
desarolladas en nuestro pais o en el extranjero, realizadas por una persona que
la emplea en relacion con sus productos o servicios, asi como del conocimiento

que se tenga de la marca, por la promocién o publicidad que se le dé.

La LPI establece en ia fraccion XV del articulo 90, que no seran
registrables las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que el IMPI considere como notoriamente conocida en
nuestro pais, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, este impedimento
esta vinculado estrechamente con una persona o empresa, pero no solamente
protege los intereses de estos, sino también los del publico consumidor,

Para demostrar la notoriedad de una marca se podran emplear
todos los medios de prueba necesarios para acreditar tal hecho.

Ahora bien, la restriccion establecida en el precepto legal indicado no
solamente es para aplicarse a registros de marca para ciertos productos sino que

2 tbid,, p. 72.
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no se podra registrar esa marca en ninguna otra clase existente, es por eso que la
notoriedad rompe con e! principio de especialidad de la marca.

Al declararse que una marca es notoriamente conocida se

establecen los siguientes derechos:

» Se adquieren derechos sobre la marca sin necesidad de registro.

» La marca se protege en todo el territorio nacional sin que se haya
usado o registrado.

e Rompe con el principio de especialidad, es decir la marca
quedara protegida en todas y cada una de las clases existentes.

Debemos sefialar que la LPI no sefiala un procedimiento para
declarar [a notoriedad de una marca, sin embargo como sucede en la actualidad
por lo general un marca es considerada como notoriamente conocida, cuando asi
es declarada en un procedimiento de declaracion administrativa de nulidad,
fundado en lo dispuesto por la fraccién XV del articulo 90 de la LPI, es aqui
cuando el instituto reconoce tal calidad al signe distintivo en mencién.

La notoriedad de una marca radica en el conocimiento que el publico
consumidor tiene respecto de ia misma, debido a las repercusiones del uso y la

publicidad correspondiente en el pais en el que se reclama la anulacién del
registro.

Lo anterior se fundamenta en lo establecido en las siguientes Tesis
Jurisprudenciales:

MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE
UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA
NOTORIAMENTE CONOCIDA "GUCCI* NO NECESITA EL
REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL
PAIS.



"Para poder delimitar el significado que se debe tener de una
marca notoria, es necesario tener en cuenta que la_notoriedad es el
conocimiento gue el pablico consumidor tiene de esa marca. Este
conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca,
sing que incluye informaciones sobre las cualidades, caracteristicas
y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al plblico
consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya
que la notoriedad es una prueba de la utilizacién de la marca,
porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido
apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca
puede ser notoriamente conocida en el pais antes de su registro en
él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de
otros paises, ain antes de que se utilice en la Reputblica Mexicana.
Por lo que ve al caracter de notoria que puede atribuirse a una
marca, es una cuestibn de hecho que las autoridades
administrativas y judiciales del pais deben determinar, fundando su
opinién en apreciaciones razonables. En la especie, las
autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo
que propuso, por fratarse de {a imitacion de uno de los
monogramas que se usan en los productos de la marca "GUCCI",
que a nivel internacional han dado a conocer los sefores Aldo y
Rodolfo Gucci, responsabiles del éxito comercial de dichos
productos, propiedad de "GUCCI SHOPS", INC., por lo que
estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que,
de concederse el registro solicitado, se podria crear confusidn entre
el publico consumidor, pues éste, al adquirir los productos, creeria
que se trata de articulos amparados con la marca notoriamente
conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron
una correcta aplicacion de los articulos 91, fraccion XX y XXl de la
Ley de Invenciones y Marcas, 6° bis y 10° bis del Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse
de un disefio que imita uno de los monogramas de la marca
notoriamente conocida "GUCCI", evitaron que se pudiera crear
confusion entre el publico consumidor y ademas impidieron que se
produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca
conocida en forma notoria. No constituyendo obstaculo para lo
anterior, la circunstancia de que la marca notoriamente conocida
"GUCC!" no se encuentre registrada en el pais, pues no es
necesario que se cumpla con ese requisito para que se dé la
proteccion de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los
articulos 6° bis y 10° bis del Convenio mencionado anteriormente,
ya que se trata de una proteccion de caracter excepcional que tiene
como fin evitar que se induzca a engafo o error al publico
consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia
desleal”.
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CRITERIO SOSTENIDO POR EL TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO, AMPARO EN REVISION 1269/84. GUCCI DE
MEXICO, S.A. 19 DE MARZO DE 1985. UNANIMIDAD DE
VOTOS, PONENTE: GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL,
SECRETARIO GUILLERMQ ANTONIO MUNOZ JIMENEZ.
VISIBLE EN LA PAGINA 27 Y 28 DEL INFORME DE LABORES
DE 1985 TERCERA PARTE, TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO.

"MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCION DE LAS FINALIDADES
DE LA MARCA. LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA; EL
PRIMER USO Y EL REGISTRO, EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO
POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS
NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN CUANDO ESTEN O
TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAIS, LOS
ARTICULOS 6° BIS Y 10° BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA
LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La marca
sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su
fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus
competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por
la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos paises,
son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado éste ultimo
como el medio mas eficaz para la proteccion del signo marcario. El
sistema adoptado por nuestro pais puede considerarse como
mixto, ya que si bien es cierto que basicamente es el registro el que
genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad
que €l uso produce efectos juridicos antes del registro, y con
posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y
Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca
que comenzd a ser usada antes que ofra fuese registrada, para lo
cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulacion
del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca
usada con anticipacion (articulos 88, 89 y 93). La proteccion de la
marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: El
de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio
de la territorialidad, la proteccion de la marca se encuentra
circunscrita a los limites del pais en donde ha sido registrada y por
su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver
con {a naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo
que origina el registro de la marca opera sélo en el campo de los
productos o de los servicios, idénticos o similares (respecto del
principio de territorialidad, ver los articulos 119, 121 y 123; en
cuanto al principio de especialidad, los articulos 94 y 95 de la Ley
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de Invenciones y Marcas). Pero la aplicacion estricta de los
principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede
provocar abusos que se traducen en engafos para los legitimos
duefios de las marcas y para el plblico consumidor, pues debido a
la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podria aprovechar de
una marca extranjera que todavia no ha sido registrada en nuestro
pais, para obtener el registro de esa marca a su nombre y disfrutar
de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar
los citados inconvenientes, el dia 14 de julio de 1977 se adopté en
Estocolmo la dltima revision del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial de fecha 20 de marzo de
1983; Convenio que fue aprobado por el Congreso de {a Unidn
seg(n Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién de 5
de marzo de 1976. Lo dispuesto por los articulos 6° Bis y 10° Bis
del ya mencionado Convenio, tienen la finalidad de evitar el reqistro
y el uso de una marca que pueda crear confusién con otra marca
ya notoriamente conocida en el pais de registro o de utilizacién,
aungue ésta Gltima marca bien conocida no esté o todavia no haya
sido_protegida en_e! pais mediante un registro que nomalmente
impediria el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con
ella. Esta proteccion excepcional de una marca notoriamente
conocida esta justificada porque el registro o el uso de una marca
similar que se prestara a confusion equivaldria, en la mayoria de
los cases, a un caso de competencia desleal, y también se puede
considerar perjudicial para los intereses del pablico consumidor que
puede ser inducido a ermor, respecto al origen o calidad de los
productos amparados con esa marca similar, Al ser aprobadas por
el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio
de Paris para la Proteccion de la Propiedad industrial, en las que
se contienen los articulos 6° Bis y 10® Bis, dicho Tratado
Intemacional forma parte de la Ley Suprema del Pais, en términos
del articulo 133 Constitucional. En concordancia con los articulos 6°
Bis y 10° Bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, el Legislador Mexicano establecié en las
fracciones XX y XXI del artictlo 91 de la Ley de Invenciones y
Marcas, la prohibicibn de registrar como marca las
denominaciones, signos o figuras susceptibles de engafiar al
publico consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones
de otra marca que la autoridad competente del pais (en la
actualidad Secretaria de Comercio y Fomento Industrial), estime
ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona
que pueda beneficiarse de ese Convenio y utilizada para productos
idénticos o similares; igual prohibicién existe cuando la parte
esencial de la marca que se trate de registrar constituya la
reproduccién de la marca notoriamente conocida o una imitacién
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susceptible de crear confusién con ésta, con el objeto de asegurar
una proteccidn eficaz contra la competencia desleal”.

CRITERIO SOSTENIDO POR EL TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO, AMPARO EN REVISION 1269/84. GUCCI DE
MEXICO, S.A. VISIBLE EN LAS PAGINAS 29, 30, 31 Y 32 DEL
"INFORME DE LABORES DE 1985 TERCERA PARTE,
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.

En adicidn a lo anterior, cabe sefialar que el Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de
1967 y publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 27 de julio de 1976,
establece como requisito que fa marca sea notoriamente conocida en el pais en el
que se reclama anular el registro, como ya lo comentamos, y no en otras partes
del mundo, dicho documento en su parte conducente establece lo siguiente:

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Articulo 6 bis.

1) Los paises de la Unidn se comprometen, bien de oficio, si la
legislacion del pais lo permite, bien a instancia de el
interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el
uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la
reproduccién, imitacién o traduccion, susceptibles de crear
confusién, de una marca que la autoridad competente del
pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente
conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrira lo mismo cuando la
parte esencial de la marca constituya la reproduccién de tal
marca notoriamente conocida 0 una imitacidn susceptible de
crear confusion con ésta.

2) Debera concederse un plazo minimo de cinco afios a parfir
de la fecha del registro para reclamar la anulacién de dicha
marca. Los paises de la Union tienen la facultad de prever
un plazo en el cual debera ser reclamada la prohibicién det
uso.

Articulo 10 bis.
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1) Los paises de la Unidn estan obligados a asegurar a los
nacionales de los paises de la Unién una proteccion
eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de
competencia contrario a los usos honestos en material
industrial o comercial.

3) En particular debera prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusion, por
cualquier medio que sea, respecto del establecimiento,
los productos o la actividad industrial o comercial.

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

Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el
ejercicio del comercio, pudieren inducir al pdblico a error
sobre la naturaleza, el modo de fabricacién de las
caracteristicas, la aptitud en el empleo la cantidad de los
productos.'?*

En entendido de lo anterior una marca se considerara como
notoriamente conocida en nuestro pais cuando la publicidad y comercializacién
que le den sustento se haya realizado en nuestro pais.

i) Modos de concluir el registro de una marca

Las causas que implican la pérdida del derecho exclusivo de una
marca que confiere el registro marcario son las siguientes:

1) caducidad de! registro por uso de {a marca en forma
distinta a come fue registrada, si las modificaciones alteran su caracter
distintivo;

4 Cfr,, Ley de la Propiedad Industrial, 22°. ed., Edit Porrua, 1998, p. 134 y 143.

41



2) caducidad del registro porque la marca dejé de usarse
durante los tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de
declaracion de caducidad, a menos que exista causa justificada para la
suspension del uso durante dicho periodo;

3) caducidad del registro por que no se efectud su
renovacion,
4) cancelacion del registro por propia voluntad de su titular,

cuando renuncia al derecho de exclusividad de ta marca;

5) cancelacion por dilucion de [a marca registrada, es decir
que el titular provocd o tolerd que la marca se transforme en una
denaominacion genérica de los productos o servicios para los cuales fue
registrada; y

6) nulidad del registro por alguno de los motivos previstos
por la Ley, estos motivos serdn detallados al referirnos al procedimiento de
declaracion administrativa de nulidad.

2, NOMBRES COMERCIALES.

a) Concepto.

"El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza

para identificar la empresa de una persona fisica o juridica, de las demas que

tienen ja misma o similar actividad industriai o mercantil "%

"El nombre comercial es toda aquelfla denominacion bajo lo cual se

hace el trafico mercantil o la produccion agricola o industrial. ">

2 vid., Rangel Medina, op. cit. supra nota 4, p. 82.
B vid., Sepulveda, César, El Sistema Mexicano ds Propiedad Industrial, 2°. ed., 1981, Edit. Porria,
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El nombre comercial es el signo adoptado por industriales,
productores y comerciantes, sean personas fisicas o morales, para distinguir sus
negocios de los demds que se dedican a una actividad mercantil del mismo
género.

La proteccion del nombre comercial obedece a la necesidad de que
el ejercicio de la libre concurrencia sélo sea permitido cuando no afecte el derecho
de otro de atraer y mantener la clientela que ha formado. De ahi que !a tutela
juridica del nombre comercial, en tanto se refiere sblo a las actividades
comerciales en competencia, tiene como limites su propia funcion diferenciadora
de establecimientos de un mismo ramo. Es decir, que de acuerdo con el principic
de especialidad que impera en materia de marcas, la proteccion del nombre
comercial solo puede ser asegurada frente a sus cc:mpetidores.24

La diferencia que existe entre la marca y el nombre comercial, radica
en que la primera pretende amparar productos o servicios, en tanto que el
segundo tiene la finalidad primordial de diferenciar establecimientos empresas o
negociaciones.

Yves Saint-Gal, sefiala que e! nombre comercial puede desempenfar
dos funciones distintas:

1) Individualizar la personalidad de la empresa. Entonces se trata, por una
parte, del nombre comercial propiamente dicho que designa la
denominacién bajo la cual es conocido o ejercido un comercio y, por otra
parte, de la denominacidén social que designa la persona moral de la
sociedad interesada.

# Cfr., Correa M., Enrique, "Proteccidn del nombre comercial en México”, Revista Mexicana de la
Propiedad Industrial y Artistica, México, Enero—Junio, 1963, p. 23.
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2) Distinguir el establecimiento respecto de la clientela. Este es el papel
que juega la insignia. Precisamos igualmente que, de una manera general,
la jurisprudencia propende a considerar que el nombre comercial
propiamente dicho tiende a asegurarse como la marca una proteccion
territorial {los documentos mercantiles pueden circular, con el mismo titulo
gue los productos o servicios, en todo el territorio} cuando la proteccion de
la insignia esta en funcion de su notoriedad mas o menos grande o de su
posibilidad de confusion; asi pues, esta proteccién puede, seglin los
casos, concernir a la totalidad det territorio, o ser solamente regional o

incluso local 28

Es necesario hacer notar que a diferencia de que la marca necesita
un registro para su proteccion, el nombre comercial no es necesario tal acto, pues
el simple hecho del uso del mismo basta para quedar protegido. En consecuencia
es el propio uso del nombre comercial, el que origina el derecho exclusivo de su

propietario sobre el mismo, y es asi como lo establece el articulo 105 de la LPI.

Al respecto el Licenciado Enrique Correa M. establece que ademas
del requisito de uso, es necesario que el signo elegido sea distintivo, especial,
novedoso y licito.?®

No obstante lo anterior, si €l propietario del nombre comercial desea
que se publique el mismo a efecto de demastrar la buena fe, por medio del cual lo
usa, podra solicitar al IMPI, que el mismo sea publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial.

Mediante el nombre comercial se protege la capacidad, prestigio vy

calidad de los productos o servicios, que ofrece el comerciante ya sea persona

% Cfr., Saint- Gal, Yves, “Mejoramiento de la proteccitn del nombre comercial’, Revista Mexicana
de /a Propiedad industrial y Artistica, México, Julio- Diciembre, 1972, p. 230.
# Cfr., Comea, op. cit. supra nota 24, p. 24,



fisica o moral, al pablico consumidor, que resulta ser la clientela, a quien va
dirigido el nombre comercial pues es ese signo distintivo, que va a diferenciar a un
comerciante de otros; es decir a través del nombre comercial se evitara el desvio
de la clientela, de un comercio hacia otro.

La clientela constituye en dltima instancia e! bien protegido cuando se
tutela el nombre de comercio.

La clientela tiene un valor impeortante en todo negocio. Es a la vez la
comprobacién de que la empresa ha alcanzado un cierto grado de éxito, la
posibilidad de continuar obteniéndolo.?’

Sin embargo siguiendo con lo dispuesto por el Dr. David Rangel
Medina, establece que la exclusividad del derecho sélo se reconoce si concurren

las siguientes circunstancias:

a) que el nombre del que se trate, efectivamente se esté usando para
distinguir una negociacién mercantil;

b) que dicha derominacion sea conocida dentro de una zona geografica
que puede ser delimitada por fa extension de la clientela efectiva, o en su
caso, en toda la Republica;

¢) que el nombre adoptado, usado y conocido, ya sea de una zona
geogréfica determinada o en todo el territorio nacional, tenga
caracteristicas propias, originales de manera que de ser usado por un
tercero pudiera provocar confusiones o emrores entre el plblico
consumidor, y

7 vid., Sepulveda, op. cit. supra nota 23, p. 177.
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d) que el nombre que se desea publicar no tenga, en lo que le sea
aplicable, ninguno de los impedimentos legales que existen para gque una

marca sea registrada.?®
b) Uso.

El uso del nombre comercial juega un papel muy importante, pues de
ahi emana el derecho de su proteccién. Como ya se establecié en parrafos
anteriores, el simple uso del nombre comercial, basta para su proteccion y uso
exclusivo por parte de su propietario, es por eso la importancia del uso del signo
distintivo en cuestion, pues del mismo emana la proteccién que se le puede dar.
Dicho uso puede ser comprobado a través de la simple utilizacion del nombre
comercial en el establecimiento o negociacion indicando que en ese lugar se
proveen de determinados productos o se prestan ciertos servicios, o bien puede
utilizarse en la cotrespondencia, facturas, contrarecibos, pedidos, vehiculos o
cualquier otro medio de medio de publicidad como anuncios u obsequios que
ostenten el nombre comercial, es a través de los medios sefialados anteriormente
como se puede acreditar el usc de un nombre comercial, que resulta ser un
requisito indispensable para efectuar su publicacion en la Gaceta de la Propiedad
Industrial.

Al respecto Yves Saint-Gal cita lo manifestado por Matcel Plaisant en
su ‘Tratado de Derecho Convencional Internacional concerniente a la Propiedad
Industrial’, quien se refiere a lo establecido por el articulo 8° del Convenio de
Unién de Paris de 1883, que establece lo siguiente:

“El nombre comercial estard protegido en todos los paises de la
Unién sin obligacion de depésito o de registro, ya forme parte o no de una marca
de fabrica o de comercio.”™®

 vid., Rangel Medina, op. cit. supra nota 4, p. 64.
® vid,, Saint- Gal, Yves, “Proteccian del nombre comerciat en el ambito Internacional®, Revista
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, México, Enero- Junio, 1954, p. 42.
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Al respecto el autor citado sefala:
El articulo 8 es mas notable porque la proteccién no se subordina a
ninguna condicién:
1. Sin que haya necesidad de deposito o de registro; de este modo no se
impone ninguna formalidad para establecer la fecha. Por consiguiente, €l
primer uso se podra demostrar por todos los medios de prueba: los actos
de explotacion se apreciaran libremente para inferir la prioridad de
creacion.
2. Sin que el nombre necesite ser incorporado a una marca de fabrica. La
proteccion del nombre serd, pues, independiente de la forma qgue revista
su manifestacion. Con o sin marca, con o sin emblema, el mero nombre,
en tanto que designacién, sera protegido.
3.- 8Sin que el nombre tenga necesidad de ser puesto en un objeto
fabricado.*®

Hay otra restriccién al derecho exclusivo de uso del nombre comercial,
pero esta limitacion es de caracter territorial, ya que la eficacia de la
proteccion esta condicionada a la extension del campo de la clientela del
establecimiento. Es decir, a diferencia del registro de la marca que tiene
eficacia nacional, la proteccion del nombre comercial es regional, pues
alcanza solo al lugar gecgrafico en que estd ubicado el industrial o
comerciante que usa el nombre '

Ahora bien la proteccion del nombre comercial se constrifie a una
zona geografica en que la proteccién existe y es muy dificil establecer bases
precisas para determinar la zona geografica de la clientela efectiva de un
establecimiento, pero en todo caso se debe recurrir a elementos objetivos de
valoracion.

® ihid., p. 53.
3 cfr., Correa, op. cit. Supra nota 24, p. 24.
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El criterio méas efectivo al que se puede recurrir €s, en principio, el
que la Ley establece, el cual consiste en la difusion masiva y constante del
nombre comercial que se trate, y en segunda instancia, a los registros y
facturacién que comprueben que efectivamente el lugar de residencia de la
clientela habitual del establecimiento.

La LPI dnicamente ofrece como criterio el de la frecuencia y el de la
profusién de la publicidad del nombre comercial, al mencionar que la cobertura se
extenderd a toda la Repiblica si existe difusion masiva y constante a nivel
nacional del mismo. Tales criterios no necesariamente son justos, dado que
muchas veces un determinado establecimiento mercantil es ampliamente conacido
en toda la RepuUblica Mexicana, a pesar de que ningdn tipo de publicidad se realice
del mismo, basandose su prestigio en razones de ofra indole.

¢) Publicacion.

Respecto de la publicacion el Lic. Enrigue Coirea M., establece que
si bien es cierto que ef nombre comercial no se registra, en la Ley mexicana existe
la institugién de la publicacion del nombre comerciat en la Gaceta de la Propiedad
Industrial. Por virtud de cumplir tal requisito, el titular del nombre comercial queda
liberado de la obligacién de comprobar que los infractores actdan de forma dolosa.
En rigor este es el Unico efecto de la publicacion. Sin embargo, dicha publicacion
aporta algunas ofras ventajas para el duefio del nombre comercial. Por ejemplo a
través del anuncio que recibe el nombre comercial publicado en la Gaceta, los
terceros competidores se hacen sabedores de que el empleo del nombre
comercial ya esta reservado para ofro. Asimismo, en caso de conflicto por
usurpacién del nombre comercial no sélo con la mencién del signo distintivo
mismo, sino a través de un ndmero de registro oficial. Por otra parte, el derecho
exclusivo sobre el nombre comercial puede comprobarse de un modo mas efectivo
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e indiscutible a través del documento que expide la Secretaria de Industria®? para
acreditar que el nombre ha sido publicado, aun cuando no sea dicho documento la
fuente del derecho de exclusividad, sino el uso mismo del signo distintivo.
Finalmente, representa una comodidad la existencia de la inscripcién del nombre
comercial en los casos de su transmisién pues ésta se hara constar precisamente
en el expediente oficial que se lleva para cada nombre comercial publicado.®

Ahora bien, el tramite que debera de seguir el propietario de un
nombre comercial, para que se publique la Gaceta de la Propiedad Industrial, a
efecto de demostrar la buena fe y adopcién de tal signo distintivo, son los mismas
que para el tramite de registro de marcas seguin lo dispone el articulo 108 de la
LPI. Sin embargo, en el caso del registro de una marca no es necesario acreditar
que la marca se encuentra en uso, en cambio tratandose de la solicitud para que
se publique un nombre comercial, es indispensable que el solicitante acredite el
uso que se encuentre haciendo de él, es decir el propietario deberi de
encontrarse utilizando tal signo distintivo para distinguir su negociacién o empresa.

El trAamite de publicacion del nombre comercial se lleva a cabo ante
el IMPI. En primer lugar se efectuard un examen de forma, y una vez que se haya
cumplido con éste se practicard un examen de fondo a efecto de determinar si
existe un nombre comercial o en su caso una marca igual o semejante en grado
de confusién y que amparen los mismos o similares productos o servicios, que el
nombre comercial; asimismo, debera de contener las caracteristicas necesarias
que distingan el establecimiento de otros de su mismo género, asi como el signo
debera ser licito en los términos descritos al referiros a la licitud de las marcas;
satisfechos dichos requisitos se procedera a la publicacién del nombre comercial
en la Gaceta de la Propiedad industrial, pero esta publicacién no es privativa de
gue una persona que tuviera un uso anterior del nombre comercial, pueda
impugnaria.

32 Nay Instituto Mexicano de ta Propiedad Industrial.
* ofr,, Correa, op. cit. supra nota 24, p. 25
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La vigencia de la publicacion de un nombre ¢comercial al igual gue la
marca se encuentran limitados por periodos de diez afios, mismos que pueden
ser renovados indefinidamente. Asimismo, la renovacion de las publicaciones
debera hacerse dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de la ultima
publicacion; sin embargo, la LP| es omisa en determinar si la publicacion referida
cuenta con un periodo de gracia de seis meses postericres al vencimiento de la
vigencia como sucede con las marcas; por lo tanto, se considera que la

publicacion de los nombres comerciales no cuenta con tal beneficio.

Respecto de la renovacion resulta importante sedalar que tal
renovacién de la publicacién del nombre comercial no trae como consecuencia
que el nombre comercial no pueda ser utilizado por el propigtario que la solicitd,
sino que unicamente quedara sin efecto la presuncion de buena fe y uso del
nombre comercial, no existiendo impedimento alguno para que el propietario
pueda solicitar de nueva cuenta la publicacion del nombre comerciat, ya que no se
encuentra disposicién en la Ley que le impidiera hacerlo, pues lo Gnico que se
desprende es que por el simple uso del nombre comercial, nace el derecho a su
uso exclusivo.

Ahora bien, es importante seifialar que la publicacién de un nombre
comercial no trae aparejada los mismos derechos que emanan del registro de una
marca, pues como se explicd anteriormente la publicacion de un nombre comercial
es con la dnica y exclusiva finalidad de establecer la presuncion de la buena fe en
la adopcion y uso del mismo, es decir hacer piblico a terceros, que determinado
nombre comercial, distingue a cierta negociacion o establecimiento.

Es en estos casos donde encontramos los conflictos que pudiesen
suscitarse entre diferentes personas que utilicen un nombre comercial igual o
semejante en grado de confusién, pues el hecho de que alguna de la las partes en
pugna, tuviera hecha la publicacidén de un nombre comercial en la Gaceta de la

Propiedad Industrial no le confiere un mejor derecho sobre el mismo, pues como
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es el uso de un nombre comercial el que crea el derecho a su uso exclusivo, el
que tenga ese mejor derecho acreditandolo a través de medios probatorios

contundentes, ser4 el dnico que pueda detentar tal signo distintivo.

ch) Derechos y obligaciones del titular del nombre comercial.

Los derechos y obligaciones del titular de un nombre comercial
resultan ser los mismos que se describieron al momento de especificar los del
titular de un registro marcario, siempre y cuando no vaya en oposicidén a lo
establecido por los articulos asi lo dispone el articulo 112 de ia LPI.

d) Modos de terminacion del derecho.

Los modos de concluir los efectos de la publicacidén de los nombres
comerciales son los mismos que se aplican a las marcas:

1. Caducidad de los efectos de ia publicacién, por no haberse renovado los
efectos de la publicacion;

2. Caducidad cuando el nombre comercial dejé de usarse durante los tres afios
consecutivos inmediatos anteriores a (a solicitud de declaracién de caducidad,
a menos que exista causa justificada para la suspensién del uso durante dicho
periodo,

3. Cancelacion de los efectos de la publicacion por propia voluntad de su titular,
cuando renuncia al derecho de exclusividad de 1a marca;

4. Cancelacién por dilucién de la marca registrada, es decir que el titular provocod
o tolerd que su nombre comercial se transforme en una denominacion genérica
de los productos o servicios para los cuales fue registrada; y
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5. Nulidad del nombre comercial por alguno de los motivos previstos por la Ley,
estos motivos seran detallados al referirnos al procedimiento de declaracion

administrativa de nulidad.

3.- AVISOS COMERCIALES.

a) Concepto.

“El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, es el slogan
comercial con el que se dan a conocer al ptblico, para efectos de su propaganda,
los tres signos identificadores de mercancias, servicios y establecimientos
comerciales ya estudiados."*

L.a LPI define en su articulo 100, qué se debe entender por aviso
comercial considerandolo como aquellas frases u oraciones que tengan por objeto
anunciar al piblico establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o

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

Con el aviso comercial se pretende distinguir aquellas frases
publicitarias que pretenden dar a conocer cualquier otro signo distintivo, ya sea

una marca, un nombre comercial.

Los avisos comerciales se regiran, en lo que no haya disposicion
especial, por lo establecido en la LPI para las marcas, asl lo dispone el articulo
104 de tal ordenamiento legal.

* vid., Rangel Medina, op. cit. supra nota 4, p. 90.



b) Registro.

El derecho para tener la exclusividad de uso de un aviso comercial

se obtiene (nica y exclusivamente mediante su registro ante el IMPL.

La vigencia del registro del aviso comercial, al igual que los

anteriores signos distintivos es de diez arnios.

c) Derechos y obligaciones del titular del aviso comercial.

Debemos sefialar que los derechos y obligaciones referidos en el
apartado de las marcas, resultan ser los mismos en materia de avisos
comerciales, siempre y cuando no contradigan lo dispuesto por las reglas
especiales aplicables para estos signos distintivos, asi lo dispone el articulo 104
defa LPI

Como en el caso de otras figuras, como el nombre comercial, {a LPI
establece la suplencia de las reglas generales de las marcas para el caso de los
avisos comerciales.

Sin embargo la naturaleza y finalidad del aviso comercial, es la de
anunciar un producto, un servicio o un establecimiento, luego entonces implica
que éstos presenten diferencias sustanciales respecto de las marcas, de manera

que ciertas disposiciones restrictivas de éstas no puedan ser aplicadas a aquéllos.
Al respecto resuita acertado el comentario del Lic. Mauricio Jalife,

quien se refiere al uso de restriccicnes incluidas en el articulo 90 de fa LPI para
denominaciones con elementos descriptivos o genéricos que suelen formar parte
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de las frases u oraciones presentadas a registro como aviso comercial.®*® De
hecho, es muy usual que este tipo de expresiones sean empleadas, con otras
palabras que, en su conjunto, adquieren la suficiente distintividad para anunciar un
producto, un servicio, o establecimiento. Consecuentemente, es claro que las
hiptesis restrictivas incluidas en las fracciones 1l y IV del referido articulo 80 de la
LP, no son aplicables a los avisos comerciales. Es por eso que tenemos gue ser
cuidadosos con las disposiciones que rigen a las marcas y que también son

aplicables a los avisos comerciales.

ch) Modos de concluir el derecho.

Las causas que implican la pérdida del derecho exclusivo que
confiere el aviso comercial resultan ser las mismas que las de las marcas y son las
siguientes;

1. Caducidad del registro por uso del aviso comercial en forma distinta a
como fue registrada, si las modificaciones alteran su carécter distintivo;

2. Caducidad del registro porque el aviso dejé de usarse durante los tres
afios consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion
de caducidad, a menos que exista causa justificada para la suspensién
del uso durante dicho periodo;

3. Caducidad del registro porque no se efectud su renovacion,

4. Cancelacion del registro por propia voluntad de su titular, cuando
renuncia al derecho de exclusividad del aviso comercia;

5. Cancelacion por dilucién del aviso, es decir que el titular provocd o
tolerd que el aviso se transforme en una denominacion genérica de los
productos o servicios para los cuales fue registrado; y

% Cfr., Jalife Daher, Mauricio, op. cif. supra nota 17, p. 105.
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6. Nulidad del registro por aljguno de los motivos previstos por la Ley,
estos motivos serdn detallados al referimos al procedimiento de

declaracion administrativa de nulidad.

4. DENOMINACIONES DE ORIGEN.

a) Concepto.

El Arregio de Lisboa, firmado el 31 de octubre de 1958, revisado en
Estocolmo el 14 de julio de 1867, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
11 de julio de 1964, mismo que define a la denominacién de origen, en su articulo
2° establece lo siguiente:

(1) Se entiende por denominacion de origen, en el sentido del
presente arreglo, la denominacién geografica de un pais, de una
regién o de una localidad que sirva para designar un producio
originario del mismo, y cuya calidad o caracteristicas se deban
exclusivamente al medio geografico, comprendidos los factores
humanos.

(2) El pais de origen es aquel cuyo nombre constituye la
denominacién de origen que fia dado
al producto su notoriedad, o bien aquel en el cual
esté sita la region o localidad cuye nombre constituye la
denominacién de origen que ha deparado su notoriedad.®

Por lo tanto, podemos concluir que los elementos constitutivos de una
denominacién de origen son los siguientes:

% Cfr., Ley de la Propiedad Industrial, op. cit. supra nota 7, p. 169.
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+ E] nombre o denominacidn de una zona geografica, la cua! puede ser un pais,

una region o localidad, la que debe ser consagrada por el uso.

¢ Un producto originario del lugar, que sea denominado con ese nombre. Los
servicios no pueden ser objeto de proteccion de una denominacion de origen.

s Que la calidad del producto se deba a las materias primas que lo constituyen o
bien, a los factores climaticos o humanos relativos a su elaboracion, los cuales
generalmente se reinen amhos en el proceso de su elaboracion.

b} Declaracién de proteccion.

Para obtener la declaracién, es menester que se hayan acreditado
previamente todos los requisitos sefialados en ila Ley, transcurrido el plazo
concedido con [a publicacién de la solicitud, la autoridad emitira la resolucién que
conforme a derecho proceda, es decir previa valoracion de todos los argumentos
vertidos en la misma, asi comoe habiéndose desahogado las pruebas ofrecidas.

La resolucidon que al efecto se dicte, solo podra conceder o negar la
proteccién de la denominacién de origen, la cual Gnicamente serd combatible
mediante el amparo indirecto, tramitado ante al Juez de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal.

El articulo 165 de la LPI, sefala que la declaraciéon de proteccién
surtira efectos siempre que subsistan los elementos que la motivaron, lo que
significa, que si desaparece alguno de los elementos preconstitutivos de la misma,
dejara de surtir sus efectos legales. Es decir, a diferencia de los demas signos
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distintivos que tienen una vigencia determinada por Ia Ley, la denominacion de

origen subsistird mientras prevalezcan los elementos descritos.

El Licenciado Mauricio Jalife Daher sefiala que "(...) las condiciones
que esencialmente podrian variar de tal manera que la proteccion a la
denominacién de origen pudiera cesar o ser revocada, parecen circunscribirse a la
disponibilidad de los ingredientes o componentes empleados, que por alguna
causa natural pudieran extinguirse o ser alterados en forma tal que sus cualidades

especiales desaparecieran.”’

E! titular de la denominacién es el Estado mexicano, y sé6lo podra
usarse mediante la autorizacién otorgada por el IMPI, segun o dispone el articulo
167 de la LPL.

La declaracién de proteccion, empieza a surtir sus efectos en el

momento en que el Instituto 1a realiza.

¢) Tramitacion para obtener fa declaracién de proteccion.

El articulo 158 de la LPI establece que la declaracién de proteccion
de una denominacion de origen se hara de oficio o a peticién de quien acredite
tener interés juridico, estableciendo que se acreditara esto Gltimo por las personas
gue se encuentren en los siguientes casos:

a) Las personas fisicas ¢ morales que directamente se dediquen a la
extraccion, produccion o elaboracion del producto o los productos
que se pretendan amparar con la denominacién de origen,

b) Las camaras o asociaciones de fabricantes o productores, y

¥ ¢t Jalife Daher, op. cit supra nota 17, p. 344,
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¢) Las dependencias o entidades del Gobierno Federal y de los
gobiernos de 1as entidades de la Federacion.

Para obtener la declaracion de proteccién, es necesario presentar
una solicitud por escrito a la que se debera anexar los comprabantes que funden

la peticion, cubriendo los siguientes requisitos:

1. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, en el caso de
que sea persona moral es necesario que sefiale ademas su
naturaleza y las actividades a las que se dedica.

2. interés juridico del solicitante, en los términos descritos
anteriormente.

3. Senalamiento de la denominacion de origen.

4. Descripcion detallada del producto o productos terminados que
abarcard la denominacién, incluyendo sus caracteristicas,
componentes, forma de extraccién y procesos de produccién o
elaboracion. Cuando sea determinante para establecer la relacién
entre la denominacién y el producto, se sefialaran las normas
oficiales establecidas por la Secretaria de Comercio y Fomento
industrial a que deberan sujetarse el producto, su forma de
extraccion, sus procesos de elaboracién o produccion y sus
modos de empague, embalaje o envasamiento.

5. Lugar o lugares de extraccién, producciéon o elaboracion del
producto que se trate de proteger con la denominacién de origen
y la delimitacién del territorio de origen, atendiendo a los
caracteres geograficos y a las divisiones politicas.

6. Sefalamiento detallado de los vinculos entre denominacién,
producto y territorio.

7. Los que a juicio del solicitante considere pertinentes acompanar a

la solicitud.
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8. El comprobante de pago por concepto de los aprovechamientos

correspondientes por la tramitacién de 1a declaracién.

Una vez que se ha presentado la solicitud, con los requisitos citados,
el Instituto efectuara un examen de forma donde analizara si se cumplen o no con
los datos y documentos aportados por el solicitante, y en e! caso de que no se
satisfagan, se le requerira para que dentro de un plazo de dos meses haga las
aclaraciones o presente los docurnentos cofrespondientes, y en el caso de que no
lo haga se considerara abandonada la solicitud, sin embargo si asi lo considera el
Instituto podra continuar con su tramitacion, en consecuencia la propia Autoridad
tendra que recabar la informacién requerida para tal efecto.

Si se han satisfecho los requisitos, el Instituto publicara en e! Diario
Oficial de la Federacitn, un extracto de la solicitud, a efecto de que cualquier
tercero que justifique su interés juridico, formule sus objeciones u observaciones y
aporte las pruebas pertinentes que acrediten tales hechos, dentro de un término
de dos meses a partir de que se realizé la publicacién.

Ahora bien, en el caso en que sea el propio Instituto quien de oficio
tramite la declaracién de proteccion, fa publicacién del extracto sera de acuerdo a
los requisitos referidos en las fracciones |l a VII del articulo 159 de la LPI, que
resulta ser los mismos numerales descritos al momento de citar los requisitos que
se deberan de acomparniar a la solicitud.

El Instituto podra admitir y allegarse de toda clase de pruebas para
llegar a la verdad de los hechos, a excepcion de la prueba confesional y la
testimonial, y en el caso de las pruebas periciales sera la propia autoridad quien
emita o en su caso designe perito.

Transcurrido el término de dos meses a partir de que se realiz6 la
publicacién, y desahogadas todas las pruebas aportadas, el Instituto debera dictar
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su resolucion otorgando o no la proteccion de la denominacién de origen, y en
este Gltimo caso ordenard su publicacion en el Diario Oficial de la Federacion, y fa
vigencia de la declaracién de proteccidn serd en los términos expuestos en
paginas anteriores.

ch) Uso y autorizaciones.

El articulo 169 de la LPI establece que cualguier persona fisica o
moral puede solicitar al Instituto la autorizacién a utilizar una denominacién de
origen, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos;

I. Que directamente se dedique a la extraccion, produccién o
elaboracion, de los productos protegidos por la denominacion de
origen.

II. Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la
declaracidn general.

ill. Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial conforme las Leyes
aplicables, respecto a los productos de que se trate, y

IV. Los demas que sefale la declaracién >

Asimismo, ademas de cumplirse estos requisitos, es necesario
atender a lo dispuesto por el RLPI, en su articulo 68, mismo que dispone lo
siguiente;

Articulo 68. Para los efectos del articulo 169 de la Ley, el
interesado debera formular solicitud al Instituto en la que debera
sefalar, y en su caso, acompanar:

I. Nombre, nacionalidad y domicilio de! solicitante;

2 cfr., Ley de la Propiedad Industrial, op. cit. supra nota 7, p. 275.
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Il. Ubicacién de! establecimiento industrial donde se producira el
producto amparado por la denominacion de origen;

Ill. Constancia de la autoridad local competente, certificando que
el establecimiento industrial se encuentra localizado dentro del
territorio sefialado en la declaracion;

IV. Constancia de la Secretaria de que el interesado cumple con
la Norma Oficial de Calidad, cuando ésta exista. Las constancias
a las que se refieren las fracciones lll y IV anteriores, deberan
haber sido expedidas dentro de los seis meses anteriores a la
fecha en que se formule la solicitud de autorizacion, y

V. Original o copia certificada de! documento de poder, en caso de

que ia solicitud se formule por apoderado.39

Una vez recibida la solicitud, con los requisitos sefialados, el Instituto
realizara un examen de forma en los términos ya expuestos en la tramitacion de
las solicitudes de declaracion de proteccién de una denominacién de origen, y en
el caso que se satisfagan todos los requisitos procedera el otorgamiento de la
autorizacion de uso de una denominacién de origen. Dicho derecho tendré una
vigencia de diez afios contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud,
y sera renovable por periodos iguales.

El usuario de una denominacion de origen tiene la cbligacién de
usarla tal y como aparezca protegida en la declaracién, apercibido que de no
hacerlo se cancelara la autorizacion,

La autoridad competente para declarar protegidas las
denominaciones de origen en México, es el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial; asimismo, este Organismo es el encargado de su representacion y
vigilancia. Las personas fisicas o morales que se dediquen a la actividad propia de

* cfr., Reglamento de ia Ley de la Propiedad Industrial, México, Edit. Sista, 1999, p. 329-330.
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la denominacién de origen de que se trate, pueden solicitar al Instituto la
autorizacion para beneficiarse con la misma.

La LPI contempla en su articulo 174, la posibilidad de que el usuario
autorizado de una denominacién de origen, transmita a un tercero los derechos de
uso que la autoridad le otorgd. Dicha cesion de derechos debera realizarse en
términos de la legislacion coman, es decir conforme a lo dispuesto en el Cédigo
Civil de cada entidad federativa.

Ademas de lo anterior, el adquirente de los derechos de autorizacién
de uso, debera cumplir con los requisitos legales exigidos al cedente, para
obtener la autorizacién de uso que se transmite.

Acreditados dichos presupuestos, se solicitard la inscripcion de la
transmision de derechos ante el IMPI, inicamente producira efectos juridicos la
transmisidn de derechos que se encuentre inscrita ante la autoridad citada, no
obstante que el acto juridico celebrado entre los particulares, se haya realizado

conforme a la legislacion comuin,

Las declaraciones y autorizaciones emitidas por el Instituto, asi como
cualquier otro acto que dé por terminado los efectos de los derechos otorgados en
relacion con las denominaciones de origen, deberan publicarse en la Gaceta de la
Propiedad Industrial.

d) Derechos y obligaciones del usuario de una denominacion de origen.

Dentro de los derechos que tiene un usuario de una denominacién
de origen tenemos principalmente los siguientes:



a) Los efectos de la autorizacién para usar la denominacion de
origen duran diez afios, contados a partir de la fecha en que se
solicité la autorizacion ante el IMPI, dicho plazo es renovable por
periodos iguales.

b) El usuario autorizade esta facultado para transmitir [a

autorizacion

e) Modo de concluir fa autorizacion

La Ley de la Propiedad Industrial, establece que la conclusion de la
autorizacion de uso de una denominacion de origen, procede en los siguientes
casos: nulidad, caducidad o extincion.

La nulidad procede en los siguientes casos:

a) Cuando se otorgue en contravencion a las disposiciones de la ley.
b) Cuando se haya otorgado en base a datos y documentos falsos.

La cancelacién procede cuando el usuario autorizado use la
denominacion de origen en forma distinta, a la contenida en la declaracion de
proteccién.

“ARTICULO 173. El usuario de una denominacién de origen esta
obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la declaracién de proteccion,
de no usarla en la forma establecida, procederd la cancelacién de la
autorizacion.™?

® Cfr, Ley de 'a Propiedad Industrial op. cit. supra nota 7, p. 254,
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El articulo transcrito ha sido tomado de la legislacion vigente, Ja
cancelacién a que se refiere es de la autorizacion de uso que previamente ha
otorgado la autoridad, la que procedera siempre que el usuario autorizado no
cumpla con las especificaciones contenidas en la declaracion general de
proteccion.

Par su parte, la Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 168,
establecia que el usuario autorizade de una denominacién de origen debia usaria
en la forma, como fue declarada su proteccion, mas contemplaba comao caso de
excepcién ‘las modificaciones que no alteren o afecten su identidad’, lo cual
resultaba extremadamente peligroso, toda vez que se dejaba al criterio del
usuario, la posibilidad de hacer indicaciones que podian revertirse en su contra, y
por ende sufrir la revocacién de su autorizacion.
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CAPITULO SEGUNDO.
GENERALIDADES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO.

1. Procedimiento Administrativo.

a) Concepto.

En el ambito del derecho administrativo, y en las relaciones juridico-
administrativas, impera la autodefensa en su forma mas absoluta. La peculiaridad
radica en que las entidades que integran la administracién publica, estan
investidas de prerrogativas que las dispensan de acudir a los jueces para dirimir
los conflictos juridicos y para realizar forzosamente sus decisiones frente a los
abligados.

Para el Mtro. Jesis Gonzalez Pérez, existen tres grados de la
autodefensa administrativa:
a) Autodefensa de primer grado declarativa.

Supone el reconocimiento a las entidades que integran la administracién
publica de la potestad de dictar decisiones ejecutivas. Puede dictar actos
investidos de fuerza ejecutiva. Sin la previa homologacidn judicial, lo en
ellos dispuesto debe ser cumplido por los destinatarios. La administracién
publica no necesita de una sentencia para que se reconozcan y definan
sus derechos: puede dictar decisiones obligatorias y ejecutivas. De aqui
que normalmente, sea el particular afectado por el acto el que tiene que
acudir a la via procesal para, a través del oportuno proceso, hacer
efectivos los derechos descenocidos por la administracin.
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b) Autodefensa de segundo grado.

Se agota en la potestad de dictar decisiones investidas de presuncidén de
legitimidad, obligatorias y ejecutivas. Dictado el acto, la administracién
plblica puede volver sobre el mismo, eliminarle del mundo del derecho, no
sblo a instancias del afectado, sino de oficio, si e! acto adolece de defectos
graves de invalidez, de no alcanzarse, la administracion publica autora dei
acto no tendra otra via para privarle de efectos que deducir la pretensién
de anulacién ante la jurisdiccion en cada caso competente, el Tribunal
Fiscal de la Federacién y en los procesos de los contencioso
administrativo de los Estados,

¢) Autodefensa ejecutiva.

La posicién exorbitante de la administracion culmina con la posibilidad de
ejecutar por si los actos por ella dictados, la ejecucién forzosa de los actos
administrativos salvo cuando la ley exija la intervencién de los Tribunales.
Esto pues, constituye la excepcién, se exigird la intervencién judicial
cuando una ley lo establezca.

Solo la administracién podra realizar, incluso contra la voluntad del
obligado lo dispuesto en sus actos.

El acto administrativo ejerce una accidon legitimadora de la accién
ejecutiva. El acto protege y ampara a los agentes de la administracién
frente a cualquier entorpecimiento o perturbacién, por parte de cualquier
autoridad.

Para que pueda hablarse de proceso administrativo es necesario pues, Ia
posibilidad de deducir pretensiones fundadas en derecho administrativo
ante 6rganos imparciales e independientes de la administracién activa,
cualquiera que sea el encuadramiento de estos érganos.*’

' Vid., Gonzalez Pérez, Jesis, Derecho Procesal Administrativo, México, Edit. Parrga, 1997, p. 4-

5.
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Con el conocimiento de la importancia de la autodefensa en el
Derecho Administrativo, intentaremos llegar al concepto de Procedimiento
Administrativo.

Para el esclarecimiento del correcto concepto, consideramos
necesario dilucidar las diferencias que existen entre proceso administrativo y
procedimiento administrativo; sin embargo, para lograrlo trataremos, en primer
término de plantear los conceptos de proceso y procedimiento.

Es asi como, para el maestro Acosta Romero, proceso en general
“(...)significa un conjunto de actos, acontecimientos, realizaciones del ser, que se
suceden a través del tiempo y que mantienen entre si determinadas relaciones

que les dan unidad.™?

Carnelutti considera que es proceso judicial o jurisdiccional, el que
realizan los érganos jurisdiccionales; por tanto, seran procesos los que se realizan
ante los 6rganos del Poder Judicial y ante aquellos ¢rganos del poder
administrativo gue solucionan conflictos.*®

Para Calamandrei, el proceso es una serie de actos coordinados y
regulados por el Derecho Procesal, a través de los cuales se verifica el ejercicio de
la jurisdiceion.**

Al respecto Hugo Rocco sostiene que, es el conjunto de las
actividades del Estado y de los particulares con las que se realizan los derechos
de estos y de las entidades publicas que han quedado insatisfechos por la falta de
actuacién de Ja norma de que derivan.*®

2 \nd . Acosta Romero, Miguel, Teorla General Del Derecho Administrativo, México, Porria,
1990,p.678.

43 Cfr., Idem.

44 Cfr., Idem.

45 Cir., {dem.
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Ahora hien, para que exista {a posibilidad de unir el concepto proceso
con la materia de Derecho Administrativo debemos aclarar que el derecho
procesal administrativo, se refiere solo a los procesos judiciales contra la
administracién, no abarcara el estudio del procedimiento administrativo en que se
desenvuelve la funcion administrativa.

Por tanto, el proceso administrativo es una parte del derecho
Administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervencién de los
interesados en la preparacién e impugnacion de la voluntad administrativa.

Otro tema relacionado que consideramos relevante hacer mencion
de él, es el proceso judicial contencioso administrativo, se refiere a las contiendas
establecidas por un particular contra la administracién, es un tipo especial de
proceso judicial para el conocimiento de controversias, conilictos o causas

administrativas.

Al respecto del proceso administrativo, Acosta Romero comenta que
es el conjunto de actos realizados conforme a ciertas normas, que tienen unidad
entre si y buscan una finalidad, que es la resolucion de un conflicto, la
reestructuracion de un derecho, o resolver una controversia preestablecida,

mediante una sentencia. *®

En cuanto al concepto de procedimiento entendemos por el mismo,

el conjunto de actos realizados conforme a ciertas normas para producir un acto.

Para José Maria Villar y Romero, en el procedimiento administrativo
no hay partes contrapuestas, sino que hay una relacién entre la Administracién y
el interesado.*

% cfr., Idem.
4 Cir., Idem.
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Mientras tanto para Garcla Oviedo, lo constituyen los tramites y
formalidades que debe de observar la Administracion, para resolver las

reclamaciones que los particutares formulen.*®

Gabino Fraga considera que es el conjunto de formalidades y actos

que preceden y preparan el acto administrativo.*®

El catedratico Acosta Romero apunta que, es todo el conjunto de
actos sefialados en la ley, para la produccién del acto administrativo, asi como la

ejecucion voluntaria y 1a ejecucion forzosa, ya sean internas o externas.™

Ahora bien, el procedimiento administrativo es de la misma forma,
parte del derecho Administrativo, pero estudia las reglas y principios que rigen la
intervencion de los interesados en la preparacion e impugnacion de la voluntad

administrativa.

Asimismo, forma parte del derecho procesal y regla las acciones
procesales que permiten la impugnacion judicial de la voluntad administrativa.

En cuanto a los diferentes tipos de procedimiento encontramos:

PROCEDIMIENTO INTERNO.

Se da en todo el conjunto de actos que realiza la Administracion, en su
dmbito meramente de gestion administrativa entre sus organos, sin
interferir en la esfera de los particulares y podra ser a su vez previo, si es

anterior a una decision, o resolucion y posterior de ejecucion.

PROCEDIMIENTO EXTERNO.

@ ofr., Idem.
9 ofr, idem.
% cfr., Idem.
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Sera aquel que interfiera en la esfera juridica de los particulares en mayor

0 menor grado.

PROCEDIMIENTO PREVIO.
Verbigratia, la expropiacién en la que se necesita que se hagan estudios
urbanisticos y econdmicos, etc., para determinar su convivencia, no se

cumple voluntariamente, el procedimiento posterior que es la ejecucion.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

Hay actos que implican un procedimiento de ejecucion en el que no haya
que utilizar la compulsion, verbigratia, los contratos administrativos, donde
no hay compulsién o coaccion del Estado para su ejecucidon, a menos de

que el contratista incurra en incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DE OFICIO
De oficio o vinculado, aquel procedimiento que lleven a cabo las

autoridades en cumplimiento de sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO A PETICION DE PARTE.
Es aque! que requiere el impulso del particular parta la expedicidn de un

acto administrativo, o para la ejecucion de ese acto.’*

Los principios juridicos del procedimiento administrativo son :

1.- Legalidad objetiva, tiende no solo a la proteccién del recurrente, derechos

subjetivos, sino también a la defensa de la norma juridica objetiva con el fin de

mantener el imperio de la legalidad y justicia con el funcionamiento administrativo.

Como consecuencia, el procedimiento se caracteriza por. es instructorio, se

impulsa de oficio, priva el principio de la verdad material, por oposicién a la verdad

1 Cfr., Ibid., p. 680.
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formal, el desistimiento del recurrente no exime de la administracion de la
obligacién de determinar si existe o no ausencia de ilegitimidad, incluso el
fallecimiento del recurrente no varia tal conclusion. [niciado el procedimiento, ia
administracién debe continuario de oficio hasta averiguar la verdad de la denuncia
o del recurso.

2.- La oficialidad, incumbe a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y
ordenar la practica de cuanto sea conveniente para el esclarecimiento y resolucion
de la cuestion planteada. El principio inquisitivo es el que domina al precedimiento
administrativo.

Este principio deriva de la legalidad objetiva y tiene las siguientes consecuencias
juridicas;

. Impulsién de oficio: Iniciado de oficio o a peticion de parte, pero
fa impulsién corresponde en todos los casos a la
Administracion, es admisible la caducidad o perencién por la
paralizacién de un procedimiento, la continuacion del mismo no
depende de la voluntad de la Administracién, la inaccion del
administrado produce la paralizacién del procedimiento. En
cambioc en nuestro procedimientc administrativo la
Administracién no esta obligada a cefirse a los puntos
reclamados por el particular, pues pueden haber otros vicios.

e Instruccidn: La obtencién de pruebas y averiguacién de hechos,
efectuada a peticién de parte o de oficio; fa administracion
debe cooperar en la reunién de los elementos de juicio.

e Verdad material: El 6rgano debe ajustarse a los hechos,
prescindiendo de que hayan sido alegados y aprobados por el
particular o no. Si ia decision administrativa no se ajustara a los
hechos materialmente verdaderos su acto estaria viciado.
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3.- Informalismo en favor del administrado, la carencia de formas escritas, su
informalismo, debe ser interpretado en favor del administrado. Como aplicaciones
practicas de este principio: no es menester calificar juridicamente las peticiones,
los recursos pueden ser calificados erréneamente; los recursos administrativos
han de interpretarse no de acuerdo a la letra de los escritos, sino conforme a la
intencién del recurrente, la administracidn debe cormregir evidentes equivocaciones
formales de los administrados, ia equivocacién del destinatario del recurso

tampoco afecta su procedencia.
4.- Debido proceso

Hacemes referencia a nuestras garantias individuales contenidas en nuestra Carta
Magna.

s Derecho a ser oido.

» Derecho a ofrecer y producir pruebas.

¢ Derecho a una decision fundada.

5.- La igualdad, la Administracion esta obligada a dar una participacion igualitaria a
{os interesados, so pena de ilegitimidad de la decision por afectar la imparcialidad
que debe guardar en el tramite.

6.- Celeridad, economia, sencillez, eficacia

7.- Caracter escrito, algunas legislaciones establecen la forma oral.

8.- Ausencia de costas, tanto la Administracién como la parte recurrente, deben
sufragar sus propios gastos.%

52 ofr. . idem.
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Podemos mencionar como alguna de las diferencias entre proceso y
procedimiento administrativo es que en uno hay unidades y se busca como
finalidad la solucion de un conflicto, y el otro es un conjunto de actos también con
cieta unidad y finalidad, pero que en realidad no buscan la solucion de un

conflicto, sine la realizacion de un determinado acto.
Para José Roberto Prom la diferencia entre ambos conceptos radica en:

Proceso es un concepto teleolégico. Procedimiento un concepto formal.
Proceso es el conjunto de actos que tienen por finalidad esencial ilegar al
dictado de otro acto determinado: el acto jurisdiccional. Es una secuencia
de actos que tienen por fin decidir una controversia, por parte de una
autoridad imparcial e independiente.

Procedimiento sefiala un aspecto externo de actos desenvueltos
progresivamente. La mera serie o sucesién de actos coordinados, basta
para constituir un procedimiento; no alcanza para caracterizar un proceso.
Todo proceso indica el procedimiento; pero en cambic no todo
procedimiento implica un proceso.®

Es asi como el proceso administrativo, es el medio instaurado para
dar satisfaccion juridica con intervencion de un 6rgano judicial, a las pretensiones
de los administrados afectados en sus derechos subjetivos o intereses legitimos
por la actividad administrativa del Estado y a las pretensiones de la Administracion

respecto de los actos que no puede revocar.

Es un medio para dar satisfaccion juridica y con intervencion de en
6rgano judicial.

53 vid., Prom, José Roberto, Instituciones de Derecho Administrative, 22 reimpresion, México, Edit.
Astrea, 1983, p. 503,
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b) Naturaleza Juridica.

Lo que en realidad pretendemos es la posible referencia del
fendmeno procesal a uno de los conceptos fundamentales de la ciencia juridica.
Por ello, si se llegara a la conclusién de que no existe en concepto mas general,
habriamos de llegar a la conciusién de que el proceso constituye uno de tales
conceptos, y podria resolverse la cuestion de su naturaleza afirmando que el
proceso es el proceso, careciendo de sentido toda referencia a conceptos
distintos. En caso contrario habra que buscar el concepto mas general del que

proceso seria una manifestacion.

Abandonadas totalmente las doctrinas privatistas como incompatibies
con la indole pablica de la institucién, queda reducido el problema a examinar cual
de las doctrinas publicistas podria ser aceptada, lo que equivale a estudiar si el
proceso puede zfirmarse que es una relacion o una situacion juridica, una
institucién o un servicio publico, por citar las mas caracteristicas de las que
realmente refieren la nocién proceso a un concepto juridico mas amplio.

Es indudable que entre los sujetos que intervienen en un proceso
existen vinculos juridicos a los que puede calificarse de relacién juridica o estado
de ligamen.

El proceso, es, respecto de la funcion jurisdiccional, lo que el servicio
publico es respecto de la funcién administrativa. Uno y otro consisten en un
complejo de actividades o actuaciones en que se concreta una funcion pablica. En
uno y otro caso un complejo de actividades presididas por la idea comdn de
satisfacer una necesidad piblica. El proceso y el servicio piblico son instituciones
a través de las cuales se realiza una funcion estatal, como son la policia o el
fomento. El concepto que, dentro de la ciencia de! derecho administrativo ocupa el
mismo, lugar que en la del procesal ocupa el proceso, no es el del procedimiento
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administrativo como erréneamente habian creido varias generaciones de

administrativistas sino del servicio publico.

a) Asi como en el derecho administrativo, dentro del servicio publico, cabe habiar
de relaciones juridicas -juridico-administrativas- entre el Estado y los usuarios
del mismo, aun cuando el servicio publico no sea una relacién juridica, de
alguna manera, en derecho procesal, también cabe hablar de relaciones o
situaciones juridicas -juridico-procesales-, aun cuando el proceso no sea una
relacién o situacion juridicas. Que en el proceso existan relaciones juridicas no
quiere decir gue sea una relacion juridica.

b) Asi como en derecho administrativo e! concepto de procedimiento
administrativo es independiente del servicio plblico, aun cuando para realizar
cualquier servicio publico sea necesario utilizar un procedimiento
administrative, de analoga manera, dentro de! derecho procesal, el concepto
de proceso es independiente del de procedimiento. Cuando un administrativista
se acerca a la distincién entre proceso y procedimiento, que piense en la
relacién que existe entren servicio publico y procedimiento administrativo, y
habra comprendido por fin una distincién que jamas ha visto clara la ciencia del
derecho administrativo, cuando incidentalmente, se ocupaba de una problema
que pertenecia a distinta disciplina juridica.

Proceso administrativo y proceso civil

Entre las procesalistas, el problema se ha centrado en la dualidad
proceso civil-proceso penal. Pero entre los tratadistas de derecho material y
concretamente, entre los administrativistas no se niega la unidad entre los
procesos civil, y penal, pero si la identidad entre proceso civil y procesos
especiales.
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Proceso civil y proceso administrativo

La diferenciacion radical entre proceso civil y proceso administrativo

se ha proclamado teniendo en cuenta elementos diversos, fundamentalmente:

La intervencién en el procedimiento administrativo de un sujeto - la
administracién pablica como tal- que no interviene en los procesos civiles.

La prerrogativas de la administracion es un régimen administrative analogo
al civil. El principio de independencia de la administracion implica la
imposibilidad de que los tribunales perturben la actividad administrativa y
hasta de que fiscalicen aquella actividad la administracién puede satisfacer
por si sus pretensiones, sin acudir a la formula procesal, y cuando un
administrado trata de deducir alguna pretension ha de hacerlos ante érganos
encuadrados en la organizacion administrativa, bien de la administracién
activa (recursos administratives), bien de la administracién consultiva
(recursos contenciosos administratives).

La llamada via contenciosa administrativa es meramente revisora de la via
administrativa de tal modo, que lo que puede calificarse de proceso
administrativo ofrece caracteristicas radicalmente distintas del proceso civil;
el proceso administrativo vendria a ser un recurso de casacion respecto de
la via administrativa, con las consiguientes repercusiones en orden a las
facultades de juez cuestiones que pueden plantearse, etc.

Unidad en el proceso.

Ninguno de estos argumentos, aun en el supuesto de fuesen

admisibles sin reparos, tienen fuerza suficiente para romper [a unidad fundamental

del proceso. El proceso administrativo es una manifestacion del fendmeno

procesal.

Es indudahle que el principic de independencia de la administracién impidié
durante algun tiempo la existencia de un proceso administrative. Se admitié la
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necesidad de que las pretensiones frente a la administracion se dedujeran
entre 6rganos imparciales y, por tanto, procesales, dando lugar a verdaderos
procesos.

s El hecho de que el proceso administrativo constituya una via revisora de la
administrativa, como quizd& errdéneamente se ha proclamado, tampoco
constituiria un argumento esgrimible para demostrar que el proceso

administrativo es sustancialmente distinto del proceso civil.

c) Fuentes del Derecho Procesal Administrativo

No cabe hablar de fuentes del derecho procesal administrativo, sino
de fuentes del derecho. El derecho procesal administrativo como las distintas
ramas particulares del derecho debe partir de las fuentes juridicas de cada
ordenamiento y limitarse a sefalar las especialidades que ofrecen el referirlas al
procedimiento administrativo.

Cualquiera que sea el ordenamiento juridico, pueden sefialarse los
siguientes tipos de normas:

1.- La Constitucién como norma fundamental
2.- Las leyes

3.- La costumbre

4.- Los principios generales del derecho

La Constitucién como norma fundamental

El proceso administrativo viene regulado en primer lugar por normas
contenidas en la Constitucion.
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Como consecuencia de la preccupacion por garantizar fa tutela procesal de
los derechos e intereses legltimos, se consagran los principios generales
aplicables a todo proceso y, por tanto, al administrativo. La Constitucién mexicana
viene a consagrar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en el articulo 17, en
relacién con los articulos 13 y 14. Estos preceptos establecen la garantia del
"debido proceso legal”.

El tema de la jurisdiccion contenciosa administrativa ha venido
envenenando por prejuicios politicos, dando lugar a largas y acaloradas polémicas
estériles, sobre la interpretaciéon de algunos textos constitucionaies de diverso
signo.

Las Leyes

La estructura federal obliga distinguir entre la legislacién federal y la
de los estados. Con caracter general, que en lo regulado especialmente por la
legislacién sobre proceso administrativo o fiscal, habra que estar a la legislacién
sobre amparo.

En los ordenamientos que atribuyen a los Estados miembros,
competencia legisiativa para regular los procesos administrativos en su ambito
propio, existiran dos ordenamientos procesales administrativos delimitados, segin
se ha sefialado, por el principio de competencia; el ordenamiento nacional o
federal, que regula el proceso administrativo que tienen por objeto pretensiones
deducidas frente actos del Estado nacional o federal, y el ordenamiento provincial
o de los estados miembros, que regulard el proceso que tuviera por objeto
pretensiones frente a éstos y frente a entidades inferiores (municipios).

En los Estados y el Distrito Federal regira [a legislacién procesal
administrativa propia sobre proceso administrativo o fiscal.
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Legisiacion

“ el proceso por el cual uno o varios 6rganos del Estado formulan y
promulgan determinadas reglas juridicas de observancia general, a las que se da

el nombre especifico de leyes.”

La costumbre

Segin Goémez Lara, requiere la repeticion constante de ciertas
conductas y la conviceidn por la misma colectividad de su obligatoriedad.

Frente a los argumentos aducidos en el plano tedrico que parece
excluir la conducta del ambito del derecho procesal, se aduce el mucho mas
simplista de que no existe en las leyes reguladoras del proceso ninguna
declaracién expresa sobre su inaplicabilidad ni norma alguna en que pueda
inducirse tal conclusién. No parece posible que dentro de! proceso administrativo
se den supuestos de hecho en que, a falta de ley aplicable, el uso constante y

repetido del pueblo haya podido crear la norma que llene laguna legal.

“ .la validez de la costumbre deriva de la ley, ya que por st sola no tiene
ninguna fuerza para el derecho.™*

Los_Principios Generales del Derecho

Constituyen la base del ordenamiento, su fundamento mismo. Su funcién
no se limita a suplir la insuficiencia de la ley o de la costumbre. Si constituyen la
base del ordenamiento, nada mas légico que acudir a ellos en la labor de

% cfr., Garcla Maynez, Eduardo, Introduccién al estudio del Derecho, 19° ed., México, Edit. Pormia,
1971, p.52. -

55 Cfr., Gonzalez Martin Nuria, Apuntes de cétedra de Derecho Internacional Privado, 6to.
Semestre 1997, Universidad del Pedregal; Cit. Por Camacho Reyes Erika Gma., L3 figura Jurldica
del Reenvio, Tesis de Licenciatura, México, Universidad del Pedregal, 1998, p. 27.
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interpretar cada una de las normas que le integran. Estos indicaran en cada

momento la férmula interpretativa que se debe elegir.

Los derechas fundamentales de acceso a la justicia, al juez natural y al
debido proceso deben jugar como auténticos principios juridicos al interpretar las

normas reguladoras del procesc administrativo.

Principio general aplicable a todos los sectores procesales, y por
supuesto, al proceso administrativo, es el antiformalista o de interpretacion mas

favorable al derecho de acceso a la justicia o de in dubio prohabilitate instanciae.

Que comportara la interpretacién mas restrictiva de cuantas normas
supongan un obstaculo al acceso a la jurisdiccién y, por el contrario, la mas
extensiva de las que tengan por finalidad facilitar el acceso, la subsanacion de los

defectos procesales y, definitiva, el examen de la pretension en cuanto al fondo.

La unica referencia de la legislacion nacional hacia los principios
generales del derecho, la encontramos en el articulo 14 constitucional, dandole

caracter de fuente supletoria en las resoluciones del orden civil.

“..) En los juicios del orden civil, ia sentencia definitiva debera ser

conforme a la letra o la interpretacién juridica de la ley, y a falta de esta se fundara

en los principios generales del derecho.”®

Asi mismo lo encontramos en el art. 19 de nuestro Codigo Civil.

La_Jurisprudencia

% cfr., Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 5° ed., México, Mac Graw Hill,
1997, articulo 14, parrafo cuarto.
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“Podriamos definir a la jurisprudencia como la elaboracion de normas
juridicas mediante la asignacion de fuerza obligatoria a resoluciones dictadas en el
desempefio de la funcién jurisdiccional.”’

Particularmente en nuestro pais, la jurisprudencia es el resultado de

cinco resoluciones en el mismo sentido.
La Doctrina

“(...) los estudios de caracter cientifico que los juristas realizan acerca
del derecho, ya sea con el propésito puramente teérico de sistematizacion de sus
preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y sefialar las reglas de su
aplicacion."®

Tratados Internacionales

“(..)} Todo acuerdo de voluntades entre dos o mas sujetos de

Derecho Internacional destinado a producir efectos juridicos, reguiado por el

Derecho Intermnacional.”®

ch) Los sujetos del proceso
« El Organo Jurisdiccional

La jurisdiccién es una funcion estatal, es el Estado, en el ejercicio det
la funcién jurisdiccional, el que satisface las pretensiones que una parte esgrime

57 Cfr., Camacho Reyes Erika Gma., La figura Juridica def Reenvio, Tesis de Licenciatura, México,
Universidad del Pedregal, 1998, p. 27.

% cfr., Garcla Maynez, Eduardo, op. cit. supra nota 54, p.76.

% ¢fr., Gonzalez Martin Nuria, op. cit. supra nota 55, p. 30.
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frente a otra; incide como tercero en una relacién juridica, diciendo con arreglo al

ordenamiento juridico la pretensién ante el deducida.

Cuando es el Estado la parte que deduce o frente a lo que se deduce
la pretensién, Gnicamente existird proceso y funcion jurisdiccional en la medida en
que se dé una independencia real del 6rgano estatal al que se confia la
satisfaccién de la pretensién, en la medida entre el sujeto que administra y el
sujeto que juzga, sean realmente distintos e independientes.

Cuando el Estado administra es el titular de un interés puablico, es un
sujeto de derecho, que trata de realizar determinados intereses, relacionandose
con otros sujetos de derecho. Es titular de un interés en juego, el interés publico, y
para su realizacién se somete al derecho. Si bien la personalidad del Estado es
unica, esta personalidad adquiere toda su relevancia en su faceta administrativa,

aun cuando quien administre sea un 6rgano del Poder Judicial o del Legislativo.

En teoria, cuando el Estado juzga, no es parte interesada en una
relacién juridica; no es sujeto de derecho que trata de realizar sus peculiares
intereses con arreglo a derecho, sino sujeto imparcial que examina si una

pretensién es o no conforme al ordenamiento juridico.

Por eso no existe jurisdiccidn ni proceso cuando es la propia
administracion la que retiene la funcion de examinar si son conformes ante ellos
las pretensiones frente a ellas deducidas.

En México no se atribuye con caracter general la jurisdiccion para
conocer de los litigios administrativos a los Tribunales de lo contencioso
administrativo fiscales, las pretensiones fundadas en derecho administrativo, en
los demas supuestos habran de ser formuladas ante los Organos de la
Jurisdiccion ordinaria, que conocerdn de las mismas en el correspondiente
proceso de amparo.
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De aqui que en el ordenamiento mexicano coexistan el sistema
administrativo y el judicial, siendo cada vez mas reducido el &mbito de este aitimo,
si bien siempre se mantiene la jurisdiccion de los Tribunales ordinarios para

conocer de los amparos contra las resoluciones de los Tribunales administrativos.

De este modo se produce una posible doble actuacion de la
administracién publica, con la consiguiente repercusién en el orden procesal;
investida de las prerrogativas de poder y sujeta a su derecho de privilegio, y como
cualquier otra persona, sujeta al mismo derecho comin y especial que los
particulares.

Surgié una dualidad o pluralidad de jurisdiccién para juzgar a la
administracién pubtica: por un lado, la contenciosa administrativa, para conocer de
las pretensiones fundadas en derecho administrativo; por otro, la jurisdiccion
ordinaria y demas jurisdicciones especiales, para conocer las pretensiones
fundadas en derecho comin o en aquellos otros derechos sometidos a una
jurisdiccion especial, tres sistemas de organizacién de las jurisdicciones a las que

se confia el examen de las pretensiones frente a la Administracién Pablica.

El de unidad tradicional, que atribuye su conocimiento a los
tribunales ordinarios, sin especiafizacion alguna; el de dualidad o pluralidad de
jurisdicciones, en el que las pretensiones fundadas en derecho administrativo se
confian a Organos Jurisdiccionales con determinadas especialidades, bien
encuadradas en la comdn organizacion judicial, o fuera de la misma y la atribucion
a los Organos de la Jurisdiccion contenciosa administrativa del conocimiento de
todas las pretensiones frente a la administracién, abstraccion hecha del derecho
en que se funde.

El primero y mas importante requisito procesal es la jurisdiccion. Para

que un organo jurisdiccional pueda conocer de una pretensién que ante el se
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deduzeca, es necesario que tenga jurisdiccion, es decir, que, por su fundamento

jufidico material, este dentro de! &mbito de su esfera de atribuciones.

El conocimientc de las pretensiones fundadas en derecho
administrativo podra ser atribuido a Organos de 'a Jurisdiccion ordinaria o a
Organos de una Jurisdiccion especial contenciosa zdministrativa, segun se prevea
en cada ordenamiento juridico. Y solo podra conocerlo al que se le hubiere
confiado y si se dedujera ante una distinta jurisdiccidn se declarara la
inadmisibilidad.

Existen diversas reglas al respecto:

a) La falta de jurisdiccion puede ser apreciada de oficio por el Organo
Jurisdiccional.

b) Momento en que pueda ser apreciada, la posibilidad de la falta de este
requisito procesal:

« En un tréamite previo.- En este tramite, el Tribunal de oficio verificara si la
pretensién esta dentro del &mbito de su jurisdiccidn y, en su caso, declarara la
inadmisibilidad o improcedencia.

» Sentencia.- Si no se ha hecho anteriormente, previamente al examen de la
cuestién de fondo.

c) Consecuencias de la declaracién de falta de jurisdiccion comportara la
inadmisibilidad de la pretensién. Si fuera anterior a la terminacion del proceso,
se producira la terminacién anticipada y si fuera en el momento de la sentencia
se hara esta declaracion, sin entrar al fondo *®

La extension y los limites de la jurisdiccion a la que se confia el
conocimiento de las pretensiones fundadas en derecho administrativo dependera
del sistema de jurisdiccion que se adopte. Adquiere maxima relevancia el
problema cuando el conocimiento de estas pretensiones se confia a Organos

© ., Gonzalez Pérez, op. cit supra nota 41, p. 50,
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Jurisdiccionales especiales. diferenciados de la comun organizacién judicial. Pues
es entonces cuando se plantea el problema de la delimitacion de lo que se ha
denominado tradicionalmente ‘matetia contenciosa administrativa’, como objeto

propio de esta jurisdiccion, con todas las dificuitades que ello comporta ®*

Finalmente con respecto a la Jurisdiccién para conccer de las
pretensiones fundadas en derecho administrativo, entendemos como su principio
general que, en el sistema normal de justicia administrativa, la jurisdiccion de los
Organos del orden judicial contencioso administrativo se extiende al conocimiento

de las pretensiones fundadas en derecho administrativo.
» El Ministerio Piiblico

Existen dificultades para precisar el concepto y naturaleza de esta
institucién, En teoria existen dos categorias, l[as que son creacidén de la defensa
del interés plblico o de la ley en el proceso. El Ministerio Publico (MP) sera la
institucién adecuada para la defensa del interés pablico en el proceso, ademas de
ser el defensor y representante del Estado y otras entidades publicas en el
proceso.

La diversidad de funciones que egjerce repercute, en las dos
cuestiones basicas en que se ha concretado el problema de su naturaleza juridica:
dependencia o independencia del Ejecutivo y gozar de las prerrogativas de
inamovilidad ademas de las garantias constitucionales reconocidas a los
miembros del Poder Judicial.

Si presuponemos que la funcion del MP es fa defensa del interés
publico, apartando la de defensa de los entes pliblicos, podra resultar posible una
supuesta independencia del Ejecutivo.

5 Cfr., Gonzdlez Pérez, op. cit. supra nota 41, p.65.
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Cuando el MP interviene en el proceso en defensa del Estado o de
otro enie puablico, es incuestionable que es, no parte como se ha dicho
impropiamente pues la parte es el Estado o el ente publico defendido sino
representante de una de las partes del proceso.

El MP puede intervenir en el proceso para deducir una pretension,
para oponerse a una pretensidn; para emitir un informe.

El problema que se plantea es si la defensa de la Administracién
Publica, la defensa de la entidad publica que, concretamente, es parte en el
proceso, debhe ser asumida por el MP v si debe intervenir en el proceso en defensa
de la legalidad, asi como la compatibilidad del ejercicio de ambas funciones.

Existe una clara tendencia favorable a que las funciones de
asistencia y representacion de las entidades publicas se confie a sus respectivos
abogados. En el supuesto de que se sustraiga del MP |a funcién de defensa de la
administracion publica quiere decir que debe desaparecer del proceso
administrativo o debe intervenir en defensa de la legalidad.

Sin embargo la presencia del MP en el proceso es necesaria para
garantizar plenamente la sumisién de la Administracién Pudblica al derecho,
reconociéndosele legitimacion para iniciar el proceso y dandole intervencién en los
no iniciados por €l en defensa de la legalidad, para superar algunas de las
quiebras que el mismo ofrece, como consecuencia de la desigualdad real o de

hecho entre las partes.
Si el MP interviene en el proceso administrativo ha de hacerlo en

interés de la legalidad y no para defender a ultranza una posicién de parte,
cualquiera que sea el grado de disconformidad con el ordenamiento juridico.
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Debido a los defectos del proceso administrativo se han creado, otros
sistemas de control inspirados en una institucion de moda: el ombudsman. Entre
estos defectos destacan dos especialmente cualificados para defender la
intervencion en el proceso administrativo de un sujeto cualificado: la desigualdad
de las partes y la inhibicién de la victima de ia administracion.

Es un hecho incuestionable que la administracion no aparece ante el
juez como una parte procesal en régimen de igualdad. La Administracion Publica
ni ante el Juez deja de ser privilegiado, goza de una serie de prerrogativas de
hecho.

Asimismo, existe desconfianza generalizada entre los administrados
y hasta entre los hombres de derecho que asumimos su defensa en los procesos

administrativos.

Esta inhibicién de las victimas de la administracién se evitaria, si
existiera un sujeto cualificado que, acogiendo directamente las quejas vy
reclamaciones del administrado, estuviera legitimado para poner en marcha el

mecanismo procesal ®2

« Las partes

El proceso se nos manifiesta como un complejo de actividades de
dos tipos de sujetos: unos, que discuten acerca de la conformidad de unha
pretensién con el ordenamiento juridico; otros, que deciden acerca de esa
inconformidad, y, en consecuencia, actian o se niegan a actuar la pretension
deducida. Aquellos sujetos son las partes del proceso, su concepto se elabora en

relacion con el de pretension procesal.®

%2 ofr., Ibid. pp.83-96.
& Cfr., Ibid. p. 97.
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Es parte procesal aquella que formula o aquella frente a quien se

formula la pretension objeto del proceso.

En el proceso administrativo, normalmente es parte demandante
persona distinta a la administracién publica de que dimana el acto frente al que se
deducia la pretensién. Sin embargo, en los derechios procesales administrativos
hispanoamericanos cabe algin supuesto en que, como excepcion a los principios
caracteristicos del régimen administrativo, la administracién publica es
demandante y son demandados los particulares. Se trata de aquellos casos en
gue la administracion tiene vedada la via autodefensiva para satisfacer sus
pretensiones, concretamente, cuando la pretension consiste en la anulacion de un
acto administrativo declaratorio de derechos en favor del particular.

La posicién juridica de las partes en el proceso es explicada por los
tres principios que se conocen por los nombres de principio de la cualidad de
partes, principio de la igualdad de las partes y principio de la contradiccion.®

Capacidad para ser parte y capacidad procesal

La capacidad es uno de los conceptos generales que el derecho
procesal se limita a admitir y a aplicar en el Ambito procesal. Se trata de una
cualidad de la persona, que se desdobla en dos grados, los cuales aplicandose al
derecho procesal, conocemos como capacidad para ser parte y capacidad
procesal.

La capacidad para ser parte es la proyeccion, en la esfera procesal,
de la capacidad juridica, sera, por tanto la aptitud de ser titular de derechos y
obligaciones de caracter procesal.

La capacidad procesal es la proyeccién de la capacidad de obrar;

sera por tanto, la actitud de realizar por si actos procesales.

8 Cfr., Ibid. pp. 98-101.
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A este respecto debemos aclarar el concepto de legitimacion del
Mtro. Jesiis Gonzalez Pérez®® es la aptitud de ser parte en un proceso concreto,
presupone que no toda persona con capacidad procesal puede ser parie en un
proceso, sino unicamente las que encuentren en determinada relacidén con la
pretensién. Por tanto, esta idoneidad especifica se deriva del problema de fondo a
discutir en el proceso.

Sin embargo es necesario recordar gue, para que una persona
pueda comparecer en un proceso y deducir peticiones ante el Organo
Jurisdiccional no basta que ostente capacidad y esté legitimado. Es necesario que
pueda por si, comparecer en el proceso, pedir al Organo Jurisdiccional la tutela
juridica que solicita, esta facultad se conoce con e nombre de poder de
postulacion.

El poder de postulacién es un requisite procesal cuyo tratamiento
juridico se concreta en las consideraciones siguientes:
a) Que el Organo Jurisdiccional no admitird escrito alguno de persona que carece
de tal poder de postulacion.

b) Que se trata de un defecto que puede ser subsanado.

Hablando nuevamente del hecho de que el proceso administrativo se
desarrolla entre dos partes, este principal elemento, principio de dualidad de las
partes, no implica la necesidad de que sea un solo sujeto el demandante, y un
solo sujeto el demandado.

Es frecuente, por el contrario, que el complejo de actividades en que
consiste el proceso se desarrolle entre més de dos sujetos. Lo que aquel principio
implica es que, cuando se dé la existencia de mas de dos sujetos, todos ellos se
agrupen en aquellas dos posiciones de ataque y defensa inherentes a la dualidad

% cfr., thid. p. 105.
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de partes. Pues incluso en aquellos casos en que un tercero surge para formular
una pretension frente a los que en un proceso existente mantienen las posiciones
enfrentadas de demandante y demandado, surge un proceso nuevo, en el que los
antiguos contendientes pasan a ocupar la posicion procesal de demandados ente
la pretensién formulada por el tercero.

Existen dos conceptos que consideramos relevantes en mencionar
en esta parte por la posibilidad de que llegue a formar parte del procedimiento
administrativo.

El litisconsorcio implica la pluralidad de partes principales, actuando
en un plano de igualdad; bien de demandantes, (litisconsorcio activo), bien
demandados  (litisconsorcio pasivo), bien de demandantes y demandados
(litisconsorcio mixto). En el proceso administrativo no existe razén alguna, que
impida la admisién de todos estos supuestos de litisconsorcio, cualquiera que
fuere el tipo de proceso y la posicién procesal de la administracisn.

Y la parte coadyuvante que es la persona que interviene en el
proceso en posicion subordinada de las partes principales. El coadyuvante se
halla ligado secundariamente a la posicion de otra parte principal colaborando con
ella de modo instrumentalmente simple; es decir, accede a un proceso iniciado
entre las partes principal adheriéndose a las pretensiones de la parte demandante
o demandada %

% Cfr., Ibid. pp. 112-120.
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2. Desarrollo del Proceso

a)Demanda

Si el proceso es una institucion de satisfacciones de las pretensiones
que una parte esgrime frente a otra, resulta claro que se sea alguna parte la que
solicita la actuacién del drgano jurisdiccional. La demanda es el acto tipico v
ordinario de iniciacién del proceso.

La demanda no solo es el acto que inicia el proceso, sino también es
la manifestacion o ejercicio de la accién,

La demanda podria definirse come “aquella declaracion de voluntad
de una parte por lo cual ésta solicita que se dé vida a un proceso y que comience
su tramitacion.™’

Al ser la demanda el acto de iniciacion del proceso y contener la
pretension procesal, el incumplimiento de los requisitos procesales da
fugar a la inadmisibilidad de la pretension. Si no se cumplen los requisitos
de admisibilidad establecidas en el ordenamiento que regula el proceso y
no se subsanan los defectos susceptibles de ello en el plazo sefialado al
efecto en el caso en que se hubiese reguerido subsanar tal omision, el
tribunal no podra examinar la pretension en cuanto al fondo. Siguiendo
con los criterios establecidos por Jeslis Gonzalez Pérez, procederemos a
una breve explicacion de los requisitos de [a demanda.

Dentro de los requisitos subjetivos, tenemos que se pueden clasificar

en los siguientes;
1. Los referentes al drgano jurisdiccional.- La demanda debera dirigirse al érgano
jurisdiccional competente para conocer de la controversia, el sélo hecho de

® Cfr., Guasp, op. cit., nota 76, Lil, vol |, parte 19, p. 232 y op. cit. nota 41, I. p. 299, Cit. por
Gonzalez Pérez, Jesus, op. oit. supra nota 41 p.202
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presentar la demanda ante el érgano jurisdiccional, sera suficiente para suplir
la omisién de este requisito.

. Los referentes a las pares.- Estas se subdividen en dos el demandante y el
demandado.

En el caso del demandante, debera ser formulada por la persona que, teniendo
capacidad para ser parte es decir que cuente con la capacidad de ejercicio, y
esté legitimada para iniciar el proceso de que se trate.

En lo referente al demandado, debera dirigirse a la persona legitimada
pasivamente como parte demandada, es decir a la cual se exige el el
cumplimiento de las pretensiones del demandante.

En cuanto a los requisitos objetivos tenemos los siguientes:

. Requisitos generales.- Es necesario identificar el acto o disposicion objeto de
impugnacion, quedando asi delimitado a lo largo del proceso. De tal modo que
no puede variarse después el objeto de la impugnacion.

. Requisitos de las demandas que contienen la pretension, dentro de estos
encontramos los siguientes:

Peticién.- La pretensidn procesal implica una peticion que se hace al érgano
jurisdiccional con relacién a un acto o disposicion. Si la pretensién no se limita
a solicitar [a declaracién de nulidad o anulacion sino que se pide, ademas, el
reconocimiento de una situacion juridica individualizada, es necesario que de
un modo claro y preciso se sefiale lo que se pide.

Fundamento.- Es necesario distinguir el fundamento que es lo que permite

delimitar la pretensién, de la motivacidén, que es lo que permitira al érgano
jurisdiccional a determinar la procedencia de la accién intentada.
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Referente a los requisitos de |a actividad:

1. Lugar

La demanda se presentara en el lugar donde tenga su sede el

Grgano jurisdiccional al que se dirija, en e! registro o dependencia destinada a

recibir los escritos,

2. Tiempo

El tiempo se refiere a los siguientes aspectos.

Este aspecto se refiere a los términos con los que cuenta el demandante de
solicitar al érgano jurisdiccional segun lo establezca el ordenamiento juridico
respectivo para impugnar el acto o disposicion frente al que se deduce la
pretensién.

La nofificacion o publicacién como punto inicial del cédmputo del plazo resulta
de suma importancia para la iniciacién del proceso administrativo a efecto de
que no empiece a correr en tanto no se produce la notificacién del acto con
todos los requisitos legales, o, en su caso, la publicacién de la disposicion
general.

Consecuencias de la presentacion extemporianea del escrito inicial dentro de
plazo que concede el ordenamiento que rige el proceso el resultado es sin
lugar ha dudas la inadmisibilidad de la pretension y en consecuencia no habra
de hacerse pronunciamiento alguno sobre la pretension.

. Forma

Este aspecto se conforma por los siguientes rubros.
Produccion del acto. La demanda debera manifestarse: por escrito; en espadiol,

comin a todas las leyes mexicanas reguladoras del proceso administrativo;



con las formalidades que establezca la legislacion respectiva, la demanda
contiene la pretensién, debera expresar los hechos y fundamentos de derecho
en gue se funde.

* Recepcién del acto. Se conforma por tres aspectos: presupuesto procesal en
sentido estricto, los documentos que han de acompariar al escrito y de la

condicion en sentido estricto, consistente en la admisién del escrito.

Efectos juridico-materiales: la suspensién de la ejecucion del acto impugnado.

Los distintos ordenamientos establecen como medida cautelar Ia
suspension de la ejecucion, cuando de ella puedan derivarse dafios

cualificados por su dificil o imposible reparacion.

Lo gque ha determinado que el principio general tradicional de
ejecutividad haya concedido consagrandose, en algunos supuestos el efecto
suspensivo de la iniciacién del proceso y en los demas observadndese una
tendencia de jurisprudencia mas generosa a la hora de pronunciarse sobre la
peticion de la suspension %

Efecto suspensivo de la iniciacién del procedimiento_ administrativo.

Las leyes imponen la suspensién de los actos tributarios o en general
que establecen el pago de una cantidad siempre gue se preste garantia a la forma
que prevén las leyes respectivas.

La suspension por acuerdo del tribunal.

La suspension Unicamente puede acordarse por el Tribunal a instancia del
demandante, es una medida cautelar a fin de garantizar los efectos del

5 ctr.. Gonzalez Pérez, Jesds, op. cit. supra nota 41, p. 212,
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proceso, que ha de decretarse en un proceso especial con este congcreto
objeto.

En los supuestos en que la ley no prevé la suspension de oficio,
existird un margen mas o menos discrecional del tribunal para apreciar si se dan
los requisitos atendiendo a las reglas minimas que son de tres tipos: la naturaleza
del dario, la seriedad de los motivos de impugnacion del acto y la relacién del acto
con ¢l interés publico.

Toda medida cautelar supone una verosimilidad del derecho
pretendido por el actor, el requisito de la seriedad de la demanda sea condicion
tan decisiva e importante como la naturaleza del dafio. Es necesario que la
suspension no contravenga las exigencias del interés publico.

En las leyes mexicanas, en lugar de interés publico se suele hablar
de interés social, y se establece como requisito para poder acordar la suspension
que no se siga en perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de
orden publico y que no se deje sin materia al juicio.

El tribunal al decidir sobre la suspension puede acordar [a prestacién

de caucion para responder de los perjuicios que se ocasionen con la suspension,
que debe ser suficiente.

Efectos juridico-procesales.

Para comprender los efectos juridicos procesales tenemos que
analizarlos desde tres aspectos:

1. Respecto de los sujetos:

¢ Organo Jurisdiccional: Cuando la demanda ha sido presentada ante el
6rgano jurisdiccional cumpliendo con los requisitos establecidos previamente
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dicho érgano adquiere definitivamente la competencia para conocer del
asunto.
¢ Partes: Fija la legitimacion de las partes, si existia al tiempo de interponer

la demanda.
2. Respecto del objeto:

+ Este se refiere al hecho de que la prestacion o prestaciones reclamadas en
la demanda no pueden ser alteradas después de la presentacion de la

demanda, sino en minima medida.

“En las leyes mexicanas sobre procese administrativo suele admitirse en algin
supuesto la ampliacion de la demanda, si bien esta ampliacidén que viene a ser
una réplica, tiene un alcance mucho mas limitade que el de modificar ia

pretensién, al menos cualitativamente.™®
3. Respecto a la actividad:

» Consiste en la imposibilidad de que se inicie un proceso diverso scbre el
mismo objeto; en consecuencia, si se iniciara otro proceso sobre &l mismo
asunto, podia oponerse [a excepcion de litispendencia.

b) Instruccién del proceso

Esta etapa del proceso tiende a proporcionar los elementos
necesarios para que pueda llevarse a cabo la comparacion entre los fundamentos
de la pretensién y del ordenamiento juridico. Comprende dos tipos de actividad:
por un lado, aquella por la que se aportan el proceso determinados hechos o

5 ¢f., Ibid. p. 219.
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normas como fundamento de la pretension o de la oposicion a la pretensién; por

otro, la que tiende a verificar la veracidad de aguellos datos.

La Instruccién del proceso o alegacién procesal es por tanto, el acto
por el que se incorporan al proceso determinados hechos © nommas como
fundamento de la pretensién o de la oposicion a la pretension.

No hay que confundir la alegacidn como acto procesal con el tramite
o fase del procedimiento que suelen regular los ordenamientos juridicos con
aquella finalidad. Tampoco debe confundirse con el escrito en que han de
formularse las alegaciones en agquellos procesos que se inspiran en el principio de
la escritura, en un mismo escrito pueden deducirse varias alegaciones, tanto de
hechos como de normas juridicas.

También puede emanar del Organo Jurisdiccional, el Juez puede
tener en cuenta normas que ninguna de las partes ha alegado tiene méas
aplicacion el principio inquisitivo, de aqui que en los distintos ordenamientos
juridicos se reconozca al Organo Jurisdiccional la posibilidad de aportar al

proceso, ho sélo normas juridicas, sino hechos no alegados por las partes.

La regulacién de las alegaciones procesales y, en general, de la
instruccion del proceso sera distinta, segun los principios en que se inspire. Segun
se adopte con caracter general el principio dispositivo o el inquisitivo y el caracter
revisor o no de la jurisdiccion administrativa.

El principio de que e! Organo Jurisdiccional no puede aportar al
proceso datos de hecho se ha tratado de explicar con tres teorias fundamentales:

La del interés privado, la naturaleza privada de los intereses que se ventilan en
un proceso civil justifica la abstencién del 6rgano jurisdiccional.
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2.

La de incompatibilidad psicoldgica, el juez no puede aporar al proceso datos
de hecho que con toda seguridad favoreceran a alguna de las partes, sin poner el
peligro la imparcialidad con que debe desempeiniar ia funcion a él encomendada; y

La de estimulo por ser las partes ias que estdn mas en condiciones de aportar
los datos que el Juez tiene necesidad de conocer es preciso estimularlas a dicha
aportacién.

Para aquellas que el principio quiere decir que la via contenciosa
administrativa es una segunda instancia de la via administrativa, carece de sentido
la instruccion del proceso administrativo, o al menos que debe aceptarse con las

limitaciones que se admite en una segunda instancia o apelacion.

c) Las Pruebas

Para el Mtro. Jesus Gonzalez Pérez considera como el concepto de
prueba:

(...} la actividad por la que se trata de convencer al juez de la
existencia o inexistencia de los datos que han de servir de fundamento.”

Una de las clasificaciones mas generales de la prueba es la que se
basa en el medio que se uliliza para lograr el convencimiento del juez,
clasificAndonse en;

1. Personales. Si se logra tal convencimiento por medio de personas. Segun la
posicion de estas personas con relacion al proceso, pueden ser:

A. Sison partes en el proceso: confesion. Las leyes procesales administrativas

mexicanas excluyen expresamente la prueba confesional mediante la
absolucion de posiciones en los procedimientos administrativos y tributarios.
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B. Sison partes: puede ocurrir a su vez.

Que el tercero conozca los datos dentro del proceso, en cuyo caso estamos frente

a una prueba pericial. Las leyes mexicanas sobre el proceso administrativo y
tributario la admiten con generalidad “en fas cuestiones relativas a alguna ciencia
o arte”.

Que el tercero conozca los datos fuera del proceso, en cuyos casos estamos

frente a la prueba testifical. Que se admite con caracter general.

2. Reales. Sise logra tal convencimiento por medio de cosas:

A. Sila cosa es mueble, estamos ante |a prueba documentat.

B. Sila cosa es inmueble, estamos ante el reconocimiento judicial.

3. Presunciones. Si se logra el convencimiento del juez por medio de hechos,
indicios de la existencia o no existencia de otros.

Ahora bien, [as leyes procesales administrativas deben limitarse a
reqular las especialidades que ofrece el procesc administrativo respecto del
proceso civil. A consecuencia del caracter supletorio del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles en las leyes mexicanas existe una regulacién bastante
completa sobre la prueba, sin perjuicio de la remision a la legislacion procesal civil,
lo que se hace stempre respecto de medios de prueba y respecto de valoracion de
las pruebas, aunque en este Gltimo aspecto algunas leyes establecen algunas
especialidades.

En lineas anteriores habiamos afirmado que la prueba es la actividad
que tiene por mision convencer al juez de la existencia o no existencia de un dato



procesal, por tanto, el estudio de ios sujetos de la prueba debera precisar a quién

corresponde aquella actividad, y ante quién debe realizarse.

En principio, son las partes las que tienen derecho a probary es el
6rgano jurisdiccional el sujeto el que se prueba, ya que es a él al que se quiere
convencer de la realidad de la alegacion. Sin embargo, conviene sefialar que a
veces el érgano jurisdiccional no se limita a ser destinatario de la actividad
probatoria, sino que también puede de oficio, acordar la apertura a prueba y
acordar la practica de cuantas estime pertinentes para la mas acertada decision
del asunto. Se trata, como se ha indicado, de una aplicacion del principio
inquisitivo, abandonando loa rigida aplicacion del principio dispositivo, que
caracteriza nuestro proceso civil.

En cuanto a esos sujetos encontramos la diferencia entre el activo o
el pasivo que son aquellos de quienes procede o frente a quienes actda la prueba.
Normalmente son las partes: la doctrina de la carga de la prueba determina cuél
de las dos partes recaeran los efectos desfavorables de la falta de prueba.

La determinacién de sobre quien recae la falta de ejercicio del
derecho de prueba, también llamada carga de la prueba, es uno de los problemas
méas discutidos e importantes de la teoria del proceso, habiéndose llegado a
afimmar que es ‘la espina dorsal del proceso’.

Las legislaciones procesales administrativas no suelen contener
normas sobre la carga de la prueba, lo que ha sido interpretado por un sector de [a
doctrina en el sentido de que no hay razén para no aplicar las normas sobre carga
de la prueba que rigen en el proceso civil. Por lo que se ha considerado que el
actor debe probar los hechos normalmente constitutivos del derecho que reclama;
el demandado, los que o han impedido la constitucién o lo han extinguido; gue
cada parte debe probar los hechos que fundan en el supuesto de la norma
tavorable, es decir, de aquellos en que funda su pretension.
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El principio de inversion de la carga de la prueba pugna abiertamente
con el derecho de a la tutela jurisdiccional efectiva. No puede admitirse que, por el
hecho de que la administracién publica haya dictado un acto administrativo, por
arbitraria que hay sido su actuacién, el érgano jurisdiccional haya de dar por cierto
cuanto en él se contiene en tanto el demandante no haya probado lo contrario en
el proceso. Pues el proceso administrativo presupone un procedimiento
administrativo ante la administracién pablica y el administrado, procedimiento en el
que, seglin su objeto y contenido, la prueba correspondia a uno u otro.

Para nuestra consideracion el objeto de la prueba es ei hecho que
debe verificarse, en otras palabras, el dato de cuya existencia o inexistencia debe
convencer al juez el sujeto sobre el que recae la carga de la prueba.

En cuanto al ofrecimiento de las pruebas, ha de hacerse en los
escritos fundamentales por el demandante, en la demanda que contiene la
pretension; por el demandado, en el de contestacion de la demanda. Asi se
establece en las distintas leyes sobre el proceso administrativo, si bien se admite a

que supervenientes se ofrezcan cuando sobrevengan.

La eficacia de la prueba vendrd determinada por et grado de
conviccion logrado por el juzgador.

ta apreciacion de la prueba puede dejarse tibremente al juez o
graduarse legaimente la fuerza de cada medio probatorio, determinando

automéaticamente en el juez su apreciacion,

Al remitirse por lo general a las legislaciones procesales civiles, la
apreciacion de la prueba en el proceso administrativo dependera del grado en que
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la legislacién procesal civil respectiva se haya apartado del sistema de la prueba
legal y tasada y haya adoptado el criterio de la sana critica.”

ch) Terminacion de! proceso

El proceso administrativo termina normalmente por el acto del 6rgano
jurisdiccional en el que decide acerca de la conformidad o disconformidad de la
pretensién del ordenamiento juridico y, en consecuencia, act(la o se niega a actuar
{a pretension.

Es en este momento cuando se deciden las cuestiones planteadas
en el proceso, se emite juicio sobre la conformidad o disconformidad de la
pretension con el ordenamiento juridico y, en consecuencia, se actia o se niega a
actuar la pretensién formulada en el proceso; dicho acto lo encontramos en un
escrito elaborado por el juez lamado sentencia.

Las sentencias pueden clasificarse en:
Por su finalidad
Sentencias Declarativas
Lo es siempre que no comporte la alteracion de las relacicnes

juridicas materiales. Se limita a comprobar la relacién juridica, sin modificarla.

Sentencias constitutivas

La sentencia es constitutiva siempre que produzca en las relaciones
juridico-materiales una consecuencia que antes no existia, creandolas,
modificandolas o extinguiéndolas. Como el proceso administrativo presupone un
acto o disposicién frente a los que la pretensidn se deduce, la sentencia

™ of., ibid. pp. 231-244.
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estimatoria comportara por lo pronto, un efecto: la declaracion de nulidad o
anulacién del acto o disposicién. Si en los supuestos de nulidad fa sentencia
estimatoria parece debe considerarse declarativa, como se ha sefialado en los
supuestos de anulacion la sentencia estimatoria es constitutiva. La sentencia
estimatoria de una pretensién frente a un acto administrativo sera normaimente,

constitutiva: anulara el acto y modificara las relaciones juridicas por él afectadas.
Sentencias de condena
Son las sentencias estimatorias de una pretensién de condena: la
sentencia de condena impone una prestacién. El supuesto tipico es el de las
sentencias estimatorias de una pretensién de indemnizacion de dafios y perjuicios.

Por el contenido de las sentencias

Sentencias que entran en el fondo

Se limitan a declarar la inadmisibilidad de la pretensién, por no darse
algdn requisito procesal.

Sentencias que deciden la cuestion de fondo

Son las sentencias que las leyes procesales administrativas
mexicanas llaman definitivas. Si se dan todos los requisitos procesales, el Organo
Jurisdiccional dictara sentencias verificando la conformidad o disconformidad de la
pretension con el ordenamiento juridico.

Segq(n el resultado de la confrontacion

Desestimatoria
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Si el acto objeto de impugnacién es conforme al ordenamiento
juridico y, por tanto, la pretension no es fundada, el Tribunal la desestimara y
denegara su actuacion, reconociendo la legalidad y validez del acto.

Estimatoria

Si el acto objeto de impugnacion no es conforme al ordenamiento
juridico y, por tanto, la pretensién es fundada el tribunal fa estimara y actuara la
pretension. A su vez puede ser total o parcial.

Por los efectos procesales

Firmes

Si no son susceptibles de recurso algunc ordinario o extraordinario.

No firmes
Una sentencia no es firme siempre que sea admisible frente a2 ella
algan recurso ordinario o extraordinario.

Iniciado el proceso por la formulacion de una pretensién ante el
drgano jurisdiccional, lo normal es que termine ¢con aquel acto del juez éste decide
acerca de la conformidad o disconformidad de la pretensién con e! derecho
objetivo y, en consecuencia, actUa o se niega actuar dicha pretension. Pero puede
ocurrir que se den determinadas circunstancias que provoquen la terminacion del
proceso sin que el juez dicte sentencia. No quiere decir que en estos actos no
exista un acto del Organo Jurisdiccional por ef que se dé por terminado el proceso,
ya que todo proceso, una vez iniciado, no termina hasta que no lo declare asi el
Organo Jurisdiccional ante el que se dedujo la pretension.



Lo que es posible es que el acto que dicta en estos casos el juez, no
sea una sentencia, pues no decide acerca de la conformidad o disconformidad de
la pretension con el derecho objetivo.

Estos distintos acaecimientos que provocan la terminacion del
procedimiento sin sentencia tienen en comun, que son hechos juridico-procesales
en cuanto que provoguen una modificacion de fa relacion juridico procesal;
concretamente, la extincion de un proceso existente.

Es decir algunos son simples hechos, en los que no interviene la
volurtad del hombre; otros son actos humanos, o mas bien actos juridicos, entre

ellos encontramos al desistimiento, o la transaccion, cuyos efectos son limitados.
Partiendo de los criterios de clasificacion de Alcala- Zamora y Castillo

y de Guasp, "' a los modos de terminacion del proceso podemos clasificarlos en

tres grupos:

Terminacién del proceso por actividad de las partes

Actividad unilateral de las partes

Por parte del demandante: renuncia y desistimiento; por parte del demandado:

allanamiento y satisfaccidn extraprocesal de la pretension.

Actividad bilateral de 1as partes

La transaccién

Terminacién del proceso por inactividad de las partes

M cfr, Alcala Zamora y Castillo, Programa de derecho procesal, Santiago, 1923, pp. 40-51; Cit.
por Gonzalez Pérez, Jesus, op. cif. supra nota 41, p.280.
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La paralizacion del proceso por inactividad imputable al demandante producira
la terminacién del proceso. Es la caducidad de la instancia o perencion del

proceso, que suele regularse en los distintos ordenamientos juridicos.

Terminacién por hechos que impiden la continuacién del proceso

Extincién y transformacion de las partes o por Reforma legislativa.

3. Efectos del Proceso

a) Efectos juridico procesales.
» Declarativos

Dictada la sentencia, decidida Ja conformidad o disconformidad con
el ordenamiento juridico de la pretension objeto del proceso como en el de las
relaciones juridico matetiales. La eficacia juridico procesa!l se desenvuelve en dos
direcciones:

a) Una ejecutiva, que consiste en la actividad tendiente a cumplir con lo dispuesto
en &l fallo.

b) Otra, de caracter declarativo, consistente en la influencia del fallo en ulteriores
actividades declarativas de caracter jurisdiccional, es decir, la imposibilidad de
que cualquier otro Organo Jurisdiccional dicte una nueva resolucién sobre el
mismo asunto. Esta eficacia declarativa de la sentencia es la que se denomina
en sentido estricto cosa juzgada.

Recordemos que como cosa juzgada entendemos que no se

designan todos los efectos derivados de la sentencia, sino, concretamente los
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efectos declarativos consistentes en la imposibilidad de que cualquier érgano

jurisdiccional dicte una nueva sentencia sobre el mismo asunto.

Para que nazca la cosa juzgada es necesario que concuran una
serie de requisitos, no basta que se dicte una sentencia en un proceso para gue
surja la imposibilidad de deducir de nuevo una pretensién.

Los requisitos para que una sentencia produzca los efectos de la
cosa juzgada pueden reducirse a dos: que la sentencia recaiga sobre el fondo y
que sea firme. Si el fundamento de la cosa juzgada radica en que no existe razén
alguna para ocuparse de nuevo de una pretensién ya satisfecha, parece obvio
que UGnicamente se darad la imposibilidad de deducir de nuevo una pretension
cuando, efectivamente, haya sido examinada en cuanto al fondo y, comprobada su
conformidad o disconformidad con el ordenamiento juridico, se ha decidido su
estimacion o desestimacion. La firmeza es presupuesto esencial de la cosa
juzgada. Si la cosa juzgada comporta la inadmisibilidad de examinar la pretension
decidida en la sentencia, no cabe hablara de cosa juzgada cuando frente a la
sentencia cabe interponer un recurso cuyo objeto es precisamente la impugnacién
y examen de la pretension.

Es necesario, pues, que no sea admisible frente a la sentencia
recurso alguno, ordinario o extraordinario, bien porque la sentencia en si no sea
susceptible de impugnacién o que hubiesen transcurride los plazos para deducir
los recursos admisibles. En cuanto exista la posibilidad de recurso o revision de
una sentencia, se esta juzgando todavia la procedencia de una pretensién. En
términos de las leyes procesales mexicanas existe cosa juzgada cuando la
sentencia causa ejecutoria.

El efecto practico de la cosa juzgada es la exclusion de toda nueva

discusién y nuevo fallo. Los remedios de los ordenamientos juridicos suelen prever

para hacer efectiva la institucién de la cosa juzgada pueden clasificarse en dos
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grupos: unos, que tienden a impedir que en un proceso en el que se ha deducido
una pretensién ya resuelta sea discutida de nuevo; otros, que tienden a eliminar
del mundo del derecho este segundo fallo, cuando se dicté contraviniendo lo

dispuesto en otro anterior investido de la autoridad de cosa juzgada.
+ Ejecutivos

La prestacién de la justicia no seria efectiva si el mandato de la
sentencia no fuere cumplido. El derecho de la tutela jurisdiccional efectiva
comporta no sélo el derecho a obtener una sentencia decidiendo si la pretension
estd o no fundada, sino que en ella resuelto sea llevado a efecto, con o sin ia
voluntad del obligado. Los tribunales han de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

La efectividad del mandato puede tener lugar porque la persona
obligada cumpla lo mandado voluntariamente, sin oponerse a la oposicidn judicial.
Si la obligada fue la Administracion Pdblica que fue parte en el proceso, viene
obligada como tal parte procesal a cumplir los pronunciamientos del faflo.

Ahora bien, la Administracién Publica es algo mas que una parte
procesal, los organos que la integran ejercen una funcién ptiblica, estan
investidas de la prerrogativa del poder, integran el poder publico para realizar los
fines de interés general.

Las leyes mexicanas sobre el proceso administrativo y tributario no
suelen regular un procedimiento cuyo objeto sea hacer efectivo el cumplimiento de
una sentencia, como ha comprobado Fix Zamudio.”? La mayoria se limita a
declarar la obligacién de la administracién de cumplir los fallos, en algunas se
prevé algunos recursos ante el Tribunal frente a los actos de incumplimiento y sélo
en las mas avanzadas regulan unos procedimientos ejecutivos que, debidamente
aplicados, podrian ser efectivos.

72 Cfr., Ibid. p. 321,

108



b) Efactos juridico materiales

El proceso administrativo presupone una realidad juridico
administrativa, actuaciones, actos o disposiciones de la Administracion Publica y
las situaciones de ellas derivadas estas, son las que dan lugar a que un sujeto
deduzca la pretensi6n ante un Organo Jurisdiccional.

Lo que se pretende del Organo Jurisdiccional y sobre Io que recae la
decisién judicial es, por tanto, siempre algo referido la realidad juridico
extraprocesal. De aqui que sea necesario tratar de los efectos que la sentencia
produce o pueda producir, no s6lo en el campo del proceso, sino también en el
mundo de las relaciones juridico materiales.

Efectos de la sentencia en las relaciones juridico materiales.

Segun que estos efectos operen inmediatamente o solo de modo
reflejo, cabe hablar de dos tipos.

» Eficacia directa

La sentencia produce efectos directos cuando provoca de modo
inmediato en la realidad juridico- material una consecuencia que antes no existia.

Como las sentencias meramente declarativas sélo producen efectos
reflejos 0 mediatos en las relaciones juridicas materiales; en algunos
ordenamientos juridicos del proceso administrativo la sentencla nunca producird
efectos directos en e orden juridico material. No porque se admita un contencioso
de plena jurisdiccion limitando las facultades del érgano jurisdiccional a las de
simple anulacién, sino porque la sentencia de anulacién no opera directamente,
limitandose a reenviar &! asunto a la Administracion a quien correspondera
sustituir el acto anulado.
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» Eficacia indirecta

Esta aparece cuando la decision, sin proponerse inmediatamente
una consecuencia de tal naturaleza o al margen de ella, origina efectos
sustantivos por via secundaria o refleja. En el proceso administrativo pueden
darse efectos reflejos o mediatos, no solo en los supuestos de sentencias
declarativas, sino que los demds, como la responsabilidad de los que dictaron la
sentencia.

c) Efectos econdmicos

Son gastos del proceso todas las inversiones econdmicas que en él
tiene causa, bien mediata o inmediatamente, tanto los que realiza el Estado para
retribuir a los QOrganos Jurisdiccionales, como los que realizan las partes para
pagar al técnico del derecho que les defendera en un proceso concreto.

Las costas son una especie de los gastos procesales, agquellos cuyo
pago recae sobre las partes que intervienen en un proceso determinado; son
gastos por tanto, que tienen su causa inmediata o directa en un proceso concreto
que han de ser soportados por las partes.

En el procedimiento administrativo mexicano rige el principio general
de que cada una de las partes esta obligada a pagar las costas que origina o es
causa de las mismas por su actividad en el proceso, ®

B ofr, Ibid. pp. 335-346,
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CAPITULO TERCERO.
MODOS DE CONCLUIR LA PROTECCION DE L.OS SIGNOS
DISTINTIVOS

Antes de proceder al estudio de las diversas causales a través de las
cuales se extinguen los derechos derivados de los signos distintivos, es preciso
hacer mencién de que la LPI establece las causales refiriéndose a las marcas
registradas, no obstante eso, y como se sefiald en el primer capitulo dei presente
trabajo, tales disposiciones le son aplicables tanto a avisos comerciales como a
nombres comerciales, siempre y cuando no se opongan a las disposiciones que
regulan dichos signos distintivos, por lo que en el desarrollo del presente capitulo
nos referiremos a las marcas, entendiéndose que también comprenden los otros

dos signos distintivos anteriores.

Resulta necesario hacer la aclaracién que para el caso de las
denominaciones de origen, fas reglas para la tramitacion de las nulidades y
cancelaciones de las mismas, le son también aplicables para la tramitacion de
tales procedimientos. Aunque las causales de nulidad son distintas a las de los
demas signos distintivos como quedé sefialado en el primer capitulo.

1.- NULIDAD.

El articulo 151 de 1a LPI, sefiala cuales son las causales por las que
se podra solicitar ante el IMPI, la declaracion administrativa de nulidad del registro
de de las marcas, de los avisos comerciales y en su caso la cesacién de efectos
de ia publicacion de un nombre comercial, dichas causales de nulidad son las
siguientes.
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|- Se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de
esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su
registro.

No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la accion de nulidad no
podra fundarse en la impugnacién de la representacion legal del
solicitante del registro de la marca;

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

lli.- €l registro se hubiera otorgado con base en datos falsos
contenidos en su solicitud,

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de
apreciacion, existiendo en vigor otré que se considere invadido,
por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de
confusién y gue se apligue a servicios o productos iguales o
similares, y

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del
titular de una marca registrada en e! extranjero, solicite y obtenga
el registro a su nombre de ésta u ofra similar en grado de
confusion, sin el consentimiento expreso del titular de la marca
extranjera. En este caso el registro se reputard como obtenido de
mala fe.™

' Cfr., Ley de la Propiedad Industrial, op. cit. supra nota 21, 1998, p. 47 y 48.
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Una vez que se han indicado las causales de nulidad, procederemos

a una breve explicacion de las mismas:

La fraccién | da la pauta para poder correlacionar la misma con
cualquier otro precepto legal que imponga un impedimento para registrar una
marca o cierta formalidad que no se haya observado al conceder un registro,
generalmente se relaciona con las fracciones que sefiala el articulo 90 de la LPI,
sin embargo puede hacerse con cualquier otro articuio; asimismo, permite
remitirse a los ordenamientos legales que estuvieron en vigor en la época del
registro o publicacién que se tilda de nulo.

En atencién a lo anterior, es importante sefialar cudl fue ia Ley
aplicable al momento en que se otorgé el registro, a efecto de no incurrir en una
aplicacién retroactiva de la Ley. Debemos sefialar que actualmente existen
impedimentos de registrabilidad que no operaban o se contemplaban en leyes
anteriores y es por eso que se debe tener cuidado con la correfacion de la causal
de nulidad en comento, con disposiciones legales que estuvieron vigentes.

Ahora bien, como se habia sefialado, lo mas comin es que se
correlacione ésta fraccion con los criterios de no registrabilidad establecidos y
comentados en el capitulo primero de este trabajo al referirnos a las marcas no
registrables, pues es de suponerse que aunque la propia autoridad hubiese
realizado un examen de registrabilidad de un signo distintivo, puede haber
incurrido en una equivocacién y en consecuencia, a través del ejercicio de esta
fraccién puede anularse un registro o publicacion.

La fraccién en comento en su Gltima parte sefiala que la accion de
nulidad que contempla, no podra fundarse en la impugnacién de la representacion
legal del solicitante del registro de la marca. Esto es, en el caso en el que existe
un mandatario o representante legal del titular de la marca, hubiese acreditado su

personalidad con un documento de poder que contara con ciertas deficiencias; sin
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embargo, la Autoridad concedi6 el registro o publicacidn, y en estos casos no se
podra solicitar la nulidad funddndose en que el representante o apoderado, no
contaba con las facultades suficientes para solicitar el registro, o bien, que el
documento de poder tiene deficiencias en relacion con las leyes existentes que
regulen los mandatos, o cualquier otro caso que implique un defecto respecto a la
personalidad del representante o apoderado del tituiar de la marca.

La fraccién li establece que un registro sera nulo cuando existe una
marca idéntica 0 semejante en grado de confusién a otra ya registrada y que se
haya venido usando con anterioridad a la fecha legal o de primer uso declarado,
ya sea en nuestro pais o en el extranjero; al respecto debemos destacar la
importancia de ésta fraccién pues pretende evitar dos situaciones; la primera, que
una persona que conozca de una marca usada en el extranjero y no registrada en
nuestro pals, la registre y por ende se le conceda y la segunda, es el caso de una
marca que se ha venido usando en nuestro pais, pero nunca se registroé ante la
Autoridad competente y un tercero registré la misma marca. Para que se actualice
la causal de nulidad sefialada, es necesario que concurran los siguientes
supuestos:

a) Que exista una marca registrada que sea igual o semejante en
grado de confusién a la marca no registrada de un tercero.

b) Que la marca del solicitante de la nulidad se haya venido usando
en el pals o en el extranjero, con anterioridad a la fecha de
presentacién de la solicitud de la marca de la demandada o la fecha
de primer uso declarado.

¢) Que ambas marcas amparen los mismos o similares productos o
servicios.
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De lo anterior se desprende que el solicitante, debe y tiene la
obligacion de acreditar la utilizacién de la marca de la cual alega tener un uso
anterior, por medio de pruebas idoneas, es decir, a través de constancias
configuradas en el tiempo durante el cual afirma haber aplicado a sus productos
la marca de referencia.

En la practica las posibilidades para quienes intentan demostrar
tener mejor derecho de uso sobre una marca, resultan muy remotas; dado que
por lo general tanto las personas morales como las fisicas que han hecho uso de
una marca de buena fe, y que por determinadas circunstancias o por ausencia de
asesoria, carecen de la documentacién necesaria y de las pruebas idoneas con
los que pudieran obtener resultados favaorables.

Asimismo, debemos hacer mencion al articulo 62 del Reglamento de
la Ley de la Propiedad Industrial "¢l cual prevé que se entendera que una marca
se encuentra en uso cuando los productos o servicios gue ella distingue han sido
puestos en el comercio 0 se encuentran disponibles en el mercado nacional, bajo
esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en
€l comercio, de lo que se aprecia con claridad que quien pretenda demostrar el
uso de una denominacién tendrd necesariamente que ajustarse a estas
circunstancias.

La tercera_causal de nulidad se refiere a aquél registro marcario
otorgado con base a datos falsos asentados en la soficitud, primeramente
citaremos la opinidn de diversos actores respecto del significado de este
concepto.

78 Cfr., Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, op. cit supra nota 39, pp. 111y 142,
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Ramén Garcia Pelayo™ considera y describe el término falso en la

forma siguiente:
falso: "Adjetivo que no es verdadero”.

Por su parte e! Diccionario de la Lengua Esparicla’ en su muy
particular punto de vista lo describe como:

falso: "Engafioso, fingido traidor”.

Finalmente en diversas obras encontramos que la transcripcion del
término falso es:

falso:" falso de verdad o autenticidad ".

De las anteriores descripciones encontramos que, diversos autores
coinciden en sefialar el término falso como aquelic que no es verdadero, de lo que
debemos observar que todo dato falso es aquel que se propercioné sin veracidad,
es decir carece de autenticidad y es engafioso a la vez, en cuanto a su contenido
y alcance.

En sintesis la tercera causal de nulidad, establece la posibilidad de
nulificar un registro marcario, en base a que su titular haya seiialado o
manifestado datos falsos en la solicitud de registro de marca, es decir en general
la causal en comento se refiere a cualquier dato falso, pues no impone limite
alguno, situacion que permitiria que cualquier registro marcario se pudiera anular
por errores en domicilios o niimeros; por lo que es necesario determinar cuales
datos serdn considerados como primordiales y que deban asentarse
correctamente en la solicitud. A nuestra consideracion, resultarian ser la fecha de

™ (fr., Diccionario Larousse Basico, México, Edit. Larousse, 1987, p. 122,
" ¢fr., Diccionario Esencial de la Lengua Espafiola, México, Edit. Larousse Planeta, S.A., 1994, p.
135.
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primer uso manifestada o bien los domicilios del establecimiento o negociacion,
no obstante que resultaria absurdo que se tildara de falso un domicilio por una
equivocacion en un numero, es decir por errores mecanograficos, pues tal
circunstancia no seria motivo para anular un registro marcario, sélo en caso de
demostrar que la direccion aportada es totalmente incorrecta. Al respecto la Ley
de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, establecia en el mismo
articulo y fraccion que tales datos falsos deberian ser esenciales, redaccion mas
apropiada en nuestra opinién pues dejaba a la autoridad la posibilidad de
calificara cuales se les atribuiria tal caracter. Sin embargo, la actual redaccién da
a lugar a solicitudes de declaracién administrativa de nulidad que resultarfan
procedentes pero injustas.

En lo que toca a la cuarta causal de nulidad se refiere a aquellos

casos en que un registro marcario fue otorgado, existiendo otro que fuera igual o
semejante en grado de confusién y que se aplique a los mismos o similares
productos o servicios; ésta fraccion prevé aquellos casos en que la autoridad que
conocid del registro de una marca no se percatd de la existencia de otro registro
marcario que fuera igual 0 semejante en grado de confusitn, o bien, se percatod
del mismo pero consideré que ambos registros marcarios pudieran coexistir en el
mercado sin que significara confusion en el publico consumidor, por lo que esta
causal establece la posibilidad de solicitar la nulidad de un registro otorgado en
tales casos.

Para mayor compresion y desarrollo de la causal seftalada, resulta
necesario comentar la fraccién citada, la cual prevé tres distintas hipdtesis que
para su procedencia necesariamente tendran que acreditarse: que se haya
otorgado un registro marcario existiendo en vigor otro; que se trate de una marca
igual o semejante en grado de confusién y que se aplique a servicios iguales o
similares.
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Tal y como hemos mencionado para la actualizacion de esta causal
de nulidad, deberan acreditarse los tres supuestos invocados, puesto que no es
suficiente con que el registro de la marca de quien se pretende la nulidad sea de
concesion anterior al tildado de nulo, es decir que este segundo se haya
concedido posibiemente debido a un error, inadvertencia o falta de apreciacion
del examinador en turno, al no advertir la existencia de uno anterior; sino que se
acredite la semejanza de los registros marcarios en pugna y se aplique a iguales
o similares productos.

La causal de nulidad prevista en la fraccidn V del articulo 151 de la
LPI, determina que el registro de una marca sera nulo cuando, el agente, el
representante, el usuario, o el distribuidor del titular de una marca registrada en el
extranjero, solicite y detenga el registro a su nombre de esta u ofra similar en
grado de confusidn, sin el consentimiento expreso del titular de la marca
extranjera, asimismo, afiade dicho precepto que en el caso sefialado el registro se
reputara como obtenido de mala fe.

En la practica resulta, muy poco utilizada esta causal, para el caso
de invocarla, el promovente debera acreditar, primeramente que es titular de una
marca en el extranjerc con quien licencid la marca o fungid como su
representante y que este obtuvo el registro indebidamente tuvo relacién comercial
con él de algdn tipo, ademds de que el registro que se pretenda anular sea igual o
semejante al obtenido en el extranjero.

En la practica resulta el hecho importante no redunda en saber que
se ha obtenido un registro en México de una marca semejante a la registrada en
el extranjero, sino que se debe acreditar que quien obtuvo dicho registro en
México, necesariamente haya tenido una relacién comercial con el titular
extranjero, puesto que en caso contrario estariamos hablando la causal contenida
en la fraccién H.

118



2. CADUCIDAD.

Las causales de caducidad se encuentran contenidas en el articulo

152 de la LPI, mismo que sefiala lo siguiente:

ARTICULO 152.- El registro caducard en los siguientes
casos;

|.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

li.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres
afios consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de
declaracién administrativa de caducidad, salvo que exista

causa justificada a juicio del instituto.”

La palabra caducidad proviene del verbo latino cadera, que significa
caer, y como institucion consiste (...) "en la decadencia o pérdida de un derecho-
nacido en gestacion porque e! titular del mismo ha dejado de observar, dentro de
determinado plazo, fa conducta que la norma juridica le imponia para

preservarlo”.”®

La primera causal de caducidad contenida en el articulo 152 de la
LPI, determina que un registro caducara cuando el mismo no haya sido renovado
conforme a lo dispuesto en ja Ley.

La caducidad o pérdida del registro marcario ocurre cuando el titular
no solicita la renovacion del registro marcario, dentro del dltimo semestre anterior
a la fecha de vigencia del registro del plazo de gracia de seis meses que sefiala |a
propia Ley y que se computa a partir del vencimiento del registro.

™ Cfr,, Ley de la Propiedad Industrial, op. cit. supra nota 21, p. 48.

™ vid., Bejarano Sanchez, Manue!, Obligaciones Civiles, México, Edit. Harla, 1980, p 485

119



Para la procedencia de la causal de caducidad referida a aguellos
registros marcarios que no fueron renovados en términos de lo dispuesto por la
LPI, es requisito que exista un registro marcario y que el mismo no haya sido
renovado conforme a las disposiciones vigentes® y ya sefialadas en el capituio
primero de éste trabajo, asimismo el articulo 155 de la LPIl determina que la
causal en comento no requerira declaracion administrativa por parte del Instituto

es decir caducara de pleno derecho.

De lo anterior se desprende que el espiritu del legislador era caducar
ios registros que no fueran renovados mas no para ser invocada como una causal
de caducidad en una solicitud de declaracion administrativa. Esto se debe a que
es frecuente que se presenten soficitudes de declaracion administrativa de
caducidad fundadas en |a fraccién | del articulo 152, sefialando que un registro
no se renovo debidamente, argumentando cuestiones de personalidad, es decir,
que no obstante y que se solicitd la renovacion de un registro marcario y se tuvo
por renovado por parte de la propia Auteridad, en base a cuestiones de
acreditamiento de personalidad o de falta de acompaiiar algiin documento o pago
al momento de solicitar la renovacién se solicite la caducidad de un registro
marcario con fundamento en esta fraccion.

La segunda causal de caducidad, contemplada en la fraccion |l se
refiere al caso en que la marca haya dejado de usarse por mas de tfres afios
consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentacion de una solicitud de
declaracion administrativa de caducidad, salvo que existan causas justificadas a
juicio ded Instituto,

Habiamos establecido en el capitulo primero de este trabajo, gue
una de las obligaciones del titular de una marca, era el de usar la misma, tal y

como fue registrada, el no uso de ella trae como consecuencia la declaracion de

% Sefialadas en el capitulo primero de este trabajo.
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caducidad por parte del Instituto, por tanto, esta es la sancién que se le aplica al

titular de una marca que no usa tal signo distintivo.

Al respecto debemos sefialar qué se entiende por uso efectivo de
una marca, resultando aplicable lo dispuesto por el articulo 62 del RLFPI, referido
con anterioridad, en el sentido de que el uso continuo e ininterrumpido no implica
que se tengan que comercializar los productos o prestar los servicios protegidos
bajo una marca diario, sino que la produccidn o prestacion tendra que ser de
acuerdo a la naturaleza de los mismos, es decir, existen productos que su
consumo es diario, no importando la época en que se vendan, sin embargo,
existen productos que por su naturaleza no lo son o bien sélo se venden en
determinadas épocas del afio como lo serian productos navidefios, y es en base a
tales circunstancias en que se debera de utilizar una marca y en esos términos se
debera de acreditar el uso de la misma.

Asimismo, debemos sefalar que el articulo 128 de la LPI establece
que una marca tendra que usarse tal y como fue registrada o con modificaciones
que no alteren su caracter distintivo, en consecuencia, si una marca no es usada
como se registrd, caducara. También es menester sefialar que el uso de una
marca puede hacerse a través de un licenciatario autorizado, pero tal licencia
debera de estar registrada ante el IMP1, ya que de lo contrario el uso realizado por
el tercero, no surtira efecto alguno, es por eso que es de vital importancia el
registro de toda licencia o transmision de derechos de una marca.

Ahora bien, el titular de un registro marcario sujeto a caducidad para
evitar tal declaracién debera de acreditar que ha usado su marca durante los tres
afios consecutivos inmediatos antericres a la presentacion de la solicitud de
declaracion administrativa de caducidad, ya que sélo basta que se acredite el uso
por tal periodo para que no proceda la solicitud; sin embargo también podra
acreditar la causa por la cual ha dejado de usar la marca, en téminos de lo
dispuesto por el articuto 130 de la LPI, o en su defecto si existen restricciones en
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materia de comercio o cualquier otra, el Instituto tiene la obligacion de invocar tal
impedimento de oficio y negar la caducidad del registro marcario.

3. CANCELACION

La LPI establece dos causales de cancelacidon que siempre seran
imputables al titular del registro marcario, 1a primera la contempla el articuto 153
de ia Ley, el cual establece lo siguiente:

ARTICULO 153.- Procedera la cancelacion del registro de una
marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme
en una denominacion genérica que cofresponda & uno o varios
de los productos o servicios para los cuales se registro, de fal
modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado
por el publico, ia marca haya perdido su caracter distintivo,
como medio de distinguir el producto o servicio a que se
aplique.®

Del anterior precepto se advierte que aquellas marcas registradas
que por el transcurso del tiempo se hayan convertido en vocablos genéricos para
identificar la clase de productos que protege, es decir, que la marca haya perdido
su capacidad distintiva convirtiéndose en designaciones de los productos o
servicios comespondientes, el titular perdera su registro.

Sin embargo, para que opere éste supuesto resulta necesario que se
acrediten dos supuestos. El primero que la marca se haya convertido en un
término genérico para identificar los productos o servicios que protege y el
segundo que resulta de vital importancia consistente que el titular del registro
marcario provoque o tolere que su marca se utilice como un término genérico.

8 ofr., Ley de la Propiedad Industrial, op. cit. supra nota 21, p. 48.
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En efecto, no obstante que una marca por el transcurso del tiempo
se haya convertido en la designacion genérica de los productos o servicios a los
que se aplique, la cancelacion del registro no operara si el titular de! mismo no lo
ha provocado o tolerado, aunque el publico consumidor lo identifique de esa
manera, si el titular del registro toma las medidas necesarias para indicar que tal
denominacion que se ésta convirtiendo en genérica, es una marca registrada y
que ampara ciertos productos o sefvicios, y en esos ¢asos aunque la marca se
haya convertido en genérica, el derecho exclusivo sobre fa misma seguira siendo

de su titular.

Por lo que se reflere al segundo supuesto de cancelacién se
encuentra previsto en el articulo 154 de la LPI, mismo que preceptia lo siguiente;

ARTICULO 154.- El titular de una marca registrada podra
solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelacion de su
registro. El Instituto podra requerir la ratificacion de la firma de la
solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta

Ley‘BZ

De la anterior transcripcion podemos advertir que la causal de
cancelacion, se refiere a un acto voluntario por parte del titular del registro
marcario, es decir manifiesta su voluntad al IMPIl para que proceda a la
cancelacion del registro de su propiedad, lo anterior cbedece a que de esta foma
pueden ser resueltos los conflictos existentes entre una persona que pretende
registrar una marca pero existe otra igual o semejante en grado de confusién ya
registrada y que se aplique a los mismos productos o servicios, por lo que se
ponen de acuerdo o realizan las negociaciones necesarias para que el titular de la
marca registrada solicite Ja cancefacion voluntaria de su registro y asi proceda el
registro de la marca en tramite.

®2 tem.
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Asimismo, la cancelacion voluntaria es una opcion viable para
resolver conflictos suscitados en procedimientos de nulidad o caducidad pues
mediante esta figura se puede concluir tales controversias como ya ha sucedido,
no obstante que en tales procedimientos como se vera mas adelante se
concluyen generalmente en términos de lo dispuesto por el Codigo Federal de
Procedimientos Civiles de aplicacion supletoria a la Ley de la materia, en términos
de! articulo 187 de la LP1.%

4. EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA.

Una vez que se han citado las distintas acciones que se pueden
ejercitar a través del procedimiento de declaracién administrativa tramitado ante el
IMP1, procederemos a seiialar las generalidades de! procedimiento.

a) Competencia.

Con respecto a la competencia, la fraccion IV del articulo 6° de la
LPI establece entres otras facultades propias del IMPl la de sustanciar los
procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacion de los derechos de propiedad
industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas
correspondientes, conforme a las disposiciones de la LPI y su reglamento y, en
general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicacion de la
misma.®

® ofr., nata supra 124, parr. 3.
B thid., p. 9.
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La competencia para resolver el procedimiento que nos ocupa, se
funda en lo dispuesto por los articulos 155 de fa LPI 8. el 187 del mismo
ordenamiento que prevé que las citadas solicitudes se sustanciaran con arreglo al
procedimiento que sefiala el capitulo Il de la LPI; 1°, 3° y 45 de la Ley Organica de
la Administracion Publica Federal, que definen lo que se debe entender por un
Organismo Descentralizado; 2°, 12, 14, 15 y 59 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, que sefalan los requisitos para formarlo y las facultades
del Director de un Organismo Descentralizado.

b) Facultades del IMPI.

Ahora bien, el ejercicio de esas facultades con las que cuenta el
Instituto, por virtud de lo dispuesto en el articulo 7 bis 2 de la LP, le corresponden
al Director General del IMPI, las mismas que puede delegar en términos de
acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno del Instituto y publicada en el Diario
Oficial de la Federacion.

El dltimo acuerdo a que se refiere el parrafo anterior fue publicado
en el Diario Oficial de la Federacién el quince de diciembre de 1999, denominado:
Acuerdo que delega facultades en ios Directores Generales Adjuntos,
Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales,
Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos
de! Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.%®

Nos parece importante sefialar que nos referiremos a disposiciones
del CFPC, ya que dicho ordenamiento es de aplicacion supletoria en el
procedimiento en cuestién, y asi lo determina el articulo 187 de la LPL. Sin

5 £} cual dispone que ta declaracién administrativa de nulidad, caducidad o cancelacion, se hara
administrativamente por el Instituto, a peticidn de parte, o del Ministerio Pdblico Federal cuando
tenga algun interés la Federacion,

8 cfr.. Diario Oficial de la Federacion publicado el 15 de diciembre de 1999,
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embargo, es preciso hacer notar cuéndo opera la supletoriedad en fa LPI, pues
procedera su aplicacion en aquellos casos en que exista una omision en la Ley o
para interpretar sus disposiciones, es decir, cuando existe norma expresa en la
LP! que regule una figura o un procedimiento no operard la supletoriedad del
CFPC. Sirven de apoyo las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

Séptima Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: 28 Sexta Parte

Pagina: 52

PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. SUPLETORIEDAD DE
LA LEY PROCESAL CIVIL. Si bien es cierto que el Cédigo
Federal de Procedimientos Civiles es de aplicacion supletoria a
la Ley de la Propiedad Industrial, no es menos cierto que tal
supletoriedad estd condicionada a los casos expresamente
determinados por la Ley de la materia y a falta de disposicién
expresa, en cuanto no se opongan a la misma. La Ley de la
Propiedad Industrial expresamente establece la supletoriedad
del Codigo sefialade en lo tocante a la representacion,
ofrecimiento, apreciacién y valorizacion de pruebas, acciones
civiles, transmision de derechos: articulos 17, 72, 115, 202 y
272; en otros aspectos se aplica a falta de disposicioén expresa
de la Ley de ia Propiedad Industrial, come en lo relativo a la
forma que deben revestir las resoluciones; pero en modo alguno
puede aceptarse que la supletoriedad sea total o absoluta, al
grado de que se introduzcan en el procedimiento administrativo,
instituciones que son propias del procedimiento judicial civil,
puesto que tienen principios y fines diferentes y corresponden a
ordenamientos que no pertenecen a la misma rama de derecho.

PRIMER  TRIBUNAL  COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 993/70. Bracco Industria Quimica, S.A. 19
de abril de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Jesis Ortega
Calderén.

La tesis referida se pronuncia en el sentido de que la supletoriedad
relativa del CFPC en ia LPI se aplica principalmente en el ofrecimiento, desahogo

y valoracion de las pruebas, siempre y cuando las disposiciones no contravengan
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lo expresamente previsto en fa LP], no obstante sefiala que no se aplicaran otras
figuras que sdlo corresponden a procedimientos civiles, como lo serian los
incidentes y recursos ordinarios. Apoya la supletoriedad relativa del CFPC el

siguiente Criterio Jurisprudencial.

Sexta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacidn
Tomo: LI, Tercera Parte

Pagina: 125

PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL TRAMITE PARA LAS
DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS REFERENTES A ELLA
ES ESPECIAL. No hay necesidad de que el tramite que debe
seguir la Secretaria de Economia para hacer una declaracion
administrativa, prevista en el titulo VI de la Ley de la Propiedad
Industrial, deba ser idéntico al establecido por el Codigo Federal
de Procedimientos Civiles, en lo relativo a la demanda,
contestacién, término de pruebas; etc. (articulos 129 y 202), ya
que en el caso las disposiciones son especiales y solo hacen
supletorios a otros ordenamientos en materias que no son de
las que se trata.

Amparo en revisidn 2274/55. Compaiiia de Alcoholes y Licores,
"La Gran Union", S. A. 6 de octubre de 1961. 5 votos. Ponente:
Octavio Mendoza Gonzalez.

Asimismo, por analogia la siguiente tesis establece lo siguiente:

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: CXV

Pagina: 727

PATENTES Y MARCAS. La aplicacion por analogia, tratandose
de patentes, del articulo 202 de la Ley de la Propiedad
Industrial, relativo a marcas, y del Cddigo Federal de
Procedimientos Civiles, no es ilegal desde el momento en que la
propia ley, en su titulo relativo a patentes, no contiene
disposicion alguna sobre medios de prueba y su calificacion;
existe la misma razoén para aplicar la ley civil, en aspectos
procesales no previstos especialmente, a marcas y patentes, y
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no es extrafia ni antagoénica a la Ley de la Propiedad Industrial
la aplicacion supletoria del cédigo aludido, como lo establecen
otras de sus disposiciones.

Amparo administrativo en revision 4735/51. Cosio Moisés. 2 de
octubre de 1952. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José,
Rivera Pérez Campos. La publicacidn no menciona el hombre
del ponente.

c) Notificaciones.

Englobando los conceptos, podriamos sefialar que en materia de los
procedimientos de declaracién administrativa en comento, las notificaciones
pueden ser de cuatro tipos.

a) Personales. Estas son las que imperan en el procedimiento de
declaracién administrativa, pues la gran mayoria de los acuerdos y resoluciones
dictados por el Instituto se notifican personalmente; dichas notificaciones, en su
mayoria se notifican en las instalaciones del Instituto a las personas autorizadas
para oir y recibir notificaciones en términos de lo dispuesto por los articulos 6°
fraccion V y 13 del RLPI, o bien por conducto del notificador adscrito al Instituto en
los domicilios sefialados por las partes para el mismo efecto.

b) Por correo certificado o por mensajeria .- El articulo 13 del RLPI,

establece que las notificaciones podran realizarse por medio de correo certificado
con acuse de recibo, tales notificaciones resultan éptimas para el caso en que
éstas se deban realizar en el interior de la Repablica Mexicana, sin embargo este
medio de notificacién no es usual en el procedimiento y se opta por el servicio de
mensajeria particular, cuyas notificaciones traen aparejadas poca confiabilidad,
pues no se tiene la certeza que las mismas se hayan tenido por hechas o que se
hayan realizado en e! domicilio correcto, pues por lo general tales servicios de
mensajerfa se entregan a las personas que se encuentren en el domicilio
sefialado, sin cerciorarse que ahi se encuentre la persona a quien va dirigida fa
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notificacién, por lo, que consideramos conveniente que tal medio de notificacion
deberia eliminarse pues en cuanto al procedimiento resulta delicado darle valor
juridico a tales notificaciones, maxime tratandose de emplazamientos o
resoluciones.

¢) Por publicacién de edictos.- Asimismo, el articulo 194 de la LP!
establece que cuando no haya sido posible la notificacién personal al titular
afectado en el domicilio sefialado por la parte actora, o el que obre en el
expediente que corresponda al signo distintivo que se impugna y se desconozca
el nuevo, la notificacion se hara por medio de publicacién en el Diario Oficial de la
Federacion y en un periédico de los de mayor circulacién en la Republica, por una
sola vez tal publicacién contendra un extracto de la solicitud.

A pesar de que el mencionado articulo se refiere a la notificacion de
la solicitud de declaracion administrativa, también resulta aplicable este medio de
notificacién para el caso de la resolucién dictada en un procedimiento, en el cual
el emplazamiento se haya realizado por ese mismo medio y que el titular afectado
no haya dado contestacion.

ch) Por Gaceta.- Ahora bien, el articulo 15 del RLPI, establece que
las resoluciones que afecten o modifiquen los derechos de propiedad industrial
tutelados por la ley deberan de ser publicados en 1a propia Gaceta. Sin embargo,
debemos precisar que el articulo 13 del RLPI, establece que los actos realizados
por el Instituto pueden ser notificados mediante su publicacion en la Gaceta,
siendo factible este medic de notificacion a efecto de agilizar el tramite del
procedimiento que nos ocupa. Desafortunadamente, la Gaceta, demora en su
edicién y publicacién, por lo que no resulta ser un medio idéneo para los fines de
celeridad que se pretende aplicar, es por eso que seria importante darle fa debida
importancia a este medio de notificacién, haciendo una publicacién por lo menos
semanal, modificando el articufo 14 del Reglamento citado, y de esa manera
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notificar los acuerdos dictados por el IMPI, en relacién a los procedimientos de

declaracién administrativa.

ch) Términos.

Respecto a los términos, en primer lugar debemos sefialar cudles
son las reglas para computar los mismos, tales lineamientos los establece la LPI
en su articulo 184, mismo que sefiala que para el caso de términos fifados en dias
se computaran dnicamente los dias habiles; y para el caso de meses o afios los
plazos se computaran de fecha a fecha, incluyendo los dias inhabiles.

Los plazos empezaran a correr a partir del dia siguiente del dia
siguiente de [a notificacidn respectiva.

Para los términos que se fijen en relacion a la Gaceta®, éstos
surtiran efectos a partir de la fecha en que la propia Gaceta indique, o en su
defecto, ai dia siguiente al en que se puse en circulacion tal publicacion; esto
ultimo resulta importante, pues a menudo ocurre gue las Gacetas no son puestas
en circulacion el dia en que se publican, por lo que se entiende que la publicacién
no surte efectos contra terceros hasta en tanto no se haga del conocimiento, por
medio de la puesta en circulacién de la Gaceta.

Con respecto al término establecido para la presentacion de
solicitudes de declaracién administrativa de caducidad y cancelacién la ley no
prevé ninguno, por tanto, podemos entender que se podra entender en cualquier
tiempo.

Sin embargo para el caso de la solicitud de declaracién
administrativa de nulidad, la legislacion sefiala las siguientes:

% vid., Ley de la Propiedad Industrial, op. eit. supra nota 21, articulo 8°, p. 13.

130



Para el ejercicio de la primera causal de nulidad que establece el
articulo 151 de la LPI, el plazo es indefinido, es decir, podra ejercitarse en
cualquier tiempo, al igual que la causal establecida en la fraccion V del precepto
legal referido.

Para el caso del supuesto establecido en la fraccion 1, el plazo sera
de tres anos .

En los supuestos establecidos en las fracciones ill y IV, e! termino
para su ejercicio sera de cinco anos.

Los referidos términos se computaran a partir de la fecha en que se
haya puesto en circulacién la Gaceta, a disposicion del ptiblico, no cuando se
elaboro.

Una vez que hemos sefialado los términos para la presentacion de
las solicitudes, es de un mes contado a partir del dia siguiente al en que se
notifique el acuerdo que admite la solicitud, segin o dispone el articulo 193 de la
LPI.

Es importante sefialar que la LP| no establece un término para que
el IMP| se pronuncie sobre la admisién, desechamiento o en su caso solicitar la
aclaracién de la solicitud y esto ocasiona que e! IMPI en ocasiones tarde mucho
tiempo para pronunciarse sobre una solicitud de declaraciéon, es por eso que
considero conveniente que se establezca un término para que ta Autoridad realice
tal acto.

No obstante lo anterior, existe un acuerdo publicado en el DOF el dia
7 de abril de 1999, denominado Acuerdo por el que se dan a conocer los tramites
inscritos en el Registro Federal de Tramites Empresariales que aplican La
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Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y su Sector Coordinado, el cual
establece que el término para que el Instituto se pronuncie su primera respuesta
respecto de la solicitud es de dos meses.

Una vez, y si es el caso, en que se conteste la solicitud, se dara vista
con ésta a la contraria para que dentro del términc de tres dias, manifieste lo que
a su derecho convenga. Este término no lo establece fa LPI, sin embargo en la
practica se concede, en razén de que el actor podra objetar las pruebas ofrecidas
por la actora, o bien, ofrecer pruebas para desvirtuar las excepciones opuestas
por la demandada, como se explicara mas adelante, tal término se concede con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 297 fraccién |l del CFPC.

£l mismo término se concedera al demandado para que manifieste
lo que a su derecho convenga respecto del escrito que presente la actora, si es
gue lo hubiere.

Ahora bien, en el procedimiento de declaracion administrativa no
existen términos para el ofrecimiento de pruebas, pues las mismas deben ser
ofrecidas al momento de presentar la solicitud, en el caso del actor; y al momento
de dar contestacién, en el caso del demandado ¢ titular afectado, sin embargo, si
existen t&rminos para el desahogo de la prueba pericial, los cuéles establece el
CFPC, tales términos se explicaran al momento de referirnos a la prueba pericial.

Es relevante sefalar que no existe término alguno para que el
Instituto dicte resolucién, sin embargo, el arsticulo 199 de la LPI| sefiala que una
vez que se ha contestado Ia solicitud el Instituto dictara la resolucion respectiva,
pero no sefiala cual es el término, por lo que consideramos pertinente establecer
que en base a la carga de trabajo, recursos humanos y materiales con que cuente
el IMP1 un plazo prudente seria el de 3 a 4 meses.
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d) Solicitud.

El articulo 188 de la LP1, establece que el Instituto podra iniciar el
procedimiento de declaracién administrativa de oficio o a peticioén de quien tenga
interés juridico y funde su pretension, de lo anterior desprendemos que el articulo
establece como un requisito, sine gua non, el hecho de que cuando el
procedimiento se inicie a peticién de parte debera de acreditar su interés juridico,

por lo que al carecer de éste no podra iniciar procedimiente alguno.

Como habiamos referido al momento de sefialar las generalidades
del procedimiento administrativo, 1a demanda constituye el primer pasoc para
incitar al Tribunal que se pronuncie sobre una cuestién que plantea el solicitante y
en el caso del procedimiento que nos ocupa el equivalente a la demanda es la
solicitud de declaracidon administrativa, y es mediante la cual se solicitari la
nulidad, caducidad, o en su caso, la cancelacion de un signo distintivo.

Ahora bien, la LPI establece ciertos lineamientos de forma que
debera de contener la solicitud: por escrito, redactada en idioma espaiiol y ser
dirigida al Instituto, en el caso en que los documentos sean presentados en un
idioma diverso al espafiol, se deberdA de acompafiar la correspondiente
traduccion. Asimismo, el RLPI establece que todes los ejemplares deberan de
estar firmados, acompaiiadas del comprobante de pago correspondiente, e indicar
el nimero de solicitud, de registro o publicacién.

Los articulos 189, 190 y 191 de la LPI establecen cuales seran los
requisitos que debera contener una solicitud de declaracion administrativa, que

son los siguientes:
L Nombre del solicitante y en su caso de su representante ;

Il. Domicilio para oir y recibir notificacicnes;

1. Nombre y domicilio de su contraparte o de su representante;

133



IV. El objeto de la solicitud, detalldndolo en términos claros y

precisos,
V. La descripcidn de los hechos vy,
VL.  Los fundamentos de derecho;
VIl. Las pruebas correspondientes;

VIII. Acreditar la personalidad, en !0s casos en que se promueva

en representacion de otra persona.

Por lo que se refiere al nombre del solicitante o de su representante
iegal, salvo en los casos en que se promueva por propio derecho, el promovente
debera de acreditar su personalidad.

En cuanto al domicilio para oir y recibir nofificaciones el mismo
deberd sefialarse dentro del territorio nacional, segin se habia comentado

anteriormente.

En lo que toca al nombre de la contraparte o de su representante,
debemos sefialar que en todo procedimiento de declaracion administrativa se
solicitard la extincidn de un signo distintivo, la mayoria registrados pot
mandatarios, y ésta fraccion establece la posibilidad de plantear un solicitud
solicitando se emplace al mandatario que obtuvo el registro o publicacién, segin
sea el caso, o bien que se emplace directamente al titular del registro marcario.

Por lo que se refiere al objeto de la solicitud, resulta necesario que
se establezca ademas de las causales en que funda su accion, que desarolle las
mismas, es decir que exprese los razonamientos por los que considera que una

s

marca es nula, caduca o debe ser cancelada.

Al referirse a la descripcion de los hechos, es importante que en este
apartado manifieste el promovente, cuales son las causales que lo llevaron a
solicitar la declaracién administrativa por parte del Instituto, y sera aqui donde el



solicitante sefalara cual es el interés juridico que tiene en solicitar la nulidad,

caducidad o cancelacion del signo distintivo en cuestién.

En lo que toca a los fundamentos de derecho, es necesario que se
sefialen los mismos precisando las causales de nulidad o de caducidad o
cancelacion, segun sea el caso, pudiéndose invocar varias causales siempre y
cuando correspondan a una accién, es decir no se puede demandar la nulidad y
la caducidad en un mismo procedimiento sino que se debe de tramitar en

procedimientos diversos pues las acciones son distintas.

Es conveniente sefialar que, a falta de cualquiera de los primeros
seis requisitos el Instituto deberd de requerir por una sola vez al solicitante para
que subsane la omision en que incumié o realice las aclaraciones
correspondientes, [o que deberé de realizar en un plazo no menos de ocho dias
contados a partir del dia siguiente al en que se le notifique ¢! requerimiento, y en
caso de no hacerlo en ese plazo o de no satisfacer lo requerido procedera el
desechamiento de la solicitud.

En o relativo a la falta de firma del interesado o de su representante
y a falta de pago de la tarifa correspondiente por concepto det estudio y tramite de
la solicitud de declaracién administrativa, sin mediar requerimiento, se desechara
de plano la solicitud.

Lo anterior es en razon de que se puede presentar una solicitud de
declaracion administrativa de nulidad invocando diversas causales de nulidad y en
ese caso si se le dara tramite, sin embargo, no se podra invocar acciones distintas
como caducidad y cancelacién y pagar un solo estudio por la solicitud. pues en
estos casos se debera presentar un pago por el estudio de cada accién, mismos
que se tramitaran de forma separada, por lo que se debe ser cuidadoso al cubrir
los pagos por cada accidn solicitada.
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Ahora bien, por lo que se refiere a las pruebas, debemos seialar
que el articulo 190 de la LPI sefiala que a la soficitud de declaracién
administrativa debera de acompafiarse ias pruebas correspondientes y, de no
hacerlo en ese momento, se desecharan las que se presentaren posteriormente
salvo que fueren supervenientes, situacion que se explicard mas adelante al
referirnos a las pruebas,

En cuanto a los documentos que acrediten la personalidad del
promovente la misma deberé acreditarse en los siguientes términos:

Es el articulo 181 de la LPl el que establece cuales seran los
documentos que acreditaran la personalidad en las solicitudes o tramites que se
realizan ante el IMPI, sin embargo, solo nos referiremos al acreditamiento de la
personalidad en el procedimiento de declaracién administrativa de la siguiente

manera:

Las personas fisicas podran promover por propio derecho y en el
caso en que [o hagan por conducto de mandatario la personalidad de su
representante se debera de acreditar acompanando una carta poder con la dnica
formalidad que tendra que ser firmada por dos testigos.

Para el caso de las personas morales mexicanas resulta necesario
que la personalidad se acredite con un instrurnento pablico o bien una carta poder
con ratificacion de firmas ante notario o corredor pulblico, debiendo acreditar la
legal existencia de la persona moral asi como sefialar las facultades del otorgante
de tales documentos, este lltimo planteamiento resulta trascendental pues de no
acreditarse las facultades del otorgante del poder para conferirlo, el mismo no
puede producir efecto alguno, en consecuencia, existe falta de personalidad y no
podra prosperar la solicitud.
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Tratandose de personas morales extranjeras, la personalidad se
debera de acreditar conforme a la legislacién aplicable del pais donde se otorgd o,
en su defecto, de acuerdo a los Tratados Internacionales; asimismo, que se de fe
de la existencia de la persona moral que confirid el poder respectivo asi como el
derecho del otorgante para conferirio, y sélo asi se presumira la validez de tal
documento.

Asimismo, resulta aplicable tanto a personas fisicas como morales
acreditar la personalidad con una copia simple del Registro General de Poderes
de Poderes, mismo que es expedido por el [nstituto y en el consta que se ha
registrado un documento de poder a favor de una o varias personas, sin embargo
el poder o instrumento respectivo debera contener facultades para pleitos y
cobranzas.

Es de seialarse, el hecho de que en cada expediente debera
acompafiarse el documento que acredite la personalidad del promovente, por lo
que de no cumplirse con este requisito el Instituto desechara de plano la solicitud.

e) Contestacion.

Una vez que haya sido admitida la solicitud de declaracién
administrativa, el Instituto ordenard se notifique al titular afectado de manera
personal, al respecto son aplicables supletoriamente las disposiciones contenidas
en el CFPC, relativas al emplazamiento, es decir la notificacion debe entenderse
directamente con el titular del registro o publicacion del nombre comercial o, con
su apoderado, pues asi lo dispone el articulo 189 de la LPI en su fraccién |l En
caso de que el notificador adscrito a! Instituto no encontrare a la persona buscada,
dejara citatorio en poder de a persona que se éncuentre en el domicilio sefialado,
para gque al dia siguiente lo espere a determinada hora, a efecto de notificarle. Si
no se presenta al citatorio, el notificador emplazara a la persona que se encuentre
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en el domicilio el dia de la citacion, entregando las copias de traslado; es de
hacerse notar que el notificador deber& cerciorarse por cualquier medio de que el
titular afectado vive en la casa designada y practicar el emplazamiento y, de no

ser asi, se abstendra de practicarlo.

Puede suceder que la persona buscada o la que se encuentre en el
domicilio se niegue a recibir la notificacion, en ese supuesto, el notificador debera
fijar en la puerta - para el caso del procedimiento que nos ocupa -, el oficio por
medio del cual se admiti® la solicitud, asimismo, deberd de asentar una razén en

la que conste tal circunstancia.

En el caso de que no se haya podido realizar el emplazamiento en el
domicilio sefialado en el expediente del cual deriva el registre del signo distintivo,
tanto del titular afectado como del apoderado del mismo, se ordenara la
notificacion mediante edictos en los términos referidos en parrafos anteriores.

Como se citd, el plazo que se concede al titular afectado par dar
contestacién a la solicitud, es de un mes contado a partir del dia siguiente al en
que se efectie la notificacion, e igual plazo correra a partir de la publicacion de
edictos, en el Diario Oficial y en el periddico de mayor circulacion, en caso de que
asi se haya notificado.

Es el articulo 198 de la LPI el que establece la posibilidad de que el
[nstituto otorgue una prorroga de quince dias al demandado o titular afectado,
para exhibir pruebas provenientes del extranjero, siempre y cuando se seiale en
que consisten tales probanzas, tal atticulo no establece a partir de cuando
empezara a correr este plazo, sin embargo, por la naturaleza del procedimiento
de declaraciébn administrativa, que es un juicio sumario, se entiende que el
término adicional empezaria 2 correr a partir de que el titular afectado, de
contestacién a la solicitud y no a partir de que el Instituto conceda o no la

prorroga.



f} Recepcion, Admisién y Desahogo de Pruebas.

La prueba es un elemento esencial para el debido desarrollo vy
culminacién del procedimiento de declaracion administrativa, en efecto, las
pruebas aportadas por las partes en tales procedimientos son determinantes para
la procedencia de las acciones que se ejercitan a través de ellos. Para los efectos
de! procedimiento que nos ocupa, podriamos definir la prueba como los
instrumentos en los que se pretende lograr el cercioramiento de la autoridad
acerca de ios hechos discutidos en e} proceso. Las pruebas constituyen tal
importancia que sélo en base a las mismas se fundara la decisidn que dicte la
autoridad.

En este entendido, debemos precisar cuales son los medics
probatorios que se permiten en los procedimientos de declaracidon administrativa,
en comento, por tanto el articulo 192 de la LPI, establece que en los
procedimientos de declaracion administrativa se admitiran toda clase de pruebas
con excepcion de la testimonial y la confesional salvo que estén contenidas en
algun documento, lo anterior porque es sabido que para el desahogo de dichas
pruebas se requiere de mucho tiempo y lo que suponemos, pretendid el
legislador, es dar celeridad al procedimiento, aunado a que por la naturaleza del
procedimiento que nos ocupa los medios idéneos de prueba resultan ser

documentos y en algunos casos medios electrdnicos, o magnéticos.

Debemos sefialar que no solamente las pruebas testimonial y
confesional no seran admitidas, sino que debemos atender a lo dispuesto por el al
articulo 4 de la LPI, pues de una debida interpretacién se desprende que
tampoco deberan de admitirse pruebas que sean contrarias al orden pablico, a la
moral ¥ a las buenas costumbres o, contravengan cualquier disposicién legal.
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Es preciso sefalar, que con |a solicitud de declaracion administrativa
segin lo preceptua el articulo 190 de la LPI®®, se deberan de acompafiar las
pruebas en las que el actor funde su pretension, de lo contrario no seran
admitidas otras, salvo que fueren supervenientes, sin embargo, este término de
pruebas supervenientes se limita a aquellas pruebas gque surgieron
posteriormente al momento en que el actor presenté su solicitud, o en el caso de
la contestacion, después de realizar dicho acto.

Tal limitacion, debera confrontarse con lo sefalado en el articulo 324
del CFPC, pues este mismo establece que podran admitirse pruebas ofrecidas
con posterioridad al término perentorio de su ofrecimiento, cuando estén
encaminadas a desvirtuar las excepciones opuestas por el demandado, las que
fueren de fecha posterior a la presentacion de la demanda® y aquellos que,
aunque fueron anteriores, bajo protesta de decir verdad asevere el oferente que
no tenia conocimienta de ellas, por lo que nos parece acertado aplicar de manera
supletoria este precepto, como actualmente ocurre en la tramitacién de los
procedimientos.

Aunado a lo sefialado, debemos precisar que las partes en los
procedimientos en comento pueden objetar las pruebas ofrecidas por su
contraparte, siempre y cuando la parte que objeta las probanzas proporcione al
Instituto cuales son las razones légico-juridicas que fundan la objecion, ¢ en su
defecto, oftrecer los medios de prueba que las acrediten, segun lo dispone el
articulo 142 del CFPC el cual se refiere al término que tienen las pantes par
objetar las pruebas documentales que resulta ser de tres dfas contados a partir de
la apertura del periodo de prueba. Sin embargo, como en el procedimiento que
nos ocupa no existe un periodo probatorio a objecidn debera realizarse a partir de
que se le corra traslado con las pruebas ofrecidas por su contraparte que por fo
general, son al momento de que se le notifique el acuerdo que admitio la solicitud,

% Anteriormente comentada.
8 Supervenientes.
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en el que admite la contestacién, en el caso de ofrecimiento de pruebas

supervenientes o bien, las que provienen del extranjero.

El articulo referido anteriormente se refiere a las pruebas
documentales, pero esto no debe ser limitativo, ya que no sélo las pruebas
documentales son susceptibles de impugnacion pues la pericial, testimonial y
confesionai contenidas en un documento, y en algunos casos pruebas fisicas, son

susceptibles de impugnacion.

Una vez que se han sefialado cuales son los medios probatorios que
pueden admitirse en los procedimientos de declaracién administrativa, nos
referiremos a las pruebas que cominmente se ofrecen en tales procedimientos
contemplados en 1a clasificacién del CFPC, asi como su respectiva valoracion.

Documentales.

Las pruebas documentales resultan ser los medios de prueba que
tienen mayor relevancia en los procedimientos de declaracion administrativa, pues
resultan ser los elementos probatorios para acreditar los extremos de las acciones

o en su caso de las excepciones opuestas por el demandado.

Segun lo establece el Codigo Federal de Procedimientos Civiles se
dividen en documentales publicas y documentales privadas por lo que
procederemos a su sefialamiento por separado.

En primer lugar nos referiremos las documentales publicas, que en
términos de lo dispuesto por el articulo 129 del CFPC, son aquellas cuya
formacion esta encomendada por la Ley, dentro de los limites de su competencia,
a un funcionario pubiico revestido de la fe publica, y los expedidos por los
funcionarios pablicos, en el ejercicio de sus funciones, demostrandose la calidad
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de publicos por la existencia regular, sobre los documentos de sellos, firmas u
otros signos exteriores que en su caso prevengan las leyes, dichos documentos
suelen ser actuaciones judiciales, documentos notariales, documentos

administrativos, o constancias registrales.

En cuanto a su valoracion el articulo 202 del CFPC, sefzala que los
documentos publicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por
la autoridad de que aquellos procedan; pero, si en ellos se contienen
declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los
documentos solamente prueban que, ante la autoridad que los expidio, se hicieron
declaraciones o manifestaciones, mas no prueban la verdad de lo declarado,
aunado a que también hacen prueba plena contra quienes hicieron o asistieron a
tales declaraciones y se manifestaron conformes con ellas, salvo que se declare
judicialmente la simulacion.

Lo anterior, en case de estar contradicho su contenido por otras
pruebas, su valor queda a la libre apreciacién de! Instituto.

Ahora bien por lo que se refiere a las documentales privadas,
tenemos que el articulo 133 del CFPC, sefiala que seran documentos privados
aquellos que no tengan el caracter de publicos en términos de lo dispuesto por el
articulo 129 del mismo Ordenamiento Legal, y en ese sentido, se definen como
documentos plblicos aquellos que no han sido expedidos por funcionarios
publicos en ejercicio de sus atribuciones o por profesionales dotados de fe
publica.

La valoracion de los documentos privados, seglin lo dispone el
articulo 203 del CFPC, es en el sentido de que forman prueba de los hechos
mencionados en los mismos, $6lo en cuanto sean contrarios a los intereses de su
autor. Asimismo, sefiala que e! documento proveniente de un tercero sélo prueba
en favor de la parte que quiere beneficiarse con &l y contra su colitigante, en este
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caso que el mismo no la objete, pues debera demostrarse su contenido con otros
medios de prueba. Si en el documento privado se realiza una declaracion de
verdad, hace prueba de la existencia de la declaracién, mas no de la veracidad de
los hechos declarados.

No obstante lo anterior, la LPI en su articulo 192, concede valor
probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o
su licenciatario elaborados por el titular o su licenciatario, en ese entendido, la
propia Ley confiere valor probatorio a tales documentos que por su naturaleza
constituyen documentos privados. Lo anterior, en razén de que el uso de una
marca se realiza a través de la comercializacion de productos o la prestacion de
servicios, mismos que se reflejan por la emisién de facturas, notas de venta,
balances, y otros tipos de documentos que amparan tal comercializacién o
prestacion de servicios. El uso de una marca resulta de gran trascendencia para
que la misma pueda seguir vigente, pues de lo contrario, la falta del mismo
conlleva a la caducidad del registro marcario. Asimismo, el uso anterior de una
marca constituye un elemento para poder solicitar la nulidad de un registro
marcario en los términos de la fraccién 1l del articulo 151 de la LPi, sefialado en
los puntos anteriores del presente capitulo.

Confesional y Testimonial.

Ahora bien siguiendo los lineamientos de lo establecido por el
articulo 192 de la LPI, seran admisibles las pruebas testimonial y confesional
siempre y cuando se encuentren contenidas en un documento.

"La prueba confesional es la declaracién vinculativa de parte, la cual
contiene 1a admision de que determinados hechos son propios™.®

% Ovalle Faveta, José, Derecho Procesal Civil, México, Edit. Oxford, 8% ed., 1999, p.146.
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La prueba testimonial se define como la declaracion por parte de un
tercero ajeno a la controversia sobre ciertos acontecimientos, porque los sabe y le

constan,

En virtud de lo anterior tenemos que las diferencias que existen
entre la confesién y el testimonio radican en que, el primero vincula directamente
al que la realiza con ciertos hechos que por lo general son en su contra, asi como
que siempre se realiza por alguna parte en el procedimiento, es decir, actor o
demandado, y siempre sera sobre hechos propios, en los que participo, en tanto
que el testimonio lo realiza un

tercero ajeno a la controversia, y no sobre hechos propios, sino
sobre de los que tiene conocimiento.

Ahora bien debermos sefialar que las testimoniales o confesionales
contenidas en un documento, no constituyen estrictamente una prueba
confesional o testimonial, en razén de que para tales casos el CFPC requiere
ciertas formalidades para su desahogo, sin embargo, en un documento se pueden
conjuntar todas las caracteristicas de una confesién o un testimonio.

En tales circunstancias estos tipos de prueba estar contenidos en un
documento, que puede ser publico en el caso de que se haya realizado ante un
fedatario publico, el cual en términos de lo dispuesto por el articulo 202 del CFPC,
haréan prueba las declaraciones, mas no la veracidad de las mismas; o también,
pueden estar contenidas en documentos privados en cuyo caso sera aplicable lo
dispuesto por el articulo 203 del CFPC, descrito anteriormente. Sirve de apoyo a
lo manifestado el Criterio adoptado por nuestro maximo Tribunal en la siguiente
Jurisprudencia:

DECLARACION HECHA EN UN INSTRUMENTC PUBLICO. SU
VALOR EN JUICIO.

La circunstancia de que la declaracion de una persona se asiente
en un instrumento piblice, no atribuye al contenide de aquélla, el
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caracter de prueba plena, ya que lo tGnico que hace fe es que, ante
el funcionaric que intervino, se asentoé la declaracion, por lo que
dicha aclaracién no constituye una prueba documental, sino una
testimonial rendida sin las formalidades de ley, por haberse
recibido por funcionario pablico, que no es autoridad judicial y sin
audiencia de la parte contraria.

Quinta Epoca:
Tomo LXIX, Pag. 1935. Sol Edmundo.
Tomo Cl, Pag. 2636. Villarreal de Cafiedo Bertha. 5 votos.

Tomo CXXiX, Pag. 456. A.D. 3578/55. Joaquin Coronel Adan. 35
votos.

Tomo CXXIX, Pag. 843. A.D. 422/56. Luis Chiu Ruiz. Unanimidad
de 4 votos.

Sexta Epoca, Cuarta Parte:
Vol. XXIl, Pag. 208. A.D. 3659/58. Atanasio Castillo Ruiz. 5 votos.
APENDICE 1917-1985, CUARTA PARTE, PAG. 359.

APENDICE DE JURISPRUDENCIA 1917-1888 AL SEMANARIO
JUDICIAL DE LA FEDERACION. SEGUNDA PARTE. SALAS Y
TESIS COMUNES. VOL. lil. PAG. 1003,

Pericial.

Antes de proceder a explicar los lineamientos que se llevan a cabo
en el tratamiento que se le da a la prueba pericial, debemos sefialar que no todas
las disposiciones refativas a la misma contenidas en el CFPC, son aplicables a
consecuencia que en los procedimientos de declaracion administrativa no se
encuentra previsto un periodo probatorio en donde se ofrezca y desahogue la
prueba pericial, es por eso que se sefialardn las disposiciones que a nuestro
criterio son aplicables en ichos asuntos.

145



La prueba pericial, segun lo dispone el articulo 143 del CFPC,
procede en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte, y en los
casos en que expresamente lo prevenga la Ley; en tal virtud, sélo en aquellas
cuestiones en las que el Instituto no tenga los conocimientos cientificos y técnicos
para poder determinar una cuestion de tal caracter, procedera la admision de la
prueba pericial, en la cual, para su desahogo, se deberd seguir lo establecido por
el propio CFPC. En ese sentido debemos sefialar que el instituto es considerado
como perito en materia de propiedad industrial por lo que no resultan procedentes
ofrecer pruebas periciales que versen sobre la similitud de marcas o sighos

distintivos.

La prueba referida, debera ofrecerse al momento de presentar ia
solicitud de declaracion administrativa, pues asi lo prevé el propio articulo 190 de
la LP1, no siendo aplicable, a nuestro parecer, lo dispuesto por el articulo 145 del
CFPC que prevé el ofrecimiento de la prueba dentro del término de ofrecimiento
de pruebas. En el ofrecimiento, el solicitante sefialard el nombre del perito que
designe, el cuestionario que debera desahogar, y propondra un perito tercero en
discordia para el caso de desacuerdo. El perito designado debera de tener tituto
en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestion.

Ahora bien, debemos sefalar que el articulo 146 del CFPC sefiala,
que se dara un término de cinco dias a la parte contraria para que adicione el
cuestionario correspondiente, nombre perito de su parte y, en su caso, manifieste
si est4 conforme con el perito tercero en discordia propuesto por el oferente de la
pericial, o bien proponga uno de su parte. En este orden de ideas, tenemos que
tal disposicién es aplicable al procedimiento administrativo que nos ocupa, con
excepcion del término de cinco dias, ya que cuando la prueba pericial sea
ofrecida en la solicitud de declaracion administrativa, resultaria ilégico que se le
concedieran cinco dias para designar perito, adicionar cuestionario y proponer
perito tercero en discordia, en tanto que, se le concede un mes al demandado
para dar contestacién a la solicitud de declaracién administrativa, por lo que
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resultaria idoneo que el término que se le conceda sea el de un mes contado a
partir del dia siguiente al en que se notificar dicho acuerdo, es decir al momento
que de contestacion a la solicitud referida.

Por otro lado, en el caso que sea el demandado quien promueva la
prueba pericial, efectivamente resultaria aplicable el término de cinco dias que
prevé dicho articulo, en razén de que es el propio actor, quien se encuentra
interesado en que prospere su accidn, por lo que consideramos que no causaria
perjuicio a la actora el hecho que a la demandada se le hubiere concedido un
término mas amplio, pues lo que se busca en tales procedimientos es celeridad.

Una vez que se hayan tenido por nombrados los peritos de las
partes, se concedera a los peritos un témino de tres dias para que acepten y
protesten el cargo conferido, y si no lo hicieren asi el Instituto nombrara uno en su
rebeldia, segin lo dispone el articulo 147 del CFPC.

Cuando ya se hayan hecho las aceptaciones y protestas de los
cargos, el Instituto sefialara un término prudente, dependiendo de la naturaleza de
la controversia a dirimir, para que rindan su dictamen.

Los dictAmenes podran coincidir, o discordar en aspectos que
resulten de importancia para resolver la cuestién planteada; si fuera este el
supuesto, el Institute debera designar un perito tercero en discordia de entre los
propuestos por las partes, notificdndole tal caracter, corriéndole traslado con los
demas dictdmenes rendidos y concediéndole un término prudente para que rinda
el suyo. Sin embargo, el Instituto podra conceder una prorroga de este término,
siempre y cuando el perito lo solicite. Es necesario sefialar que el perito tercero,
no esta obligado a adoptar alguna de las posiciones que asumieron los peritos
designados por las partes. De la misma forma, el Instituto no se encuentra
obligado a resolver en el sentido que marque el dictamen pericial del tercero en
discordia.
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Fisicas.

Es comiin que en los procedimientos de declaracion administrativa
se ofrezcan pruebas fisicas, como lo serian los empaques o los propios productos
a los que se les aplique el signo distintivo, con la finalidad de que el Instituto
pueda determinar que se encuentran en uso y que esa es la forma en que se
aplican. Su concepto puede contemplarse en lo que establece el articulo 192 de la
LPl, ya que constituyen medios de conviccidn, y su valoracion se realizaria por
analogia conforme a lo establecido por € articulo 217 del CFPC.

En ocasiones las pruebas fisicas no constituyen propiamente los
medios de prueba idéneos para acreditar los hechos constitutivos de una accién,
ya que ocumre con frecuencia que en los mismos no aparece la fecha de su
elaboracion ni la persona que lo fabricod o distribuyd, en consecuencia, para que
estas pruebas puedan tener valor de conviccién, es necesario que en ellas
consten éstos elementos. En efecto, por ejemplo: para acreditar un uso efectivo
de una marca, es necesario que en la misma aparezcan tales datos. Asimismo,
las refacionadas con otros medios de prueba como lo serian facturas o balances
contables pudieran hacer prueba plena.

Vigitag de inspeccitn.

Las visitas de inspecci6bn que regula la LPI, tienen una naturaleza
distinta a la inspeccidn judicial o también llamada ocular, ésta Gltima se define
como *(...) la actividad que entrafia mostrar directamente a! juzgador las personas,
ias cosas o los objetos relacionados con los puntos del litigio por resolverse, para
que de esa observacion pueda obtener alguna luz o ilustracién sobre las

cuestiones debatidas”.®!

? vid, Gomez Lara, Cipriano, Derecho Frocesal Civil, 6° Ed., México, Coleccion Textos Jurldicos
Universitarios, Edit. Hara, México, 1997, p. 151.
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Ei articulo 203 de la LPl, establece que para comprobar el
cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y demas disposiciones, el Instituto
realizard actividades de inspeccion y vigilancia, conforme a los siguientes
procedimientos: requerimiento de informes y datos y visitas de inspeccion.

Debemos sefialar ciertas diferencias, en nuestra opinién, entre la
inspeccion ocular y las visitas de inspeccion en cumplimiento a las disposiciones
derivadas de la LPI.

En primer término, en la inspeccién ocular el sujeto de 1a inspeccion
es el propio juez, que es quien dictara la sentencia correspondiente; mientras
tanto, en la visita de inspeccién el sujeto que la realiza lo es el Inspector
comisionado, persona diversa a quien dicta las resoluciones que pone fin a los

procedimientos de declaracién administrativa.

En segundo término, el objeto de la inspeccién judicial puede ser
cosas o personas relacionadas con el litigio, en cambio, en las visitas de
inspeccién no siempre se desahogan con esa finalidad, pues las mismas sirven

para dar cumplimiento a lo dispuestoen la Ley de la materia.

En tales circunstancias, observamos que las vistas de inspeccion
son similares a la inspeccion judicial, sin embargo, los objetivos que pretenden
son méas amplios que el de las anteriores.

El ariculo 207 de la Ley en cuestién, define a las visitas de
inspeccion como aquellas se practiquen en los lugares en que se fabriquen,
almacenen, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios,
con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestacion de los
servicios ¥ los documentos relacionados con la actividad de que se trate.
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Las visitas de inspeccion se practicardn en dias y horas habiles y
Unicamente por personal autorizado del Instituto, previa identificacion y exhibiciéon
de! oficio de comisidn, en el propio oficio se pueden habilitar dias y horas
inhabiles para la practica de la visita, en caso de ser necesario.

Es indispensable que en el oficio de comision se precisen los puntos
que el inspector desahogara, ya que podria resultar inadecuada para acreditar los

fines perseguidos o, en su caso, de excederse de lo comisionado en e oficio.

El articulo 206 de la LPI, es e! fundamento que impone la obligacion
para que los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen,
almacenen, distribuyan vendan productos o se presten servicios, de permitir el
acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspeccién siempre que
se cumplan los requisitos del articulo.

Para la realizacién de la visita de inspeccion la persona comisionada
levantara acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por ia
persona con quien se entienda la diligencia, si no fuere asi, los designara el
mismo inspector.

En articulo 209 de ia LPI, encontramos los requisitos que deberan

contener las actas de las visitas de inspeccion:

1. Hora, dia, mes y afio en que se practique la diligencia;

2. Calle, nimero, poblacion y entidad federativa donde se encuentre
ubicado el lugar donde se practique la visita;

3. Namero y fecha de la orden de comision gue la motivo;

4. Nombre y caracter de la persona con quien se entendio la
diligencia;

5. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos,
sea que hubieren sido designadas por el visitado o, en su

150



defecto, por el inspector; la mencion de la oportunidad que se le
dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al
inspector durante la practica de la diligencia;

6. Datos relativos a la actuacion;

7. Declaracion de! visitado, si fuese el caso;

8. Mencidn de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su
derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiere
hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta
levantada, dentro del término de diez dias, y

9. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia,
incluyendo al inspector.

Es relevante que en el acta circunstanciada levantada por el
Inspector se haga constar los reqguisitos enumerados, pues de lo contrario podria
impugnarse la validez de la misma.

Asimismo, el articulo 210 de la LPI establece que al momento en
que el visitado realice sus manifestaciones podra ofrecer pruebas, siempre y
cuando se relacionen con los hechos contenidos en el acta; asimismo se debera
de dejar copia del acta levantada al visitado aunque éste se negara a firmarla.

Ahora bien, respecto de la valoracién de la prueba de visita de
inspeccion, hara con fundamento en lo dispuesto por el articulo 212 del Cédigo
Federal de Procedimientos Civiles, el cual establece que tal actuacion tendra
pleno valor probatorio cuando se refieran a puntos que no requieran
conocimientos técnicos especiales.

Nos parece prudente hacer una mencién especial en cuanto a este
rubro a las cintas magnéticas, las cuales pueden ser de audio ¢ video, y se
ofrecen por lo general para acreditar el uso de un signo distintivo, y se valoraran a
juicio del Instituto; asi lo dispone supletoriamente el articulo 217 del CFPC. Sin
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embargo, tales pruebas deberan de adminicularse con otros medios de prueba,
coma lo seria el contrato por el que una empresa para que reprodujera la cinta en
un medio de masivo de comunicacion en el cual se hiciera uso del signo distintivo
y de esta manera hacer prueba del uso.

Al momento en que se ofrece este tipo de pruebas el Instituto,
sefiala dia y hora para que se lleve a cabo la reproduccion de la cinta, citando a
las partes y requiriendo al oferente para que el dia sefialado presente los medics
necesarios para su reproduccion, apercibiéndole que en casc de no hacerlo se
desecharan dichas pruebas.

Respecto a su valoracidbn son aplicables los siguientes criterios
jurisprudenciales:

Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federacidn
Tome: XIV-Agosto

Tesis: V1. 20.52 P

Pagina: 592

CINTAS MAGNETOFONICAS, CONSTITUYEN ELEMENTOS DE
CONVICCION SUSCEPTIBLES DE SER VALORADOS COMO
PRUEBA EN UNA CAUSA PENAL (LEGISLACION DE PUEBLA).
Las cintas magnetofénicas se encuentran reconocidas como medio
de prueba por el articulo 123, fraccidn Xl, del Cdédigo de
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de
Puebla, por lo que son susceptibles de ser valoradas como tales
por el juzgador de acuerdo con su contenido en relacién con los
hechos criminales, asi como de conformidad con las reglas de la
légica y la experiencia, mas aun cuando se adminiculan con otros
elementos de conviccion existentes en la indagatoria, pudiendo
entonces alcanzar en forma individua! el valor de un indicio y
concatenadas con otros medios probatorios, integrar una prueba
circunstancial; sin descartarse que pueden ser redargiidas en
cuanto a la autenticidad de su contenido y aportarse las probanzas
idéneas para demostrar su falsedad e ineficacia.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
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Amparo en revision 528/93. Rafaela Robles Ramos. 18 de
noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José, Galvan
Rojas. Secretario: Armando Cortés Galvan.

Séptima Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Informes

Tomo: informe 1988, Parte 1l

Pagina: 613

COPIAS FOTOSTATICAS, EFICACIA PROBATORIA DE LAS. El
articulo 362 del Cédigo de Procedimientos Civiles del estado de
Chihuahua establece de manera expresa que: para acreditar
hechos o circunstancias que tengan relacién con el negocio gue se
ventile, pueden las partes presentar fotografias o copias
fotostaticas. quedan comprendidas dentro del témmino fotografias,
las_cintas cinematoqraficas y cualesquiera otras producciones
fotograficas. las copias fotostaticas deberan certificarse respecto
de su exactitud por funcionario publico con vista del original, en
tanto que el articulo 390 del mismo ordenamiento dispone: las
fotografias, copias fotostaticas y demds pruebas cientlficas quedan
a la prudente calificacién del juez, en la inteligencia de que las
copias fotostaticas sélo haran fe cuando estén certificadas. por
tanto, es inexacto que la copia fotostdtica de un contrato de
arrendamiento con certificacién notarial acompariada a la demanda
como documento fundatorio de la accién sea nula, antes bien,
reviste el mismo valor probatorio que pudiera otorgarsele al
original, y por ende, es suficiente para tener por acreditada la
existencia de la relacién arrendaticia cuya terminaciéon se
demandé. :

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO

Amparo directo 82/86. Opticas Devlyn, S. A. 25 de junio de 1986.
Unanimidad de votos. Ponente: Cayetano Hernandez Valencia.
Secretario: Fernando Estrada Vazquez.

Los anteriores criterios establecen que las cintas magneticas se les
atribuye valor probatorio y éstas al ser relacionadas con otros medios de prueba,
y adquieren mas valor cuando son relacionadas con otras pruebas a efecto de
adquirir el valor de indicio. Asimismo el segundo criterio establece que dentro del
término fotografias se incluyen las cintas cinematograficas y cualesquiera otros
medios fotograficos.
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Presunciona!l

La presuncion es ‘el mecanismo del razonamiento, como el
raciocinio por el cual se llega al conocimiento de hechos desconocidos partiendo

de hechos conocidos™2.

La Suprema Corte de Justicia de {a Nacion define a la prueba

presuncional de [a siguiente manera:

5% Epoca
Civil
Tesis de Sala

PRESUNCIONES.

Esta prueba, considerada seglin la doctrina, como prueba artificial,
se establece por medio de las consecuencias que sucesivamente se
deduzcan de los hechos por medio de los indicios, siendo necesario
que estos hechos estén en relacitn tan intima con otros, que de los
unos se llegue a los otros por medio de una conclusién muy natural;
por lo que es necesario la existencia de dos hechos, uno
comprobando y el otro no manifiesto adn, y que se trate de
demostrar, raciocinado del hecho conocido al desconocido, siendo
esta doctrina la adoptada por nuestra Legislacion.

TOMO XXV, Pag. 1812, Estrada Maximo. 15 de noviembre de
1929. Unanimidad de 4 votos.

SEMANARIO JUDICIAL. QUINTA EPOCA. 3% SALA. TOMO XXV,
Pag. 1812.

La presuncion por si misma no aporta ningin elemento nuevo al
proceso, en cuanto que se podrian aportar datos adicionales que corroboren los
otros medios de prueba aportados en el procedimiento, pues [a presuncion parte
de hechos conocidos estando en la posibilidad de concluir uno desconocido, es
decir llegar a una conclusion.

2 ibid,, p. 167.
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Ahora bien, la doctrina diferencia a la presuncion en dos aspectos, el
legal y el humano, el primero implica la parte en la que recae la carga de la
prueba y el segundo se relaciona con la fuerza probatoria de los medios de
prueba ofrecidos en un procedimiento.

Debemos sefialar que en la valoracion de las pruebas segun lo
dispone el articulo 197 del CFPC, el Instituto cuenta con la mas amplia fibertad
para hacer el andlisis de las pruebas rendidas; sin embargo, también le impone la
obligacién al juzgador de valorarlas en su conjunto y no aisladamente, siempre y
cuando la propia Ley no disponga algan tipo de valoracién especifica.

Sirve de apoyo a lo expuesto, referente a las pruebas comentadas
en el presente apartado, en relacion a su valoracién lo dispuesto en los siguientes
Criterios Jurisprudenciales:

APENDICE 1917-1988
CIVIL Y TESIS COMUN
JURISPRUDENCIA
TESIS DE SALA

PRUEBAS, APRECIACION DE LAS, POR AUTORIDAD
JUDICIAL.

Tratdndose de la facultad de los jueces para la apreciacion de las
pruebas, la legislacién mexicana adopta e! sistema mixto de
valoracién, pues si bien concede arbitrio al juzgador para la
apreciacién de ciertas pruebas (testimonial, pericial o presuntiva),
ese arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas
reglas basadas en los principios de la logica, de las cuales no
debe separarse, pues al hacerlo, su apreciacién aunque no infrinja
directamente la ley, si viola los principios l6gicos en que descansa,
y dicha violacién puede dar materia al examen constitucional.

Quinta Epoca:

Tomo LV, Pag. 2192. Freytag Gallardo Guillermo.

Tomo LXVI, Pag. 1980. Cia. de Phonofil de Forest, S.A.

Tomo LXVII, Pag. 1044. Casarin W. Alfredo.

Tomo LXIX, Pag. 2256. Moreno Ayala José, sucesion de y Coags.
Tomo LXXI, Pag. 422. Vicencio Juan, sucesion de.
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APENDICE 1917-1985, OCTAVA PARTE, PAG. 368.

APENDICE DE JURISPRUDENCIA 1917-1988 AL SEMANARIO
JUDICIAL DE LA FEDERACION. SEGUNDA PARTE. SALAS Y
TESIS COMUNES. VOL. V. PAG. 2379.

TESIS RELACIONADAS.

NOTARIOS PUBLICOS. CONSTANCIA QUE EXPIDEN DANDO
FE FUERA DE SUS FUNCIONES, DE DETERMINADOS
HECHOS. CARECE DE VALOR PROBATORIO. La fe plblica que
tienen los notarios no sirve para demostrar lo que esta fuera de
sus funciones, ni menos para invadir las que estan reservadas a la
autoridad judicial, como evidentemente ocurre con la recepcién de
declaraciones, dado que esta prueba debe prepararse en tiempo y
recibirse por el juez con citacién de la contraria, para que ésta se
halle en condiciones de repreguntar o tachar a los testigos. Por lo
que las declaraciones rendidas como acto prejudicial, por no haber
tenido ocasién de intervenir la parte contraria, carecen de valor.

Séptima Epoca, Tercera Parte:

Vol. 58. Pag. 59. A.R. 3891/72. Migue! Téllez Pulido por si y en
representacién de sus menores hijos Bertoldo y Miguel. 5 votos.

PRESUNCIONES, PRUEBA DE. ATENDIBILIDAD. La prueba de
la presuncion, indudablemente, es la que lleva a una mejor
conviccion al animo judicial. Siendo un proceso logico que
consiste en pasar de un hecho conocido a otro desconocido, el
juzgador tiene amplia facultad para apreciar, de oficio, las
presunciones que deriven de los hechos comprobados en autos,
por lo que no es necesario que esa prueba deba ofrecerse como
condicién para que pueda apreciarse, toda vez que se trata de un
medio demostrativo que el juzgador se encuentra obligado a
valorar oficiosamente.

Séptima Epoca, Tercera Parte:
Vol. 46, Pag. 45. A.R. 3611/70. Guillermo Gargollo Rivas. 5 volos.

PRUEBA DOCUMENTAL. ESCRITURAS PUBLICAS. VALOR
PROBATORIQO. Las escrituras publicas conservan el valor
probatorio que la ley les concede, mientras no se demuestre en el
juicio correspondiente, la falsedad de las mismas. No demostrado
en autos que se hubiera declarado o comprobado en el juicio
correspondiente, la falsedad de las escrituras publicas cuyos
testimonios aportaron los quejosos como prueba, dichas escrituras
prueban plenamente que los otorgantes manifestaron su voluntad
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de celebrar los contratos consignados en ellas; que hicieron las
declaraciones que aparecen en los mismos; que realizaron los
hechos de los que dieron fe los notarios publicos y que éstos
observaron las formalidades que detallan; por lo tanto, no les es
aplicable la norma que contempla el articulo 202 del Cédigo
Federal de Procedimientos Civiles, que dispone: "Pero si en ellos
se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de
hechos de particulares los documentos sélo prueban plenamente
que, ante la autoridad que los expidid, se hicieron tales
declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo
declarado o manifestado”.

Séptima Epoca, Tercera Parte:
Vols. 91-96, Pag. 94. A.R. 2744/76. Enrique Esqueda Monteverve.
5 votos.

PRUEBA TESTIMONIAL DE TESTIGO SINGULAR. VALOR
PROBATORIO QUE SE LE CONCEDE EN JUICIO DE AMPARO.
El juez de distrito puede basar su sentencia en precedentes y tesis
sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia, sin que la
aplicacién analégica de una tesis implique una violacién de
garantias, lo que debe aceptarse para la valoracion del dicho de
testigo singular, maxime al no existir norma alguna contenida en la
Ley de Amparo que niegue valor probatorio pleno al dicho de un
solo testigo. Ahora, el articulo 216 del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles sefala que: "Un solo testigo hace prueba
plena cuando ambas partes convengan expresamente en pasar
por su dicho, siempre que éste no esté en oposicién con otras
pruebas que obren en autos. En cualquier otro caso, su valor
quedarA a la prudente apreciacion del  tribunal’,
independientemente de que el dicho del testigo no esté en
oposicién con otras pruebas de autos, sino por el contrario, las
mismas, relacionadas con la testimonial, den fe de su veracidad; el
articulo deja la valoracion de la testimonial unipersonal al prudente
arbitrio del juzgador "en cualquier otro caso”, o sea, cuando
ambas partes no han convenido expresamente en pasar por su
dicho.

Séptima Epoca, Tercera Parte:
Vol. 59, P4g. 46. A.R. 2837/72. Antero R. Flores. 5 votos.

PRUEBA TESTIMONIAL. DECLARACIONES QUE CONSTAN EN
INSTRUMENTO  PUBLICO. NATURALEZA Y VALOR
PROBATORIO. La circunstancia de que la declaracién de una
persona se asiente en un instrumento puablico, no atribuye al
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contenido de aquélla el carécter de prueba plena, ya que lo Unico
de que hace fe es de que ante el funcionario que intervino se
asent6 la declaracién, por lo que ésta no constituye una prueba
documental, sino una testimonial rendida sin las formalidades de
ley, por haberse recibido por funcionario publico que no es
autoridad judicial y sin audiencia de la parte contraria.

Séptima Epoca, Tercera Parte:

Vol. 63, Pag. 34. A.R. 5416/72. Gilberto D. Rodriguez Reséndez. 5
votos.

Vol. 86, Pag. 28. AR. 4972/75. Ejido Huatabampo, Mpio. del
mismo nombre, Son. Unanimidad de 4 votos.

PRUEBAS, ANALISIS Y VALORACION DE LAS. Para que puedan
considerarse debidamente analizadas y valoradas determinadas
pruebas, no es suficiente citarlas, sino que deben ser objeto de
cuidadoso examen con la conclusién de si son o no eficaces para
demostrar los hechos o la finalidad que con ellos se persigue,
ademas de expresarse, en cada caso, la razén que justifique la
conclusién a que se llegue.

Sexta Epoca, Tercera Parte:
Vol. LXXIX, Pag. 34. A.R. 4095/59. Industria Embotelladora de
México, S.A. Unanimidad de 4 votos.

Séptima Epoca, Tercera Parte:

Vols. 133-138, Pag. 82. AR. 1202/77. Juan Duarte Lopez.
Unanimidad de 4 votos.

PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO DESAHOGADAS FUERA
DEL MISMO. CARECEN DE VALOR PROBATOR!O PLENO.
Aunque en un procedimiento distinto al juicio de amparo se hayan
recabado pruebas que, en su caso, podrian justificar los derechos
del quejoso, tales probanzas carecen de valor probatorio pleno en
el juicio de amparo, porque las mismas se desahogaron fuera del
procedimiento del propio juicio de garantias y sin audiencia de las
partes diversas a la quejosa.

Séptima Epoca, Tercera Parte:
Vol. 39, Pag. 49. AR. 2255/69. Leoncio Solis Duran y Florentino

Valdez Ponce. § votos.
Vol. 67. Pag. 39. A.R. 219/74, Sarain Corzo Morales. 5 votos.
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PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARQO. SU VALORACION CON
INDEPENDENCIA DE QUIEN LAS HUBIERA OFRECIDO. El juez
de distritc no actGa arbitrariamente al apreciar las pruebas
rendidas en autos por los quejosos de modo que resultan
contrarias a los intereses de los propios oferentes, ya que no
existe disposicién alguna en el sentido de que las pruebas
presentadas por las partes solamente pueden favorecer los
intereses de quien las ofrece, ni tampoco gue obligue al juzgador a
que, al decidir los puntos litigiosos, se valga Unicamente de los
medios demostrativos que favorezcan a quienes los aportaron,
pues, de admitirse esa limitacién, se haria negatoria la funcion del
organo jurisdiccional de buscar la verdad, al impedirsele
aprovechar, para decidir, los elementos de juicio que pudieran
perjudicar a quien los aportd; por eso el articulo 78 de la Ley de
Amparo al indicar que en las sentencias que se dicten en los
juicios de garantias solamente se tomaran en cuenta las pruebas
que justifiquen Ia existencia del acto reclamado y su
constitucionalidad o inconstitucionalidad, lo hace en forma general,
sin precisar que las pruebas que se tomen en consideracién para
justificar 1a existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o
inconstitucionalidad, deban ser en cada caso de las aportadas por
alguna de las partes en particular, sino que le deja libertad al
juzgador para que se valga de las que considere pertinentes,
independientemente de quien las haya exhibido.

Séptima Epoca, Tercera Parte:
Vols. 151-156, P4ag. 150. A.R. 416/81. Angel Rosique Hernandez y
ofro. Unanimidad de 4 votos.

PRUEBAS, VALORACION DE. ANALIZAR EN CONJUNTO LAS
PROBANZAS ES BASTANTE PARA LA LEGALIDAD DEL FALLO,
SIN QUE SE REQUIERA DECLARACION EXPRESA DEL VALOR
JURIDICO QUE SE LES CONFIERE. No es de estimarse
contraric a la ley un fallo porque el juez a quo se concrete a
mencionar y relacionar las pruebas en que se funda para emitirlo,
y omita exponer los razonamientos correspondientes a su
valoracién juridica, si de su analisis legal resultan probados los
hechos que afirman los quejosos en la demanda y la
inconstitucionalidad de los actos reclamados en ella.

Séptima Epoca, Tercera Parte:
Vols. 133-138, Pag. 83. A.R. 2830/79. Atanasia Cazarin de Mufioz
y otro. Mayoria de 3 votos.
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SEGUROS. MONTO DEL DANO A RESARCIR EN CASO DE
INCENDIO. PRUEBA. PRESUNCIONAL, EN SU AMPLITUD, ES
CONDUCENTE. En el caso de incendio asegurado, si existen
elementos que lo permitan, se determina el monto de la
indemnizacién mediante la prueba presuntiva, misma que debe
operar con criterio amplio; se entiende, sin rebasar los principios
juridicos que regulan la presuncibn y que se traducen,
fundamentaimente, en la conjugacion de todos los elementos
indiciarios debidamente acreditados, para obtener, mediante un
praceso logico de relacion, la verdad que se busca.

Séptima Epoca, Tercera Parte:

Vol. 76, Pag. 49. AR. 4248/73. Compafiia de Seguros
Veracruzana, S.A. 5 votos.

Resulta necesario hacer mencién de las facultades del Instituto para
allegarse de los medios de prueba que considere necesarios para el conocimiento
de la verdad, con respecto a los hechos controvertidos; facultad contemplada en
el articulo 192 bis de la LPl, que requiere que e! desahogo de tales pruebas
deberan estar encaminadas a la comprobacion de hechos que puedan constituir
violacién de algan derecho que protege la Ley o en los procedimientos de
declaracion administrativa.

También es menester sefialar, que el referido articulo tiene una
redaccién a nuestro parecer confusa pues en primer término sefiala que: cuando
el titular_afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas que se
encontraren a su alcance y hayan indicado algunas que se encuentren en poder
de su contraria podra el Instituto ordenar a ésta, la presentacién de dicha prueba,
con apego a las condiciones que garanticen la proteccién de la informacion
confidencial.

En sequndo término, el tercer parrafo del articulo en comento sefiala
que cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso de
pruebas © no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control, en un plazo
razonable, u obstaculicen de manera significativa del procedimiento, el Instituto
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podra dictar resoluciones preliminares de naturaleza positiva o negativa, con base
en las pruebas presentadas, incluyendc los argumentos presentados por quien
resuite afectado desfavorablemente con la denegacion de accesos de pruebas, a
condicion de que se conceda a los interesados de ser oidos respecto de los

argumentos y las pruebas presentadas.

Nos resulta confuso el mencionado articulo, en razén de que la Ley
entiende como titular afectado a aquella persona fisica o moral que es titular de
un registro o una patente, y al presunto infractor como aguella persona que
presuntamente esta cometiendo alguna infraccion administrativa de las
contenidas en e! articulo 213 de la LPI; por lo que tenemos que tanto el presunto
infractor, como el titular afectado, siempre conforman la parte demandada en un
procedimiento y son ellos, (nicamente quienes pueden solicitar la presentacion de
los medios de prueba que obren en poder de su contraria.

Sin embargo, en el mismo parrafo se sefiala algin tipo de sancién,
sin precisarla, para el titular afectado o presunto infractor, que se niegue a
precisar la informacién o documentacion que obre en su poder, en tales
circunstancias la Ley, consideramos, debera precisar en posteriores reformas
quiénes pueden solicitar fa exhibicion de medios de prueba y quiénes seran
sancionados, que en nuestra opinibn y por equidad procesal deberian de ser
aplicable tanto actora como a la demandada. Asimismo, consideramos se debera
de precisar cuales seran las sanciones aplicables de a este supuesto.

g) Resolucion

El articulo 199 de la LPl, reafirma que el procedimiento de
declaracion administrativa de nulidad es sumario; en efecto, el citado ariculo
prevé que una vez transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto
infractor presente sus manifestaciones y en su caso, que haya transcurrido el
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término de quince dias para que exhibiera pruebas provenientes del extranjero,
previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo
requieran, se dictar4 la resolucién administrativa que proceda.

En ese orden de ideas, tenemos que una vez que se haya dado
contestacion a la solicitud, el Instituto sin mediar otro tramite dictara la resolucion
respectiva; sin embargo, tenemos que el propio demandado contdé con la
oportunidad de objetar las pruebas ofrecidas por el solicitante, por lo que de
aplicarse literalmente el precepto en comento se estaria privando al actor de
objetar las pruebas ofrecidas por e! demandado, o en su caso ofrecer pruebas
para desvirtuar las excepciones opuestas por el demandado, en témminos de lo
dispuesto por el articulo 324 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

Ahora bien, la observancia de conceder un término a la parte actora
en un procedimiento de declaracion administrativa para gue manifieste lo que a su
derecho convenga respecto del escrito de contestacién a la solicitud y las pruebas
ofrecidas en el mismo, consideramos que de ninguna manera atentan contra el
espiritu del legislador de prever un procedimiento sumario, pues el término seria
de conformidad con lo establecido por el Céodigo Federal de Procedimientos
Civiles; especificamente los articulos 142 y 297 fraccion Il, que prevén un plazo
de tres dias, de esta manera tendriamos una mejor integracion del procedimiento
sin alterar la naturaleza del mismo y a efecto de dar a las partes la oportunidad de
poder alegar en contra de las afirmaciones hechas valer por su contraria.

La resolucion administrativa a que se refiere el articulo 199 de la LPI
podria definirse para efectos del presente trabajo como el acto administrativo que
pone fin a los procedimientos de declaracién administrativa de nulidad, caducidad

y cancelacion interpuestos en contra de signos distintivos.

La resolucion que defina un procedimiento de declaracién
administrativa puede tener los siguientes resultados:
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La que declare procedente la_accion.- En el caso en que se
acreditaron los extremos de las causales de nulidad, caducidad o cancelacién

hechas valer por la parte actora.

Las _que nieguen [a accién_intentada.- Se da cuando no se
acreditaron los extremos de la accidn intentada.

Las que declaren procedente una excepcién y en congecuencia no

se estudie el fondo de la solicitud de declaracién administrativa.- En este caso, se

dejaran a salvo los derechos del demandante para poder intentar de nuevo su
accion fundando debidamente su pretension, sin embargo, debemos tener
precaucién de encontrarse dentro de los términes establecidos por el Ultimo

parrafo del articulo 151 de la LPI, para el caso de nulidad de signos distintivos.

Las que declaren caduco el procedimiento por alguna de las causas
establecidas en el articulo 373 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles de
aplicacion supletoria a la materia.- Al referiros a la caducidad del procedimiento
que establece el articulo en comento solo es aplicable en sus tres primeras

fracciones, que se refieren a continuacién:

La fraccidn |, establece la caducidad del procedimiento por convenio
o transaccién entre las partes y por cualguier otra causa que haga desaparecer
substancialmente la materia del litigio como lo seria que el registro o la
publicacién impugnada se haya extinguido por cualquier otro medio de los
descritos en este capitulo.

La fraccion ll, se refiere al desistimiento de la prosecucion del juicio,
es decir, se refiere al desistimiento de la instancia, y sera necesario para aceptar
tal desistimiento, que la demandada lo haya consentido, en el caso de que ésta
hubiese sido emplazada.
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La fraccién lll, se refiere a ciertos casos que no suelen ocurrir en el
procedimiento de declaracién administrativa, que es el supuesio gue el
demandado, dé cumplimiento voluntario de lo que se le reclama antes de que se
dicte resolucion.

La fraccion [V, se refiere a la caducidad de! procedimiento por
inactividad procesal, cuando no se haya efectuado ningin acto procesal ni
promocién alguna durante un término mayor de un afio.

De lo anterior desprendemos que los tres supuestos previstos en las
primeras fracciones establecidas en el articulo 373 del CFPC son aplicables al
procedimiento que nos ocupa, pero al referirnos a la aplicacién de la cuarta
fraccion seria muy cuestionable establecer su aplicacién; en primer término
porque presentada la solicitud de declaracién administrativa es obligacion del
propio Instituto el dar tramite a la misma, ordenando el emplazamiento respectivo,
y transcurrido el término concedido al demandado para dar contestacion la
solicitud, dictar la resolucién que corresponda, lo que en la practica no acontece
por fa gran cantidad de solicitudes que se presentan, por lo que es poco a poco
como se van resolviendo los asuntos. Pero resultaria absurdo el caducar un
procedimiento fundéndose en la citada fraccién si el expediente ha sido
debidamente integrado y sélo queda que el Instituto dicte resolucion, pues es su
obligacion dictarla en el momento en que se haya dado, o no, contestacién a la
solicitud, o en su caso que se hayan desahogado las pruebas ofrecidas en el
mismo.

h) Medios para impugnar las resoluciones emitidas por el IMP1.

La LPI no prevé medio de defensa alguno para impugnar las
resoluciones que den fin a un procedimiento de declaracién administrativa, por lo
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que tenemos que este procedimiento es uninstancial, y ante tal circunstancia lo
unico que cabe es el Juicio de amparo indirecto, segun lo dispone el articulo 114
fraccién |l de la Ley de Amparo, que establece que el amparo se pedira ante el
Juez de Distrito contra los actos que no provengan de tribunales judiciales,
administrativos o del trabajo, como lo es el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial que no es un Tribunal administrativo.

En tales circunstancias una vez seguido el procedimiento ante el
Juez de Distrito, éste dictara resolucion, concediendo o negando el amparo
solicitado, y ante esta resolucion, procede la Revisioén ante el Tribunal Colegiado
correspondiente el cual podra confirmar o revocar la sentencia emitida por el Juez
de Distrito. Una vez dictada la sentencia del Colegiado se declarara ejecutoriada.
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CONCLUSIONES.

En primer término, consideramos que seria oportuno precisar en la fraccién
ili del articulo 151 de la LPI, cuales son los datos falsos asentados en una
solicitud, que conllevarian a que un registro marcario se declarara nulo.

. El articulo 135 de dicho ordenamiento legal, no s aplicable para acreditar
el uso en los procedimientos de declaracidén administrativa, pues el mismo
s6lo es aplicable para la renovacién de varios registros marcarios que

amparan una sola marca.

. En caso que se presenten solicitudes de declaracion administrativa de
caducidad, fundadas en la fraccion | del articulo 152 de la LPI, deben de

desecharse de plano por ser totalmente improcedentes.

. El procedimiento de declaracion administrativa que se tramita ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un procedimiento sumario
y un instrumento de suma relevancia, a través del cual podemos impugnar
un registro o publicacion y que, a nuestro parecer, requiere de
modificaciones y adecuaciones especificadas a continuacion.

. Consideramos prudente suprimir las notificaciones por mensajeria o correo
certificado, pues las mismas son de poca certeza, en lugar de este método,
crear una publicacion semanal, mediante la cual se notificaran los acuerdos
dictados por el IMPI y de esa forma agilizar los procedimientos.

. Por la naturaleza de las pruebas que se ofrecen en los procedimientos de
declaracion administrativa para acreditarse los extremos de las acciones
intentadas, proponemos reglas de valoracién de las mismas, en el caso de
las cintas magnéticas y pruebas fisicas.
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7. A efecto de no dejar en estado de indefension a las partes en el
pracedimiento, proponemos que en la LPI se inserte el derecho de Ja parte
actora de manifestar lo que a su derecho convenga con la contestacién de
la demandada y ésta, el derecho de hacer lo mismo con el escrito de la

actora, modificando asi, lo dispuesto por el articulo 189 de la LPL.

8. En lo referente al articulo 192 Bis de la Ley, propocnemos se aclare su
redaccion, especificando cuales serian las sanciones que se aplicarian a
aquella parte que se negara a proporcionar las pruebas que se encontraren
en su poder, en los casos de que el Instituto asi lo requiera, asi como
especificar quiénes pueden solicitar la exhibicion de los medios de prueba y

quiénes seran sancionados con tal inobservancia.
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